NOVAS MODALIDADES DE MARCAS. AS MARCAS NAO TRADICIONAIS

Pedro Sousa e Silva®

I - INTRODUCAO

Uma “marca” é um sinal. Algo que se destina a ser apercebido pelos sentidos e memorizado, para

poder ser reconhecido quando o destinatdrio desse sinal voltar a deparar com ele.

Como sinal que é, visa transmitir alguma espécie de informag¢do. Da mais variada natureza. Pode
tratar-se de uma puncdo para indicar a qualidade do metal, de um carimbo para certificar um
pagamento, pode constituir um visto de inspeccdo sanitdria, ou um ex-libris para identificar o
proprietario de um livro. Ou ainda — como sucede com as marcas comerciais — pode servir para
identificar produtos ou servicos, distinguindo-os de produtos ou servicos congéneres. Neste ultimo
caso, estamos perante marcas que constituem sinais distintivos do comércio, com diversas funcoes
econdmicas e uma primordial fun¢do juridica: individualizar e distinguir produtos e servigos em

funcdo da sua proveniéncia empresarial.

E que tipos de sinais podem ser utilizados como marcas? Ou, perguntando melhor, que sinais é que
o legislador reconhece e protege como marca, permitindo o seu registo e atribuindo ao seu titular

um direito exclusivo de exploragdo?

E que nem tudo o que pode constituir uma marca é (ou foi sempre) legalmente protegido como
marca. Se pensarmos nos apitos dos amoladores de facas, que se faziam anunciar ao som de um

pifaro, cada um com o seu toque personalizado, teremos um bom exemplo de uma marca de
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! Além desta funcdo essencial, as marcas dotadas de prestigio desempenham uma outra fungdo juridica,
complementar, a denominada fung¢do publicitaria. Para um enunciado das fungdes econdmicas e
juridicas da marca, cf., entre outros, CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, Vol. |, 2005, p. 732 e ss.,
COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 2008, pp. 183 e ss. e SOUSA E SILVA, Direito
Comunitdrio e Propriedade Industrial. O principio do esgotamento dos direitos, 1996, pp. 46 a 55. e.



servicos, usada ha largas décadas, numa época em que a nossa lei ndo admitia o registo de marcas

sonoras’.

Alids, para a generalidade dos produtos, o registo de marcas nem sequer é obrigatério®. Nada
impede que um empresario adopte uma marca e a use como marca livre (ou ndo registada). Neste
caso, a marca é vdlida e desempenha plenamente a sua fungao indicativa. S6 que, na falta de registo,
esse empresario ndo terd o direito de impedir terceiros de a usarem também®. E, pior, correra o
risco de alguém registar essa marca, caso em que ficara impedido de continuar a usa-la, e privado de
um sinal que concebeu, promoveu e valorizou junto da sua clientela, que poderd entretanto ser

desviada por efeito da atraccdo da marca em causa.

Ora, o elenco dos sinais passiveis de serem registados como marca foi sendo alargado ao longo dos
anos, tendo-se acrescentado a tradicional trilogia das marcas nominativas, figurativas e mistas, a
figura das marcas tridimensionais e das marcas sonoras, estando actualmente em debate a

admissibilidade de marcas olfactivas, tdcteis, gustativas, dindmicas e hologrdficas”.

2 Este exemplo é dado por PIRES DE CARVALHO, Nuno, A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de
Marcas. Passado, Presente e Futuro, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 635. Esta obra inclui
uma profunda e original descri¢do da origens das marcas e da sua evolugdo. Para uma outra descri¢ao
da “(longa) histéria das marcas”, cf. NOGUEIRA SERENS, A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-)
Emergéncia da Tutela da Marca, 2007, pp. 589 e ss.

A obrigatoriedade do registo de marcas sé existe relativamente a alguns produtos, referidos em
legislagdo especial, como por exemplo os vinhos e bebidas do sector vinicola (art. 22 do Decreto-Lei n2
376/97, de 24 de Dezembro).

4 P NPT N . .
Sem prejuizo da tutela decorrente da disciplina da concorréncia desleal, quando reunidos os
pressupostos da sua aplicagdo.

®> Para um ponto de situacdo sobre esta matéria, cf. nomeadamente MARIA MIGUEL CARVALHO,
“Novas” marcas e marcas ndo tradicionais, in Direito Industrial, Vol. VI (ob. colectiva coordenada por
OLIVEIRA ASCENSAOQ), p. 217 e ss., COUTO GONGALVES, Objecto. Sinais protegiveis. Modalidades (idem,
p. 275); de COUTO GONCALVES, cf. também Manual de Direito Industrial, 2008, pp. 221 a 231 e 243 a
247; AA. VV. (Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, coord. por ANTONIO CAMPINOS e COUTO
GONCALVES), 2010, pp. 425 a 439. Na literatura estrangeira, entre muitos outros, cf. ANTONIO LOBATO,
Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Madrid, 2002, pp. 149 a 162, ANDRE BERTRAND, La Propriété
Intellectuelle, Livre 1l, pp. 318 a 323, CORNISH e LLEWELYN, Intellectual Property: Patents, Copyright,
Trademarks and Allied Rights, 2003, pp. 652 a 667, BENTLY e SHERMAN, Intellectual Property Law,
2004, pp. 818 e ss..



As empresas e os profissionais da Propriedade Industrial viram aqui uma nova oportunidade, que
tem dado origem a um numero crescente de pedidos de registo de marcas, causando as reparticoes

de registo duvidas e perplexidades que os tribunais se tém encarregado de remover, ou talvez n3o...

E disso que vamos tratar, comecando pela descricdo do enquadramento legal desta matéria (l1), para
seguidamente analisarmos o regime especifico de cada tipo de marcas (lll), concluindo com um

balanco dos interesses em presenca (V) .

Il - O ENQUADRAMENTO LEGAL

A definicdo de marca, constante do art. 2222 do Cédigo de Propriedade Industrial® é bastante
abrangente: um sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representa¢do grdfica, nomeadamente
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros, sons, a forma do produto ou da
respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas. Esta redaccdo é praticamente coincidente com a do art. 22 da
Directiva n® 89/104/CEE (de harmonizacdo das legislacdes nacionais em matéria de marcas)’ e do

art. 42 do Regulamento (CE) n2 40/94 (sobre a marca comunitaria)®.

Esta definicdo (pela positiva) deverd ser complementada pela delimitacdo (negativa) decorrente do
disposto no art. 2232 do CPI, que enumera os sinais insusceptiveis de ser registados como marca, e
no art. 2382 do CPI, que enuncia os motivos absolutos de recusa do registo (reflectindo este ultimo,

no essencial, o regime dos artigos da 32 DM e 72 do RMC).

Assim, segundo a primeira dessas disposi¢cdes do CPl, ndo satisfazem as condigées necessdrias para

obter um registo de marca:

6 Aprovado pelo Decreto-Lei n? 36/2003, de 5 de Marco, com sucessivas alteragdes, sendo as ultimas as
decorrentes do Decreto-Lei n? 143/2008, de 25 de Julho e da Lei n? 52/2008, de 28 de Agosto —
adiante referido abreviadamente como “CPI”.

’ Directiva n® 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢cdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, adiante referida abreviadamente como “DM”.

8 Regulamento do Conselho de 20 de Dezembro de 1993, adiante referido abreviadamente como
IIRMCII'



a) As marcas desprovidas de qualquer cardcter distintivo;

b) Os sinais constituidos, exclusivamente, pela forma imposta pela propria natureza do produto,
pela forma do produto necessdria a obten¢do de um resultado técnico ou pela forma que

confira um valor substancial ao produto;

c) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicacbes que possam servir no comércio para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogrdfica,
a época ou meio de producGo do produto ou da prestacGo do servico, ou outras

caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas, exclusivamente, por sinais ou indicacbes que se tenham tornado

usuais na linguagem corrente ou nos hdbitos leais e constantes do comércio;

e) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com grdficos, dizeres ou outros elementos de

forma peculiar e distintiva.

Por seu lado, o art. 2382 do CPI qualifica como motivos absolutos de recusa do registo de uma

marca, a circunstancia de esta ser:
a) constituida por sinais insusceptiveis de representa¢do grdfica;
b) constituida por sinais desprovidos de qualquer cardcter distintivo;

c) constituida, exclusivamente, por sinais ou indicacées referidos nas alineas b) a e) do n.? 1 do

artigo 223.%;

Dessas normas resulta, pois, que os requisitos substanciais para que um sinal constitua uma marca
vélida sdo o caracter distintivo e a susceptibilidade de representacdo grafica’. Assim, desde que um

sinal preencha esses dois requisitos, podera em principio ser registado como marca, mesmo que nao

° Como sublinha MARIA MIGUEL CARVALHO, o requisito da susceptibilidade de representacdo grafica
nao deriva propriamente do conceito de marca, mas antes do sistema constitutivo do registo (“Novas”
Marcas... cit.,, p. 222). 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 fung¢do. A
necessidade de representacdo grafica prende-se, essencialmente, com finalidades de registo e de
publicidade, para permitir uma adequada referenciagdo dos sinais registados, seja por parte das
autoridades, seja por parte dos operadores econdmicos que consultem os registos de marcas.



seja um dos sinais mencionados no elenco do art. 2229, que é manifestamente exemplificativo,

como decorre do advérbio “nomeadamente”.

Il - REGIME ESPECIFICO DAS MARCAS NAO TRADICIONAIS

No CPI de 1940, o elenco das marcas expressamente admitidas limitava-se as marcas nominativas
(i.e, palavras, incluindo nomes de pessoas, de localidades, palavras inventadas, letras, numeros),
figurativas (desenhos, emblemas, simbolos, rotulos, fotografias, etc.) e mistas (conjugando
elementos nominativos e figurativos). Apesar disso, ja entdo se debatia a possibilidade de registo,

mesmo nesse quadro legal, de marcas tridimensionais, nomeadamente a forma da embalagem™.

Com a publicacdo do CPI de 1995™, o catélogo foi substancialmente alargado, passando a mencionar
explicitamente os sons e a forma do produto ou da respectiva embalagem, numa enunciacdo igual a

gue hoje consta do CPI de 2003, a qual ndo exclui, como vimos, outros tipos de marca.

Assim, para além das marcas figurativas e nominativas (também designadas “verbais”) e mistas —
gue habitualmente se designam por marca tradicionais — sao a partida registaveis marcas, ditas ndo

tradicionais ou ndo convencionais, desde que respeitem os dois requisitos ja enunciados™.

% A favor da admissibilidade do registo de marcas tridimensionais, na vigéncia do CPl de 1940,
pronunciavam-se nomeadamente NOGUEIRA SERENS (Marcas de Forma — Parecer publicado na Col.
Jur. 1991, Tomo |V, pp. 58 e ss., VASCO DA GAMA LOBO XAVIER (em nota de concordancia com este
parecer, idem, pp. 78 e 79), PINTO COELHO (Ligdes de Direito Comercial, 12 Vol., 1957, p. 450 e ss.; e ja
assim no dominio da Lei de 21 de Maio de 1986, in Marcas Comerciais e Industriais, 1922, p. 67) e
JUSTINO CRUZ, Cédigo da Propriedade Industrial anotado, 1983, pp. 176 a 178; em sentido contrario,
pronunciava-se FERRER CORREIA, por entender que, traduzindo-se a marca, necessariamente, num
elemento extrinseco a prépria estrutura do objecto (...) ndo poderd proteger-se como marca a forma do
produto, mesmo quando ndo desempenhe, em relagdo a este, qualquer funcdo (in ILicGes de Direito
Comercial, vol. |, 1973, p. 323, nota 2).

1 Aprovado pelo Decreto-Lei n? 16/95, de 24 de Janeiro, cujo art. 16592, n2 1 corresponde a redacgdo do
actual art. 2249, n2 1.

2 couTo GONCALVES (Objecto ... cit., p. 282), refere que os sinais ndo convencionais sdo aqueles que
nao sao independentes fisicamente do produto e que, por via disso, ou sdo apenas conceptualmente
autonomos (cor, sinal tridimensional), ou sdo apreensiveis por sentidos diferentes da visdo (sons,
aromas, sabores, tactilidades). Mas ndo creio que possamos usar este critério (da independéncia fisica

5



Mas é justamente no exame desses requisitos que tém surgido duvidas e dificuldades, que tém
levado a divergéncias entre as diversas reparticdes de registo, incluindo o préprio Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno (“IHMI”), dando origem a uma jurisprudéncia crescente e que

estd longe de consolidada.

Vejamos, pois, qual o estado da arte relativamente aos diversos tipos de marcas ndo tradicionais, as
guais, tendo em conta as especificidades de cada um, se agrupam habitualmente em sinais visiveis e
sinais ndo visiveis em si mesmos. Esta distingdo justifica-se porque este ultimo grupo suscita
dificuldades especiais no preenchimento do requisito da representacdo grafica, por razdes ébvias,

gue adiante analisaremos mais em detalhe.
Sinais visiveis em si mesmos

Marcas tridimensionais: Estes sinais podem constituir ndo sé a forma do produto em si mesmo,
como a da sua embalagem ou vasilha, desde que, em qualquer caso, se trate de formas que nao
sejam banais, isto é, que possuam um conteudo suficientemente arbitrario para lhes conferir
capacidade distintiva. E 0 que sucede com determinadas garrafas ou frascos (de perfume, de
refrigerantes ou de bebidas alcodlicas: do perfume “TRESOR”, da vodka “ABSOLUT”, ou do whisky
“DIMPLE”) que, devido a sua originalidade ou uso intensivo e prolongado, tém a capacidade de
identificar o produto, aos olhos do consumidor, que o reconheceria mesmo que tais vasilhas ndo
tivessem qualquer outra rotulagem. Ou com as embalagens dos chocolates “TOBLERONE”, com o
seu formato caracteristico de sec¢do triangular, que deram origem a 3 registos de marca

comunitaria.

Como sublinham BENTLY e SHERMAN®, o registo como marca da forma de um produto exige, em
primeiro lugar, uma ponderac@o sobre se hd algo de invulgar ou idiossincrdtico nessa forma, que leve

o consumidor relevante a reparar nela e a lembrd-la; e entdo, se tal individualidade existir, uma

do produto) para distinguir estes sinais dos sinais tradicionais. Desde logo, porque este critério ndo
funcionaria adequadamente com as marcas de servico, que sdo normalmente independentes
fisicamente do servigo que assinalam. Por outro, porque alguns dos sinais ndo tradicionais (como a cor
em si mesma) podem ter completa autonomia fisica relativamente ao produto, podendo ser usados sé
na respectiva embalagem ou publicidade, sendo que outros (como o som) terdo quase sempre essa
autonomia, porque raramente estarao incorporados no préprio produto.

B Intellectual Property Law cit., p. 819.



ponderagdo sobre se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem, em vez

de ser meramente funcional ou decorativa.

O registo destas marcas torna-se especialmente melindroso, devido a exigéncia legal de que os sinais
nado sejam constituidos, exclusivamente, pela forma imposta pela prépria natureza do produto, pela
forma do produto necessdria a obten¢do de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor
substancial ao produto — como dispdem os artigos 2232/1/c) do CPI, 32/1/e) da DM e 72/1/e) do
RMC. Para usar uma férmula sintética, adoptada pelo Advogado-geral COLOMER no caso
PHILIPS.REMINGTON", n3o podem registar-se como marcas formas que sejam naturais, funcionais
ou ornamentais. Neste mesmo processo, relativo a uma marca constituida pela representacdo de
uma maquina de barbear com trés cabecas rotativas, o Tribunal de Justica da Unido Europeia
esclareceu que a ratio destes motivos absolutos de recusa consiste em evitar que a protec¢do do
direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopdlio sobre solugbes técnicas ou
caracteristicas utilitdrias de um produto, que possam ser procuradas pelo consumidor nos produtos
dos concorrentes. E esta recusa imp0de-se ainda, acrescentou o Tribunal, mesmo que o resultado
técnico possa ser alcancado por outras formas. O disposto no art. 32/1/e) da DM — que inspirou o
art. 2232/1/b) do CPI — reflecte pois o objectivo legitimo de ndo permitir aos particulares utilizarem

o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a solug8es técnicas®.

Na mesma linha, no caso LEGO™®, o Tribunal de Primeira Instancia da Unio Europeia17 confirmou a
recusa do IHMI em registar uma marca tridimensional correspondente a um tijolo de cor vermelha,
para “jogos de construgdo”, tendo esclarecido que, para que o registo seja recusado, basta que as

caracteristicas essenciais da forma retinam as caracteristicas tecnicamente causais e suficientes para

% Ac. de 18.06.2002

> para obter direitos exclusivos sobre este tipo de inovac¢Ges deve antes recorrer-se as patentes ou aos
modelos de utilidade, que sdo por natureza limitados no tempo (com um maximo de 20 e 10 anos,
respectivamente — arts. 992 e 1422 do CPI).

18 Ac. de 12.11.2008, Proc. n2 t-270/06, in http://curia.europa.eu/jurisp, pendente de recurso para p

Tribunal de Justica, sob o n? C-48/09. Refira-se que esta pendente outro pedido de registo da LEGO,
com a forma de uma placa de base de construcdes, ainda sem decisdo nesta data (pedido de registo n?
008879892, apresentado em 12.02.2010).

III

Y Que passou a designar-se “Tribunal Geral” a partir de 1 de Dezembro de 2009, data da entrada em

vigor do Tratado de Lisboa.


http://curia.europa.eu/jurisp

a obtencdo do resultado técnico visado, de molde a serem atribuiveis ao resultado técnico; e que a
adi¢do de caracteristicas ndo essenciais que ndo tenham uma fungdo técnica ndo leva a que uma
forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as caracteristicas essenciais da referida

forma responderem a tal fungéo.

Especialmente dificil de aplicar é o critério da forma que confira um valor substancial ao produto,
que CORNISH e LLEWELYN®® consideram particularmente opaco... De facto, o objectivo desta
exclusdo é impedir que a mais-valia estética de um produto obtenha indirectamente a tutela
reservada aos sinais distintivos™. Mas n3o é facil — nem isento de subjectividade — qualificar uma
forma como esteticamente neutra, pois a forma dos produtos influi quase sempre, num grau maior

ou menor, nas escolhas e preferéncias dos consumidores.

Marcas monocolores: Estd aqui em causa o registo como marca da cor em si mesma, sem
corresponder a qualquer forma ou figura geométrica definida — o que permitiria, naturalmente,

enquadra-la nas ditas marcas tradicionais, do tipo figurativo, a semelhanca de muitas ja existentes.

Neste aspecto, a legislacdo portuguesa afasta-se claramente da comunitdria, pois a alinea e) don? 1
do art. 2232 do CPl impede o registo como marcas das cores, salvo se forem combinadas entre si ou
com grdficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva. Ao passo que essa restricdo
ndo consta da DM, nomeadamente do seu art. 32, nem do RMC, cujo art. 72 ndo tem qualquer

referéncia as cores.

A partida, a lei portuguesa parece justificar-se, dado que a cor constitui uma caracteristica dos
produtos, servindo normalmente para definir ou melhorar a sua aparéncia, sem que esse factor se
mostre suficientemente distintivo para permitir individualizd-los e distingui-los dos produtos
concorrentes. Além disso, esta opgao seria seguramente aquela que melhor protegeria a liberdade
de concorréncia, prevenindo distor¢Ges derivadas da apropriacdo exclusiva de fracgdes do espectro

cromatico.

' Intellectual Property ... cit., p. 673.

% Como ¢ sabido, para protecgdo da vertente estética dos produtos existe o regime dos desenhos e
modelos e, sob certas condig¢des, do Direito de Autor.



A jurisprudéncia comunitdria ja teve ocasido se de pronunciar a este propdsito, nomeadamente no
caso LIBERTEL, em sede de um recurso prejudicial relativo ao registo da marca da cor-de-laranja para
produtos e servicos de telecomunicacdes®. E fé-lo no sentido de considerar que as cores por si sos
podem ser adequadas a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas
na acepg¢do do artigo 22 da directiva. O que pode levar a conclusdo de que a citada alineae) don21
do art. 2232 do CPI é incompativel com o direito comunitdrio, visto que nas areas cobertas pela DM
deve entender-se que ocorreu uma harmonizacdao completa das regras de fundo essenciais, privando

os Estados-membros de autonomia legislativa para definirem solucdes diferenciadas®.

A argumentacdo do Tribunal de Justica comegou por reconhecer que, normalmente, a cor constitui
uma mera caracteristica das coisas. Contudo, pode constituir um sinal. Isso depende do contexto em
que a cor for utilizada. Uma cor, por si sé, relacionada com um produto ou servigo, pode sempre

constituir uma marca.

20 Ac. do Tribunal de Justica de 6.05.2003, Proc. n2? C-104/01, in http://curia.europa.eu/jurisp.

*! Neste sentido, cf. ac. de 16.07.98 (SILHOUETTE INTERNACIONAL, Proc. n? C-355/96, CICE, p. 4799) e
ac. de 11 de Margo de 2003 (ANSUL, Proc. n2 C-40/01, in http://curia.europa.eu/jurisp), em que o
Tribunal de Justica sublinhou: Se é verdade que, de acordo com o terceiro considerando da directiva,
«ndo se afigura necessdrio proceder a uma aproximagdo total das legislagées dos Estados-Membros em
matéria de marcas», é um facto que a directiva contém uma harmonizacdo relativa as regras de fundo

essenciais na_matéria, a saber, sequndo esse mesmo considerando, as regras relativas as disposi¢cdes

nacionais com incidéncia mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, e que esse
considerando ndo exclui que a harmonizagdo relativa a estas regras seja completa (acérddo de 16 de
Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect. p. 1-4799, n.° 23). Por isso, ndo
acompanhamos, neste aspecto, COUTO GONCALVES (Manual de Direito Industrial, cit., p. 147), quanto
ao significado de a DM ndo se ter pronunciado quanto a cor, apesar de um dos seus propdsitos ser o de
tornar comuns aos vdrios paises os sinais susceptiveis de constituir uma marca. Na verdade, o
significado do art. 22 da DM — que enuncia um conceito amplo de marca, seguido de uma enumeragao
exemplificativa — nao foi o de excluir, ou de admitir a exclusdo do registo das cores como marcas, mas
apenas o de precisar os requisitos cumulativos para a constituicdo destes sinais. Por isso, ao transpor a
DM para o direito interno, o legislador portugués deveria ter usado de mais prudéncia, quando redigiu
o n? 1 do art. 2239, Isto porque a alinea e), relativa a cor, restringe o conceito de marca para além do
que resulta do artigo 22 da DM — tal como explicitado pelo citado acérddo LIBERTEL — o que se mostra
claramente incompativel com as regulamentagdao comunitaria. Isto porque a lei portuguesa determinou
a exclusdo de um sinal que a definicdo comunitaria implicitamente admite, como resulta desta
jurisprudéncia. Em face disso, nada impede, a meu ver, que o INPI portugués proceda ao registo de
marcas constituidas por uma sé cor, desde que o pedido respeite os requisitos positivos da capacidade
distintiva e da representac¢do grafica — atenta a incompatibilidade da alinea e) do n2 1 do art. 2232 do
CPI com o Direito Comunitdrio.


http://curia.europa.eu/jurisp

Para isso, porém, a sua representacdo grafica deve respeitar certos parametros: deve ser clara,
precisa, completa por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva. Para isso ndo
bastard a apresentacdao de uma simples amostra de cor, dado que esta pode alterar-se com o tempo.
Mas ja assim ndo sucederd se a amostra for acompanhada de uma descri¢do verbal da mesma, ou se
a mesma for referenciada através de um cddigo de identificagdo internacionalmente reconhecido

[v.g. o cddigo PANTONE], pois estes codigos sGo considerados precisos e estdveis.

Todavia, apesar do Tribunal admitir o registo de marcas monocolores, fa-lo em termos bastantes
restritivos, por motivos de interesse publico, dado que o numero reduzido de cores efectivamente
disponiveis tem como resultado que um pequeno numero de registos como marcas para servigos ou
produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponiveis. Um monopdlio assim
entendido ndo seria compativel com o sistema de concorréncia leal, designadamente na medida em
que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegitima a favor de um sé operador econdémico.
Também ndo seria adequado ao desenvolvimento econdmico e a promocgdo do espirito empresarial
que os operadores ja estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores

efectivamente disponiveis, em prejuizo de novos operadores.

Por isso, acrescentou, uma cor por si s6 pode ser reconhecida como tendo cardcter distintivo na
acepcdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), e 3, da directiva, na condi¢éo de que, em relacéo & percepcéio
do publico relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o servico para o qual é pedido o
registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse servigo

dos das outras empresas.

Por outro lado, o facto de o registo como marca de uma cor por si s6 ser pedido para um numero
significativo de produtos ou de servigcos, ou de o ser para um produto ou um servigo especifico ou
para um grupo especifico de produtos ou de servigos, é relevante, conjuntamente com as restantes
circunstdncias do caso concreto, tanto para apreciar o cardcter distintivo da cor cujo registo é pedido

como para apreciar se o respectivo registo é contrdrio ao interesse geral.

E pois sem surpresa que se constata a existéncia de uma elevado nimero de registos de marca
comunitaria constituidos por uma Unica cor, de 1996 em diante, sendo o primeiro concedido o verde
da BP, para assinalar combustiveis e lubrificantes, seguido de outros, como o da cor-de-laranja da

operadora de telecomunicagdes ORANGE, para produtos eléctricos, electronicos, de
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telecomunicagées e servicos de telecomunicagcbes, e do roxo da CADBURY, para leite e produtos

ldcteos, chocolates e dogaria.

Outras marcas visiveis: As consideracdes anteriores aplicam-se, no essencial, aos demais tipos de

marcas “ndo tradicionais”.

Assim, o IHMI tem procedido ao registo de marcas constituidas por hologramas (i.e., imagens em
trés dimensdes, frequentemente incorporadas em cartdes magnéticos como forma de
autenticac¢do), tendo o primeiro registo comunitdrio sido concedido em 2002, a BIOCLIN, BV, para
produtos cosméticos e medicinais, havendo até a data apenas duas outras marcas registadas, uma
para aparelhos electronicos e servicos de telecomunicagées, educacionais e culturais (concedida a

VIDEO FUTUR), e outra para cigarros (concedida a EVE HOLDINGS, INC.).

Assinale-se ainda o registo de diversas marcas de imagens em movimento, como por exemplo a
abertura ascendente das portas de um LAMBORGHINI, para assinalar automoveis, pecas e modelos a
escala, ou o movimento de duas maos a juntarem-se, registado pela NOKIA para assinalar aparelhos
electrodnicos, jogos, e servigos de telecomunicagdes e culturais. Sdo também frequentes, hoje em dia,
certas figuras ou logos em movimento que assinalam paginas da Internet, e que — na medida em

gue se destinem a identificar produtos ou servicos — serdo passiveis de registo como marcas.
Sinais ndo visiveis em si mesmos

Marcas olfactivas: O odor que um produto exala, ou que seja associado a prestacdo de um servico,
pode ser usado como sinal distintivo desse produto ou servico. Alids, o olfacto permite mesmo
activar algumas das recordac¢des mais nitidas do ser humano, interagindo com a meméria de forma

particularmente intensa®.

A lei portuguesa — como de resto a DM e o RMC — nado rejeita a possibilidade do registo de marcas
olfactivas. Mas estas marcas terao, naturalmente, que cumprir os requisitos gerais: susceptibilidade

de representacdo grafica e eficacia distintiva. E aqui comegam os obstaculos, derivados

22 . ~ . . . . s .

Para um enunciado das questdes que rodeiam o registo de marcas olfactivas, cf. o interessantissimo
parecer do Advogado-Geral JARABO-COLOMER, que precedeu o acorddo SIECKMANN, referido no texto
(parecer emitido em 6.11.2001, disponivel in http://curia.europa.eu/jurisp).
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principalmente da dificuldade de as representar graficamente, de uma forma clara e inequivoca®.
Além disso, o odor a registar como marca, para ser dotado de eficdcia distintiva, ndao podera
consistir no cheiro normal ou tipico do produto a assinalar. E essencial que os consumidores
reconhecam esse odor como um sinal distintivo do produto ou do servigco, e ndo propriamente como
uma caracteristica destes. Por exemplo, o0 aroma de um coco ndo podera servir de marca de frutos,
ou sequer de um champd, pois ai estaremos perante um sinal desprovido de arbitrariedade,
constituindo um cheiro caracteristico ou habitual em produtos desse género. Mas esse odor ja seria

admissivel, a partida, como marca de livros ou de material de escritério.

Existem ja alguns precedentes conhecidos, quer a nivel nacional, quer a nivel comunitario. Assim, no
Reino Unido foi concedido um registo do aroma de rosas para assinalar pneus, e outro com o odor
de cerveja para palhetas para dardos. No Benelux, foi registada uma marca para bolas de ténis com
o0 odor da relva cortada de fresco. No IHMI, foram até a data® recusados 6 pedidos de registo para
marcas olfactivas (incluindo aromas de baunilha, de limdo e de morango maduro) e foi concedido
apenas um, para a dita marca de bolas de ténis com o odor da relva cortada de fresco ("The smell of
fresh cut grass"). E mesmo este registo so foi realizado, apds uma recusa inicial, por decisdo da 22

Camara de Recurso, de 11.02.1999%.

Esta abordagem restritiva mereceu ja o beneplacito do Tribunal de Justica, no conhecido caso
SIECKMANN?®, um recurso prejudicial gerado pela recusa do Instituto Alem3o de Marcas e Patentes
em registar uma marca olfactiva para servigos das classes 352, 412 e 422 (incluindo, nomeadamente,
publicidade, formacao, restauracao, servicos médicos e até servicos juridicos...). O odor ("balsamico-

frutado com ligeiras notas de canela") era complexo e descrito de forma bastante detalhada® pelo

23 .z . . P . ~ .

Embora ja existam alguns meios técnicos de representacdo de odores, como a cromatografia de gases
e a cromatografia liquida. Sobre este ponto, cf. MARIA MIGUEL CARVALHO (“Novas” marcas..., cit., pp.
234 e 235) e COUTO GONGALVES (Objecto ... cit., pp. 289 a 296) .

?* Consulta efectuada em 6.02.2010.

2 Processo n2 R 156/1998-2 (marca n2 428870). Curiosamente, este Unico registo caducou em
11.12.2006, sem ter sido renovado...

% Ac. de 12.02.2002, Proc. n? C-273/00, in http://curia.europa.eu/jurisp.

27 . .~ . .
Mais concretamente, o requerente remeteu para uma descri¢cdo anexa ao seu pedido de registo, com
0 seguinte teor:
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requerente, um advogado especialista em Propriedade Intelectual, que além disso tinha juntado

uma amostra do odor em causa.

O Tribunal comecou por declarar que o art. 22 da DM significa que um sinal que néGo é em si mesmo
susceptivel de ser visualmente perceptivel pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto
de representacdo grdfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres. Ou seja, a
definicdo de "marca" constante da DM nao impede a partida o registo de marcas olfactivas. Porém,
acrescentou, é necessario que tal representacao grafica seja clara, precisa, completa por si propria,

facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva.

Contudo, ao analisar a representacao grafica proposta pelo requerente daquele registo, o Tribunal
adoptou uma postura de tal forma restritiva que muito dificilmente havera uma descricdo que
preencha os critérios acima enunciados. No caso em apreco, foi entendido que os requisitos da
representag¢do grdfica ndo sdo cumpridos através de uma formula quimica, de uma descrigdo por

palavras escritas, da apresenta¢do de uma amostra de um odor ou da conjugagdo destes elementos.

Esta postura restritiva foi reafirmada numa decis3o posterior, EDEN*, em que o Tribunal de Primeira
Instancia confirmou a recusa, pelo IHMI, do registo de uma marca olfactiva, descrita como "odor de
morango maduro" e acompanhada da imagem a cores de um morango. Esta forma de representacdo
grafica ndo foi julgada univoca nem precisa, tendo o tribunal sublinhado que ndo existe uma
classificagGo internacional de odores geralmente aceite que permita, a semelhang¢a dos cddigos
internacionais de cor ou de escrita musical, a identificagcGo objectiva e precisa de um sinal olfactivo

através da atribui¢do de uma denominagdo ou de um cddigo precisos e prdprios a cada odor. Além

A protecgdo da marca é pedida para a marca olfactiva apresentada a registo no Deutsches Patent- und
Markenamt para a substdncia quimica pura cinamato de metilo (éster metilico de acido cindmico) cuja
formula quimica se reproduz seguidamente. Também se podem obter amostras desta marca olfactiva
através dos laboratdrios locais referenciados nas paginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou através
da empresa E. Merck, em Darmstadt.

C6H5-CH = CHCOOCH3»

No caso de a descricdo mencionada no nimero anterior ndo cumprir os critérios de registo previstos
no § 32, n.” 2 e 3, da Markengesetz, o requerente da o seu consentimento para uma consulta dos
processos relativos a marca olfactiva ‘cinamato de metilo’, nos termos do § 62, n.° 1, da Markengesetz e
do § 48, n.” 2, do Markenverordnung [regulamento relativo as marcas]. Com o seu pedido de registo, o
requerente apresentou ainda um recipiente com uma amostra do odor do sinal e acrescentou que o
aroma é habitualmente descrito como «balsamico-frutado com ligeiras notas de canela».

% Ac. de 27.10.2005, Proc. n2 T-305/04, in http://curia.europa.eu/jurisp.
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disso, acrescentou, a imagem de um morango contida no pedido de registo ndo constitui uma
representagdo grdfica do sinal olfactivo, visto que representa apenas o fruto que exala um odor
supostamente idéntico ao sinal olfactivo em causa, e ndo odor reivindicado... sendo certo que

existem diversos odores de morangos, consoante a sua variedade.

Perante isto, somos forcados a concordar com a jurisprudéncia comunitaria, quando sublinha que a
representacdo grafica deve permitir que o sinal seja representado visualmente, de modo a que
possa ser identificado com exactiddo, de modo acessivel as autoridades e ao publico, em particular
aos operadores econdmicos. Mas também é verdade que, se no caso SIECKMANN isso ndo sucedia,

entdo sera precisa grande imaginacdo para conseguir a proeza de registar uma marca olfactiva...

Alids, dificilmente veremos o IHMI a conceder um registo analogo ao da marca “The Smell of Fresh
Cut Grass”, efectuado em 1999, trés anos antes do acérddo SIECKMANN, com argumentos

escassamente consiste nteszg.

Marcas sonoras: A dificuldade de identificacdo objectiva do sinal, que tanto limita as marcas
olfactivas, estd minorada no caso das marcas sonoras, em que é possivel o recurso a formas

padronizadas de representacdo dos sons>’, especialmente no caso de marcas musicais.

Reflexo dessa facilidade é o nimero muito mais elevado (123, em 20.02.2010) de pedidos de registo
que foram até a data apresentados no IHMI, que concedeu uma parte significativa deles. Exemplos
disso s3o o hino de identificagdo da EUROPEAN BROADCASTING UNION, registado em 2000, para
suportes de som e imagem, publicagbes e servicos audiovisuais, ou o "jingle" conhecido como
"NOKIA TUNE", registado em 2000 para aparelhos electronicos, jogos, e servicos de

telecomunicagdes e culturais.

Em 2005, o IHMI decidiu aceitar que os pedidos apresentados por via electrénica viessem

acompanhados de ficheiros no formato MP3, com o mdximo de 1Mb, com vista a esclarecer e apoiar

2% A decisdo da 22 Camara de Recurso do IHMI, de 11.02.1999, que revogou o despacho de recusa inicial
do Instituto, limitou-se a dizer que o odor da relva cortada de fresco é um cheiro distinto que toda a
gente reconhece imediatamente a luz da experiéncia {(...), pelo que a Cdmara considera satisfatoria a
descrigdo fornecida para a marca registanda de bolas de ténis, que é apropriada e que cumpre o
requisito da representagdo grdfica do artigo 42 do RMC.

30 .
Nomeadamente oscilogramas e espectrogramas (ou sonogramas).
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a descri¢do. De entdo para cd foram assim registadas, entre outras, marcas como o rugido do ledo da
METRO-GOLDWIN.MAYER, o canto de uma voz feminina, como marca da DAIMLER, uma voz
masculina dizendo "Oh Yes", registado pela Seguradora CHURCHILL, ou o choro de um bebé,

registado pela INLEX para servicos diversos, entre os quais consultadoria em Propriedade Intelectual.

Por seu lado, o Tribunal de Justica, no caso SHIELD*®, teve ocasido de se pronunciar sobre a
admissibilidade de marcas sonoras, em termos idénticos aos ja enunciados no acérdao SIECKMANN:
Assim, nada obsta ao registo de marcas sonoras, desde que possam ser objecto de representagdo
grdfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa
por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva. Contudo, esclareceu, estas
exigéncias ndo sdo satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descri¢cGo que
recorre a linguagem escrita, tal como a indicacdo de que o sinal é constituido por notas que
compbem uma obra musical conhecida ou a indicagdo de que é o grito de um animal, ou através de
uma simples onomatopeia sem outra precisdo, ou através de uma sucessdo de notas musicais sem
outra precisGo. Em contrapartida, sdo satisfeitas as referidas exigéncias quando o sinal é
representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente,

uma clave, notas musicais e siléncios.

Outras marcas ndo visiveis: No que respeita as marcas gustativas, as dificuldades avolumam-se,
pois aos obstaculos ja enfrentados pelas marcas olfactivas (a respeito da representacdo grafica),
soma-se o problema da sua reduzida capacidade distintiva. E que, como sublinhou um tribunal
americano, é dificil qualificar um sabor como uma marca, quando os consumidores sé saboreiam os
produtos depois de os comprarem... O IHMI recusou o registo de uma marca de produtos
farmacéuticos que consistia no sabor a morango®, por entender que qualquer fabricante de
produtos farmacéuticos tem o direito de acrescentar o sabor de morango artificial aos seus produtos
com a finalidade de disfarcar qualquer gosto desagraddvel que eles poderiam ter ou simplesmente

com a finalidade de os tornar agraddveis ao paladar. Se ao recorrente fosse dada um direito

1 Ac. de 27.11.2003, Proc. n? C-283/01, in http://curia.europa.eu/jurisp. Neste recurso prejudicial

estavam em causa os registos de diversas marcas, constituidas pelas “nove primeiras notas do Fir Elise”
de Beethoven, e por uma onomatopeia do cantar de um galo, em neerlandés.

2 Decisdo da 22 Camara de Recurso do IHMI, de 4.08.2003, Processo n? R 120/2001-2; recurso
interposto por Eli Lilly and Company.
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exclusivo de utilizar esse sinal nos termos do artigo 9 2 do RMC, isso iria interferir indevidamente com

a liberdade dos seus concorrentes.

Idénticas dificuldades poderiamos referir quanto as marcas tacteis, havendo apesar disso a assinalar
um registo alem3o*®, concedido em 2004, gue consiste na marca UNDERBERG em Braille, para

cervejas e outras bebidas alcodlicas.

BALANCO

Em face disto, é inegavel que os limites do Direito de Marcas estdo a ser alargados, para além do que
se imaginaria ha alguns anos atras. E esta tendéncia, até certo ponto, é compreensivel. Desde logo,
porque o universo das marcas tradicionais comega a estar saturado, até porque o alfabeto tem um
numero limitado de letras. Note-se que o nimero de registos de marcas no INPI ja vai em cerca de
460.000... Apesar disso, os principais interessados nas marcas ndo tradicionais sdo, normalmente,
empresas que ja dispdem de outros registos de marcas, mais convencionais e pretendem alargar os
limites de proteccdo da sua imagem comercial. Mas o aperfeicoamento e a sofisticacdo crescentes
das formas de comunicacdo e dos meios utilizados no marketing e na publicidade justificam que
certas ideias e investimentos sejam rodeados de uma protec¢ao adequada, que permita combater o

aproveitamento parasitario da imagem de marcas fortes ou prestigiadas.

Por isso, faz todo o sentido admitirem-se marcas de outra natureza, para além das simplesmente
nominativas, figurativas e mistas. Ndo ha qualquer razdo vdlida para privar de protec¢do sinais
distintivos de produtos ou servicos dotados de real (por vezes intensa) capacidade distintiva e que,
com registo ou sem ele, ja vém sendo largamente usados pelos operadores econémicos em todo o

mundo.

* Marca n2 30259811, com o registo publicado em 16.01.2004, a favor de UNDERBERG KG, para
produtos das classes 322 e 332, COUTO GONCALVES (Objecto ... cit., p. 282, nota 19) adianta um outro
exemplo — embora disfarcado numa veste de sinal tridimensional — que foi objecto de um pedido de
registo de marca comunitaria, recusado pela Camara de Recurso do IHMI, e que consistia numa marca
de lentes Oopticas com um determinado toque (decisdo de 21.03.2001, R-0448/1999-2, in
http://oami.eu.int).
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No entanto, e como em tudo na vida, é possivel transformar “uma coisa boa numa coisa ma”.

As marcas nao tradicionais podem também ser usadas para obter abusivamente direitos exclusivos
sobre realidades pertencentes ao dominio publico, e para restringir indevidamente a margem de
liberdade dos concorrentes. Um pouco por todo o lado, vem-se assistindo a pedidos de registo,
como marcas, de sinais que correspondem a desenhos ou modelos, ou até invengdes, ja entrados no

dominio publico, tentando “reprivatizar” realidades que pertencem a todos.

Para evitar isso, as reparticGes de Propriedade Industrial e os prdprios tribunais devem estar
particularmente atentos a tentativas deste género, tendo sempre presente a funcdo das marcas e a
sua finalidade ultima. E que, como sublinhava um tribunal americano, citado por FERNANDEZ
NOVOA*, o Direito das Marcas ndo existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da
confusdo o publico consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a

que o publico ndo seja confundido.

Num caso paradigmatico, julgado pelo Tribunal de Justica em 2007°°, estava em causa o pedido de
registo de diversas marcas que consistiam “num receptdculo ou cdmara de recolha transparente que
faz parte da superficie externa de um aspirador, como representado na figura anexa”. A requerente
(DYSON LTD, fabricante de aspiradores) declarou expressamente que nao pretendia obter o registo
de uma marca para uma ou vdrias formas determinadas do receptdculo de recolha transparente —
uma vez que as formas representadas graficamente no referido receptdculo eram apenas exemplos -,
mas obter o registo de uma marca para o proprio receptdculo. Por isso, o registo dessa marca tinha
por objecto todas as formas imagindveis de uma caixa de recolha transparente que faz parte da

superficie externa de um aspirador.

Perante esta sinceridade, o Tribunal comegou por lembrar que a marca é, por definicdo, um sinal,
constatando que o pedido de registo tinha por objecto um conceito ou uma propriedade do produto
em causa (e ndo propriamente um sinal), que ndo é susceptivel de constituir uma marca na acepgao

do art. 22 da DM.

** In Fundamentos de Derecho de Marcas, 1984, p. 45.

*> Ac. de 25.01.2007, Proc. n2 C-321/03 (DYSON LTD), in http://curia.europa.eu/jurisp.
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Mas aproveitou para sublinhar que o direito de marcas ndo pode ser desvirtuado de modo a obter
uma vantagem concorrencial indevida; e que tal vantagem passaria a existir se a requerente do
registo ficasse com o direito de impedir que o0s seus concorrentes oferecessem aspiradores
apresentando na sua superficie externa qualquer tipo de caixa de recolha transparente,

independentemente da sua forma.

Esta jurisprudéncia®, exprime e aplica um principio fundamental, desenvolvido pela Doutrina e
Jurisprudéncia, do imperativo da disponibilidade de certo tipo de sinais, que ndo devem ser
apropriados por ninguém, mas antes serem mantidos para livre utilizacdo da generalidade dos

agentes econémicos.

Nesta mesma linha, o Tribunal ja declarou®” que a possibilidade de registar uma marca pode ser
objecto de restricées com base no interesse publico, sublinhando que a alinea c) do n? 1 do art. 32 da
DM prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicagdes descritivas das
categorias de produtos para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos;
noutra ocasido’, considerou que a alinea e) da mesma disposicdo também prossegue um objectivo
de interesse geral que uma forma cujas caracteristicas essenciais respondem a uma fun¢do técnica e
foram escolhidas para preencher essa funcéo possa ser livremente utilizada por todos; esse mesmo
principio foi reafirmado®, por fim, a respeito das marcas constituidas por uma sé cor, invocando um
interesse geral em ndo limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes
operadores econdmicos eu oferecem produtos ou servigos do tipo daqueles para os quais é pedido o

registo.

* Que nesta parte reafirmou o acérdio de 24.06.2004 (HEIDELBERGER BAUCHEMIE), Proc. n2 C-49/02,
in http://curia.europa.eu/jurisp.

¥ Acérdios de 4.05.1999, WINDSURFING CHIEMSEE, Procs. n.2 C-108/97 e C-109/97 e de 8.04.2003,
LINDE, Procs. n.2s C-53/01 a 55/01.

%8 Cf. os ja citados acérddos PHILIPS e LINDE.
39 Cf. o citado acérd3o LIBERTEL.
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Em contrapartida, este principio ndo deve influir no exame do grau de semelhanca ou de
confundibilidade entre dois sinais distintivos, nem relevar para aferir do ambito de proteccdo de

uma marca registada, como esclareceu o Tribunal de Justica em acérdao de 10.04.2008*

Este imperativo de disponibilidade tem uma concretizagdao clara nas diversas alineas do n? 1 do
artigo 223 do nosso CPl. Mas, ainda que assim nao fosse, sempre poderia afirmar-se, convictamente,
que o registo de uma marca com vista a conferir ao seu titular um monopdlio sobre solucdes
técnicas, ou relativo a caracteristicas estéticas ou utilitarias de um produto, sempre constituiria um
manifesto abuso do direito, por exceder flagrantemente o fim social e econdmico do direito de
marcas. As fung¢Ges das marcas ndo sdo essas, nem do ponto de vista juridico nem sequer
econdmico. Por isso, registar uma marca para obter exclusivos do foro da Técnica ou da Estética

seria desvirtuar esta figura, numa atitude que ndo merece a tutela legal.

Porto, 20 de Fevereiro de 2010

“© Ac. “ADIDAS.MARCA MODE” (Proc. n? C-102/07), em que estava em causa a protec¢do da marca
registada da “adidas AG”, constituida por 3 riscas verticais paralelas, alegadamente ofendida pela
utilizacdo de duas riscas paralelas em vestudrio desportivo comercializado por outras empresas. O
Tribunal entendeu que, embora o imperativo de disponibilidade desempenhe um papel pertinente no
quadro dos artigos 32 e 122 da DM, ndo pode nunca constituir uma limita¢do auténoma dos efeitos da
marca, nem um critério de apreciagdo, apods registo de uma marca, para efeitos de delimitar o Gmbito
do direito exclusivo do titular da marca.
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