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Nota Prévia

As referéncias bibliograficas sdo citadas pelo autor, titulo, editora, local
de publicacéo, data, pagina e nota de rodapé, quando detenham tal informacéo
e quando estritamente necessario.

A bibliografia final representa para além das obras citadas, as obras
consultadas, relacionadas com o tema da dissertagéo.

O diploma legal mais utilizado ao longo desta monografia é o Decreto-
Lei n.° 36/2003, de 5 de Marco, alterado pelos Decretos-Lei n.°s 318/2007, 26
de Setembro, 360/2007, de 2 de Novembro, 16/2008, de 1 de Abril, 143/2008,
de 25 de Julho, 52/2008, de 28 de Agosto, e 0 46/2001, de 24 de Junho,
adiante Codigo da Propriedade Industrial ou apenas CPI.

Sempre que a disposicao legal seja referida sem indicacdo da fonte,
deve entender-se que se reporta ao Codigo da Propriedade Industrial.

Se for necessério aludir a diplomas precedentes ou outros diversos, por
necessidade elucidativa a nivel de evolucéo legislativa ou por referéncia a
outros temas, ira ser realizado identificando apenas o diploma em causa.

A redacdo da tese respeita o novo acordo ortografico, sendo que as
referéncias de doutrina e da jurisprudéncia respeitam a escrita utilizada pelos
seus autores originarios, independentemente de estarem de conformidade com

0 novo acordo ortogréafico ou nao.
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Resumo

O objeto de analise na presente dissertacdo consiste na capacidade
distintiva das formas das Marcas Tridimensionais a registar.

O registo das marcas tridimensionais torna-se especialmente sensivel,
devido a exigéncia legal de que os sinais ndo sejam constituidos,
exclusivamente, pela forma imposta pela propria natureza do produto, pela
forma do produto indispensavel a obtencdo de um resultado técnico ou pela
forma que confira um valor substancial ao produto.

Ora, com a analise deste tema, tentaremos evidenciar precisamente
esta problematica do formato fisico (do produto ou da respetiva embalagem) da
marca tridimensional bem como da sua protecéo legal (através do registo e da
presenca de forma tridimensional distinta de outras), de modo diferente do ja
enfrentado.

O registo de um novo design é um pré-requisito para prevenir conflitos
com designs protegidos idénticos ou similares, devendo se firmar numa defesa
da inovacao estética, assim como na estratégia de diferenciacdo de produtos

com a mesma funcionalidade.
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Abstract

The object of analysis in this dissertation it refers to the distinctive
character of the forms of three-dimensional marks to be registered.

The registration of three-dimensional marks, becomes fragile especially
because the legal requirement that the signs cannot be exclusively composed
by the shape imposed by the natures product, by the product necessary shape
in order to obtain a technical result or the substantial shape which gives value to
the product.

Therefore, with the analysis of this issue, we will try to focus specifically
on the physical format (both of the product and its packaging) of three-
dimensional mark, as well as their legal protection (through registration and the
presence of distinct three-dimensional shape of others), differently from the
already faced.

The registration of a new design is a pre-requisite to prevent conflicts
with other marks which are identical or marks that has similar designs already
protected, that should be based on aesthetic innovation defense, as well as the

product differentiation strategy witin the same functionality.

Palavras-chave/ Keywords: Trés dimensdes/ three-dimensional/. Sinais/
signs. Registo/ register. Forma do produto/ shape form.
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Introducéo

Com o tema da dissertacédo pretendemos tecer algumas consideracoes
acerca de um dos tipos de sinais passiveis de registo, permitidos pelo nosso
ordenamento juridico para constituir uma marca, as marcas de forma, ou de
forma juridicamente correta, as marcas tridimensionais.

Este tema é a nossa proposta de trabalho no sentido de que
consideramos ser esta uma das matérias fundamentais na vida comercial das
empresas. Os sinais que podem constituir marca tridimensional tém a aptidao
de contribuir para o sucesso, mas podem alcancar consequéncias algo
opressivas para os titulares desses sinais quando em sede jurisdicional é
debatida a existéncia de capacidade distintiva para que o seu registo seja
exequivel.

Iremos iniciar o tema proposto com uma breve consideracdo no que
concerne as marcas no seu plano geral, onde iremos discorremos sobre quais
sdo as suas funcbes, como podem ser constituidas e para que serve 0 seu
registo e ainda quais os tipos de marcas que existem em Portugal.

Seguidamente, passaremos para O tema em concreto, onde
realizaremos uma breve incurséo historica e um enquadramento juridico sobre
as marcas tridimensionais, assim como também ir4 ser objeto de andlise os
seus requisitos de admissibilidade, bem como as proibicbes/ excecdes
constantes do art. 223.°, n.° 1, al. b), do CPI, incidindo o estudo nesta parte,
principalmente sobre a primeira proibicdo e sobre a possibilidade da aplicacao
do Secondary Meaning (art. 238.°, n.° 3, do CPI) nas marcas de forma.

Ora, com a analise deste tema, procuraremos focar precisamente a
problematica do formato fisico da marca tridimensional, de modo diferente do ja
enfrentado, fazendo uma ponte com a legislacdo em vigor em matéria de
marcas no Brasil.

Por dltimo, iremos fazer referéncias sobre o entendimento
jurisprudencial nacional e comunitario relativo a este tipo de marca, como
também, todas aquelas notas de doutrina que ndo sao de carater vinculativo,
mas que refletem maioritariamente uma tendéncia interpretativa e ainda,
iremos dissertar sobre um caso em concreto de sinal tridimensional e os

problemas no que concerne a admissibilidade do seu registo.

10
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CAPITULO | — As marcas
1. Breves consideracdes

Desde a época medieval' até aos dias atuais, o elenco de sinais
possiveis de serem registados como marca foi sendo alargado ao longo dos
anos, devido a fatores como a expansdo do comércio, o alargamento do
mercado, a evolucdo tecnoldgica e, especialmente, com a revolugéo industrial
e a afirmacao de uma nova ordem econémica assente na livre concorréncia?,
pelo que, a partir desta altura, a marca foi salientada quanto ao seu valor
individual.

Assim, e continuando com a crescente evolucdo e expansdo, a
tipologia de marcas foi modificada numa das mais importantes alteracdes® em
matéria de marcas no ano de 1940. O CPI de 1940* que veio adicionar a
tradicional trilogia de marcas (marcas nominativas, figurativas e mistas) as
chamadas marcas ndo tradicionais ou ndo convencionais (ou sinais néo

visiveis em si mesmo: marcas sonoras, olfativas, gustativas, tacteis e

! Nesta altura, existia apenas trés tipos fundamentais de marcas: as coletivas
obrigatérias, as individuais obrigatérias (ambas controlas pela corporacdo, a primeira
destinava-se a identificar a proveniéncia dos produtos e a segunda era destinada a
responsabilizar o autor pela qualidade do produto) e as individuais facultativas (utilizadas
apenas por artesdo ou mercador). Cfr. Luis M. CouTo GONCALVES em “Direito de Marca.
Patentes, marcas e concorréncia desleal”, 2.2 Edigao — Revista e Aumentada, 2008, Almedina:
Coimbra, pags. 17 e ss.

2 Conforme descreve Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”/ 2008, op.cit., pags.
17 e 18.

3 Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocupou da propriedade
industrial relativamente as marcas foi a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883. Apesar deste facto
a PI, como um todo, s6 veio a ser regulada pela Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 que &,
verdadeiramente, o primeiro Cédigo portugués da propriedade industrial, ficando a vigorar até

1940. Cfr. consultado em www.jpereiradacruz.pt, no dia 26-03-2016.

4 Sobre este, Couto Gongalves refere que “a marca era considerada, um bem
concetual e funcionalmente acessoério que haveria de se reportar a uma realidade objetiva, por
regra, de indole empresarial”. Ver Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”/ 2008, op.cit., pag.
23.

11
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dindmicas)®, marcas as quais se podem denominar como 0s novos tipos de
marca®’”.

A regulamentagcdo das marcas resulta hoje da juncdo de diversos
regimes, ou melhor, o proprio texto do Codigo de Propriedade Industrial de
1995 e a sua mais recente versao de 2003, reflete a transposicdo da Directiva
de harmonizagéo das legislacdes nacionais, a Directiva n.° 89/104/CEE. Esta
regulacdo das marcas a nivel nacional — INPI - coexiste com o regime das
marcas comunitarias — o IHMI (CE n.° 207/2009), bem como ainda com a
regulamentacdo disposta no Registo Internacional das Marcas previsto no
Acordo de Madrid, de 18 de abril de 1891 (com as devidas altera¢cbes até ao
Decreto n.° 31/96, de 25 de Outubro).

O nosso sistema (sistema misto) que define legalmente a marca,
consiste na formulacdo de um conceito amplo de marca acompanhado de uma
enumeracgao, como 0s sinais suscetiveis de constituir a marca.

Dito isto, podemos definir “marca”’ como sendo um sinal. E algo que se
destina a ser observado pelos sentidos e memorizado, para poder ser
reconhecido depois, quando o destinatario e esse sinal se voltarem a

encontrar, fornecendo aos adquirentes informacado util para a realizacdo das

5 Para um ponto de situagcdo sobre as modalidades de marca ver nomeadamente,
Luis M. Couto GONGALVES, “Objecto. Sinais protegiveis. Modalidades”, in Direito Industrial, Vol.
VI, (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSAO), Almedina, Coimbra, 2005, pag. 275; e
ainda ver “Manual de Direito Industrial”, 2008, Coimbra: Almedina, pags. 221 a 231 e 243 a
247.

6 Segundo Paulo Serrdo “na composicdo das marcas ndo convencionais, o sinal ou
sinais podem néo ser perceptiveis materialmente, mas ndo deixam de ser sinais no sentido de
que assumem a caracteristica de personalizagdo de uma mensagem feita ao consumidor.
Semprini definia a marca como uma ‘maquina semiftica apta a produzir e a atribuir
significados”. A imagem da marca é o resultado da descodificacdo dos sinais que a compdem”.
Cfr. PAULO SERRAO em “A Adaptacé@o do Conceito de Marca a Logica do Mercado”, in Revista
do INPI, Marcas & Patentes, Ano XIX, Publicacdo Trimestral, n.° 3, 2004, p4g. 4. Disponivel no

site www.marcasepatentes.pt, consultada no dia 24-03-2016.

7 Em face do direito portugués, os principais sinais distintivos sdo a marca, o nome e
a insignia de estabelecimento, o logétipo e a firma. Conforme Acordao do TRL de 24-04-2014,
Processo n.° 199/13.6YHLSB-B.L1-8, do Relator Luis Correia De Mendonga. Disponivel em
www.dgsi.pt, consultado dia 24-03-2016.
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suas escolhas®, funcionando por isso como fatores de distingdo enquanto
diferenciadores do tipo e da qualidade dos produtos.

E ter ainda uma existéncia fisica e ser constituida por um nome,
simbolo, log6tipo, slogan, imagem ou também ser um elemento grafico, como
uma figura ou uma palavra que sirva para identificar no mercado produtos ou
Servicos, ou por uma e outra coisa conjuntamente, isto é, € possuir um conjunto
de sinais identificativos®, que podem ser ou ndo complexos.

Nos termos do art. 222.°, do Coédigo da Propriedade Industrial*® (ou
CPI, conforme abreviacdo ja utilizada anteriormente) a marca € o sinal
distintivo manifestamente visivel e ou audivel, “suscetivel de representagéao
graficall”, permitindo “distinguir produtos ou servicos de uma empresa, dos
produtos ou servigos de outra empresa”. Quaisquer “palavras, incluindo nomes
de pessoas, desenhos, letras, numeros, forma do produto ou da respetiva
embalagem, usados para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa”?
podem ser considerados como marca.

O atual CPI prevé ainda, para além das marcas®® tradicionais ou
convencionais (ou sinais visiveis em si mesmo, como sinais verbais, gréficos,

mistos e letras e nimeros), outras marcas que Sd80 menos usuais, as marcas

8 Como refere PEDRO SOUSA E SILVA, em “Direito Industrial — No¢des Fundamentais”,
1.2 Edigdo, Dezembro de 2011, Coimbra Editora, pags. 121 e ss..

9 Segundo CARLOS COELHO no tema de capa in “Marcas & Patentes — A revista da
Propriedade Industrial”, Revista do INPI, Publicagdo Trimestral, Ano XXII - n.° 3, 2007, pag. 3.

10 Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Marco, com as Ultimas alteracées,
decorrentes do Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de Julho e da Lei n.° 52/2008, de 28 de Agosto,
adiante “CPI".

11 Sobre este tema Luis M. CouTo GONCALVES, em “Manual de Direito Industrial.
Propriedade intelectual e Concorréncia Desleal.” 4.2 Edigdo, 2013, Almedina, Coimbra, pags.
147 e 148.

12 Esta redacédo é praticamente semelhante com a do Art. 2.°, da Directiva n.°
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que trata da harmonizacdo das legislactes
nacionais em matéria de marcas, adiante (DM) e do Art. 4.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, 20
de Dezembro de 1993, revogado pelo Regulamento n.° 207/2009, do Conselho de 26 de
Fevereiro de 2009, que versa sobre a marca comunitaria, adiante RMC.

¥ Mais sobre os tipos de marca consultar, PEDRO SOUSA E SiLvA, “Direito

Industrial...”, op.cit., pags. 125 e ss.
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ndo convencionais, como as marcas tridimensionais, as marcas
monocolores e as marcas constituidas por hologramas — CPI de 1995,
Nesta classificacdo os sinais descritos fazem parte do produto, sendo
por isso, apenas conceptualmente autdbnomos (tridimensional e cor), ou
apreensiveis por sentidos diferentes da visdo (como sons, aromas ou outros
tipos de sentidos)®.
Serdo os sinais tridimensionais, uma das modalidades possiveis de

marcas nao convencionais, o objeto principal desta dissertacao.

1 Aprovado pelo Dec. Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, em que o seu art. 165.°, n.°
corresponde a redacdo do atual art. 222.°, n.° 1 do CPI.

15 Conforme se podera verificar em Luis M. CouTo GONGALVES, “Objecto. Sinais...”,
op.cit., pag. 283.

14
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2. Algumas especificidades

2.1. Funcdes

E comum nos casos em que se interpretam institutos juridicos de forte
implementacdo na vida econOmica, elaborar uma distingcdo entre a funcao
econdémica desempenhada por estes e a funcao protegida pelo ordenamento
juridico, devendo nés assim também constituir uma nossa.

No caso das marcas, impbe-se a apreciagcdao das utilidades ou
vantagens decorrentes do seu uso e posteriormente indagar sobre todos os
seus efeitos, imputaveis aqueles que o Direito das Marcas defende e protege
(concorrentes, consumidores e titulares de registo da marca).

Para tanto, devemos definir as finalidades da marca?®, primeiramente
numa posicao economicista e depois huma posicao juridica.

Numa perspetiva econdmical’ é dogmaticamente admitida no fim da
década de 20, a verificagdo cumulativa de trés finalidades pela marca?®:

» Indicacdo de origem dos produtos ou servicos em que € aposta,
permitindo por este meio que os consumidores tenham um referencial
gue lhes faculte realizar as suas aquisi¢cées, funcionando a marca, na
mente do consumidor, como um simbolo que possibilite a escolha em
concreto dos produtos marcados e a consequente diferenciacdo de
todos os outros da mesma espécie;

6 pPara um enunciado sobre as funcdes econémicas e juridicas da marca, entre
outros ver, CARLOS OLAVO, em “Propriedade Industrial”’, Vol. |, 2.2 Edi¢ao, Almedina, 2005,
pags. 73 e ss..

17 Como refere Pedro Silva, para se “conhecer o objetivo que preside a tutela das
marcas é essencial para a adequada compreenséo do seu regime”. Ora, é de conhecimento de
todos que as marcas ndo tem sO uma, mas sim varias funcdes: Trés mais precisamente e de
utilidade de cariz econémico. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pag. 141.

8 Sobre as fungbes da marca ver PEDRO SousAa E SiLva em “O principio da
especialidade das marcas. A regra e a excepgdo: As marcas de grande prestigio”. ROA, Ano
58, 1998, Lisboa, pags. 377 e ss., como também cfr. HUGO DANIEL LANGA SILVA em “A func¢éo
publicitaria da marca de empresa no Direito Portugués”, Tese de Mestrado em Ciéncias
Juridicas, Verbo Juridico, Margo 2009, pags. 33 a 35, nota 80. Consultado em
www.verbojuridico.pt, no dia 29-02-2016.
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» Garantia da qualidade dos produtos ou servicos marcados, no
sentido em que o consumidor espera e deseja que, todos 0s bens em
gue a mesma marca seja aposta, apresentem niveis qualitativos
analogos;

» E, por fim, a marca desempenha uma funcdo publicitaria ou
sugestiva, sendo recorrentes os exemplos em que o “valor” da marca
transcende o valor dos elementos corpdreos das empresas da qual faz
parte.

Mas, apesar de considerarmos e de concordarmos com a perspetiva
de que uma marca pode desempenhar uma pluralidade de fun¢bes de indole
econOémica, ndo podemos presumir que num plano juridico as inten¢des sejam
no mesmo sentido. Assim, na perspetiva juridica, ou seja, na perspetiva das
funcdes!® juridicamente protegidas, sustentamos igualmente a ideia de
existirem varias funcbes, sendo certo que a doutrina ndo € unanime na
existéncia ou na coexisténcia destas e seria restritivo se considerassemos que
a marca so0 desempenha uma das possiveis funcdes.

Portanto, para n6s a marca podera desempenhar as seguintes funcdes

juridicas:
a) Funcdao Distintiva®

E a funcéo principal? (ou essencial) da marca. E aquela que permite

ao consumidor comum/ médio distinguir produtos ou servicos de uma

1% Na nossa humilde opinido consideramos que a marca apresenta as trés funcées
cumulativamente, sendo certo que uma delas podera ser considerada como sendo a fungéo
principal pelo que este facto ndo afasta a finalidade das outras.

20 Funcéo esta reafirmada pelo caso HAG II. Segundo o Tribunal de Justica, a funcéo
essencial da marca “é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do
produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusao possivel, aquele produto de
outros que tenham proveniéncia diversa.” — Acordao do TJ de 17-10-1990, Processo C-10/89,

pags. 3711 e ss, disponivel em http://curia.europa.eu, e consultado no dia 09-02-2016.

2 Ou como adjetiva Thais Melicio Mateus, “funcdo mae”. THAIS MELICIO MATEUS,
Dissertagdo de Mestrado em Direito, Area de Especializagdo em Ciéncias Juridico-
Empresariais/ Mencdo em Direito Empresarial, com “A Protecdo das Marcas de Prestigio

enquanto Marcas Tridimensionais, e as suas Proibigées”, FDUC, Coimbra, 2015, pag. 20.
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empresa dos produtos e servicos de outras empresas??, ou seja, a marca
proporciona um referencial univoco para a aquisicao de bens e servigos, a
que atribui determinadas qualidades ou caracteristicas, provenientes de
uma dada organizagdo?3.

Hoje em dia esta funcdo tem um entendimento redimensionado do
originario, havendo mesmo autores, nomeadamente Couto Gongalves, que
considera que esta funcdo ndo pode continuar a garantir a mesma
proveniéncia, garantindo antes uma origem pessoal?* (a contrario sensu,
art. 269.°, n.° 2, b)), e continua dizendo que esta funcéo no futuro deveria
significar que “os produtos ou servigcos provém sempre de uma empresa ou
de uma mesma empresa sucessiva que tenha elementos consideraveis de
continuidade com a primeira ou ainda que mantenha com ela relagdes
atuais de natureza contratual, economica ou financeira’.

NO6s somos da opinido de que esta funcdo poderd servir como
indicacao da origem da proveniéncia geogréafica do produto ou servico de
forma relativa, tendo em conta que, esta funcédo depende da consideracao
de terceiros, nomeadamente do consumidor médio e do conhecimento que
este tem relativamente aquela marca e a correspondente associagao desta,
aquele produto.

Desta fun¢éo decorrem as seguintes que a seguir falaremos.

2 E a fungéo que esta estabelecida por lei, cfr. o art. 222.°, n.° 1, do CPI.

23 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pag. 141.

24 Sobre a definicdo de fungéo distintiva de marca, Couto Gongalves define-a como
“para além de indicar, em grande parte dos casos, que 0s produtos e servicos provém sempre
de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideraveis de
continuidade com a primeira (no caso de transmissdo desvinculada) ou ainda que mantenha
com ela relagBes atuais de natureza contratual e econémica, também indica, sempre, que 0s
produtos ou servicos se reportam a um sujeito que assume em relacdo aos mesmos o 6nus
pelo seu uso ndo enganoso”. O que significa que o titular da marca tem de provar que ndo
deixou de usar a marca ou se o fez, foi de forma justificada, sob pena de caducidade. Cfr. Luis
M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 24 e 25; em, “Funcdo distintiva da Marca”,
Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pag. 40; e, “Manual de Direito Industrial. Patentes, Marcas e
Concorréncia Desleal”, Aimedina: Coimbra, 2005, pags. 159 e 133, respetivamente; e ainda em
“A funcao da marca”, in Direito Industrial, Vol. Il, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA

ASCENSAO0), Coimbra, Almedina, 2002, pags. 99 e ss..

17



Carla Travessa Gil Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais

b) Funcéo de Qualidade?®®

Esta funcdo deriva da fungéo essencial da marca, e, indiretamente
transmite aos consumidores determinada confianca em relagdo a um certo
nivel de qualidade dos produtos e/ou servicos marcados.

Para uns trata-se de uma funcdo derivada da funcdo essencial
(funcao distintiva), traduzindo-se numa “garantia relativa que atua apenas
quando seja posta em causa a tutela da confianca do consumidor”,
Outros defendem que esta funcéo é tutelada pelo direito de forma directa e
auténoma, tendo em conta que “ndo se vé como possa negar-se uma
autonoma funcdo de garantia relativamente as marcas coletivas de
certificacdo (funcdo essa que ndo tem que ver com a de indicacao de
origem™?’,

Ha quem defenda que a referéncia a qualidade na al. b), do n.° 2, do
art. 269.°, do CPI ndo é mais do que consequéncia do principio da verdade,
sendo que “o que se proibe é que a marca, em si mesma considerada, seja
enganosa. Se o caracter enganoso da marca € originario, deve logo
recusar-se o0 seu registo. Se é superveniente, deve esse registo caducar?®”.

Contudo, ha quem refira ainda que esta “hao fornece qualquer argumento a

25 Esta funcao foi objeto de acdo, no ambito de protecdo de marcas de prestigio, na
qual estava em causa uma imagem de qualidade dos produtos do titular da marca (L’Oréal),
pela utilizacdo de embalagens e frascos semelhantes aos do perfume imitados, aproveitando
outros assim o prestigio e o caracter distintivo que ndo sdo seus. O TJ condenou esta conduta,
pois aquele que se coloque na esteira da marca de prestigio para beneficiar do poder de
atracdo, da reputacao e do prestigio desta Ultima, e para explorar, sem nenhuma compensacgao
financeira, o esforco comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem
desta”, Ac. do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias (atual TJUE) de 18-06-2009,
Processo n.° C - 487/0. Disponivel em www.marcasepatentes.pt, e consultado no dia 09-02-
2016.

26 Vide CouTto GONGALVES, “Manual de...”/ 2005, op.cit., pag. 159.
27 Cfr. Arts. 230.° e 231.% n.° 1, al. a), do CPI e ainda JORGE MANUEL COUTINHO DE
ABREU, “Curso de Direito Comercial”, Vol. |, 8.2 Edicdo, 2011, pag. 378.

28 Segundo defende PEDRO SOUSA SILVA, “O principio da especialidade...”, op.cit.,

pags. 377 e ss.
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favor da doutrina que atribui & marca uma funcao juridica de garantia de
qualidade”?®.

Apesar deste principio, ndo é imposto qualquer tipo de nivel de
qualidade dos produtos ou servicos que a marca assinala. A qualidade aqui
funciona mais no sentido juridico de indicacdo de qualidade e n&o no
sentido de garantia de qualidade dos produtos propriamente dita®°.

Independentemente disto, os empreséarios ou comerciantes tendem a
oferecer produtos de qualidade, até por razdes concorrenciais, pois isto
significa que os seus clientes/ consumidores se sintam satisfeitos com a
sua escolha, o que vai os levar a adquirir novamente esse produto. O risco
de oferecer produtos de mé qualidade é muito elevado, dai a haver algum
cuidado nesse sentido.

Dito isto, identificamo-nos assim com a ideia dos autores que
defendem que esta funcdo serve mais como garantia dos produtos ou
servicos por referéncia a uma origem nao enganosa ou seja, funciona mais
como uma salvaguarda de garantia de qualidade, e ndo propriamente como
uma imposicao legal3?.

Consideramos ainda que esta fungcao “goza de uma proteccao reflexa
e instrumental(mente)™? nao existindo sustento normativo especifico no
ambito do Direito das Marcas que possa fundamentar uma autonomia da
funcdo de garantia de qualidade da marca.

Porém, em interesse, pela sua crescente importancia e

nomeadamente pela confianca dos consumidores, julgamos que esta

29 No entendimento de MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, em “A “Vulgarizagdo” da
marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, separata do BFDUC” — Estudos
em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia. Vol. IV, Coimbra, 1995, pag. 94, nota 47.

30 Segundo Couto Gongalves, a marca “ndo desempenha diretamente uma fungédo de
garantia de qualidade”, mas que “garante indiretamente essa qualidade por referéncia aos
produtos ou servicos a uma origem ndo enganosa”. Cfr. Luis CouTo GONGALVES, “Manual
de...”/ 2008, op.cit., pags. 191 e ss.

31 Entendimento de Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pag. 25.

32 Neste sentido enuncia o autor sobre a Fungdo Publicitaria e a Funcédo de Qualidade
(ndo de forma expressa nem literal). J& relativamente a Func&o Distintiva, na sua opinido, esta
beneficia ja de uma tutela legal de proteccdo. Sobre este ver PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito

Industrial...”, op.cit., pags. 147 e 148.
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funcdo devera ser tutelada juridicamente, ainda que como uma funcéo

derivada.

c) Funcéo Publicitaria ou Sugestiva®

A definigdo de publicidade relacionada com as marcas e de que forma
esta é-lhes relevante economicamente néo é tarefa facil, de todo o modo,
tentaremos desenvolver este tema.

Assim, devemos esclarecer, para melhor entendimento da nossa
ideia, que quando falamos de publicidade enquanto funcdo da marca, é
no sentido da marca ser um meio indispensavel na publicidade para
promover determinados bens ou servigos™4.

Esta funcdo é considerada como sendo a funcdo complementar®® da
funcao distintiva (quando satisfeita) no sentido de que, algumas marcas
por si mesmas ou por forca de técnicas publicitarias exercem poderes
sobre o consumidor, transmitindo alguma espécie de informacdo que os
influéncia.

O marketing — meio pelo qual se da a conhecer a marca e 0s produtos
que assinala — para além de ter como objetivo conquistar uma quota no
mercado, realiza também a funcdo de informar o consumidor dos novos
produtos ou servicos existentes, realcando as suas qualidades e
diferencas relativamente aos distribuidos por outras empresas.

A marca é um excelente meio para 0s empresarios tornarem 0s seus
produtos publicos e para realizarem a sua promocdo, sobretudo num
mundo dominado pelos meios de comunicagdo em massa, dai esta

funcéo depressa se ter tornado a mais relevante e crucial para o titular de

33 Fungao protegida através do estatuido no art. 242.°, do CPI.

34 Vide Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pag. 27.

35 Numa perspetiva mais recente, a marca desempenha uma fungdo comunicativa,
assumindo um valor autonomo, desvinculado dos produtos e servicos marcados, e €
fundamentalmente um instrumento de comunicagéo que transmite um conjunto de informacfes
e sugestdes aos consumidores. Conforme Luis M. CouTO GONGALVES, "Funcdo da Marca’,
op.cit.,, pags. 108 e ss..

Mais sobre esta funcéo ver o mesmo autor em "Funcéo distintiva da...”, op.cit., pags.
151 ess..
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uma marca, pois tem o poder de influenciar o publico a ambicionar e a
adquirir os seus produtos ou servicos®® que uma empresa transaciona.

Existem varios entendimentos®’ relativamente a acecdo e a
importancia da funcao publicitaria da marca.

Sobre esta exprime CouTto GONGCALVES que representa uma funcao,
mas ndo a fungdo do sistema, sustentando a sua posicdo em quatro
momentos, a legitimidade para o registo, o direito das marcas, a
contrafacdo e a transmissdo da marca. Para este autor “a marca, em
complemento da funcé&o distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a funcéo
de contribuir, por si mesma, para a promoc¢ado dos produtos ou servicos
que assinala” 8.

Ja para AMERICO CARVALHO, “a marca é a memoéria e o futuro dos
produtos. Com efeito, a memoéria assim formada contém em si 0 programa
dos desenvolvimentos futuros, as caracteristicas dos modelos vindouros,
0S seus tracos comuns, o0 seu ar de familia que transcende as diversas
personalidades. Compreender o programa da marca permite localizar o
territério, o dominio onde a marca pode alargar-se, quer a dos produtos

qgue Ihe deram origem. O programa implicito da marca indica o sentido

36 Relativamente aos tipos de funcdo da marca, de forma algo diferente do enfrentado
CouTto GONGALVES, enuncia que a marca tem as func¢des seguintes: “uma Funcdo Essencial:
Funcéo Distintiva. A marca distingue-se e garante que os produtos ou servigos se reportam a
uma pessoa que assume em ralagdo aos mesmos 0 6nus do seu uso ndo enganoso. Uma
Funcdo Derivada: Funcdo de Garantia de Qualidade dos Produtos e Servigcos. A Marca néo
garante, diretamente, a qualidade dos produtos ou servicos marcados, mas garante
indiretamente essa qualidade por referéncia dos produtos e servicos a uma origem nao
enganosa. Uma Funcdo Complementar: Funcdo Publicitaria. A marca, em complemento da
funcdo distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a funcdo de contribuir, por si mesma, para a
promocédo dos produtos e servicos que nalguns casos, a funcdo de contribuir por si mesma,
para a promoc¢éao dos produtos ou servigos que assinala”. Segundo Luis CoOuTo GONGALVES, em
“Manual de...”7 2008, op.cit., pags. 197 e 198.

37 Para Manuel Serens, a marca que outrora era um “simples indicador de
proveniéncia dos produtos, passou a ser considerada um sinal de aceitamento dos produtos ou
servigos”. Cfr. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, “A Tutela das Marcas e a (Liberdade de)
Concorréncia”, Coimbra, 1990, pags. 160 e 161.

38 Conforme entendimento de Luis M. CouTo GONGALVES, “Funcdo distintiva da...”,

op. cit. pags. 215 e 216 e ainda em “Manual de...”/ 2008, op.cit., pags. 161 e ss.
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dos produtos passados e futuros. Exprime a visdo que a marca tem do
mundo e da sua fun¢do, a missao que atribui a si mesma, a sua ambicao,
0 que pretende dar aos utilizadores, os valores centrais.”°.

Noés consideramos que esta funcéo €, acima de tudo, importante pela
sua vertente econdmica. Entendemos que a publicidade serve para
incrementar a notoriedade de um produto ou servico j4 existente ou ainda
dar a conhecer um novo. E cada vez mais valiosa pois para além de ter o
poder de criar, manter ou melhorar a imagem de uma marca, tem o poder
de intensificar/ estimular o seu consumo e de conferir caracter proprio a
marca tornando-a intemporal“°.

Posto isto, definimos esta fungdo como “a influéncia exercida pela
marca na mente dos consumidores, de molde a que a escolha dos
produtos ou servicos ndo se faga considerando as qualidades intrinsecas
dos produtos (ou servicos) que a marca identifica, mas, pelo poder de
atracdo ou sugestao da marca em si mesma, ou seja, tendo em atencao a
influéncia da “imagem” da marca sobre os consumidores™*.

Assim, resta-nos concluir que é bastante decisivo o papel que a
publicidade cumpre na construgdo da imagem da marca junto do

consumidor.

39 Na perspetiva de AMERICO DA SILVA CARVALHO em “Direito de Marcas”, Coimbra
Editora, 2004, pag. 119.

40 Um bom exemplo disso, na nossa opinido, € a marca Dove. Esta marca comecou
como sendo um sabonete igual a outros, para mulheres com maos secas. A marca nao lhes
prometeu perfeicdo mas sim, tudo que as mulheres ndo suportam, mas que todas tém,
enquanto as outras marcas continuaram a vender uma ilusdo prometendo-lhes a perfeicdo. A
Dove aproveitou a fragilidade das mulheres, de ndo se acharem bonitas, mostrando-lhes que
sdo bonitas exatamente por serem imperfeitas, defendendo a beleza real, apoiando a luta para
incentivar uma imagem mais realista da mulher moderna contra o estereétipo inalcancavel que
0s media propdem. Isto é o que chamamos de personalidade prépria de uma marca, conseguir
gue as pessoas diferenciem aquela marca através de uma caracteristica fora do produto em si.

41 Conforme entendimento de HUGO DANIEL LANCA SILVA, “A Funcéo Publicitaria...”,

op.cit., pag. 97.
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2.2. Oregisto

O Direito de Marca, segundo o estipulado no art. 224.°, CPI, nasce com
0 registo.

Como refere o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (adiante
INPI), no Guia do Requerente de 2003, como também o art. 224.°, n.° 1, do
CPI, o “registo de uma marca confere o direito de propriedade e de uso
exclusivo da marca para os produtos e servicos a que se destina”, o que
permite que o titular da marca “impeca terceiros de (...) utilizarem (...) qualquer
sinal igual, ou semelhante, em produtos ou servi¢os idénticos ou afins daqueles
para os quais a marca foi registada”?.

Estipula este artigo que o registo funciona como forma de protecdo
contra terceiros, acautelando, ndo direitos unicamente individuais, mas sim,
direitos coletivos de consumidores e de concorrentes*3; permite valorizar o
esforco financeiro utilizado na geragdo de um sinal e possibilita ao titular do
registo acrescentar nos sinais uma mencédo da sua protec¢do, de modo a
dissuadir potenciais infragbes, através das expressdes “marca registada”, “MR”
ou ®.

Quando a marca ndo esta ainda registada, o seu titular goza de um
direito de prioridade de registo durante um prazo de 6 meses a contar da data
de inicio do uso*.

Para proceder ao registo, desde logo, devem ser satisfeitos os
requisitos formais#®, devendo, para tal efeito, apresentar um requerimento no
INPI (pode ser eletronicamente, por correio ou presencialmente; ou no IHMI, se

se tratar de marca comunitaria) em formulario préprio da entidade de registo,

42 Em “Proteger os sinais distintivos do Comércio - Marcas”, o Guia do Requerente
elaborado pelo INPI, 1.2 Edi¢do, 2003. Consultado em www.portal-lusofonia.org, no dia 08-01-
2016, péag. 11.

43 Conforme “Guia do Exame de Sinais Distintivos do Comércio”, publicado pelo INPI,

2009, pag. 8. Consultado no site www.marcasepatentes.pt, no dia 12-01-2016.

44 Cfr. Luis M. CouTo GONGALVES, “Objecto. Sinais protegiveis...”, op.cit., pags. 369 a
371.

4 Arts. 9.° a 30.° (normas gerais), 233.° e 234.°. do CPI (normas especiais) e arts.
25.% e 26.°, do RMC.
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pagar as taxas correspondentes, anexar os documentos, prestar informagdes
necessarias e cumprir com as formalidades necessarias

A sequir, terdo de ser preenchidos os requisitos substanciais de
protecdo que se dividem em requisitos absolutos (garantem que o sinal
registado € apto para desempenhar os requisitos de capacidade distintiva e da
representacdo grafica) e requisitos relativos (tem a ver com o direito de
terceiros, constituidos antes da data do pedido de registo da marca).

Assim, apoés apresentacdo do pedido por quem tem legitimidade para o
fazer, nos termos do art. 225.°%%, do CPI, segue-se a publicacdo no BPI de um
aviso com os elementos acima descritos, correndo assim um prazo de 2
meses, findo o qual a marca ira ser analisada e comparada com outras ja
existentes.

Contudo, se se verificar durante o exame de validade da marca, a falta
de algum dos requisitos necessarios e obrigatorios acima descritos, este facto
pode constituir assim motivo absoluto e/ou motivo relativo de recusa do registo,
respetivamente conforme disposto nos arts. 238.° a 242.°, do CPl e arts. 7.° e
8.°, do RMC %/, recusando o INPI o pedido de registo da marca, primeiro,
através de despacho de recusa provisoria e depois de despacho de recusa
definitiva caso os motivos de recusa que levaram a primeira recusa, persistam.

De salientar a possibilidade de recusa do pedido de registo parcial,
caso existam motivos para tal e que digam respeito “a alguns dos produtos ou

servigos para que este foi pedido”, como assim determina o art. 244.°, do CPI.

46 Artigo 225.°. Direito ao registo.

O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tenha legitimo interesse,
designadamente: a) Aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos do seu fabrico;
b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio; ¢) Aos agricultores e
produtores, para assinalar os produtos da sua actividade; d) Aos criadores ou artifices, para
assinalar os produtos da sua arte, oficio ou profisséo; €) Aos que prestam servigos, para
assinalar a respectiva actividade.

47 Mais sobre o tema dos requisitos do registo ver PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito
Industrial...”, op.cit., pags. 148 e ss.

A legitimidade do requerente, segundo Couto Gongalves, constitui um pressuposto
subjetivo para abertura do procedimento com vista ao registo da marca. Conforme em Luis M.
CouTto GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 114 e ss..e ainda em “Func¢éo distintiva da

marca...”, op.cit., pags. 153 e ss..

24



Carla Travessa Gil Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais

Agora sim passaremos a definicdo dos motivos de recusa.

Assim, constitui motivo absoluto de recusa do registo*¥° quando a
marca seja constituida por elementos vedados a integrar uma marca como 0S
dispostos no art. 238.°, do CPI. Artigo este que reflete, o regime do art. 3.2, da
DM e do art. 7.°, do RMC®°. De referir ainda que as proibi¢des elencadas no n.°

48 Apraz-nos transcrever o artigo de maior interesse para a nossa discussdo, para
melhor compreensao.

Artigo 238.°. Fundamentos de recusa do registo (absolutos).

1 - Para além do que se dispde no artigo 24.°, o registo de uma marca é recusado
guando esta: a) Seja constituida por sinais insusceptiveis de representacéo grafica; b) Seja
constituida por sinais desprovidos de qualquer caracter distintivo; ¢) Seja constituida,
exclusivamente, por sinais ou indicacdes referidos nas alineas b) a e€) do n.° 1 do artigo 223.9;
d) (Revogada.) e) Contrarie o disposto nos artigos 222.°, 225.%, 228.° a 231.° e 235.°. 2 -
(Revogado.) 3 - Nao é recusado o registo de uma marca constituida, exclusivamente, por
sinais ou indicacfes referidos nas alineas a), c) e d) do n.° 1 do artigo 223.° se esta tiver
adquirido caracter distintivo. 4 - E ainda recusado o registo de uma marca que contenha em
todos ou alguns dos seus elementos: a) Simbolos, brasdes, emblemas ou distin¢gdes do
Estado, dos municipios ou de outras entidades pulblicas ou particulares, nacionais ou
estrangeiras, o emblema e a denominacdo da Cruz Vermelha, ou de outros organismos
semelhantes, bem como quaisquer sinais abrangidos pelo artigo 6.°- ter da Convencéo da
Unido de Paris para a Protec¢cdo da Propriedade Industrial, salvo autorizacdo; b) Sinais com
elevado valor simbdlico, nomeadamente simbolos religiosos, salvo autorizacdo; c)
Expressdes ou figuras contrarias a lei, moral, ordem publica e bons costumes; d) Sinais que
sejam susceptiveis de induzir o publico em erro, nomeadamente sobre a natureza,
gualidades, utilidade ou proveniéncia geografica do produto ou servico a que a marca se
destina. 5 - E também recusado o registo de uma marca que seja constituida,
exclusivamente, pela Bandeira Nacional da Republica Portuguesa ou por alguns dos seus
elementos. 6 - E ainda recusado o registo de uma marca que contenha, entre outros
elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja susceptivel de: a) Induzir o publico
em erro sobre a proveniéncia geogréafica dos produtos ou servigcos a que se destina; b) Levar
0 consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou servicos provém de uma entidade
oficial; ¢) Produzir o desrespeito ou o desprestigio da Bandeira Nacional ou de algum dos
seus elementos.

Acerca deste assunto o Processo n.° 168, do ARBITRARE sobre a marca nacional n.°
489590. Esta foi recusada com fundamento de néo ter eficacia distintiva conforme arts. 223.°,
n.1, al. a) e 238.%, n.° 1, do CPI. Consultado no site www.arbitrare.pt, em 12-01-2016.

49 Para além dos elencados no art. 24.2, do CPI.

50 para melhor entendimento, devemos transcrever o referido artigo.
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4, al.b), podem ser autorizadas a figurar numa marca, pelo que desta forma
nao constituem motivo de recusa.
Estas proibicbes prendem-se com o0s sinals em sSi mesmo

considerados, ndo estando ainda em causa a sua comparagdo®! com outros

Art. 7.°. Motivos absolutos de recusa.

1. Seréa recusado o registo: a) Dos sinais que nao estejam em conformidade com o
artigo 4.°, b) De marcas desprovidas de caracter distintivo; c) De marcas compostas
exclusivamente por sinais ou indicagBes que possam servir, no comércio, para designar a
espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época de
fabrico do produto ou da prestacao do servico, ou outras caracteristicas destes; d) De marcas
constituidas exclusivamente por sinais ou indicacdes que se tenham tornado habituais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio; e) De sinais exclusivamente
compostos: i) Pela forma imposta pela prépria natureza do produto; ii) pela forma do produto
necesséria para obter um resultado técnico; iii) pela forma que confere um valor substancial ao
produto; f) De marcas contrarias a ordem publica ou aos bons costumes; g) De marcas
susceptiveis de enganar o publico, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a
proveniéncia geogréfica dos produtos ou servigos; h) De marcas que, na falta de autorizagao
das entidades competentes, devam ser recusadas por for¢ca do artigo 6.° - ter, da Convencéo
de Paris para a Protec¢cdo da Propriedade Industrial, adiante designada «Convencéo de Paris»;
i) De marcas que incluam emblemas, insignias ou escudos que ndo os abrangidos pelo artigo
6.0 ter da Convencao de Paris e que apresentem um interesse publico particular, a ndo ser que
as entidades competentes tenham autorizado o respectivo registo; j) De marcas de vinhos que
contenham ou consistam em indicacdes geogréficas que identifiguem vinhos, ou de marcas de
bebidas espirituosas que contenham ou consistam em indica¢des geogréficas que identifiguem
bebidas espirituosas, em relacdo a vinhos ou bebidas espirituosas que ndo tenham essa
origem; k) De marcas que contenham ou que sejam compostas por uma denominagédo de
origem ou por uma indicacdo geogréafica registada nos termos do Regulamento (CE) n.°
510/2006 do Conselho, de 20 de Marco de 2006, relativo a protec¢do das indicagdes
geograficas e denominac¢des de origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios (1),
quando corresponderem a uma das situacdes referidas no artigo 13.° do referido regulamento e
disserem respeito ao mesmo tipo de produtos, desde que o pedido de registo da marca seja
apresentado posteriormente a data de depésito do pedido de registo da denominacao de
origem ou da indicacéo geografica na Comissdo. 2. O n.° 1 é aplicavel mesmo que os motivos
de recusa apenas existam numa parte da Comunidade. 3. As alineas b), ¢) e d) do n.° 1 ndo
sdo aplicaveis se, na sequéncia da utilizagdo da marca, esta tiver adquirido um caracter
distintivo para os produtos ou servicos para os quais foi pedido o registo.

51 Refere-se a um juizo comparativo que € s6 efetuado posteriormente quando do
exame dos fundamentos e/ ou motivos de recusa relativa e incide sobre os limites intrinsecos a

liberdade de constituicdo das marcas, que existem para acautelar, ndo direitos meramente
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anteriores, o que significa que estas proibicbes relacionam-se com o0s
requisitos essenciais para que um sinal possa constituir uma marca (caracter
distintivo e a suscetibilidade de representagéo grafica)>.

Portanto, desde que um sinal preencha esses dois requisitos, mesmo
que ndo seja um dos sinais mencionados no elenco do art. 222.° podera em
principio ser registado como marca, dai se dizer que a liberdade de
composicdo da marca ndo é ilimitada.

Ao selecionar um sinal para constituir marca para representar produtos
ou servicos, deve-se ter em conta 0 que pode constituir marca, como também,
se deve verificar a existéncia de sinais prioritarios que podem obstar ao
deferimento de um pedido de registo da marca.

Assim, apoOs verificada a inexisténcia de objeccdes de caracter
absoluto, cumpre, verificar, em Ultimo, a eventual registabilidade do sinal

registando®3, através dos motivos relativos recusa do registo®*.

individuais, mas, pelo contrario, o interesse publico, ou pelo menos o de grupos relativamente
homogéneos (os concorrentes e os consumidores). Cfr. Guia do Examinador, “Proteger os
sinais...”, op.cit., pag. 9.

52 Como refere Miguel Carvalho, o requisito da suscetibilidade de representacdo
grafica ndo deriva propriamente do conceito de marca, mas antes da propria constituicdo do
registo. S&o aceites marcas (sinais de servicos) que ndo possam representar-se graficamente
mas que desempenham na mesma a sua fungdo. A necessidade de representagdo grafica
prende-se, na sua esséncia, com as finalidades de registo e de publicidade, para permitir uma
adequada referenciacdo dos sinais registados. Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO em ““Novas”
marcas e marcas nao tradicionais”, in Direito Industrial, Vol. VI, AA/VV (obra coletiva
coordenada por OLIVEIRA ASCENSAO), Almedina, Coimbra, 2009, pag. 222.

53 Segundo é relatado no Guia do Examinador, “Proteger os sinais...”, op.cit., pag. 49.

54 Existem os que sdo de conhecimento oficioso pelo INPI (arts. 239.°, n.°1, do CPl e
8.9, do RMC) e outros que dependem de reclamacéo (arts. 239.°, n.° 2, 240.° a 242.°, do CPl).

Art. 239.° - Outros fundamentos de recusa (relativos)

1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca: a) A reproducéo ou
imitacéo, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou
servicos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusdo o consumidor ou que
compreenda o risco de associacdo com a marca registada; b) A reprodugéo ou imitacdo, no
todo ou em parte, de logé6tipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade
cuja atividade seja idéntica ou afim aos produtos ou servicos a que a marca se destina, se for
suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confuséo; c) A infracdo de outros direitos de

propriedade industrial; d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressées ou
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Estes tém o objetivo principal de salvaguardar direitos anteriores que
poderiam obstar ao deferimento de um pedido de registo da marca, sendo por

ISso, importante acautelar que esses direitos ndo sejam violados por terceiros,

figuracBes, sem que tenha sido obtida autorizacdo das pessoas a que respeitem e, sendo ja
falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.° grau ou, ainda que obtida, se produzir o
desrespeito ou desprestigio daquelas pessoas; €) O reconhecimento de que o requerente
pretende fazer concorréncia desleal ou de que esta é possivel independentemente da sua
intencdo. 2 - Quando invocado em reclamacéo, constitui também fundamento de recusa: a) A
reproducdo ou imitacdo de firma, de denominacdo social e de outros sinais distintivos, ou
apenas parte caracteristica dos mesmos, que ndo pertengam ao requerente, ou que 0 mesmo
nao esteja autorizado a usar, se for suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusao;

(...)

Art. 8.°. Motivos relativos de recusa.

1. Apoés oposigéo do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera
recusado: a) Sempre que esta seja idéntica a marca anterior e sempre que os produtos os
servigos para 0s quais a marca é pedida sejam idénticos aos produtos ou servigos para 0s
guais a marca esté protegida; b) Quando, devido a sua identidade ou semelhan¢a com a marca
anterior e devido a identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos designados pelas duas
marcas, exista risco de confusado no espirito do publico do territério onde a marca anterior esta
protegida; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior. 2. S&o
consideradas «marcas anteriores», na ace¢do do n.° 71: (...) 3. Ap6s oposicdo do titular da
marca, sera recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um
representante do titular da marca, em seu préprio nome e sem o consentimento do titular, a
menos que esse agente ou representante justifique a sua atuacdo. 4. Apés oposicao do titular
de uma marca néo registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance néo seja
apenas local, serd recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que,
segundo a legislagdo comunitaria ou o direito do Estado-Membro aplicavel a esse sinal: a)
Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depdésito do pedido de
marca comunitaria ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do
pedido de marca comunitaria; b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilizagcéo
de uma marca posterior. 5. Apds oposicao do titular de uma marca anterior na ace¢édo do n.° 2,
serd igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idéntica ou semelhante a marca
anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou servigos que ndo sejam
semelhantes aqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de
uma marca comunitéria anterior, esta goze de prestigio na Comunidade e, no caso de uma
marca nacional anterior, esta goze de prestigio no Estado--Membro em questéo, e sempre que
a utilizacdo injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do

caracter
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0 que poderia acontecer caso fosse admitido um registo facilmente confundivel
com outros sinais ja existentes®®.

Resumidamente, significa que esta proibido que a marca ou log6tipo
sejam uma reproducédo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca ou logotipo
com determinado especto exterior (embalagem, rétulos ou de outro tipo) ou de
outra marca notoriamente conhecida em Portugal, anteriormente registados, ou
gue compreenda o risco de associacao e que possa induzir o consumidor em
erro®,

No entanto, ndo basta apenas a referéncia simples do motivo (absoluto
ou relativo) que levou a recusa do pedido de registo, esta deve ser
devidamente fundamentada, de forma clara e objectiva. Quando detectadas
varios motivos de recusa deve ser invocada primeiro “a eventual existéncia de
formalidades n&o cumpridas”, depois “a mengdo dos motivos relativos de
recusa’, finalizando o procedimento de fundamentacdo com a “referéncia aos
motivos relativos de recusa”>’.

O regime do CPI estabelece um sistema de registo constitutivo®® (ou
atributivo) em que o registo s6 € concedido depois de averiguados e
preenchidos os requisitos formais e substanciais de que faldamos acima, o que
significa que, o simples uso da marca ndo confere direito exclusivo sobre a
mesma®®.

Este entendimento é extensivel a grande parte da nossa doutrina
relativa a esta matéria, como nomeadamente aos autores CouTo GONCALVES,

COUTINHO DE ABREU e OLIVEIRA ASCENSAQS0,

55 para aferir da existéncia de sinais prioritarios devem ser realizadas pesquisas na
base de dados do INPI (a nivel de pedidos/ registos de marcas e outros sinais distintivos do
comércio, protegidos em Portugal ou na EU, para registos nacionais, internacionais ou

comunitarios, disponivel em http://servicosonline.inpi.pt) CTM Online — IHMI (a nivel de

pedidos/ registos comunitarios, disponivel em https://euipo.europa.eu) e ROMARIN (a nivel de

pedidos/ registos internacionais, disponivel a partir do site www.wipo.int).

6 Entendimento retirado do texto do art. 239.°, acima transcrito.

57 Segundo relata o Guia do Examinador, “Proteger os sinais...”, op.cit., pag. 8.

58 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pag. 218.

59 |bidem.

60 Conforme refere PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pag. 218, nota
n.° 435.
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Ainda assim, mesmo que uma marca seja usada sem que tenha sido
registado, o art. 227.°, do CPI concede-lhe um prazo de 6 meses, a contar do
inicio da utilizacdo da marca, para que esse registo seja requerido (direito de
prioridade). O titular desse direito pode opor-se quando um terceiro se tenha
antecipado e efetuado o pedido o registo, adquirindo assim preferéncia sobre
este segundo pedido®?.

Claro estd que os comerciantes ndo sdo obrigados a registar a sua
marca®?, sendo certo que existe sempre o risco de que terceiros comecem-se a
aproveitar dessa mesma marca, ja por si valorizada e dada a conhecer a
clientes, pese embora existam remédios juridicos para coibir esta prética.
Portanto, somos da opinido de que, apesar da nédo obrigatoriedade de registo®?,
este deve ser sempre realizado.

Por dltimo, a distincdo entre proibicdes absolutas e proibicdes
relativas s6 se mostra importante no momento da extincdo da marca por
invalidade®*: a violacéo de proibicdes absolutas®® conduz a nulidade (arts. 33.°,
n° 1, al. a) e 265.%, ex vi, art. 238.°, do CPI) do registo e a violacado de
proibicbes relativas conduz a anulabilidade do registo (arts. 34.° e 266.°, ex vi
arts. 239.° a 242.°, do CPI)®8,

61 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pag. 219.

62 Exceto, o registo de marca relativamente a alguns produtos vinicolas, referido em
legislagéo especial — art. 2.° do DL n.° 376/97, de 24 de Dezembro. Para este tipo de produtos,
0 registo é obrigatorio.

63 Conforme refere CARLOS OLAVO, em “Introducdo ao Direito Industrial”, in Direito
Industrial, Vol. IV, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSAO), Almedina,
Coimbra, 2005, pags. 3 e ss: “No entanto, se o registo é condicdo necesséria para a existéncia
do direito, ndo é condicdo suficiente. De facto, a concessdo de direitos de propriedade
industrial implica mera presuncao juridica dos requisitos da sua concessdo, nos termos do
artigo 4.2, n.° 2.”. Disponivel em www.apdi.pt, consultado em 17-02-2016.

64 Conforme refere Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 67 e 68.

8 O art. 52.°, do RMC qualifica como causas de nulidade, a existéncia dos motivos
previsto no art. 7.9, como também a demonstracdo de que o titular da marca ndo tenha agido
de boa-fé no ato de depésito do pedido de marca.

56 No que diz respeito as marcas comunitarias, os arts. 52.° e 53.°, regulam as causas
de nulidade (absoluta e relativa), ambas declaradas na sequéncia de pedido ao IHMI ou de
pedido reconvencional, ndo havendo prazo para intentar a acdo. Ver sobre este tema LiDIA

NEVES em “A marca nacional e a marca comunitaria; dois direitos da mesma realidade”, Lisboa,
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Assim, englobando todas as normas que podem conduzir a nulidade,

de forma resumida, o registo é nulo®’ se a marca:

i. For constituida por um sinal ndo admitido — arts. 265.2, n.° 1, al. a) e

238.°,n.°1, al. a);

ii. For constituida por sinal de interesse publico nacional ou estrangeiro
—arts. 265.°,n.°1, al. b) e 239.,n.° 1, als. a) a e);

iii. For ndo distintiva — arts. 265.°, n.° 1, al. a) e 238., n.° 1, als. b) e ¢);

iv. Se for marca enganosa — arts. 265.°, n.° 1, al. b) e 239.°, n.° 1, al. I);

v. For de elevado valor simbdlico, contraria a moral, lei e ordem publica
—arts. 265.°,n.°1, al. b) e 239.°,n.° 1, als. i) e ).

E, relativamente, a anulabilidade®, o “titulo legal” é anulavel quando:
a. Falta de legitimidade do requerente — arts. 34.°, n.° 1, al. a) e 225.;
b. O titular do registo da marca n&o tiver autorizado a terceiros o
pedido — arts. 34.°, n.° 1, al. b) e 266.°, n.° 1, al. a);
c. A marca seja composta por:
1. Firma denominagcdo social, log6tipo, nome e insignia
pertencente a terceiro — arts. 266.%, n.° 1, al. a) e 239.9, al. f);
2. Nome ou retrato de outrem — arts. 266.°2, n.° 1, al. a) e 239.°,
al. g);
3. Sinais que constituam infracdo de direitos de autor ou de
direitos de PI — arts. 266.°, n.° 1, al. a) e 239.°, al. h),
d. A marca seja reproducdo ou imitacdo de marca notéria ou de marca
anterior registada — arts. 266.%, n.° 1, al. a) e 239.°, al. m) e 241.°;
e. A marca seja imitacdo de embalagens ou rétulos ndo registados —
arts. 266.%, n.° 1, al. a) e 240.
f. A marca entre em conflito com uma marca de prestigio — arts. 266.°,
n.°1, al. a) e 242.9

30 de Julho de 2012, pag. 16. Disponivel no site www.marcasepatentes.pt, consultado no dia
24-03-2016.

67 Conforme entendimento sobre esta matéria de Luis M. CouTo GONCALVES, “Direito

de...”, op.cit., pags. 170 e ss..
58 |bidem.
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g. A marca for concedia com pretericdo do direito de prioridade de
terceiro — arts. 34.°,n.° 1, al. a), 11.°,12.9 e 226.%,

h. O titular tenha ou néo intengdes de fazer concorréncia desleal — arts.
266.°,n.°1, al. b)e 24.2,n.°1, al. d).

A acdo de nulidade ndo tem prazo especifico, pelo que pode ser
invocavel a todo o tempo, ja para acdo de anulabilidade € atribuido um prazo
de 10 anos a contar a partir do despacho de concessao do registo para que
esta seja proposta, sob pena de prescricédo (art. 266.°, n.° 4).

Aquele prazo é reduzido para 5 anos caso, nos termos do art. 267.°, do
CPI, “o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver
tolerado, durante um periodo de cinco anos consecutivos, 0 uso de uma marca
registada posterior, deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a
requerer a anulacdo do registo da marca posterior, ou a opor-se a0 Seu uso,
em relacdo aos produtos ou servicos nos quais a marca posterior tenha sido
usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé” °,
contando este prazo a partir da data do conhecimento do facto.

Por ultimo, devemos expor ainda que independentemente da razédo da
declaracdo de invalidade do registo ter o seu fundamento na nulidade ou na
anulabilidade, esta tem efeitos retroativos, embora figuem ressalvados alguns

efeitos’® conforme ordenado no art. 36.2, do CPI e no art. 55.°, do RMC.

89 Como Couto Gongalves refere, é a “chamada preclusdo por tolerancia, que
corresponde a solugdo injuntiva do art. 9.°, da diretiva e que, no fundo, ndo representa mais do
que o resultado da aplicacdo do regime da boa-fé aos concorrentes”. Ver Luis M. CouTo
GONCGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 170 e ss..

© Nomeadamente as decisGes judiciais transitadas em julgado, as transacfes (ainda

gue ndo homologadas) sobre violagdo de marca e contratos celebrados e ja cumpridos.
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2.2.1. Validade do registo

Ao apresentar um pedido de registo de Propriedade Industrial no
INPI, o correspondente direito atribuido é valido apenas para os limites
territoriais de Portugal.

Para que possa estar em absoluta seguranga nos restantes paises
sera necessario elaborar um outro pedido, mas no pais’! ou paises (arts. 184.°
e 185.°, do CPI) onde pretende ver efetivado esse direito de Propriedade
Industrial, fazer um pedido de registo comunitario da marca (apenas um registo
que é valido a nivel “mundial’) ou ainda um pedido pela via do Registo
Internacional de Marca’?.

Um pedido de registo s6 pode conter uma marca (art. 235.°, do CPI
— principio da especialidade’®), a qual, porém, pode ser destinada a mais do
que um produto ou servi¢o, incluidos ou ndo na mesma classe. Ao indicar o
produto ou servico para que a marca foi adotada, este deve ser exposto e
qualificado segundo a Classificacéo Internacional de Nice’.

O registo € vélido por 10 anos, a contar da data da respetiva
autorizagdo, podendo ser indefinidamente renovado por iguais periodos (art.
255.°, do CPI, equivalente ao art. 46.°, do RMC) se o seu titular proceder em
conformidade com a renovacgao do registo. As renovacfes do registo efetuam-
se nos Ultimos 6 meses em que este vigorar.

No entanto, de 5 em 5 anos, a contar da data da concesséo do
registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas a renovacao, deve ser
apresentada no INPI uma Declaracao de Intencao de Uso da marca (DIU). Esta

declaracdo deve ser entregue no INPI (através do preenchimento de um

> O requisitante tem o direito de, num prazo de seis meses, depositar a mesma
marca num qualquer outro pais signatario, beneficiando da data de depésito do pedido
originario.

72 Abrange paises membros do Acordo e/ou Protocolo de Madrid.

73 Este principio vigora para além no relacionamento entre as marcas mas também
em marcas e outros sinais distintivos como os logotipos, por exemplo.

Sobre este principio refere PEDRO SOUSA E SiLvA, “Direito Industrial...”, op.cit., pags.
163 e ss e ainda em “Principio da Especialidade das Marcas...”, op.cit., pags. 377 e ss.

4 Pode ser consultada online no site em www.inpi.pt.

33


http://www.inpi.pt/

Carla Travessa Gil Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais

formulario e pagamento da respetiva taxa) no prazo de 1 ano, que se inicia e
termina 6 meses antes e apés o termo do periodo de 5 anos a que respeita.

A Marca pode caducar’®, sem necessidade que seja invocada, (arts.
37.° e 269.°, do CPI) caso haja falta de uso sério’®, se ocorrer uma alteracdo
substancial da marca, pela conversdo da marca na denominagdo usual do
produto ou servico’’, no caso de se tornar suscetivel de induzir o publico em
erro’® (uso enganoso) e quando ndo forem pagas as taxas de renovacéo do
registo (art. 24.°. n.° 1, al. a), do CPI).

Relativamente a caducidade por falta de uso sério, esta forma da-se

guando a marca nao tiver sido usada durante 5 anos consecutivos de forma
séria, salvo motivo justificado. Existe um dever do seu titular de a usar. Se
havia inten¢gdes de ndo a utilizar ou de utilizar fora da sua fungéo essencial de
garantir a identidade de origem dos produtos ou servicos para os quais foi
registada’®, o registo acaba por consistir um “abuso”, pois impede outros de

utilizar e de registar aguela marca.

> Sobre o uso e a manutencéo do direito de marca registada ver nomeadamente,
Luis M. CouTo GONGALVES, "Objecto. Sinais protegiveis...”, op.cit., pags. 371 e ss..

¢ Transposi¢cdo do art. 10.°, da DM e equivalente no art. 51.°, da RMC Sobre a
caducidade ver, PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pags. 237 e ss.

Ainda sobre este tema Couto Gongalves refere que “o CPI estabelece a presuncao
ilidivel de ndo uso quando o titular do registo ndo apresentar uma declaracdo de intencdo de
uso...”, havendo lugar a prévia notificacéo ao titular para o fazer e s6 apos este prazo, e caso 0
pagamento nao seja feito, é decretada a falta de uso. Cfr. Luis M. COuTO GONGCALVES, “Direito
de...”, op.cit.,, pags. 176 e ss..

77 Segundo explica Sousa e Silva esta refere-se a “quando a marca se torna um
verdadeiro sindnimo do produto”. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit., pags.
240 e ss.

Ex.: A Marca Coca-cola. Quando alguém pretende beber um refrigerante com sabor a
caramelo e gaseificado, tende a pedir uma coca-cola ou uma cola, quando por vezes nao se
refere propriamente a essa marca mas sim apenas ao tipo de bebida.

8 Nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geogréafica dos produtos
ou servicos da marca para qual foi registada. Esta forma de caducidade constitui motivo
absoluto de recusa. Sobre este tema ver PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op.cit.,
pags. 241 e ss.

7 Conforme se pode ler no Acérddo do TJ de 11-03-2003, processo n.° C-40/01, | —
2474. Disponivel no site http://curia.europa.eu, consultado dia 28-03-2016.
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Assim, podemos dizer que 0 uso sério pressupfe necessariamente,
dois requisitos essenciais: 0 uso comercial e 0 uso tipico de marca, ou seja, por
um lado, a utilizacdo efetiva da marca e, por outro, a capacidade de identificar
e distinguir uma origem. Estes requisitos ndo estdo assim preenchidos caso se
trate de uso estritamente simbdlico ou artificial, interno, privado, experimental,
preparatoério, meramente publicitario e esporadico89/8l,

Ja quanto a caducidade quando ocorre a transformacédo de marca

originariamente distintiva, na denominacdo usual de produto ou servigo, esta

sucede quando aquela determinada marca, como consequéncia da
(in)atividade do titular, se tiver transformado na designacdo usual no comércio
ou produto para que foi registada, quer junto dos consumidores quer junto de
produtores e comerciantess?.

Relativamente a caducidade por uso enganoso, esta acontece

quando o titular do registo ou terceiro com a autorizagdo deste, utilizam a

marca de forma diferente para a qual ela foi registada, conseguindo ludibriar os

80 Couto Gongalves refere que pode implicar a caducidade, “qualquer uso da marca,
praticado pelo titular ou por terceiro, com o seu consentimento, suscetivel de provocar um
engano negativo relevante junto do publico, em relagdo as caracteristicas essenciais dos
produtos ou servicos marcados, sem que 0s consumidores tenham sido prévia ou
imediatamente informados”. Cfr. entendimento de nomeadamente Luis M. COUTO GONGALVES,
"0 Uso da marca”, in Direito Industrial, Vol. 1l e Vol. V, AA/VV (obra coletiva coordenada por
OLIVEIRA ASCENSAO), Almedina, Coimbra, respectivamente, de 2002 e 2008, pags. 106 e 378 e
ss,; e ainda cfr. Ac. do TJPlI de 12-03-2003, processo n.° T-174/01, disponivel em
http://curia.europa.eu, consultado dia 28-03-2016.

81 Sobre a interpretagdo do conceito de uso sério de uma marca, o TJ referiu que “a
apreciagdo do caracter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das
circunstancias adequados para provar a existéncia da exploracdo comercial da mesma, em
especial, nos usos considerados justificados no sector econémico em questdo para manter ou
criar partes de mercado em beneficio dos produtos ou servicos protegidos pela marca, na
natureza destes produtos ou servicos, nas caracteristicas do mercado, na extensdo e na
frequéncia do uso da marca”. Cfr. Ac. do TJ de 11-03-2003, processo n.° C-40/01, op.cit., | -
2474,

82 Cfr. Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 179 a 181 e em “O Uso
das Marcas”, op.cit., pags. 389 e ss.. O autor refere que, de trés posicdes possiveis (objetivista,
subjetivista e intermédia), a escolhida pelo nosso ordenamento juridico foi a que se denomina
de posicao intermédia, conforme se podera observar nos arts. 12.°, n.° 2, al. b) da DM e pelo
art. 269.°, n.° 2, al. a), do CPI.
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consumidores no sentido de provocar repeticbes de mesma escolha de produto
ou servico, ficando assim numa posicao de vantagem, através da concorréncia

desleal®? prejudicando assim os seus concorrentes. Aqui 0 principio da verdade

abrange duas situacdes, tanto a proibicdo da marca enganosa propriamente
dita como ainda a proibicdo do modo como a marca é utilizada (o engano
resulta do uso de que é feito a marca).

O regime juridico da caducidade do registo da marca previsto no CPI
nao corresponde inteiramente ao regime de caducidade consagrado na nossa
lei civil pelo que, o direito de marca s6 se extingue depois do INPI assim o
declarar, e ap6és um procedimento administrativo (art. 270.°, do CPI)84,

83 Esta traduz a transposicdo de uma das solugdes mais inovadoras e importantes da
Diretiva (art. 12.°, n.° 2, al. b), do CPI). Cfr. Luis M. CouTo GONGALVES, “Uso da...”, op.cit., pag.
383; como também em “Direito de...”, op.cit., pag. 181 e ss e ainda em “Fung¢éo Distintiva...”,
op.cit.,pags. 228 e ss..

84 Artigo 270.°. Pedidos de declaracdo de caducidade.

1 - Os pedidos de declaracéo de caducidade sdo apresentados no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial. 2 - Os pedidos referidos no nimero anterior podem fundamentar-se
em qualquer dos motivos estabelecidos nos n.°s 1 a 3 do artigo anterior. 3 - O titular do registo
€ sempre notificado do pedido de declaragdo de caducidade para responder, querendo, no
prazo de um més. 4 — A requerimento do interessado, apresentado em devido tempo, o0 prazo a
que se refere o niumero anterior pode ser prorrogado, uma Unica vez, por mais um més. 5 -
(Revogado). 6 - Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da
marca, sem 0 que esta se presume ndo usada. 7 - Decorrido o prazo de resposta, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial decide, no prazo de um més, sobre a declaracdo de
caducidade do registo. 8 - O processo de caducidade extingue-se se, antes da decisao, ocorrer
a desisténcia do respectivo pedido. 9 - A caducidade s6 produz efeitos depois de declarada em
processo que corre 0s seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 10 - A

caducidade é averbada e dela se publicard aviso no Boletim da Propriedade Industrial.
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CAPITULO Il — A Marca tridimensional

1. Enquadramento Histoérico - Legislativo

Antes de passar para a analise propriamente dita sobre a problematica
do registo de marcas tridimensionais, devemos salientar, como ja foi referido,
gue o sinal em aprec¢o corresponde a um dos tipos de marcas expressamente
tipificadas no mencionado art. 222.°, do CPI, ou como a propria letra da lei
refere, as marcas constituidas pela “forma de produto ou respetiva
embalagem”.

Quando do Cédigo de Propriedade Industrial de 1940858 aprovado
pelo Decreto — Lei n.° 30.679, de 24 de Agosto, antes ainda da existéncia da
Diretiva n.° 89/104/CE, de 21 de Dezembro de 1988 que iria harmonizar as
legislacbes dos Estados — Membros em matéria de marcas, j4 a
admissibilidade deste tipo de marca era debatida doutrinal®” e
jurisprudencialmente.

Nesta altura, as opinides de entdo que versavam sobre a
admissibilidade® das marcas de forma, convergiam quase todas no sentido de
que, apesar de considerarem que para que seja possivel o registo da forma, o
sinal a registar deve-se traduzir, necessariamente, num elemento extrinseco a

prépria construcdo ou estrutura do objeto, também consideraram que a letra da

8 A regulamentagdo da PI teve inicio no Decreto de 16 de Janeiro de 1837,
substituido pelo Decreto de 31 de Dezembro de 1852. Posteriormente, a matéria das marcas
de fabrica e comércio foi regqulamentada pelo Decreto de 23 de Outubro de 1883.

O servico completo da Pl foi organizado pela publicagdo do Decreto de 15 de
Dezembro de 1894, regulamentado a 28 de Margo de 1895, e substituido pela Carta de Lei de
21 de Maio de 1896. Por seu turno, a Lei de 21 de Maio de 1896 foi substituida pelo CPI,
elaborado e publicado ao abrigo da Lei n.° 1.972, de 21 de Junho de 1938 e aprovado pelo
Decreto n.° 30.679, de 4 de Agosto de 1940.

86 Disponivel no site www.marcasepatentes.pt.

87 Sobre o tema da admissibilidade da marca tridimensional antes da harmonizacédo
da legislacgéo ver, Luis CouTo GONGALVES, “Manual de...”/ 2008, op.cit., pags. 225 e ss.

8 Neste sentido ver PINTO COELHO (“Marcas”), PEREIRA DE ALMEIDA (“Direito
Comercial”), JuSTINO CRUz (“CPI anotado”), NOGUEIRA SERENS (“A Tutela da Marcas”) e em
sentido diverso CARLOS OLAVO (“Propriedade Industrial”) e numa posigéo intermédia, OLIVEIRA

AsCENSAO (“Direito Industrial”). Conforme Luis CouTOo GONGALVES, em “Direito de...”, op.cit.,

pags. 90 e ss, nota. 206.
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lei (Art. 79.°, CPI de 1940%° ndo é clara suficiente no sentido de que, néo
refere concretamente, nem rejeita ou expulsa a adoc¢ao do produto em si como
marca de forma.

Portanto, neste sentido, pode-se dizer que em 1940, pela liberdade
que é atribuida pelas normas a respeito da constituicdo das marcas, pode ser
admitida aquela que for constituida pela prépria forma do produto e pelo
formato da sua embalagem, desde que com a devida eficicia distintiva ou por
um elemento extrinseco a propria forma.

A propria forma do produto, ou da sua embalagem, péde a partir de
1995°% constituir uma marca. Estas marcas sdo vulgarmente apelidadas de
marcas tridimensionais ou plasticas e foram objecto de querela doutrinal e
jurisprudencial antes do CPI de 1995, aprovado pelo Decreto — Lei n.° 16/95,
de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho. Foi este Cadigo,
desenvolvido pela Directiva Europeia de Marcas (Directiva do Conselho
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988), que pela primeira vez as
contemplou (marcas) na legislacdo portuguesa.

A partir desta data passaram a ser, expressamente registaveis, a nivel
nacional, sinais que se refiram a forma de embalagem dos produtos, pelo que,
para ser registados teriam de ser preenchidos os dois requisitos: o da
suscetibilidade de representacdo grafica e o da capacidade distintiva.
Requisitos estes impostos pelos denominados limites intrinsecos na
composicao da marca e que serdo mais desenvolvidos no ponto mais adiante.

Na sequéncia dos vérios trabalhos produzidos, foi publicado novo

Caodigo da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto — Lei n.° 36/2003, de

8 Art. 79.° A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais
nominativos, figurativos ou emblematicos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou
no seu involucro, o fagam distinguir de outros idénticos ou semelhantes. 8 1.° Ndo satisfazem
as condicBes deste artigo as marcas exclusivamente compostas de sinais ou indicacdes que
possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, o lugar de origem dos produtos ou a época de producdo, ou que se tiverem tronado
usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio.(...).

% Este Cadigo — criou as marcas como a marca que identificava produtos ou servicos
de uma mesma empresa ou 0s produtos ou servi¢cos produzidos por um grupo de empresas,
conforme dispunha o seu art. 177.°. Figura relativa as marcas afastada com as alteracdes de

2003. Cfr. Luis M. CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pag. 22, nota. 20.
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5 de Marco, para entrar em vigor em 1 de Julho de 2003, sem que a parte
respeitante as marcas tridimensionais tivesse alteragcdes significativas.

Da necessidade de garantir e assegurar a aplicagao efetiva dos direitos
de PI a nivel do comércio mundial, Portugal, Brasil e mais 123 representantes
de outros paises, estabeleceram o Acordo que criou a Organizacdo Mundial do
Comércio, designado por Acordo OMC, além de diversos outros anexos.

Um dos muitos anexos®! deste é o Acordo sobre Aspetos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comeércio, designado por
TRIPS®2 (traducéo livre do inglés Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights), que estabelece regras minimas de tutela dos

91 56 para nomear alguns:
e MGA — Medida Global de apoio (Acordo sobre a Agricultura);
e GATS - Acordo Geral sobre o Comércio de Servicos;
e FMI - Fundo Monetério Internacional - sobre os objectivos desta organizacao

ver http://www.notapositiva.com/dicionario _gestao/fmi.htm, consultada no dia 15-03-2016.

e [ISO - International Organization for Standardization (Organizacio
Internacional de Normalizacdo) — esta organizagéo estipula normas padronizadas de qualidade
relativamente a produtos e servicos aplicAveis em todo o mundo. Sobre este tema
http://www.iso.org/iso/home.html, consultado no dia 15-03-2016.

e FAO - Organizacdo das Nacdes Unidas para a Alimentacado e a Agricultura.
92 Embora a versdo portuguesa do Acordo se designe a si propria por TRIPS, ha
quem prefira a designagdo ADPIC, que corresponde a sigla portuguesa do Acordo. Disponivel

no site www.marcasepatentes.pt, consultada no dia 15-03-2016.

Este acordo relativamente as normas que regulamentam a constituicdo e objeto das
marcas, no seu dispde:

Art. 15.°. Objeto da protecéo

1. Qualquer sinal, ou qualquer combinacdo de sinais, susceptivel de distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas podera constituir uma marca.
Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais,
elementos figurativos e combinacdes de cores, bem como qualquer combinacdo desses sinais,
serdo elegiveis para registo enquanto marcas. No caso de 0s sinais nao serem intrinsecamente
susceptiveis de distinguir os produtos ou servicos em questao, os membros podem subordinar
a elegibilidade para efeitos de registo a presenca de um caracter distintivo adquirido através da
utilizacdo. Os membros podem exigir como condicdo do registo que o0s sinais sejam

perceptiveis visualmente.
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direitos de propriedade intelectual, de ambito internacional neste dominio®,
dispostos por modelos que devem ser pontualmente cumpridos por todos os
seus outorgantes.

Este Acordo concede ainda a possibilidade dos paises signatarios
concederem protecdo mais extensiva do que a exigida pelo acordo,
respeitando os limites minimos estabelecidos por este, e a ratificacdo de outras
convencdes internacionais, como a CUP94,

No que tange as marcas, o TRIPS estabelece diversas normas,
especialmente — para fins deste trabalho - sobre a definicdo de sinais passiveis
de registo como marca e a incorporacao do art. 6 - bis da Convencédo da Uni&o
de Paris, expandindo-o para abarcar protecdo as marcas de servico e, também,
estendendo a sua protecdo a bens ou servicos diversos daqueles, cobertos
pela marca registada, desde que haja ligacdo e possibilidade de confusdo aos
olhos do consumidor, conforme dispdem os artigos 16.2 e 16.3 do referido
acordo.

De referir ainda que para além das marcas, estdo contemplados outros
direitos como os direitos de autor e os direitos conexos, 0os bancos de dados,
as indicacbes geograficas, os desenhos industriais, as patentes, os circuitos
integrados e os segredos do comércio.

% Relativamente a esta evolugdo histérico — legislativa ver CARLOS OLAVO,
“Introdugdo ao...”, op.cit., pag. 19.

94 VVer RODRIGO FRANCO DE CARVALHO em “Da Protecdo Legal Concedida as Marcas
Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome”, extraido do Trabalho para obten¢do do grau de
Bacharel em Ciéncias Juridicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontificia Universidade
Catélica do Rio Grande do Sul, em 23 de Novembro de 2011, pag. 6. Disponivel no site

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011 2/rodrigo _car

valho.pdf, consultado dia 15-01-2016.
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2. Enquadramento Legal

As marcas, como j& vimos, podem ser representadas
tridimensionalmente, ou seja, serem constituidas pelo formato fisico do
produto.

Os sinais que podem integrar este tipo de marcas podem ser ndo soO a
forma do produto em si mesmo, como a da sua embalagem ou vasilha, desde
que, em qualquer caso, se trate de formas que ndo sejam banais, isto é, que
possuam um conteudo suficientemente arbitrario para Ihes conferir capacidade
distintiva. Como acontece com certas formas que, devido a sua originalidade
ou uso intensivo e prolongado, tém a capacidade de identificar o produto, pelo
consumidor, que o reconheceria mesmo que tais formatos ndo tivessem
qualquer identificagédo®®.

O registo deste tipo de marca torna-se particularmente suscetivel®,

devido a exigéncia legal de que o0s sinais ndo sejam constituidos,

95 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Direito Industrial...”, op. cit. pag. 128.

% Assim como as marcas tridimensionais outras marcas ndo convencionais, como
marcas olfativa ou sonora também tem sido bastante discutidas em sede jurisprudencial.
Relativamente a estes dois Ultimos tipos de marcas ja existem acorddos que constituem
referéncias importantes, estabelecendo critérios importantes para a uniformizacao de solugdes
que podem ser utilizadas quando do pedido de registo de outro tipo de marcas nao
convencionais:

O caso Siekmann reporta-se a recusa pelo Office alemao de um pedido de registo de
uma marca olfativa com o fundamento que o cheiro ndo poderia ser representado
graficamente. O TJC analisou-0 a luz do art. 2.°, da DM (“qualquer sinal com capacidade para
ser representado graficamente, particularmente palavras, incluindo o nome das pessoas,
desenhos, letras, niumeros, a forma dos produtos ou respetivas embalagens, desde que
tenham capacidade para distinguir os produtos e servicos de uma empresa dos das outras
empresas”), e considerou que esta norma era meramente exemplificativa dai que os sinais que
ndo sdo visualmente percetiveis estarem abrangidos por si. O TJC fixou critérios de
representacao grafica dos sinais nao visiveis como “através de imagens, linhas ou caracteres,
gue fossem claros, precisos, com contetdo proprio, facilmente acessiveis, inteligiveis, duraveis
e objetivos”.

O acordao Libertel, no caso da cor laranja para produtos e servicos de
telecomunicacgbes, cujo pedido de registo havia sido recusado pelo Office do Benelux
considerando falta de capacidade juridica da cor, utilizou dos critérios acima descritos. O TJC

decidiu que a combinacdo de uma amostra e uma descrigdo escrita reportada ao cédigo de
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exclusivamente, pela forma imposta pela propria natureza do produto, pela
forma do produto necessaria a obtencdo de um resultado técnico ou pela forma
gue confira um valor substancial ao produto — como dispdem os arts. 223.°, n.°
1, al. ¢), do CPI®/; 3.2 n.° 1, al. ), da DM® e 7.° n.° 1, al. ), do RMC.
Proibicdes estas que trataremos mais adiante.

Aqui, 0 que nos importa é entdo a forma da embalagem propriamente
dita, sem ter em conta qualquer espécie de elementos sejam nominativos,
figurativos ou de outro tipo.

O registo da forma de um produto exige, ponderacéao sobre se ha algo
de anormal ou idiossincratico nessa forma, que leve o consumidor a reparar
nela e a recorda-la; e entdo, no caso de tal individualidade existir, ponderar
sobre se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem
do produto, em vez de ser meramente funcional ou ornamental.

Uma forma abstratamente considerada pode, verdadeiramente,
suscitar e transmitir sentimentos como o caso de um coragdo que é, pela
generalidade das pessoas, associada ao amor, ou como acontece no caso de
um trevo, que simboliza a sorte.

As formas podem constituir sinais, que por sua vez podem consistir
numa marca de tridimensional, desde que possam ser representadas
graficamente e que possuam caracter distintivo, requisitos obrigatérios para
que o seu registo®® seja admissivel., pelo que a sua andlise legal se limita a
estas duas categorias.

Serd a partir daqui que iremos abordar alguns problemas juridicos,
como do facto da configuracdo do produto estar relacionada com o seu design

identificacdo de cores internacionalmente reconhecidas satisfazia os requisitos da capacidade
de representagéo grafica. Entendimento e resumo dos acordaos conforme PAULO SERRAO em
“A Adaptacéo do Conceito de...”, op.cit., pag. 4.

97 Conforme consultado no Cédigo de Propriedade Industrial disponivel online em

www.pgdlisboa.pt.
%8 Art. 3.°. Motivos de recusa ou nulidade.

1. Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracdo de nulidade, uma vez
efetuados, os registos relativos: (...) €) Aos sinais constituidos exclusivamente: - pela forma
imposta pela prépria natureza do produto; - pela forma do produto necesséaria a obtencéo de
um resultado técnico; - pela forma que confira um valor substancial ao produto (...)

% Exs.: o formato da garrafa de vidro «Coca-Cola» e o frasco de perfume «Trésor».
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ou com a comercializacdo do produto ou servico que, genericamente, se pode
prender com a admissibilidade do registo da marca de forma, aproveitando

igualmente para apoiar ou rejeitar a doutrina e a jurisprudéncia utilizada.
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1.1. Requisitos

J& sabemos que o formato ou forma é um signo ou, dito, de acordo
com a terminologia juridica da diretiva, um sinal.

A composicdo das marcas, em principio é livre, ndo sendo porém
ilimitada'®. De acordo com o ordenamento legislativo portugués sdo eleitos
cinco principios fundamentais que devem orientar a constituicio de uma marca/
sinal, ou seja, limites que o requerente da marca deve respeitar para que possa
prosseguir o pedido de registo de marca de empresa. Essas determinadas
restricdes?!, estabelecidas por lei sdo impostas pelos principios da novidade,
da licitude, da verdade, da representacdo grafica e da capacidade distintiva,

para que o sinal possa ser registada como marca tridimensional.

1.1.1. Novidade (Art. 189.°, al. m))

Apesar deste requisito ndo ser absolutamente obrigatorio, no que
concerne a concessdo da marca, é-o relativamentel? pelo que, ainda
assim devemos considera-lo.

Uma marca que se pretende registar deve ser inconfundivel com outra

marca anteriormente registada por terceiro, para 0 mesmo produto ou

100 Conforme se pode ler na redacdo de jurisprudéncia no que respeita & composicao
das marcas, como o Ac. TRL de 25-02-2014, proc. n.° 487/08.3TYLSB.L1-1, do Relator Rui
Torres Vargas, disponivel em www.dgsi.pt, e conforme Decisdo Arbitral n.° 90, de 24-06-2011,
do arbitro Anténio Luis Corte-Real Cruz em ARBITRARE, disponivel em www.arbitrare.pt, ambos
consultados no dia 07-03-2016.

101 Conforme esclarece o Ac. do TRL, relativamente aos principios informadores das

marcas, “a composi¢cdo das marcas, em principio, é livre. Todavia, existem determinadas
restricdes, estabelecidas, por lei e impostas pelos principios da eficicia distintiva, da verdade,
da novidade, da independéncia e da licitude, que regem a composicao das marcas”. Cfr. Ac. do
TRL de 25-02-2014, op.cit.. Disponivel em www.dgsi.pt, consultado no dia 16-02-2016, e cfr.
ainda, Sentenca do Tribunal de Comércio de Lisboa de 06-02-2002, relativamente ao processo
do registo de marca internacional n.° 721 490, Planetis, publicado no BPI n.° 11 — 2002, | —

3750, ponto 6. Disponivel em http://servicosonline.inpi.pt/, consultado no dia 16-02-2016.

102 No mesmo sentido, Pedro Silva sublinha que, “o sinal a registar deve gozar de
novidade relativa, face aos sinais distintivos que gozem de prioridade bem como ainda deve
respeitar outros direitos de terceiros como os direitos de autor, direitos de personalidade e
direitos de propriedade, ndo devendo contribuir para facilitar a pratica de atos de concorréncia
desleal”. Cfr. PEDRO SOUSA E SiLvA, “Manual de Direito...”, op.cit., pag. 162.
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servico, ou produto ou servico similar que possa induzir em erro o
consumidort©s,

Os sinais que se querem ver registados relativamente aos prioritarios
tem de ser diversos o suficiente para ndo causarem risco de confusdo ou

de associagao!®,

103 Conforme Sentenga do TCL refere, “uma marca ndo tem de ter caracter inovador,
ndo sendo este um requisito de concessdo de uma marca”, continuando dizendo que o sinal
tridimensional pode ser composto por forma “que ndo apresente caracter de inovacao mas que,
utilizada para assinalar determinados produtos, tenha capacidade diferenciadora e, assim,
obedeca aos requisitos necessarios para poder ser registado”. Ver Senten¢a do TCL, de 02-12-
2003, no processo n.° 247/03-8, de registo da marca internacional n.° 346 546, Tridimensional,
publicado no BPI n.° 4 — 2004, | — 2408. Disponivel em http://servicosonline.inpi.pt/, consultado
no dia 16-02-2016.

104 Como é o caso entre as marcas “Marbelo” e “Marlboro” em que ambas se

destinam a assinalar cigarros, tabaco e outros artigos para utilizadores destes produtos,
pertencendo a classe 34.2 (ver anexo ).

Para o registo da marca nacional n.° 318.334 — MARBELO - foi considerado que,
para além de se notar similitudes com o elemento nominativo da marca MARLBORO, com o
elemento fonético e ainda ha que ter em conta o facto de se referirem a mesma classe de
produtos, 0 que aumenta mais ainda o risco de confundibilidade entre os respetivos sinais
distintivos. Para além disto “Marlboro”, como ja tinha o estatuto de marca notéria e goza de
prestigio nacional e internacional, ndo seria necessario ser reconhecida como tal, nem por
pertencer a mundialmente conhecida tabaqueira Philip Morris, pois este é um facto que é do
conhecimento geral no circulo de comerciantes e de utilizadores da marca.

Assim, por julgar verificados todos os requisitos de imitagdo de marcas previstos no
art.193.°, por violar o preceituado na al. m), n.° 1, art. 189.° e, indiretamente o n.° 4, art. 187.°,
do CPI, o despacho e os Tribunais decidiram pela improcedéncia do pedido, no sentido da
recusa do registo desta marca nacional (n.° 318.334).

Por seu turno, e apds interposicao de recurso de revista, o Ac. do STJ, ao analisar as
duas marcas em questéo, considerou que que nao ha semelhangas, ao menos evidentes, do
ponto de vista fonético, grafico e figurativo que induzam facilmente o consumidor médio em
erro ou confusdo, pelo que as diferencas que apresentam sdo suficientes para que sejam
distinguidas facilmente pelo publico consumidor, considerando por isso ndo serem facilmente
confundiveis pelos seus consumidores habituais e haver distintividade entre a marca registada
“Marlboro” e a marca registanda “Marbelo”, revogando assim o decidido nas instancias e no
despacho. Revista n.° 200/07, 2.2 Seccdo de 15-02-2007, do Relator Oliveira Rocha, Duarte
Soares e Ferreira Girdo. Disponivel no site www.st|.pt, consultado no dia 23-02-2016.
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1.1.2. Licitude

Este segundo principio informador da constituicdo das marcas advém
da necessidade das marcas obedecerem a preceitos e normas legais,
para que ndo sejam utilizadas expressdes ou figuras contrérias a lei,
moral, ordem publica e costumes (art. 238.°, n.° 4, al. c), do CPI).

Com esta proibicdo pretende-se garantir que a marca respeita um
conjunto de imperativos de indole ética, ordem publica, motivacbes de
cariz economico e social, os bons costumes, outros direitos de
propriedade intelectual, os direitos de personalidade, bem como outros
signos de relevante interesse105/106,

Nés entendemos que este principio pode ser utilizado como forma de
diferenciar os produtos, se bem que deve-se ponderar sempre em termos
morais e de bom senso, o que poderé ser utilizavel como sinal tendo em
conta as limitagcbes proprias do artigo em questao. Ou seja, consideramos
gue a presenca destes elementos, de forma devidamente autorizada,
podem contribuir em grande, para que uma marca adquira a distintividade

necessaria para o seu registo.

1.1.3. Verdade

Este principio refere-se ao facto das marcas abrangerem certas
qualidades que possam induzir em erro 0os consumidores ou o publico em
geral relativamente ao produto ou servico que pretendem assinalar e
identificar, ou seja, este principio tem como objetivo evitar o registo de
marcas enganosasi?’.

Para que a marca a registar ndo seja considerada enganosa, tem de
existir uma relagdo entre o sinal que ir4 ser utilizado como marca e o

produto ou servico que essa marca ird assinalarl®®. Caso seja

105 Esta ndo é uma proibicdo absoluta, pois € possivel que o requerente tenha o
legitimo direito a usufruir da utilizacao deste tipo de sinais, conforme HUGO DANIEL LANGA SILVA,
“A fungdo publicitaria da marca...”, op.cit., pag. 36.

106 Sobre as decisGes contraditérias a esta norma, vide PEDRO SOUSA E SILvA, “Direito
Industrial...”, op.cit., pags. 150 e 151, e em especial, pags. 159 e 160, notas. 295, 297 e 298.

107 Conforme CouTo GONGALVES, “Fungdo distintiva...”, op.cit., pags. 107 e 108.

108 \Ver HUGO LANCA SILVA, “A func&o publicitaria...”, op.cit., pags. 33 a 35.
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considerada enganosa, este facto constitui motivo absoluto de recusa,

conforme disposto no art. 238.°, n.° 4, al. d), do CPI.

1.1.4. Capacidade distintivat®

Desde logo é condigdo sine qua non para a correta constituicdo de
uma marca que esta detenha capacidade diferenciadora, sendo esta
capacidade a esséncia da marca, funcionando como um dos
pressupostos do registo.

Esta exigéncia encontra-se tipificada''® no art. 223.°, n.° 1, al. c), do
CPI, que dispde ndo serem suscetivel de registar como marcas 0s sinais
constituidos “exclusivamente por indicacbes que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de producdo do produto ou
da prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos”, e na
possibilidade do sinal ser constituido por um destes elementos, é motivo
de recusa absoluta.

Aqui a questdo centra-se no facto de o sinal que se pretende ver
registado ser, por um lado, comum, e por outro, conter determinadas
particularidades que o distinga dos restantes do mesmo género, para que
possa ser registado como marca. Significa isto que o sinal deve conter
caracteristicas suficientemente arbitrarias por forma a que o0s
consumidores se apercebam da sua origem como também conter

caracteristicas que nado colidam com os sinais que se devem manter

109 Para Hugo Silva, um “requisito de crucial pertinéncia é a exigéncia da aptidao
distintiva. Desde logo é condicdo sine qua non para a irrepreensivel constituicdo de uma marca
que esta detenha capacidade diferenciadora, sendo esta capacidade a esséncia da marca,
funcionando como pressuposto do registo. Compreende-se bem a essencialidade deste
requisito: se a fungdo primeira da marca é a de distinguir produtos e servicos, a auséncia da
capacidade distintiva colide frontalmente com a sua ratio legis, devendo ser inquinada a
validade de um signo ou simbolo sem estas caracteristicas” — HUGO DANIEL LANGA SILVA, “A
Funcéo Publicitéria...” op.cit., pag. 22.

110 Uma questdo conexa com esta problematica é a do secondary meaning, suscetivel
de ser definido como a aquisicdo de capacidade distintiva, questdo que sera abordada mais

adiante.
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disponiveis para serem livremente utilizados por todos os agentes

econémicos111/112,
1.1.5. Representacdo gréfica

Outro dos requisitos, e um dos principais para o pedido de registo de
uma marca tridimensional, é este, o da suscetibilidade da marca ser
representavel graficamente!!s.

Este € um requisito imperativo, tendo em conta que a sua
representatividade visualmente percetivel, é necessaria para se proceder
a sua publicidade no Boletim de Propriedade Industrial (Ver anexo llI), e
para a entidade administrativa poder analisar o pedido e decidir em
conformidade.

Contudo, apesar de parecer acessivel, este requisito tem gerado na
doutrina, uma questado acerca da exclusdo de marcas do tipo gustativas,
aromaticas e das tacteis bem como das sonoras!'¥'5 quando ndo

representaveis em pentagramas

111 segundo refere THAIS MELICIO MATEUS, “A proteccdo das marcas ...”, op.cit., pag.
51.

112 Sobre a recusa de pedido de registo com fundamento no sinal conter sinal
susceptivel de induzir o publico em erro no que concerne a proveniéncia geografica de marca
nominativa, ver o Ac. do TRL, de 29 de Junho de 2004, Colectdnea de Jurisprudéncia, ano
XXIX, 2004, tomo IV, pag. 66 e consultado em www.oa.pt, no dia 16-02-2016.

113 Como sublinha Maria Carvalho, o requisito da suscetibilidade de representacdo
grafica ndo deriva propriamente do conceito de marca, mas antes do sistema constitutivo do
registo. Na verdade, sdo concebiveis marcas (i.e, sinais distintivos de produtos ou servigos)
que ndo possam representar-se graficamente e apesar disso desempenhem a sua funcdo. A
necessidade de representacao gréafica prende-se, essencialmente, com finalidades de registo e
de publicidade, para permitir uma adequada referenciacéo dos sinais registados, seja por parte
das autoridades, seja por parte dos operadores econdmicos que consultem os registos de
marcas. Cfr. enuncia sobre este tema MARIA MIGUEL CARVALHO, “’Novas” Marcas e marcas...”
op.cit., pag. 222

114 O nosso atual ordenamento legislativo regulador do direito das marcas consagra
expressamente a admissibilidade das marcas constituidas por sons (sublinhe-se, que esta
admissibilidade pela atual legislacdo portuguesa ndo é pratica comum; assim, como também

refere SiILvA CARVALHO poucas legislacbes reconhecem a validade das marcas sonoras. Ver
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Ha quem entenda que este requisito deriva do sistema constitutivo do
registo!® tendo em conta que nessa altura ndo existiam meios
tecnologicos suficientes para que 0s sinais pudessem ser concretizados
de outra forma.

Interessando-nos aqui mais concretamente o tipo de marca
tridimensional, resta-nos exemplificar como este sinal podera ser
representado graficamente!!’.

Esclareca-se que relativamente aos pedidos de registo de marcas
tridimensionais, o sinal deve ser representado em desenhos ou fotografias
a trés dimensdes que permitam apreender as Vvarias perspetivas do
formato em causa.

Desenhos estes como 0s que a seguir exemplificamos.

SILVA CARVALHO, em “Marca Comunitaria, Os motivos absolutos e relativos de recusa”, Coimbra
Editora, 1999, pag. 33.

115 O CPI, nomeadamente com o estatuido no art. 222.°, ensina que “a marca pode
ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representagdo grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a
forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos
ou servigos de uma empresa dos de outras empresas”. O sistema adotado para definir marca
consiste na formulacdo de um conceito amplo acompanhado de uma enumeragéo
exemplificativa dos varios tipos de sinais suscetiveis de a constituir, realgcando-se a presencga
dos requisitos fundamentais para a registabilidade de uma marca: distintividade do sinal e a
possibilidade do sinal ser graficamente representado). Cfr. HUGO LANGA SiLva, “A funcgéo
publicitaria...”, op.cit., pags. 20 e 21.

116 Neste sentido ver nomeadamente, MARIA MIGUEL CARVALHO, “"Novas” marcas e...”,
op.cit., pag. 222 e ainda, THAIS MELiCIO MATEUS, “A protec¢cdo das marcas ...”, op.cit., pags. 52
e 53.

117 Segundo o TJ, “A aptiddo de um sinal para ser representado graficamente,
prevista no artigo 2° da Directiva, permite tomar em consideragdo o principio da precisao
imposto pelo direito das marcas para permitir o registo. E duvidoso que uma marca de cor,
abstracta, possa obedecer a este principio”. Conforme Acorddo do TJ de 24-06-2004, Processo
C-49/02, 24 de Junho de 2004, | - 6152. Disponivel em www.curia.europa.eu, consultado no dia
20-02-2016.
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1900 1916 1957 1986 1994

Figura 1 - O famoso formato da garrafa da Coca-Cola, a embalagem “Contour”, que a partir de
1915 alterou a anterior, trazendo uma aparéncia mais atrativa e um design original. Esta forma

de garrafa original mostrou-se facilmente identificado pelo consumidor.

Marca Comunitéria n.° 2754067 da Classe 32.2 (Classificacdo de Nice —Ver anexo |), registada

em 31 de Janeiro de 1893 pela The Coca-Cola Company.

Figura 2 - O famoso formato triangular da embalagem do chocolate da marca Toblerone
como também do chocolate propriamente dito, foram ambos registados, na classe 30,

respetivamente com o n.°s 31203 e 505461 (Ver Anexo II).
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1.2. Proibicdes

A composicdo de uma marca esta limitada pelo art. 223.°, do CPI que
caracteriza quais 0s sinais que ndo sdo passiveis de registo estando tipificado
no seu n.° 1, na al. b), trés proibicées (ou excecdes conforme a epigrafe do
artigo) que se aplicam concretamente a constituicdo e a apropriacdo exclusiva
das marcas de forma (ou marcas tridimensionais).

O INPI publicou uma lista de diretrizes''® que serve para analisar todos
os tipos de marcas (Ultima atualizacdo de 2012), explicando e exemplificando
também, que sinais podem ou ndo ser recusados como tal. Com efeito, ao
escolher o sinal pretendido para a marca de forma, deve o requerente ter em
atencao, as seguintes proibicées que constam da referida norma que veremos

a sequir.

1.2.1. Forma imposta pela propria natureza e necessaria a

obtencao de um resultado técnico

Segundo o RMC!? (art. 7., n.° 1, al. e)), o Cddigo de Propriedade
Industrial (art. 223.°, n.° 1, al. b)) e a Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que aproxima as legislacbes dos Estados- membros em
matéria de marcas - DM (art. 3., n.° 1, al. e)), os sinais exclusivamente
compostos pela forma imposta pela prépria natureza do produto ou pela
forma do produto necessaria para obter um resultado técnico ndo podem
ser registadas como marca pelo facto de constituir motivo absoluto'?! de
recusa ou de nulidade do registo.

Estas duas proibicdes aplicam-se tanto a forma do produto como a

forma da embalagem e servem para prevenir que se atribua o registo de

118 Disponivel em www.direitocom.com, consultado no dia 14-03-2016.
119 Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009. Disponivel e

consultado online em www.marcasepatentes.pt.

120 Diploma consultado em www.fd.unl.pt.
121 Esta forma de recusa consta de forma explicita na epigrafe do RMC e de forma
tacita no art. 223.%, n.° 1, al. b) conjugado com o art. 238.%, n.° 1, al. c), do CPI. Na DM apenas

constam os fundamentos de recusa da marca tridimensional sem concretizar o tipo.
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uma forma completamente usual, inerente a prépria natureza'?? do objeto,
sem a qual € impossivel produzi-lo, ou seja, impedir que seja atribuido o
registo de um significado comum e socialmente conhecido!?3, a um Unico
titular, o que poderia causar uma situagdo de monopdlio no mercado; por
outro lado, pretende-se evitar que uma forma, sendo obrigatoriamente
decisiva, imprescindivel ao funcionamento do objeto, auxiliar do seu
desempenho e necessaria na obtencdo de um resultado técnico, possa

ser registavel'?#125, Exemplos de elementos néo registaveis:

Pedido de Marca | Produtos/Servigos Registrabilidade

.
_ .‘ Para bola de futebol. Irregistravel. A forma esférica é

[
‘J necessaria.

Irregistravel. A forma circular é

Para pneu. :
necessaria.

Figura 3 — Exemplos de formas necessérias de produtos.

122 Como refere Luis Couto Gongalves sobre esta proibigdo “abrange tanto a forma
necesséria do produto como a forma necesséria da respectiva embalagem. O objectivo da
proibicdo, num caso e noutro, € impedir que uma forma necessaria ao fabrico e
comercializacdo de um género ou espécie de produtos seja registada como marca conferindo
ao seu titular uma situacdo de monopodlio de mercado”. Sobre este tema ver Luis CouTo
GONGALVES, “Manual de...”/ 2008, op.cit., pag. 229 como também, “Direito de...”, op.cit., pags.
96 e 97, e ainda THAIS MELICIO MATEUS, “A protec¢do das marcas ...", op.cit., pag. 55.

123 Cfr. Ac. do TRG de 11-02-2004 processo n.° 95/04-1, do Relator Vieira e Cunha,
disponivel em www.dgsi.pt, consultado no dia 07-03-2016.

124 Mais sobre este tema CouTO GONGALVES, "Manual de Direito...”/ 2005, op.cit.,
pags. 192 a 194. A titulo de exemplo, relativamente ao registo comunitario da marca LEGO, 0
TJ negou provimento aos recursos da Best Lock (Europe), com o argumento de “que as
caracteristicas da forma das figuras em causa ndo sdo necessarias para obter um resultado
técnico”, confirmando assim “as decisGes de registo da forma das figuras Lego como marca
comunitaria”. Cfr. Acérdaos do TJ de 16-06-2015, processos n.° T-395/14 e T-396/14,

disponiveis em www.curia.europa.eu, consultados em 07-03-2016.

125 A forma de uma garrafa ndo pode condicionar a saida de agua ou outro liquido.
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Pedido de Marca

Produtos/Servigos

Registrabilidade

Para garrafas.

Irregistravel. A forma cilindrica das
“pets” € comum para o
acondicionamento de bebidas

Caixas para
acondicionar
alimentos ou bebidas

Irregistravel. A forma de
paralelepipedo & comum para
acondicionar laticinios e outros
alimentos

Figura 4 — Exemplo de forma de embalagem comum.

Pedido de Marca

Produtos/Servigos

Registrabilidade

ad

Para brinquedos.

Irregistravel. Os pinos sdo
imprescindiveis ao desempenho da
funcdo a que o brinquedo se
propée.

Para produto de
limpeza.

Irregistravel. O bico borrifador
essencial ao funcionamento do
produto, enquanto as ondulacdes
do gargalo auxiliam o
desempenho, proporcionando

melhor encaixe da mao.

Figura 5 — Exemplo de formas associadas a um efeito técnico

1.1.1.

Esta proibicdo'?s,

diferentemente das outras

Forma que confira valor substancial ao produto

duas, abrange

unicamente a forma do produto e ndo da embalagem.

126 Sobre este tema CouTo GONGALVES, “Manual de Direito...”l 2005, op.cit., pag. 194.
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Esta é de dificil apreciacéo devido a que por vezes, o0 caracter estético
recai sobre a valoracdo positiva do produto por parte dos
consumidores!?’,

Aqui pretende-se evitar o registo de marca de um sinal de produto
gue se refira unicamente ao aspeto exterior, ou seja, ao carater estético
(design) e decorativo da sua forma, evitando assim que este sistema se
confunda com o sistema de desenhos e modelos industriais*?®.

Assim, é apenas permitido o registo de forma ornamental de uma
embalagem desde que essa forma (de acordo com as proibicdes

anteriores) seja original e ndo seja tecnicamente necessaria™?°,

Contudo, mesmo tratando-se de um sinal que exiba a forma imposta

pela natureza do produto, a forma necessaria a obtencdo de um resultado

ou a forma que confira valor substancial ao objecto*°, a marca pode ser

127 Conforme assim define o autor Luis M. CouTo GONGCALVES, “Direito de...”, op.cit.,
pags. 96 e 97.

128 O sistema de marcas tenta afastar o que o sistema de desenhos tem por obijetivo:
fomentar os investimentos e esforcos empreendidos para a obtencdo de novos produtos e
formas ornamentais. Cfr., AMERICO DA SILVA CARVALHO, “Direito de Marcas”, op.cit., pag. 250.

Sobre as diferencas entre o registo de um sinal tridimensional como marca ou como
desenho e modelo industrial ver Anexo V, e sobre este tema ver ainda PEDRO SOUSA E SILVA,
“Direito Industrial...”, op.cit., pags. 83 e ss.

129 Conforme explica o autor Luis CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pag. 98.

130 O Ac.. do TJUE de 18-09-2014, do processo n.° C-205/13, é exemplo pratico
destas proibi¢cdes e da sua consequente recusa quando verificadas.

Neste acorddo, o Tribunal sublinha que o “conceito de «forma imposta pela
prépria natureza do produto» implica que o registo das formas cujas caracteristicas
essenciais sdo inerentes a funcédo ou as funcdes genéricas desse produto deva, em principio,
ser igualmente recusado. Com efeito, reservar tais caracteristicas a um Unico operador
econdmico impediria que empresas concorrentes pudessem atribuir aos seus produtos uma
forma que fosse util a utilizacao dos referidos produtos. Além disso, trata-se de caracteristicas
essenciais que o0 consumidor poderd procurar nos produtos dos concorrentes, uma vez que
esses produtos se destinam a preencher uma funcéo idéntica ou semelhante”.

Ja relativamente «a forma que confere um valor substancial do produto», o
Tribunal refere que este conceito “ndo pode ser limitado a forma dos produtos que tenham
exclusivamente um valor artistico ou ornamental, sob pena de ndo cobrir os produtos que

possuam, além de um elemento estético importante, caracteristicas funcionais essenciais”,
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protegida se contiver elementos que lhe confiram suficiente capacidade
distintiva, elementos esses que captem satisfatoriamente a atencdo do
consumidor médio, por forma a serem memorizados*3!, ou seja, estamo-
nos a referir & Teoria do Secondary Meaning, teoria essa a qual, que ira

ser desenvolvida de seguida.

adiantando que o “facto de se considerar que a forma confere um valor substancial ao produto
ndo exclui que outras caracteristicas possam conferir igualmente um valor importante a esse
produto”. Continua dizendo que, independentemente dos objetivos de “evitar que o direito
exclusivo e permanente” pelo registo da marca, (...) “possa servir para perpetuar” outros
direitos sujeitos a prazos de caducidade, este facto “exige que a aplicagdo desse motivo de
recusa ou de nulidade ndo seja automaticamente excluida quando (...) o produto em causa
assegure também outras fungbes essenciais”. Por outro lado, “a percecéo presumida do sinal
pelo consumidor médio (...) pode constituir, “um elemento de apreciacéo Util para a autoridade
competente, quando esta identifica as caracteristicas essenciais do sinal, podendo ainda
“entrar em linha de conta outros elementos de apreciagdo, como a natureza da categoria dos
produtos, o valor artistico da forma, a especificidade dessa forma relativamente a outras formas
geralmente presentes no mercado em causa, a diferenca notavel de preco comparativamente a
produtos semelhantes ou a existéncia de uma estratégia promocional que incida principalmente
nas caracteristicas estéticas do produto em causa’.

Por udltimo o Tribunal salienta que os motivos de recusa de registo funcionam
autonomamente, pelo que, se apenas um dos critérios estiver preenchido, o sinal constituido
ndo pode ser registado como marca. Disponivel online em www.curia.europa.pt, consultado no
dia 08-03-2016.

131 Cfr. consultado em “Guia do exame - Sinais distintivos...”, op.cit., pags. 25 e 26.
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1.3. Secondary meaning (art. 238.%, n.° 3, do CPI)

Esta teoria consiste na aquisicao de distintividade em ocorréncia do
uso de um sinal, que a partida, ndo pode ser registado como marca.

Ha sinais que passam de vulgares a distintivos, exatamente pelo uso,
caso do Secondary Meaning, o que significa que, um sinal que antes era fraco
ganha distintividade pelo seu uso habitual, intenso e reiterado!32, ou, por outras
palavras no mesmo sentido, “por consequéncia do uso e de manifestacbes
semanticas ou simbdlicas™33,

Passa assim de produto com auséncia de capacidade distintiva e sem
qualquer capacidade de diferenciacdo relativamente a produtos da mesma
classe, para um que o tem, através deste efeito secundario, tornando-se assim
passivel de registo’34.

Apesar da impossibilidade!3>136 determinada pelo art. 223.°, n.° 1, al.
b), do CPI de os sinais tridimensionais poderem ser registados como marca,
através do Secondary Meaning, este registo fica salvaguardado com a
excepcao criada pelo art. 238.°, n.° 3 do mesmo diploma legal, que estabelece

que “nado é recusado o registo de uma marca constituida, exclusivamente, por

132 Conforme se pode ler no Ac. do STJ de 10-09-2009, proc. n.° 118/09.4YFLSB, 2.2
Seccao, do Relator Santos Bernardino. Disponivel em www.dgsi.pt, consultado no dia 15-03-
2016.

133 Conforme define o autor Luis CouTo GONGCALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 96 e
97 e em “O Uso da Marca”, op.cit., pags. 386 e ss..

134 Sobre este tema refere Couto Gongalves que “um sinal originariamente sem
capacidade distintiva pode adquirir um caracter distintivo pelo uso que dele foi feito. Fala-se, a
este respeito de secondary meaning, querendo aludir-se ao particular fenémeno de converséo
de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou
servigos, reconhecido como tal, no trafico econdmico, através do seu significado secundario,
por consequéncia do uso e de mutagcdes semanticas ou simbolicas”. Cfr. Luis CouTto
GONCGALVES, “Direito de...”/ 2008, op.cit., pag. 98.

135 Neste sentido: JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, “Curso de...”, op.cit., pags. 380
e ss.;, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarizagdo da Marca...”, pags. 579 e ss;
CouTo GONGALVES, “Manual de...”/ 2005, op.cit, pags. 194 e ss. E em sentido diverso: CARLOS
OLAVO, “Propriedade Industrial”, op.cit., pag. 82.

136 N&o estdo concretizados os motivos que fundamentam a recusa de registo de

forma expressa.
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sinais ou indicacdes referidos nas als. a), c) e d), do n.° 1, do art. 223.° se esta
tiver adquirido caracter distintivo”. Ou seja, a lei por um lado impede e por outro
autoriza o registo®” do sinal que tenha através do uso, adquirido capacidade
distintiva.

Como o art. 238.°, n.° 3, do CPI resulta da transposicdo de normas da
DM (art. 3.9, n.° 3)138/139 & natural que exista esta possibilidade de registo dos
sinais tridimensionais enquanto marcas de forma, independentemente das
proibicdes e do facto de adquirirem o Secondary Meaning, seja em momento
anterior ao pedido ou em momento posterior ao registo, visto a que,
consubstanciam uma previsdo normativa semelhante e na qual esta teoria é

permitidal4o/141,

137 No caso Linde, o TJ afirmou que “o artigo 2.° da Directiva ndo faz qualquer
distincdo entre diferentes categorias de marcas” e que “os critérios de apreciacdo do caracter
distintivo das marcas tridimensionais”, “‘ndo sdo, portanto, diferentes dos aplicaveis as
restantes categorias de marcas”. Cfr. explica o Ac. do TJ, de 08-04/2003, Processo C-299/99,
disponivel no site www.curia.europa.eu.

138 Art. 3., n.° 3, da DM:

(...) 3. Na@o sera recusado o registo de uma marca ou este ndo sera declarado nulo

nos termos das alineas b), ¢) ou d) do n.° 1 se, antes da data do pedido de registo e ap6s 0 uso
gue dele foi feito, a marca adquiriu um caracter distintivo. Os Estados-Membros podem prever,
por outro lado, que o disposto no primeiro periodo se aplicard também no caso em que o
cardcter distintivo tiver sido adquirido apos o pedido de registo ou o registo. (...)"

Significa isto que se 0 Secondary Meaning ocorrer antes do pedido de registo este
fenébmeno é imposto aos Estados-Membros, se acontecer depois ao registo, este € apenas
sugerido como possibilidade de resolucéo. Cfr. explica o autor Luis CouTo GONGALVES, “Direito
de...”, op.cit., pags. 98.

139 A RMC considera as duas possibilidades de aplicacdo do secondary meaning,
antes e depois do registo, nos seus arts. 7.°, n.° 3 e 51.°, n.° 2.

140 Ainda assim, ndo basta a demonstracdo de utilizagdo da marca pelo requerente. O
consumidor tem de identificar a marca e conseguir associa-la aquele produto e respetiva
empresa. Cfr. “Guia do ...”, op.cit., pag. 20.

141 A titulo de curiosidade, na Alemanha o § 4 Ill WZG consagrava a admissibilidade
de o registo de uma marca inicialmente desprovida de capacidade distintiva ou composta
exclusivamente por letras, numeros ou palavras indicando a proveniéncia, época, lugar de
producédo, qualidade, destino, preco, quantidade ou peso dos produtos, quando essa marca

pelo uso se houvesse imposto no trafico econédmico como sinal distintivo do requerente.
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Assim, com o CPI atual € possivel para aléem disto (art. 238.°, n.° 3),
invocar este fendmeno quando se trata de uma marca ja registada (art. 265.°,
n.° 2), servindo também para justificar a atribuicdo do uso exclusivo de um
elemento descritivo ou usual da marca, escapando assim ao principio geral que
estabelece a sua ndo protecdo®#? (art. 223.2, n.° 2, do CPI).

Entendemos que a opcao do legislador por incluir aquelas (e outras)
limitacOes para a concesséo registo de sinais tridimensionais, foi no sentido de
nao conceder a ninguém a titularidade de registo de formas ou formatos de
embalagens consideradas basicas, livres, usuais, de conhecimento de todos e
necessarias por vezes no fabrico de determinada categoria de produtos,
precavendo assim situacdes extremas de monopoélio de mercado!43,

Apesar deste nosso entendimento, consideramos que aquelas trés
limitacbes/ proibigdes/ fundamentos de recusa, podem “ofuscar’ e prevalecer
sobre os pressupostos do registo - a capacidade distintiva e a representacéo
grafica - dai se colocar a hipétese dos sinais tridimensionais obterem o0 seu
registo através do Secondary Meaning!44.

Julgamos que estes impedimentos podem levar a que o nimero de
pedidos de registo de sinais tridimensionais seja baixo, para além de que,
tendo em conta as dificuldades apontadas, € provavelmente mais facil solicitar

Aqui, o uso também podia originar Ausstattung. Eram, porém, resultados diferentes
de um processo idéntico. Enquanto que o principio do secondary meaning produzia efeitos
antes do pedido de registo da marca (Warenzeichen), e destinava-se a conferir-lhe
distintividade e condi¢cbes para ser protegida pelo registo, a Ausstattung destinava-se a conferir
um direito sobre um sinal distintivo cujos pressupostos de protecdo erma bastantes diferentes
dos da marca registada.

Conforme descricdo feita pelo autor Luis Couto GONGALVES, “Direito de...”, op.cit.,
pags. 98 e 99.

142 Como explica o autor, Luis CouTo GONGALVES, “Direito de...”, op.cit., pags. 101 e
102.

143 Conforme Luis M. Couto GONGALVES em “Cddigo da Propriedade Industrial —
Anotado”, Almedina, 2010, pag. 432.

144 Segundo o Guia do Examinador, as caracteristicas de um produto ou servico
“podem converter-se numa referéncia capaz de permitir cabalmente ao consumidor reportar
esse bens ou prestagdes a sua proveniéncia empresarial, cumprindo, deste modo, a funcdo

distintiva reservado a esta modalidade de direito privativo de propriedade industrial”, em “Guia

do exame...”, op.cit., pag. 19.
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0 registo de outro tipo de marca, como as marcas mistas'*>. Por esta razao,
somos da opinido de que o julgador devera colocar numa balanca os arts.
223.°, n% 1, al b) e 228.%, n.° 3, por forma a ndo prejudicar empresas que
gueiram registar uma marca deste tipo.

Para tanto, e no sentido do preenchimento do requisito da capacidade
distintiva, apraz-nos expor os seguintes fundamentos, que para nés, deveriam
de fazer parte do nosso ordenamento juridico.

Importa assim, antes de mais expor o0 seguinte.

Se logo a partida, o sinal tridimensional nasceu sem possuir
capacidade distintiva, este ndo é registavel (arts. 223., n.° 1, al. a) e 238.°, n.°
1, al. b), do CPI). O que significa que, se tivermos em conta apenas este
momento, o registo sera recusado.

No nosso entendimento, 0 momento a partir do qual o sinal € provido
de caracter distintivo, é relevante sim, mas ndo é a Unica caracteristica
significativa para a autorizacdo do registo. Devemos contemplar outros
factores/ elementos/ teorias que podem “ajudar’” a preencher o requisito da

capacidade distintiva.

Na nossa perspetiva, o sinal tridimensional pode adquirir este requisito
através de uma das seguintes teorias, em conjunto ou em separado, e nao

necessariamente por esta ordem, sendo:
O Design4¢ do produto.

O design!4” de um produto de uma determinada empresa, bem como o

montante desembolsado, o tempo e outros recursos despendidos para o obter,

15 “Uma marca poderd ser composta por letra(s) ou por palavra(s) (marca
nominativa), mas pode também ser composta por figuras (marca figurativa) ou por ambas

(marca mista”). Cfr. consultado em www.marcasepatentes.pt.

145 Design de um produto é definido como sendo “a melhoria dos aspectos funcionais,
ergonémicos e visuais do produto, de modo a atender as necessidades do consumidor,
melhorando o conforto, a seguranca e a satisfagdo dos usuéarios. O design € o meio de
adicionar valor aos produtos industrializados, levando a conquista de novos mercados. As
empresas tém usado o design como poderoso instrumento para introduzir diferenciacdes nos
produtos e destacarem-se no mercado, perante aos seus concorrentes” e ainda, conforme

consultado em www.marketdesign.com.br, no dia 28-02-2016.
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deveriam ser também contabilizados quando esté a ser verificado o caracter de
distintivo do sinal. E isto porqué? O design, no nosso entendimento, salvo
melhor compreenséo, serve para individualizar aquele produto, fazendo com
que, consequentemente, o consumidor o consiga associar aquela empresa
concreta.

Funciona como estratégia de vendas e atribui personalidade proépria e
exclusiva ao produto que pode ser semelhante a tantos outros, mas que por
esta razao, é evidenciado.

A intencdo do design é precisamente esta, conseguir que uma forma
considerada usual e imposta pela prépria natureza seja por si destacadal#?,
permitindo assim aquela marca/ produto conseguir um melhor posicionamento
no mercado, para além de que, a empresa quando realiza um pedido de registo
€ porgue pretende ver este esforco humano e monetario, compensado pela

concessao, o que por vezes pode ndo chegar a acontecer.
Vejamos agora, a Particularidade do produto.

Com este fator pretendemos definir se o sinal da marca daquele
produto ou servico compreende inovacoes, pormenores detalhados e dispares
relativamente aos produtos do mesmo género, apesar de manter a forma que a
prépria natureza Ihe impde.

Estes detalhes a que nos referimos, ndo sdo impostos pela propria

natureza. A nossa ideia extravasa por completo essa natureza, até porque se

147 Como é sabido, para proteccdo da vertente estética dos produtos existe o regime
dos desenhos e modelos e, sob certas condigbes, do Direito de Autor. N6s consideramos
apenas o design como forma de obter a capacidade distintiva e ndo nos estamos a referir, de
modo algum, a protecéo da parte estética da forma.

148 segundo Micaela Ferreira o design € “considerado na area economia industrial
como um elemento que permite a diferenciacdo do bem ou servico” e ainda como ‘uma
inovagdo “suave” ou “macia” e um tipo particular de inovagédo de marketing. Por si s6 o design
do produto nédo se traduz numa inovacéo que produz novos efeitos funcionais na resolucdo de
problemas com valor econémico para os clientes; contudo, este entra crescentemente como
componente intangivel nas “novas combinagbes” propostas no mercado”. Ver, MICAELA COSTA
FERREIRA em “Design como Indicador de Inovacao”, Dissertagcdo de Mestrado em Economia
Portuguesa e Integracdo Internacional, Outubro de 2012, pag. 2. Disponivel em

www.marcasepatentes.pt, consultado no dia 24-03-2016.
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nos referissemos a uma forma basica ou banal, o problema da distintividade,
persistiria. Falamos sim, de detalhes com forma complexa e sofisticada
suficiente para que este produto seja considerado distinto relativamente aos
demais do mesmo género comercializados por outras empresas.

Isto é, se o sinal for composto por forma imposta pela propria natureza
mais um conjunto de detalhes complexos, no nosso entendimento, deve ser-lhe
atribuida o caracter distintivo e consequentemente, pode ser registado como
marca.

E por dltimo, a Comercializagdo do Produto.

Aqui neste ponto, iremos considerar a aplicacdo do Secondary
Meaning independentemente!4® do design ou da particularidade do produto.
Julgamos que, umas ndo dependem de outras, podendo coexistirem de forma
individual. O que interessa pois, é averiguar se, através de cada teoria, o sinal
adquire capacidade distintiva; e se este acontecer através dos trés, tanto
melhor. Mais forte serd o sinal e menos dlvidas subsistirdo quanto a sua
capacidade distintiva.

Nesta teoria, 0 ponto de discussdo centrasse no facto de saber se
aguela forma de produto ou formato de embalagem possui distintividade
suficiente para que se consiga transaccionar preferencialmente e
prioritariamente sobre outros produtos equivalentes. Ora, devera ser aferido se
o sinal, apesar do seu nulo significado originario distintivo, adquiriu ou néo,
através do seu uso comercial, um significado secundario, passando assim a

distinguir o produto e a exercer a funcéo indicadora de proveniéncia.

Assim, colocasse a questéo final:

Se a forma no seu geral, através do uso, através de elementos de
sofisticacdo e dentro de forma préxima a imposta pela propria natureza do
produto, pode ser registada como sinal tridimensional sem que isso signifique

monopolio do mercado?

Nés entendemos que sim e pelas razdes acima expostas.

149 Conforme entendimento sobre este tema e em sentido contrario ao nosso, THAIS

MELiclo MATEUS, “A Protecdo das Marcas de...”, op.cit., pags. 55 e ss.
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Consideramos igualmente que o legislador e os normativos legais
relativos as marcas ja deveriam, por esta altura, ter sofrido alteragbes que
acompanhassem a realidade, o modernismo e 0s avancos tecnoldgicos,
incluindo e, principalmente, os dos meios de comunicacao.

Quer nos parecer que 0S requisitos sdo muito restritivos e dubios,
devendo ser mais maleaveis por forma a permitir que o sinal ndo seja
constituido exclusivamente, pela forma imposta pela prépria natureza do
produto, mas que contenha em si um conjunto de pormenores de sofisticagdo
que, através do seu uso no comércio confira ao sinal caracter distintivo, e
assim possa vir a ser registado enquanto marca tridimensional com
fundamento na excepcéo do art. 238.°, n.° 3, do CPI, o Secondary Meaning*®°.

Consideramos assim alguma alteracdo legislativa no que concerne aos

requisitos e a este em especial.

150 Conforme refere THAIS MELiCIO MATEUS, “A proteccdo das marcas enquanto...”,

op.cit., pag. 69.
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CAPITULO Il - Estudo do caso concreto
1. A marcatridimensional n.°1.013.108151

Para finalizar o nosso estudo, incluimos uma parte pratica que se
refere a um pedido de registo de sinal tridimensional, que materializara tudo o
que até aqui foi dito.

Tencionamos discorrer de um sinal, que quanto a nos, assemelhasse
muito a forma imposta pela natureza do produto em questdo — frasco de
perfume -, mas que sem davida alguma preenche 0s requisitos necessarios,
apesar da sua capacidade distintiva ter sido colocada em causa. Requisito este
que, s6 apds determinado tempo e depois de alguns entendimentos
divergentes foi entendido como preenchido, possibilitando assim o registo a
final enquanto marca tridimensional, conferindo-lhe a posicdo que hoje ocupa
no mercado da cosmética e perfumes.

Passemos entdo ao estudo do caso!®? em concreto.

A Sociedade “P”, Internacional, realizou um pedido de registo de marca
internacional n.° 1.013.108, respeitante a forma de um frasco, para assinalar
produtos da Classe 3.21%3 pedido este recusado proviséria e depois
definitivamente!> pelo INPI, com o fundamento na falta de capacidade
distintiva.

A Recorrente contestou e recorreu de ambas destas decisdes,
invocando em sintese que a marca tridimensional apresentada é ‘totalmente
apta a distinguir os produtos que identifica dos produtos de outras empresas no
mercado”, dizendo que este tipo de marca “ndo tem que ter caracter inovador”,
considerando ainda que a marca tem capacidade diferenciadora, obedecendo

assim aos requisitos necessarios para ser registada. Continuou declarando

151 Referimo-nos a decisdo arbitral do processo n.° 89, referente ao pedido de registo
da marca internacional n.° 1.013.108.

152 Consultado no dia 05-01-2016 e disponivel online em: www.wipo.int.

153 Sobre esta classe ver Anexo |.

154 Decisdo de recusa provisoria, de 11-02-2010, confirmada pela decisédo de recusa
definitiva, de 14-02-2011.
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que, apesar da forma da marca ser bastante comum, continha particularidades
como a “transparéncia ou translucidez do exterior dos frascos com o interior
coberto de tintas, ora cinzenta, no caso de perfumes para homem, ora cor-de-
rosa, no caso de perfumes para senhora e tampas que se apresentam de
forma simétrica face ao préprio frasco”, que a destacavam de entre tantas
outras existentes no mercado.

Recordamos que o sinal a que se refere o pedido corresponde a forma

do frasco de perfume e que tem esta configuracdo em trés dimensdes:

Ora, o0 art. 222.°, do CPI, artigo ja muito falado entre nés, define quais
os tipos de sinais que podem constituir marca, artigo este onde se pode retirar
também os limites intrinsecos a liberdade na sua composi¢do!® e dos quais

temos constantemente falado.

155 Segundo refere a redacgdo da Decisdo Arbitral da marca n.° 1.013.108 (link acima
referido) (pag. 2, nota 2.) sobre o entendimento de CARLOS OLAVO, “Propriedade Industrial”,
op.cit., pag. 80.
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Um sinal para que seja suscetivel de ser registado como marca tem de
cumprir cumulativamente os dois requisitos, ou seja, tem de ser suscetivel de
representacgdo grafica e possuir carater distintivo®®®,

Relativamente ao sinal da marca em questdo, o primeiro requisito, o da
representacao grafica, nunca foi questionado nas decisdes recorridas, pois foi
considerado logo preenchido através da apresentacdo de uma fotografial®” do
frasco de perfume em causa, pelo que foi considerada apropriada pois permitia
uma percecao visual cabal e adequada da forma do frasco em causal®8,

O problema surgiu quando da andlise do requisito da eficacia
distintiva, problema este que levou a Recorrente a interpor recurso das
decisbes de indeferimento do pedido de registo feitas pelo INPI, junto do
Centro de Arbitragem - ARBITRARE.

Ora, como ja dissemos, e voltando um pouco atrds nos
acontecimentos, o requerente quando submeteu o requerimento inicial do
pedido de registo a analise, o INPI, decidiu primeiramente pela recusa
provisoria e definitival®®, pois considerou inicialmente e confirmou depois que 0
sinal néo tinha suficiente eficacia distintiva, pelo que indeferiu o pedido de
registo da marca internacional n.° 1.013.108, nos termos do art. 238.°, n.° 1, al.
b) e com fundamento no art. 223.°, n.° 1, al. a), do CPI.

O INPI, fundou esta analise negativa dizendo que o sinal ou forma nao
se apresenta “compost(a) por um recipiente de -caracteristicas vulgares,
comummente utilizada para acondicionar os produtos que visa identificar, ndo
sendo por isso suficiente para cumprir o designio de uma marca (...)” e que “do
conjunto registando nao ressalta qualquer elemento verdadeiramente original
gue permita a sua protec¢cdo como marca”, mais referindo que “o consumidor

fica impossibilitado, por um lado, de diferenciar os produtos inscritos dos

156 Acerca do carater distintivo ja vimos que este em alguns casos é originario e
noutros podera ser secundario se, através do seu uso, adquirir carater distintivo (através do
chamado secondary meaning ou significado secundario).

157 Imagem que consta da prépria decisdo, pag. 6 e reproduzida por nés na pag. 64.

158 Conforme a Decisdo Arbitral da marca n.° 1.013.108, pag. 9, nota. 13 e ainda
sobre a definicdo de marca tridimensional ver Luis M. CouTo GONGALVES, “Manual de...”/ 2008,
op.cit., pag. 224.

159 Conforme refere o texto da Decisdo Arbitral da marca n.° 1.013.108, pags. 12 e 13.
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demais congéneres existentes no mercado e, por outro lado, de reportar a sua
origem, ainda que de forma indirecta, a uma determinada proveniéncia
empresarial”60,

Posto isto, serd a partir deste ponto que iremos avaliar este requisito
face a lei e relativamente as caracteristicas proprias deste sinal (descritos na
peticdo inicial) como também iremos ter em conta os fundamentos utilizados
pela recorrente, pelo recorrido e ainda aos empregados na prépria decisao, no
sentido da possibilidade ou ndo do registo desta forma tridimensional.

O art. 223.°, n° 1, als. a) e b), do CPlI como ja vimos, tipifica as
proibicGes/ excecdes no que se refere a constituicdo de marca tridimensional

Ora, quanto a alinea a)*! e no sentido do entendimento da recorrente,
ponderamos que, para a analise da questdo, ndo deveria ser considerada a
recusa do pedido de registo fundada nesta proibicao, visto a que, o artigo que
Ihe serviu de base refere a proibicdo do registo de marcas totalmente (ou
qualquer, como enuncia o proprio texto da lei) desprovidas de caracter
distintivol®2, e ndo de marcas que ndo possuam “suficiente” capacidade
distintiva. Parece-nos que o adjetivo “suficiente” esta a considerar que o sinal
em questdo teria alguma, mas pouca eficacia. Logo, o pedido de registo da
forma da garrafa ndo poderia ser indeferido com base nesta norma.

Entendemos também que a recusa do pedido de registo de marca, nédo
se enquadra igualmente nas proibicdes da al. b) do mesmo artigo.

A alinea b) determina trés proibi¢ces distintas, ja por nés anteriormente
analisadas e que agora o devem ser, relativamente a forma tridimensional em
causa, discursando sobre a sua aplicacdo ou sobre a sua exclusao,

fundamentando uma ou outra propensao.

160 Cfr. Decisdo Arbitral da marca n.° 1.013.108, pags. 18 e 19
161 Relembramos:

Art. 223.° - Excecdes

1 - N&o satisfazem as condi¢Bes do artigo anterior: a) As marcas desprovidas de
qualquer caracter distintivo; b) Os sinais constituidos, exclusivamente, pela forma
imposta pela prépria natureza do produto, pela forma do produto necesséria a
obtencdo de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor
substancial ao produto;

162 Corresponde as exatas palavras do estatuido no art. 7.2, n.° 1, al. b, do RMC.
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Vejamos entao.

Logo a partida, temos a forma imposta pela propria natureza do
produtol®3, Mais uma vez, definimos esta proibicdo como sendo aquela que
previne a existéncia de monopodlio do mercado de formas que sé&o
consideradas usuais, socialmente aceites e de conhecimento geral dos
consumidores, impedido que seja atribuida a titularidade de uma marca a um
anico sujeito.

N&o entendemos que a forma do frasco'®* de perfume em questéo seja
considerada habitual nem tdo pouco de apropriacdo geral. Julgamos ser uma
forma cuja simplicidade®® se afasta significativamente de outras tantas formas
de frascos de perfume, e que em simultaneo, ndo se afasta demasiado das
formas usuais de frasco para este tipo de produto neste sector, cumprindo
assim a funcéo essencial de identificacdo de origens'®®. Quanto a nés, esta
proibicdo ndo poderé ser aplicavel ao sinal tridimensional em concreto.

Outra proibicao refere-se a forma do produto necesséria a obtencéo de
um resultado técnico. Esta proibicdo quanto ao nosso sinal tridimensional é
desde logo excluida devido a questao debatida nada ter que ver com a funcéo
técnica do frasco, e mais uma vez, ter a ver com o seu design. E pois 16gico
considerar que este frasco desempenha uma funcdo técnica, que é a de

acondicionamento do liquido do perfume.

163 para andlise das caracteristicas de forma do frasco de perfume considerar-se-a a
gravura da marca e a sua descricdo feita pela Recorrente no art. 6.° da peticdo de recurso, da
qual ndo conseguimos ter acesso.

164 Segundo o arbitro deste processo umas das caracteristicas da forma que
considerou como marcantes foi o contraste provocado pela fina seccdo da tampa, em relagédo
ao aspeto robusto da base do frasco (o0 recipiente propriamente dito), acentuado pela
espessura da sua base, sem prejuizo da harmonia de conjunto no design de ambos, como um
todo. Cfr. Decisao Arbitral da marca n.° 1.013.108, pag. 24.

165 Sobre esta possibilidade Luis C. GONGALVES, “Manual de...”/ 2008, op.cit., pag.
229 e Deciséo Arbitral da marca n.° 1.013.108, pag. 18.

166 A lei ndo exige caracter inovador ou original visto a este ndo ser um dos requisitos
de concesséo de registo para as marcas. A lei exige sim, no nosso entendimento, ponderagao,
relativamente a forma da marca tridimensional; Se por um lado ndo deve o sinal ser original,
por outro, também né&o deve fugir da forma que € habitualmente caracteristica para aquele

formato.
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A Ultima proibicdo é a que se relaciona com a forma que confira um
valor substancial ao produto, ou seja, relaciona-se com a aparéncia puramente
estética do frasco, ou seja, o seu design, ndo sendo determinante na escolha
do consumidor. O design!®’, pode sim valorizar alguns produtos, mas um
perfume, enquanto produto de cosmética, sera escolhido pelo aroma, e néo
pela forma do frasco.

Posto isto, esta proibicdo também se pode excluir ao registo da marca
tridimensional em causa.

Retiramos, face as exposi¢des que, se por um lado é necessario que a
forma tridimensional tenha um minimo de eficacia distintiva, este facto, ndo

basta por si s6, para que seja admitida como tal.

Por forma a apurar se a marca tridimensional em causa possui ou nao
suficiente capacidade distintiva intrinseca, em jeito de concluséo,
estabelecemos uma série de principios e de critérios que nos ajudaram a
entender se esta marca pode ser ou néo registada como marca tridimensional.

Relativamente aos principios consideramos:

a) Principio da Forma a registar (se é uma forma préxima ou ndo

da considerada habitual para um frasco de perfume);

b) Principio da Origem (se a forma a registar tem capacidade de

identificar a sua origem empresarial e se tem este facto é ou

pode ser reconhecivel pelo consumidor médio).

Quanto aos critérios, que se relacionam com 0s principios
anteriormente descritos, determinamos que as marcas devem ser analisadas
quanto ao:

i. Critério da Novidade (critério negativo). Aqui referimo-nos

precisamente ao facto de n&do haver exigéncia legal para que

uma marca seja original ou que possua elementos originais;

167 O design pode servir sim como forma de individualizar um produto, adquirindo

assim o requisito da capacidade distintiva.
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ii. Critério da Forma Simples (ou genérica) %, Uma forma

simples de frasco de perfume pode ser considerada com

distintividade _suficiente, desde que apresente elementos

suficientes que sejam ou que possam Vir a reter a atencao dos

consumidores;

Face ao exposto, consideramos que, salvo melhor entendimento e com
o devido respeito, a forma do perfume em questdo, apesar de simples, &
aparentemente eficaz, pois apresenta elementos suficientes para que seja (ou
venha a ser) identificada a sua origem empresarial, possuindo capacidade
distintiva suficiente que possa ser retida na memaoria dos seus consumidores
preenchendo desta forma este requisito (intrinseca) conquistando assim o
objectivo de registo como marca tridimensional.

Entendimento este, 0 nosso e do arbitro, que se traduziu no provimento
total do recurso, concedendo assim (finalmente!!) o registo da marca
internacional.® 1.013.108, para produtos da Classe 3.2.

Julgamos a final que, para se poder aferir se um sinal cumpre com o
requisito da distintividade devemos ter em atencdo que “as proprias
caracteristicas do bem que um sinal representa” funcionam ‘como elemento
diferenciador na hora do consumidor escolher” e que, de uma forma geral, para
além da marca estar ‘intrinsecamente ligada as caracteristicas do produto que
identifica e funciona como sua representacdo mental, fisica e visual”, também
esta relacionada com “sua correspondente qualidade, fiabilidade, preco, e
demais fatores capazes de suscitarem a atencdo e preferéncia do

consumidor 69,

168 Apoiamos o entendimento da decis&o pois considerarmos que ndo existem formas
de referéncia ou genéricas em relagdo as quais se deverdo sobressair as caracteristicas
especificas do frasco, enquanto marca tridimensional. Cfr. Decisdo Arbitral da marca n.°
1.013.108, pag. 24.

169 Cfr. JAIME ANDREZ em “A Adaptacéo do Conceito de Marca a Logica do Mercado”,
in Revista do INPI, Marcas & Patentes, Ano XIX, Publicagdo Trimestral, n.° 3, 2004, pag. 2.

Disponivel no site www.marcasepatentes.pt, consultada no dia 24-03-2016.
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O que significa que para se poder decidir se determinada marca possui
ou ndo caracter distintivo deve-se apreciar de forma global todos os critérios e

principios que referimos, bem como os devidos preceitos legais’®.

170 Como refere um recurso interposto relativamente a um acérddo do TG “decorre da
jurisprudéncia aplicavel relativa ao caracter distintivo que uma marca (...) deve ser considerada
e apreciada no seu conjunto e que a apreciacdo de cada um dos seus componentes apenas
contribui para a apreciacéo global, mas ndo a substitui (...)”. Recurso interposto em 06-08-2013
do Ac. proferido pelo Tribunal Geral em 28-05-2013, no processo T-178/11. Disponivel no site
www.curia.europe.eu, consultado no dia 23-03-2016.
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CAPITULO IV - Direito Comparado

1. As Marcas no Brasil

As Marcas, no Brasil, apresentam, no seu global, algumas
semelhancas no que respeita as normas estatuidas na nossa legislacéo
nacional relativa a essa matéria.

Na legislacéo brasileira, o art. 122.°, da Lei da Propriedade Industrial
n.° 9.279, de 14 de maio de 1996'"! (adiante LPI), define que “sdo suscetiveis
de registo como marca os sinais distintivos visualmente percetiveis, néo
compreendidos nas proibi¢cdes legais”, ou seja, os sinais que n&o incluam as

proibicdes do art. 124.°172 do mesmo diploma legal, podem ser registados, em

171 Esta lei regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial. Disponivel

em www.planalto.gov.br e consultado dia 24-02-2016.

172 Art. 124.°. Ndo sdo registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respetiva designacao, figura
ou imitacéo; Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva; Il - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneracéo; IV -
designacéao ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando n&o requerido o registro pela prépria
entidade ou 6érgdo publico; V - reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou
diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos; VI - sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou
servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do
produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
producédo ou de prestacéo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII
- sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda; VIl - cores e suas
denominacgdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; I1X - indicacéo
geogréfica, sua imitagcao suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa falsamente induzir
indicagdo geografica; X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se destina; XI -
reproducdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de
qualquer género ou natureza; Xll - reproducao ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado
como marca coletiva ou de certificagdo por terceiro, observado o disposto no art. 154.°; XIlII -

nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econdmico ou
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principio, como marca. Estes artigos tém como correspondentes nacionais, 0s
arts. 222.°, 223.°, do CPI, lidos em conjunto com os arts. 238.° e 239.° do
mesmo normativo legal, que, respetivamente, definem como pode ser
constituida uma marca (nocdo mais ampla relativamente a do Brasil), o que
estd vedado ao seu registo e ainda, quais os fundamentos para este ser
objecto de recusa (absoluta ou relativa).

Outro ponto a abordar relativamente a legislagdo brasileira no que
respeita a matéria de marcas, prende-se com o facto de ndo haver
correspondente nacional, a parte em que as normas brasileiras dedicam
exclusivamente parte da sua legislacéo, a tipificacdo e correspondente punicdo
das pessoas ou entidades que cometem algum dos crimes tipificados nos arts.

189.2a 191.2173 da LPI, contra as marcas.

técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitacao suscetivel de criar confuséo,
salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV -
reproducdo ou imitagcdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou de pais; XV - nome civil ou sua assinatura, nome
de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros
ou sucessores; XVI - pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular
ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literaria,
artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam
suscetiveis de causar confusdo ou associacdo, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo técnico usado na inddstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto
ou servigco a distinguir; XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia; XX -
dualidade de marcas de um so titular para 0 mesmo produto ou servico, salvo quando, no caso
de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma
necesséria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que nao
possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de
desenho industrial de terceiro; e, XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte,
marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade,
cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a
distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confuséo ou
associagdo com aquela marca alheia.

173 Os crimes a que nos referimos encontram-se tipificados tanto no Capitulo Ill como

no Capitulo 1V, da LPI, sendo:
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Assim, este titulo prevé o que pode constituir crime no que toca a
matéria das marcas, como também relativo as patentes, aos desenhos

industriais e outros.

Art. 189.°. Comete crime contra registro de marca quem:

| - reproduz, sem autorizacdo do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusao; ou |l - altera marca registrada de outrem ja aposta
em produto colocado no mercado. Pena - detencgdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190.°. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende,
oferece ou exp@e a venda, oculta ou tem em estoque:

| - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no
todo ou em parte; ou Il - produto de sua inddstria ou comércio, contido em vasilhame,
recipiente ou embalagem que contenha marca legitima de outrem. Pena - detencéo, de 1 (um)
a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 191.°. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confuséo,
armas, brasdes ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a
necessaria autorizacdo, no todo ou em parte, em marca, titulo de estabelecimento, nome
comercial, insignia ou sinal de propaganda, ou usar essas reprodu¢cdes ou imitacdes com fins
econdmicos. Pena - detenc¢éo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Paragrafo Unico. Incorre na mesma pena quem vende ou exp&e ou oferece a venda

produtos assinalados com essas marcas.
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2. Protecdo da marca: O registo no Brasill™.

Certamente uma das principais medidas a tomar antes de se iniciar um
negdécio, sendo a principal, € a de garantir proteccdo tanto relativamente a
marca como ao logoétipo cuidadosamente escolhidos pelo empresario para
distinguir os produtos e/ou servicos da recém-constituida empresal’>.

O sistema juridico brasileiro trabalha baseado no principio atributivo, o
que significa dizer que a protecdo legal concedida ao titular de uma marca
acontece apenas quando da obtencdo do registo desta perante o érgao
competente!’®, no nosso caso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(art. 129.°, do LPI) 77, percebendo-se por isso que o registo da marca atribuia
poderes ao seu titular, iguais ao da propriedade’®.

O pedido sera efetuado perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e podera (e deverd) ser realizado por pessoa fisica ou juridica,
dependendo da espécie de registo de marca que se pretende (conforme
disposto no art. 128.°, do LPI).

Devido aos acordos internacionais dos quais o Brasil € dos seus
outorgantes, foi adotada a Classificacéo Internacional de Nice (conforme Anexo
), quando se faz um pedido de registo para uma marca, deve-se eleger de

174 para melhor entendimento ver Anexo Il.

175 Conforme entendimento de DIoGO DIAS TEIXEIRA em “As Marcas no Brasil”,
Novembro de 2006, pag. 1. Disponivel no site www.egov.ufsc.br, e consultado no dia 15-03-
2016.

176 Conforme entendimento de RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “Da Protecéo Legal
concedida as marcas...”, op.cit., pags. 6 e ss.

7.0 Art. 129.°. Aquisig&o.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicBes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e
148. § 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, ha
pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro. § 2° O direito
de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com 0 neg6cio da empresa, ou parte
deste, que tenha direta relacdo com o uso da marca, por alienacdo ou arrendamento.

Conforme LPI, disponivel no site www.planalto.gov.br.

178 Ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “Da Protegdo Legal...”, op.cit., pag. 9.
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entre as classes existentes, aquela certa que se relaciona com a utilizacdo que
se pretende atribuir a marcal’®.

A marca sera protegida apenas para a classe (ou classes) na qual
venha a ser registrada. Em outras palavras, o registo ndo garantira protecao
contra terceiro que utilizar marca idéntica para outro segmento de mercado.
Isto acontece porque o Brasil segue o principio da especificidade (ou da
especialidade) e o principio da territorialidade (tal como a nivel nacional), que
assegura a protecao das marcas exclusivamente para o segmento das marcas
em que estdo inseridas e apenas em territério nacional'®. Esse é o motivo pelo
qual que se exige que o objeto social da empresa requerente / depositante ou
que a inscricdo do profissional liberal que pretende depositar uma marca,
compreenda os produtos ou servicos assinalados pela classificacdo da marca
depositada.

O pedido devera conter o requerimento formal, as etiquetas referentes
as marcas figurativas ou mistas, o comprovativo de pagamento da retribuicdo
relativa ao depdsito, como determinado pelos arts. 133.° e 155.°, da LPI, pelo
gue subsequentemente a este pedido, o INPI ira realizar uma anélise para
verificar se os documentos estdo em conformidade com a lei. Em caso positivo,
procede ao depésito do pedido de registo. Procedimento este que € idéntico ao
nosso a nivel nacional.

O procedimento para registo dessas marcas — que pode levar cerca de
3 anos —, iniciasse com o depdsito do formulario eletrénico do pedido de registo
no INPI, no qual, de entre outras informacdes, deve estar discriminado o
objetivo da protecédo, descrevendo-se também qual o tipo de marca que se

pretende registar, se marca nominativa, marca figurativa ou se marca mista.

179 Sobre o procedimento do pedido de registo ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO,
“Da Protecéo Legal...”, op.cit.,, pags. 12 e ss e ainda, DIOGO DIAs TEIXEIRA, “As Marcas...”,
op.cit., pag. 1.

180 Segundo Rodrigo Carvalho, “assegurado ao titular da marca o uso exclusivo” esta
produz “efeitos erga omnes e assegurando ao proprietario 0 uso, gozo e disposi¢cdo da marca,
podendo ceder-lhe o registro, licenciar o uso e protegé-la contra terceiros”. Vide RODRIGO

FRANCO DE CARVALHO, “Da Protegao Legal...”, op.cit., pag. 9.
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Apos a remessa do referido formulario, a marca sera publicada para
conhecimento de terceiros, na Revista da Propriedade Industrial'8’.

Nesse momento, qualquer pessoa (singular ou coletiva) que se sinta
prejudicada pelo futuro concesséo do pedido pode fundamentar seus motivos,
no sentido do indeferimento do registo daquela marca, através de oposicéo
(sessenta dias contados da publicacdo do depdsito) que sera analisada pelo
INPI. Havendo oposicdo, é facultado ao requerente/ depositante cépia da
oposicdo, para este dizer o que tiver por conveniente, por forma a justificar
porque deve o pedido de registo da marca, ser diferido.

Passada esta fase - e mesmo que néo haja oposicéo'® - o pedido sera
de todo o0 modo analisado pelo INPI. Caso o pedido de registo da marca estiver
em concordancia com a legislacdo em vigor e com 0s requisitos necessarios?s?,
poderd ser eventualmente deferido, concedendo ao seu titular total
exclusividade de uso daquele sinal registado por um prazo de 10 anos,
prorrogaveis por iguais periodos, conforme o disposto no art. 133.° do LPI.

Uma vez concedido o registo, no plano administrativo, este sé sera
extinto por um dos seguintes motivos, caso:

I. As taxas ndo sejam devidamente pagas;
Il.  Haja processo administrativo de nulidade'®* ou ainda,

lll. Seja declarada a caducidade do registo®.

De mencionar que a protecédo garantida pelo registo é valida para todo

o territério nacional, impedindo que a marca seja utilizada por adversarios.

181 Exjste a nivel nacional no site, www.marcasepatentes.pt, € como também no

Brasil, http://revistas.inpi.gov.br/rpi/.

182 £ dada a possibilidade de oposicéo do pedido de registo num prazo ndo superior a
60 dias. Caso haja, outros 60 dias serdo dados ao depositante para que se manifeste contra
esta, nos termos do art. 158.°, da LPI.

183 Conforme Rodrigo de Carvalho refere, “se verificard se a marca pretendida atende
aos requisitos legais, e se, em especial, ndo se choca com alguma proibic&o prevista no art.
124.°, Ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “Da Protegdo Legal...”, op.cit., pag. 13.

184 Conforme arts. 165.° a 167.°, no que consiste a nulidade e nos termos dos arts.
168.2a 172.2, e 226.°, da LPI, para o procedimento administrativo de nulidade.

185 Nos termos dos arts. 142.° a 146.°, da LPI. O seu equivalente nacional esta

explanado no art. 37.°n.° 1, als. a) e b), do CPI.
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3. Marcatridimensional

Iniciando esta parte, devemos aludir que, tal como na Lei Portuguesa, a
legislacdo Brasileira também prevé requisitos (positivos e negativos)!86, como

maneira de um sinal tridimensional adquirir distintividade.

Ora, relativamente aos requisitos positivos temos:
a) O sinal ou o objeto tridimensional tem de ser identificavel como
marca,;
b) Tem de satisfazer os requisitos gerais de todas as marcas (seja
os requisitos da novidade, da originalidade, da licitude e, para
alguns autores, da veracidade).

Estes tipificam portanto, o caracter distintivo'®’ que é requisito legal

obrigatorio, nos termos do art. 122.° da LPI.

Contudo, e de acordo com o enunciado com art. 124.°, n.° XXI, da LPI,
nao é passivel de registo “a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou
de acondicionamento, ou, ainda, aguela que ndo possa ser dissociada de efeito
técnico”, o que é o equivalente ao nosso art. 223.°, n.° 1, al. b), do CPI, que
alude o que esta interdito ao registo de um sinal tridimensional para efeitos
nacionais.

Aqui, o legislador brasileiro optou por ndo enumerar de forma taxativa e
exaustiva 0s sinais passiveis de registo, preferindo elencar as situacdes de
registo negativas nas quais o pedido de registo devera ser indeferido,
diferentemente ao estipulado a nivel nacional onde, no art. 222.°, esta
determinado quais o tipos de sinal que podem constituir marca e no art. 223.°,
n.° 1, al. b), ambos do CPI, que delimita o que pode constituir fundamento de

recusa no que respeita a marca de forma ou sinal tridimensional.

186 Denominacéo utilizada por ELAINE RIBEIRO DO PRADO em “Sistema De Construcdo
De Distintividade Da Marca Tridimensional”, ISSN eletrénico 2316-8080, pag. 40. Disponivel

em http://pidcc.com.br, consultado no dia 15-03-2016; e nomeadamente também utilizada por,

DENIS BORGES BARBOSA em “Da questdo da distinguibilidade das marcas nas marcas nao
convencionais”, 2013, pag.15
187 Sobre a distintividade da marca ver, DENIS BORGES BARBOSA, “Da gquestdo da

distinguibilidade...”, op.cit., pag. 13.

77


http://pidcc.com.br/

Carla Travessa Gil Os Sinais que podem constituir Marcas Tridimensionais ]

Para a lei brasileira a marca tridimensional refere-se unicamente a
forma plastica (ou ao formato do objecto em trés dimensdes) do objecto para
identificar produtos e servicos!®®, dependendo o seu exame para além deste
requisito, também da observancia ou ndo das proibi¢cées legais que acima nos
referimos.

Daquele artigo retiram-se assim 0s requisitos negativos, para que haja

concessao do registo de marcas, sendo estes:

i. Forma plastica que ndo seja necessaria do objecto ou do seu
acondicionamento!® (ou a nossa doutrina, embalagem);

ii. Forma que ndo seja comum ou vulgar do produto ou do seu
acondicionamento®® e,

iii. Forma que ndo possa ser dissociada do efeito técnicol9l,

Significa isto que o elemento tridimensional e distintivo ndo deve
abarcar nenhuma destas, sob pena de que seja negada protecdo a forma

necessarial®?.

188 Conforme Diretrizes de Andlise de Marcas, op.cit., pag. 29.

189 De acordo com o inciso XXI do art. 124.°, da LPI.

19 para a Agente de PI, Elaine Prado, “o simbolo pretendido como marca tem de ser
destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que estd e deve
permanecer no dominio comum”. Cfr. ELAINE RIBEIRO DO PRADO, “Sistema De Construgéo...”,
op.cit., pag. 41.

191 Como refere Elaine Prado, “a restricdo ao registro de uma marca, cuja
funcionalidade é intrinseca e inseparavel da forma do produto, € uma restricdo absoluta,
desvinculada e independente da capacidade distintiva do sinal. Logo, nem o secondary
meaning seria capaz de ultrapassar a questdo da funcionalidade atrelada a forma distintiva”.
Cfr. ELAINE RIBEIRO DO PRADO, “Sistema De Construg¢do...”, op.cit., pag. 41.

192 Estas proibigcoes/ limitagcdes assemelham-se ao nosso preceito legal, pese embora
0 texto da lei tenha algumas diferencas expressas. Como por exemplo, na nossa legislacéo
nao existe referéncia doutrinal, jurisprudencial ou legal, que refira que a marca tridimensional é
constituida pela forma plastica de produto ou embalagem. Neste sentido ver, ELAINE RIBEIRO DO
PrADO, “Sistema De Construgéo...”, op.cit.,, pag. 41; e “Manual de Propriedade Industrial”, da
Universidade de Ponta Grossa, Agéncia de Inovacéo e Propriedade Industrial. 2008, pag. 13 e

ainda conforme “Diretrizes de Analise de Marcas”, INPI, 2012, pags. 29 e ss.
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Assim, através da analise destes requisitos concluimos que, no brasil,
o sinal tridimensional podera apenas ser registado como marca tridimensional
quando constituido pela forma plastica singular, ndo habitual, ou seja, forma
que identifique produtos - junto do consumidor, individualizando-os
relativamente aos dos seus concorrentes — ndo através de uma configuracao
funcional em relacdo ao produto ou ao servico a que se destine e ainda que

esteja dissociada de efeito técnicol®s.

193 Conforme Diretrizes de Andlise de Marcas, op.cit., pags. 31 e ss.
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4. O Secondary Meaning

Na doutrina brasileira, tal como na nacional, apesar do conceito
consideravelmente dubio, as condicdes e 0s requisitos para a sua aplicacao
sdo bastantes especificos, 0 que mais uma vez, no nosso entender, limita um
pouco as possibilidades de registo deste tipo de sinal.

Mais uma vez o legislador ndo se deve limitar ao sentido literal do
conceito, devendo analisar o pedido de registo de um sinal conforme o sinal em
si, como também ter atencao fatores como o seu uso prolongado no mercado,
ou os investimentos realizados pelo seu titular, circunstancias estas através
das quais, os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais
como marcas de produtos ou de servigcos provenientes de uma determinada
empresal® 19 ou seja, é através do sentido secundario atribuido a marca,
adquirindo assim a distintividade necesséaria. Compreenséo esta igual a por nés
comentada para a legislacéo nacional.

A legislacéo brasileira neste ponto desenvolve um pouco mais dizendo
que, este tipo de distintividade atribuida a marca através do Secondary
Meaning € denominado de distintividade extrinseca por, uma vez que o sinal €

desprovido de capacidade intrinsecal®, é atribuida capacidade distintiva ao

sinal relativamente a factores exteriores a forma ou ao formato da embalagem.

194 Entendimento de ANTONIO FERRO Riccl, S6cio Fundador da Ricci Propriedade
Intelectual e Presidente da ABAPI em “O sentido secundario da marca”, pag. 6. Disponivel
online e consultado no dia 15-03-2016.

195 Atende ao requisito exigido tanto do art. 122.°, da LPI como do art. 15.°, n.° 1, do
Acordo Trips.

O art. 15.°, n.° 1, dispbe: Qualquer sinal, ou qualquer combinacdo de sinais,

susceptivel de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas

podera constituir uma marca. Esses sinais, homeadamente palavras, incluindo nomes de

pessoas, letras, numerais, elementos figurativos e combinacgfes de cores, bem como qualquer
combinacéo desses sinais, serdo elegiveis para registo enquanto marcas. No caso de o0s sinais
ndo serem intrinsecamente susceptiveis de distinguir os produtos ou servicos em questao, 0s
membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo a presenca de um caracter
distintivo adquirido através da utilizacdo. Os membros podem exigir como condi¢&o do registo
que os sinais sejam perceptiveis visualmente.

19 Cfr. ANTONIO FERRO Riccl, em “O sentido secundario...”, op.cit., pdgs. 6 e 7.
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Este assunto!®’, pese embora, pouco debatido, ndo é desconhecido,
existindo jurisprudéncia e doutrina no sentido de aplicacdo concreta desta
teoria como de aplicagéo diversa desta.

No sentido de aplicacdo®® posso mencionar o Tribunal Federal de
Recursos, que reconheceu a possibilidade de registro das marcas “Ultragaz”,
“Polvilho Antisséptico” e “Vecambras™9?, por precisamente, qualquer uma delas
ser utilizada no mercado ha muitos e longos anos e por, consequentemente ser
reconhecida pelo consumidor em geral como marca associada aqueles
produtos concretos.

Apesar do entendimento doutrinal e jurisprudencial, o INPI Brasileiro
nao reconhece a aplicacdo desta teoria devido a considerar que assim,
significaria dar ao titular do registo, o exclusivo do significado primario e ndo do
significado que foi registado, ou seja, a interpretacéo respeitante ao significado
secundario?®.

Outros fundamentos centram-se no facto do sistema juridico brasileiro
aplicar o principio atributivo, o que significa que consoante este, ndo podem ser
consideradas as circunstancias de fato ocorridas antes da data do depdsito
sendo que, assim a analise é apenas realizada sobre a distintividade intrinseca

e sobre a distintividade por comparacdo a outros sinais ja registrados. A

197 Informac&o constante e seleccionada a partir da palestra proferida no Congresso
da ABPI por ANTONIO FERRO Riccl, em “O sentido secundario...”, op.cit., pags. 6 e ss.

1% No mesmo sentido as decisGes publicadas no Diario Oficial, Sec&o Ill, de 29-06-
1954, pag. 1.628, relativamente a marca “GEMADO”, (expressdo comum e técnica no ramo de
bebidas) para designar vinhos; e a decisdo da Sec¢do lll, de 20-10-1956, pag. 3.136,
relativamente a marca “VOLKSWAGEM” (cuja tradugdo é “carro do povo”) que designa marca
no segmento de automoveis. O pedido de registo sido concedido através deste fenémeno do
sentido secundario. Conforme ANTONIO FERRO RiIccl, “O sentido secundario...”, op.cit., pag. 8,
notas. 10 e 11.

199 Referem-se respetivamente ao Acorddo do TFR/RJ publicado no Diario Oficial de
17/12/1981, & Apelacdo Civel 102.635 — TFR/RJ — 52 Turma, do Relator Min. Pedro Acioli
publicado no Diario Oficial de 17/10/1985, pag. 18.379 e o Aco6rddo do TRF/RJ - publicado no
Diario Oficial de 12/11/1975, pag. 8.313. Cfr. ANTONIO FERRO Riccl, em “O sentido
secundario...”, op.cit., pags. 8 e 9, notas. 12, 13 e 14.

200 Sobre este tema ver ANTONIO FERRO Riccl, em “O sentido secundario...”, op.cit.,

pags. 8 e ss..
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distintividade secundaria ndo é considerada, havendo mesmo doutrina que
defende este sentido?°?,

Quanto a nés, consideramos que esta interpretacdo no sentido da nao
aplicacao efetiva da distintividade secundaria do sinal, seja da parte do INPI
seja de outros que apoiam esta parecer, fere de forma grave o enunciado na
lei, pois ndo nos parece que tenha qualquer fundamento juridico nem fatico ou
l6gico.

Ora examinemos.

Na legislacdo existente, ou seja, na CUP?%2, como a Constituicdo
Federal’®® e da Lei da Propriedade Industrial Brasileira?%4, ndo existe qualquer
tipo de restricdo expressa a aplicacdo desta teoria, nem tdo pouco existe
referéncia ao tipo de sistema de registo que cada pais emprega e para o qual
esta teoria devera ser considerada valida.

Mais fundamentamos esta nossa ideia desconcordante, no facto de
que o sentido secundéario de um sinal tem a ver com as caracteristicas externas
ao sinal propriamente dito, e que quando verificadas atribuem-lhe capacidade

distintiva secundaria?®>. Nao concordarmos por iSso que 0 seu hdo emprego se

201 Defesa esta que, segundo Antonio Ricci, se fundamentam com a aplicacdo dos
itens B.2 e C.1 do Art. 6.°, quinquies da C.U.P. e das normas do inciso Il e Ill do Art. 142.° da
LPI, com o entendimento de uma renlncia técita do titular e/ou que as marcas ja ndo cumprem
sua fungéo social e econdmica, levando assim a aplicagdo do instituto da caducidade. Ver
ANTONIO FERRO RIccl, “O sentido secundario...”, op.cit., pag. 14.

202 Disponivel no site www.inpi.gov.br, consultado em 16-03-2016. O seu art. 6.°

determina que a marca registada num pais sera protegida nos restantes paises em medida
igual a do pais originario, ou seja, independentemente do sistema de registo do pais para a
qual se requer a proteccao.

203 Conforme ao disposto no seu artigo 6.°, quinquies, C.)., “para determinar se a
marca e susceptivel de proteccao deverdo ser levada em consideracao todas as circunstancias
de fato, particularmente a durac&o do uso da marca”, logo, esta teoria do Secondary Meaning
ou sentido secundario nao refere a sua proibigéo, até pelo contrario, permite. Disponivel no site

www.imprensaoficial.com.br, consultado no dia 15-03-2016.

204 Lei n.2 9.279, de 14 De Maio de 1996, que regula direitos e obrigacGes relativos a
propriedade industrial.
205 Para Antonio Ricci, esta teoria € “uma circunstancia de fato que ocorre em todos

0s paises, uma vez que é um fenémeno linguistico e psicolégico na mente do consumidor, que
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fundamente no tipo de sistema de registo do pais até porque este nada tem
que ver com o sinal, pelo que a teoria ndo deve ser limitada a esta nem t&o
pouco se deve apoiar em ideias que admitem o Seu uso.

Concluimos assim que além de nédo se diferenciar o exame de marcas
tridimensionais em relacdo a sua finalidade (formas de produto ou embalagens/
invélucros), a lei brasileira ndo admite aquisicdo de distintividade (secondary

meaning) em qualquer caso.

gera reflexos juridicos e econdmicos em todos os paises, independentemente do sistema

adotado”. Ver ANTONIO FERRO Riccl, “O sentido secundario...”, op.cit., pag. 10.
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Conclusao

Comecamos esta dissertacado por uma parte tedrica, para poder explicar
melhor o funcionamento das marcas. Percebemos entdo que ndo existe uma
Unica definicdo para o que é a marca, existem sim definicbes, umas mais
ideoldgicas e outras mais céticas, pelo que a Unica coisa em que as leituras se
convergem € no facto das marcas serem um conjunto de varios elementos e
podem ser constituidas de formas muito variadas, sendo que palavras,
desenhos, numeros, letras sdo apenas meros exemplos. Nao se conseguem
esvaziar as realidades que podem servir para, no mercado, identificar diversos
produtos ou servicos de uma entidade especifica e que necessitam de ser
diferenciados de outros do mesmo género de uma outra instituicdo ou
sociedade.

Apesar disto, constatamos que a constituicdo da marca nao é tao vasta
ou livre como parece ser através do exame do estipulado no art. 222.°, do CPI,
qgue institui de imediato, a obrigatoriedade de concretizacdo do sinal que se
pretende registar através da sua representacdo grafica e da verificacdo da
capacidade distintiva, sendo esta a Unica forma de ser objecto de publicacéo
no Boletim da Propriedade industrial.

Através deste trabalho sobre «Os sinais que podem constituir marcas
tridimensionais», verificamos também que o conceito de marca tem vindo a
ultrapassar aquela posicao de vulgar identificador de produtos e servicos, para
passar a ser um componente com personalidade propria e com alguma
reputacdo no mercado que cumpre outras fungdes, existindo a necessidade da
‘“imagem da marca” capturada pelo consumidor, recorrer a formas nao
convencionais de expressdo e comunicacao através de sinais como 0s sons,
os desenhos, e até os cheiros.

As marcas nao convencionais sao assim um produto e uma exigéncia
da rapida mudanca produzida por fatores diversos trazidos pela mundializagéo
da informacao, da economia e dos avancos tecnologicos generalizados.

O direito como ciéncia social tem de acompanhar esta mudanca e criar
normas e legislacdo paralelas para uma ordenacdo juridica, necessaria e

correspondente, situacdo esta que n&o se tem verificado atualmente.
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Os requisitos gerais de admissibilidade dos sinais bem como as
proibicdes/ excecgdes/ limitacdes ao registo, independentemente do tipo de
marca (se bem que a legislacdo referente as marcas ndo convencionais
carecam de mais atencdo), tem de ser ajustados e reconfigurados a uma nova
realidade e a um mundo novo de sociedades e empresas por forma a permitir
que outros tipos de sinais (gustativos, dindmicos ou tateis) sejam permitidos, ou
melhor, que 0 seu registo ndao seja tao dificultado com pormenores que por
vezes nada tem que ver com o sinal em si.

Em especial, consideramos que a funcdo distintiva relativamente as
marcas tridimensionais deveria ser modernizada no sentido de serem tuteladas
as ideias que sugerimos supra ou outras julgadas necessarias, quando da
analise do preenchimento desta funcdo ou requisito.

De modo geral, consideramos que continuar a dissertar sobre os erros
ou sobre o que falta nas normas que regulamentam todo o sistema das
marcas, de nada nos valera. Precisamos mesmo de agir em conformidade com
a transformacdo alucinante da nossa sociedade e em particular com as
alteracdes profundas que tem havido no Universo das marcas. E necessario
que a legislacdo cresca paralelamente as alteracBes das novas realidades e
em igual proporgao.

Estimamos que se a legislacdo nao evoluir no sentido supracitado,
chegara a um ponto em que o direito vai deixar de ser eficaz, e numa palavra,

vai-se tornar obsoleto. Urge modernizagao legislativa.
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ANEXO |
Lista das Classes de Produtos e de Servicos

Classificacao de Nice

PRODUTOS

Classe 1

Produtos quimicos destinados a industria, as ciéncias, a fotografia, assim como
a agricultura, horticultura e a silvicultura; resinas artificiais em estado bruto,
matérias plasticas em estado bruto; adubos para as terras, composicdes
extintoras; preparacfes para a témpera e soldadura de metais; produtos
quimicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos

(matérias colantes) destinados a industria.

Classe 2

Cores, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioracao
da madeira; matérias tinturais; mordentes, resinas naturais em estado bruto;

metais em folhas e em pé para pintores, decoradores, impressores e artistas.

Classe 3

Preparacdes para branquear e outras substancias para a lavagem,;
preparacdes para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabdes; perfumaria,

Oleos essenciais, cosméticos, lo¢des para os cabelos, dentifricos.

Classe 4

Oleos e gorduras industriais, lubrificantes, produtos para absorver, regar e ligar
a poeira; combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de

iluminacéo; velas, mechas.

Classe 5

Produtos farmacéuticos e veterinarios, produtos higiénicos para a medicina;
substancias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bébés; emplastros,
material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressdes
dentarias; desinfectantes; produtos para a destruicdo de animais nocivos;

fungicidas, herbicidas.
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Classe 6

Metais comuns e suas ligas; materiais de constru¢cdo metalicos; construcdes
transportaveis metalicas; materiais metalicos para vias férreas; cabos e fios
metalicos ndo elétricos; serralharia e quinquilharia metéalicas; mangueiras
metdlicas; cofres-fortes; produtos metélicos ndo compreendidos noutras

classes; minerais.

Classe 7

Maquinas e maquinas-ferramentas; motores (com excep¢do dos motores para
veiculos terrestres); unibes e correias de transmissao (com excepcado das
transmissdes de veiculos terrestres); instrumentos agricolas sem serem o0s

acionados manualmente; incubadoras para ovos.

Classe 8

Ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; cutelaria,

garfos e colheres; armas brancas; maquinas de barbear.

Classe 9

Aparelhos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, oticos, de pesagem, de medida, de sinalizacdo, de controlo
(inspecédo), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
para a conducao, distribuicdo, transformacdo, acumulacdo, regulacdo ou
controlo da corrente elétrica, aparelhos para o registo, a transmissao, a
reproducdo do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos
acusticos; distribuidores automéaticos e mecanicos para aparelhos de pré-
pagamento; caixas registadoras, maquinas de calcular, equipamento para o

tratamento da informac&o e computadores; extintores.

Classe 10

Aparelhos e instrumentos cirdrgicos, meédicos, dentarios e veterinarios,

membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.

Classe 11

Aparelhos de iluminacédo, de aguecimento, de producéo de vapor, de cozedura,
de refrigeracdo, de secagem, de ventilagdo, de distribuicdo de agua e

instalacdes sanitarias.
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Classe 12

Veiculos; aparelhos de locomocao por terra, por ar ou por agua.

Classe 13

Armas de fogo; municdes e projéteis, explosivos; fogos-de-atrtificio.

Classe 14

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em “plaqué” nao
compreendidos noutras classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas, relojoaria

e instrumentos cronométricos.

Classe 15

Instrumentos de musica.

Classe 16

Papel, cartdo e produtos nestas matérias, ndo compreendidos noutras classes;
produtos de impresséo; artigos para encadernacdo; fotografia; papelaria;
adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso domeéstico; material
para artistas; pincéis; maquinas de escrever e artigos de escritério (exceto
moveis); material de instrucdo ou de ensino (exceto aparelhos); matérias
plasticas para embalagem (ndo compreendidas noutras classes); caracteres de

impressao; esteredtipos (“clichés”).

Classe 17

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias nao
compreendidos noutras classes; produtos em matérias plasticas
semitrabalhadas; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexiveis nédo

metalicos.

Classe 18

Couro e imitagbes do couro, produtos nestas matérias ndo compreendidos
noutras classes; peles de animais; malas (baus) e maletas de viagem;

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria.

Classe 19
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Materiais de construgcdo ndo metalicos; tubos rigidos ndo metalicos para a
construcdo; asfalto, pez e betume; constru¢des transportaveis ndo metalicas;

monumentos ndo metalicos.

Classe 20

Méveis, vidros (espelhos), molduras; produtos ndo compreendidos noutras
classes, em madeira, cortica, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia,
tartaruga, ambar, madrepérola, espuma do mar, sucedaneos de todas estas

matérias ou em matérias plasticas.

Classe 21

Utensilios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (ndo em metais
preciosos nem em “plaqué”); pentes e esponjas; escovas (exceto pincéis);
materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza, limalha de ferro
(palha-de-aco); vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepcéo do vidro de
construgéo); vidraria, porcelana e faianga ndo compreendidas noutras classes.

Classe 22

Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (ndo compreendidos
noutras classes); matérias para enchimento (com excepcéo de borracha e de

matérias plasticas); matérias téxteis fibrosas brutas.

Classe 23

Fios para uso téxtil.

Classe 24

Tecidos e produtos téxteis ndo compreendidos noutras classes; coberturas de

cama e de mesa.

Classe 25

Vestuario, sapatos, chapelaria.

Classe 26

Rendas e bordados, fitas e lagos; botbes, colchetes e ilhds, alfinetes e agulhas;

flores artificiais.

Classe 27
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Tapetes, capachos, esteiras, lindleos e outros artigos de revestimento de

soalhos; tapecarias murais ndo em matérias téxteis.

Classe 28

Jogos, brinquedos; artigos de ginastica e de desporto ndo compreendidos

noutras classes; decoracdes para arvores de Natal.

Classe 29

Carne, peixe, aves e caga; extratos de carne; frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lacteos; 6leos

e gorduras comestiveis.

Classe 30

Café, cha, cacau, acucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos do café; farinhas e
preparacdes feitas de cereais, pédo, pastelaria e confeitaria, gelados
comestiveis; mel e xarope de melaco; levedura e fermento em po; sal,

mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

Classe 31

Produtos agricolas, horticolas, florestais e grdos, ndo compreendidos noutras
classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores

naturais; alimentos para animais, malte.

Classe 32

Cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas ndo alcodlicas, bebidas

de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparacdes para fazer bebidas.

Classe 33

Bebidas alcoodlicas (com excepcao de cervejas).

Classe 34

Tabaco; artigos para fumadores; fosforos.

SERVICOS

Classe 35

Publicidade; gestdo de negocios comerciais; administracdo comercial,

trabalhos de escritorio.
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Classe 36

Seguros; negécios financeiros; negocios monetarios; negocios mobiliarios.

Classe 37

Construcéao; reparacao; servicos de instalacao

Classe 38

Telecomunicacoes.

Classe 39

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organizacao de viagens.

Classe 40

Tratamento de materiais.

Classe 41

Educacao; formacéo; divertimento; atividades desportivas e culturais.

Classe 42

Servicos cientificos e tecnolégicos bem como servicos de pesquisas e de
concecdo a eles referentes; servicos de andlises e de pesquisas industriais;
concecdo e desenvolvimento de computadores e de programas de

computadores; servicos juridicos.

Classe 43

Servicos de restauracdo (alimentacao); alojamento temporario.

Classe 44

Cuidados médicos, servicos veterinarios, cuidados de higiene e de beleza para

seres humanos e animais; servi¢cos de agricultura; horticultura e silvicultura.

Classe 45

Servigos pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as
necessidades dos individuos; servicos de seguranca para a protecdo dos bens

e dos individuos.
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ANEXO I

O pedido de registo de uma marca

Exame Formal

05 Dias
& O PERR0 DA CUDAEROtd
33 ewptncie bormal

Concessdo do Regmro
Page e larm &
W«w-m

© corticado de

Busdnoa do pagaments Recurso
s Wi 090,80 peals l}‘?'}’ C930 8 Boondo
d-c:vm . Defendo. n:ﬁoon:vm
m mwﬁuh-
. !\ Pedido Indeferido
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ANEXO Il
Aspeto de publicagédo de uma marca no Boletim da Propriedade Industrial

(210) 562156 MNA

(220) 2016.03.17

(300)

(730) PT JOSE MANUEL MARTINS REBELO

(511) 39 GUIAS TURISTICOS; SERVICOS DE GUIAS
TURISTICOS; SERVICOS DE PASSEIOS TURISTICOS,
VISITAS TURISTICAS E EXCURSOES; TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EM VEICULOS CONDUZIDOS POR

MOTORISTAS. _
41 SERVICOS DE INTEPRETE LINGUISTICOS.

(591)
(540)

LISBON
(550)

(531) 18.15;18.1.25
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Informacéo disponivel online' de uma marca tridimensional

[ ]
NP stiruno raciona
eiesie O FOONEAR0E INOUSTNA

MARCA DE REGISTO INTERNACIONAL N° 615992

Sintese do Processo

N do Pedido

Data de Apresentacdo
Data do Pedido

Tipo de Modalidade

Fase Actual
Data de Inicio da Fase
Data de Fim Previsto

Situacao de Taxas

Data de Inicio da Sit

Data de Fim Previsto da Sit.
Taxas Pagas

Taxas Devidas

Data da Uttima DIU

BPI 1? Publicacdo

Data do Despacho

EPl do Despacho

Data de Inicio de Vigéncia
Diata Limite de Vigéncia

Titulares
Mandatario
Classificagdo de Nice

Processo em Trbunal
Tritmmal

18-05-1994
17-02-1994
MAD APLICAVEL A ESTA MODALIDADE

REGISTO CONFIRMADO
14-09-2004

PAGAMENTO NAO-APLICAVEL
14-09-2004

1

0

05-12-2003

41994
20-04-1995
21995
17-02-1994

KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG.

30

MNAQ

s

TOBLERONE
Tipo de Sinal: MISTO
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W
INP | instirute nacional
st 0 DAOGNEAA0E Il

Taxas Perigdicas

Situacbes de Taxas

Situacao Data de Inicio Data de Fim Previsto  Data de Fim Efectiva Boletim

0ET0000 - PAGAMENTO .
NAO-APLICAVEL Lienta Ll - -
Registo de Taxas Pagas

MN® da Taxa Data do Documento H* do Documento

1 20-04-1095 EMOTE

INDI stitutn nacional
bl 08 DAOONEAR0E INCUETRA

Classificacao de Mice

Edigiio 5

Classe ProdutosfServicos

30 PRODUTOS ALIMENTARES DE ORIGEM VEGETAL PARA CONSUMO OU CONSERVA; ADJUNVANTES
PARA ALIMENTOS

¥
INP! instituto nacional
ippape 03 DOOPNEAA0E InOUSTHA

Entidades Intervenientes

Data de Data

Entidade Maome Morada Localidade Intervencao e
Inicio de Fim
KRAFT JACOBS eal }
05807 SUCHARD (SCHWEIZ) 20%, BELLERIWESTRASSE ES]:TB ZURICH RECUTITULAR  13-05-1984
A5, ¥
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L]
NP nstiuto nacional
measps 08 DHOpnedate indusinal
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Documentos Relacionados

- Diata de .
MNimero Acto Requernido Requerente
Entrada
- 23-11-1888 0833 - DECL.DE KRAFT JACOBS
573T@

50012

L]
INP ! institvto nacional
st O (FOONEAR0E NSl

3z 154710 INT.USO-MARCA INT.

05-12-2003 0833 - DECL.DE
#5 18:14:35 INT.USO-MARCA INT. AG

SUCHARD (SCHWELZ) AG

HKRAFT FOODS SCHWEIZ

Data de

Acto Executado =
Execucao

Despacho

030168 - DEFERIR
DECL INT. OE USQ 26-11-1893 DEFERIDO
030168 - DEFERIR

DECL INT. DE USO 05-12-2003 DEFERIDO

Boletins Relacionados

Boletim Motive de Publicacdo

. 02 - PUELICACAD DE
1894 oenipos
10 - DESPACHOS DE

BR85S -oncESsAD

w
lﬂ D instimuto nacional
simein 08 FOONEAA0E iSRS

N do

Situacao do Boletim Documento

FUBLICADD (EBF1 J&
PUBLICADCD)

PUBLICADO (BF1 JA
PUBLICADO)

Texto

Prioridades

Tipo
PRICRIDADE UNIQONISTA

Data

17-08-1983 SUiCA

Pais Mlmero

408761
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L]
ln A1 InStiuto nacionsl
s 08 DRODNEAR0E indusTral

Paises Designados

/1 Nota: Nio existem registos paises designados.

"
NP1 st nacional
o g 0 D opnicdate ndusinal

Classificacdo de Viena

Classe Descricdo
193 PEQUENOS RECIFIENTES
233 SUPERFICIES ORNAMENTAIS COM FORMA ALONGADA HORIZONTALMENTE
26.3 TRIAMGULOS, LINHAS FORMANDO UM ANGULOD
275 LETRAS REPRESEMTANDC UM GRAFISMO ESPECIAL

291 CORES
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Comparagéo entre o Regime das Marcas e dos Desenhos e Modelos

industriais
(art. 173°do CPI)

Regime dos desenhos e modelos

Regime das Marcas
(art. 222° e ss)

Nog¢ao

O desenho ou modelo define a

contornos, cores, formas, texturas ou
materiais do préprio produto e da sua

ornamentagao.

aparéncia da totalidade ou da parte de
um produto, nomeadamente, as linhas,

Sinal ou conjunto de sinais suscetiveis
de representacao grafica (palavras,
nomes, desenhos, letras, nimeros,

sons, a forma do produto ou da
embalagem...), desde que adequadas a

distinguir os produtos de uma

empresa das outras empresas.

Requisitos

desenho idéntico foi divulgado ao
publico dentro ou fora do pais, sdo
idénticos os desenhos cujas
caracteristicas apenas defiram em
pormenores sem importancia),

- Cardcter singular ou combinacdes
novas de elementos conhecidos (Se a
impressao global que o desenho ou
modelo suscita no utilizador informado
divergir da impressdo global causada
por outro desenho ou modelo
anteriormente divulgado ao publico).

- Novidade (Se antes do pedido nenhum

- Suscetibilidade de representacéo
grdfica.

- Ndo sdo suscetiveis de registo as
marcas desprovidas de cardcter

distintivo, nem sinais constituidos pela
forma do produto quando esta é

necessaria a obtencdo de um

resultado técnico, qualidade, origem
geografica, linguagem usual, cores

guando ndo estdao combinadas entre

si, etc...

Efeitos do
registo

A duracgdo da protecdo é de 5 anos,
renovavel por iguais periodos até ao
limite de 25 anos.

O registo confere ao titular o direito
exclusivo de usar e proibir a utilizacdo
por terceiros sem o seu consentimento.

A duracdo da protecdo é de 10 anos a
contar da data da concessdo, podendo
ser indefinidamente renovada por
iguais periodos. Confere ao seu titular
o direito de impedir terceiros de
utilizar, em produtos idénticos ou afins
esta marca outra semelhante, que
leve por estes factos a um risco de
confusdo por parte do consumidor.

Limites do
direito

Proibicdo de atos relativos aos quais foi
incorporado o desenho num produto
comercializado pelo préprio, no espaco
europeu.

Ndo pode ser proibido o uso da marca
em produtos comercializados pelo
detentor da marca ou com a sua
autorizacdo no passado, quando
depois de colocados no mercado eles
sao modificados ou alterados.
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 Todas as informacGes que compdem este anexo estdo disponiveis online no site do
INPI.

Através da pesquisa online disponivel neste Instituto, podemos verificar toda a
informacao relevante de qualquer processo e de qualquer modalidade de propriedade
industrial.

A informacdao disponivel esta sintetizada e permite verificar por exemplo, o estado do
pedido de registo de marca, quais os intervenientes no processo, quais as fases juridicas
desde o inicio da concessao inicial de registo até ao ultimo pedido, pode-se aferir do
pagamento das taxas, como também qual a classe (Classificacdo de Nice e Classificacdo de
Viena) para a qual foi pedido o registo, a data de publicacdo no BPI, qual o tipo de sinal e
representacao grafica do mesmo e outros. Através desta pesquisa pode-se averiguar ainda da
existéncia de marcas anteriores para os pedidos de prote¢@o ou de outros titulos anteriormente
protegidos.

A pesquisa online encontra-se disponivel no seguinte link:

http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?nord=136114.
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