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1. INTRODUCAO

Se alguém entrar num hipermercado e for & secglio dos vinhos, des-
cobriré facilmente a relevéncia das denominagdes de origem (“DO”) e das
indicagdes geograficas (“IG)™

* Este texto corresponde, com ligeiras alteragGes e desenvolvimentos, & conferéncia
proferida em 29.04.2008 no VII Curso Pés-Graduado sobre Propriedade Industrial, orga-
nizado pela ADPI & a Faculdade de Direito de Lisboa.
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Enquanto os vinhos correntes (ou seja, sem direito a DO ou IG)
tém precos que oscilam entre um minimo de € 0,7%1itro € um maximo
de € 2,12/ltro, os vinhos com DO ou IG oscilam entre o minimo de
€ 2,11/litro e um méaximo de € 78/litro. E se a denominagfo de origem
for “Vinho do Porto”, os precos por litro variam entre os € 5,32 (para
um “Porto” de base de gama com marca branca) e os € 158,67 (para um
“30 anos” de uma boa marca)l. Note-se que os pregos méaximos referi-
dos para vinhos com DO podem ser largamente ultrapassados se a pes-
quisa for feita numa garrafeira especializada ou numa Joja “gourmet”,
podendo alguns ultrapassar a barreira dos mil euros.

Mas as figuras da DO e IG ndo se restringem ao dominio dos vinhos
(embora tenham sido cunhadas neste sector de actividade). Encontramos
muitos outros exemplos em produtos alimentares: nos queijos (*Serra da
Estrela”, “Roquefort”, “Parmigiano Reggiano™), nas carnes (“Barrosi”,
“Presunto de Barrancos™), em frutas (maci “Bravo de Esmolfe”, “Ameixa
d’Elvas™), nos doces (“Turrén de Alicante”), ou em azeites (“Azeite.de
Tréas-os-Montes”). E mesmo produtos ndo alimentares, como os “Borda-
dos da Madeira™ e os charutos “Habanos”, beneficiam hoje da certificacio
das DO ¢ IG.

Ao consumidor ndo € indiferente a origem dos produtos que adquire.
A proveniéncia geografica dos bens, especialmente alimentares, constitui
uma mais-valia considerdvel, quando tenha associada uma imagem de
qualidade, de prestigio ou de tradig@o.

Essa mais-valia foi normalmente gerada ao longo de décadas (ou
mesmo de séculos), pelo esforco de geragdes sucessivas de produtores
da regido de origem, no aperfeicoamento das técnicas de producio e de
elaboragio dos produtos, embora o papel dos comerciantes também seja
crucial, na promogdo junto dos consumidores.

Desde tempos imemoriais que alguns produtos agricolas e géneros
alimenticios eram designados especificamente pelo nome das respectivas
regides de produgfo: vinhos, queijos, azeites e frutos eram muitas vezes
encomendados, comercializados e valorizados em fungio da sua prove-
niéncia geografica, naquilo que terdo sido as primeiras manifestagdes
de reconhecimento e diferenciacdo comercial de produtos, com a conse-
quente repercussdo econdémica.

1 Fonte: Continente Online, www.continente.pt, consultado em 26.04.2008, Todos
05 vinhos considerados sio de produgdo nacional.
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A origem geografica acabou assim por constituir uma espécie de
pedigree do produto, dando-lhe uma valorizacdo suplementar, que resulta
num acréscimo de procura e, naturalmente, de preco.

Por vezes, essa valorizagZo assume mesmo dimensdes inesperadas,
como sucedeu durante a crise das “vacas loucas”, em que a procura de
carnes com DO e IG disparou, devido & garantia de sanidade resultante
da certificagdo das ragas autdctones, como a dos bovinos “Alentejano™
e “Barrosdo”, atestada pelas respectivas denominag3es.

E isto conduz-nos as verdadeiras fungdes das DO ¢ IG: a par de uma
fungdo indicativa da proveniéncia geogréfica, existe uma outra funcfo, de
garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de genuinidade), ambas ser-
vindo para justificar e explicar a tutela que legalmente lhes é dispensada,
nacional e internacionalmente.

1.1. Conceitos de DO e IG

As nogdes de DO e IG constam actualmente do artigo 305.° do CPI
de 2003.

A Denominacio de Origem é um sinal distintivo de produtos,
constituido por um nome geografico (v.g. “Alentejo”) ou tradicional
(v.g. “Vinho Verde”), usado para identificar um produto originirio de
uma regifo demarcada, que disponha de qualidades ou caracteristicas
resultantes do meio geogrifico, incluindo factores naturais e humanos,
abrangendo qualquer 4rea (incluindo um pais), e que assegura:

a) a proveniéncia dessa regifo;
b) a garantia que a produgfo, a elaboragio e a transformacio ocorre-
ram no interior da regifio demarcada;

A Indicaciio Geogrifica é igualmente um sinal distintivo de pro-
dutos, constituido por um nome geogrifico, usado para identificar um
produto origindrio de uma regido demarcada, que disponha de qualida-
des ou caracterfsticas afribuiveis ao meio geografico, incluindo factores
naturais € humanos, abrangendo qualquer drea (incluindo um pafs), e que
assegura:

a) a proveniéncia dessa regido;
b) a garantia que produgio ¢/ou elaboragio e/ou transformacio ocor-
reram no interior dessa zona geografica.
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Isto significa, portanto, que na IG a garantia das caracteristicas tipi-
cas € mais ténue que na DO; até porque para haver IG basta que as qua-
lidades “possam” ser atribuidas a regifio. A este propésito, RIBEIRO DE
ALMEIDA sublinha que, na indicacdo geogrdfica o elo que une o produto
a regido € mais débil que na denominagdo de origem?.

Como veremos, a garantia das caracteristicas tipicas (resultantes ou
atribufdas ao meio geografico) pressupbe que tais caracteristicas estejam
definidas por regulamento ou por “usos leais ¢ constantes”, devendo ser
certificadas ou controladas por uma entidade certificadora.

Um factor essencial para o reconhecimento de uma DO ou IG é a
existéncia de uma regifio demarcada dentro da qual ocorre a produgio,
a transformagdo ¢ a elaboragéo do objecto a certificar. Ou seja, é impres-
cindivel tragar a linha de fronteira da regifo de origem dos produtos, den-
tro da qual se pode utilizar a denominac¢@o ou indicagfo, e para além da
qual essa utilizagdo se torna ilegitima. O que, por vezes, gera situagdes
de injusti¢a relativa (com exploracbes geograficamente muito proximas
sujeitas a regimes distintos), que todavia so inevitdveis, devido a impera-
tivos de Seguranga Juridica, que tornam necessario colocar a linha divisé-
ria num local fixo.

Essa demarcacfio €, em certos casos, feita pelo préprio legislador,
como sucedeu com a Regido do Douro, demarcada em 1756 pelo Marqués
de Pombal®. Quando assim ndo suceda, a demarcagio compete aos orga-
nismos oficialmente reconhecidos que superintendam, no respectivo local,

2 Indicagdes de proveniéncia, denominagées de origem e indicacdes geogrdficas, in
Direito Industrial (ob. colectiva editada pela APDI ~ Associagiio Portuguesa de Direito
Intelectual sob coordenagio de OLIVEIRA ASCENSAO), Vol. V, p. 13. Sobre o tema das DO
e IG em geral, ¢f, também, do mesmo Autor, Denominagdo de Origem ¢ Marca, Coimbra,
1999, OLIVEIRA ASCENSAO, Questdes problemdticas em sede de indicagdes geogrdficas e
denominagées de origem, Direito Industrial, cit., p. 69. Na doutrina estrangeira, cf., entre
outros, BERTRAND, André, La Propriété Intellectuelle, Vol. IL, 1995, pp. 478 e ss., BEIER,
Friedrich-Karl e Knaak, Roland, The protection of Direct and Indirect geographical Indi-
cations of Source in Germany and in the European Community, in International Review of
Industrial Property and Copyright Law, n.° 1, 1994, pp. 1 e ss., CHAVANNE et BURST, Droif
de la propriété industrielle, 4 ed. pp. 791 e ss., LADAS, S. P. Patents, Trademarks and
Related Rights, Vol. 111, 1975, pp. 1573 e ss., ROUBIER, Paul Le Droit de In Propriété
Industrielle, Vol. 11, pp, 753 e ss.

3 Sobre este tema, cf. PEREIRA, Gaspar Marting, O Douro ¢ o Vinho do Porto de
Pombal a Jodo France, Porto, 1991 e MarTing, Conceigfio Andrade, Memdria do Vinho
do Porto, Lisboa, 1990.
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o ramo de producdo, os quais deverdo ter em conta 0s usos leais e cons-
tantes, conjugados com 0s superiores interesses da economia nacional,
conforme dispde o artigo 306.° do CPL

Os critérios a utilizar para efeitos de delimitagio ndo sdo inequi-
vocos, embora seja pacifica a relevincia do meio natural (o denominado
“terroir”, abrangendo as caracteristicas edafo-climadticas) e do elemento
humano (caracterizado pelo recurso a certas técnicas e tradigdes ances-
trais). A demarcaciio regional deve presidir, pois, uma ideia de certa fipi-
cidade (ou homogeneidade} dos produtos a certificar, que devem possuir
certas qualidades ou particularidades comuns, préprias dos produtos pro-
venientes dessa regido e distintas das que caracterizam produtos congéne-
res de outras regides geograficas.

Qutro factor essencial para o reconhecimento de uma DO ou IG é,
como vimos, a existéncia de uma entidade certificadora, que controle o
uso e a atribui¢co destes sinais distintivos, e 0 respeito pelas regras de ori-
gem ¢ dos parmetros de qualidade e genuinidade estabelecidos para os
produtos a assinalar®. Em certos casos, € a prépria lei que atribui tal com-
peténcia a entidades determinadas, nomeadamente a institutos pdblicos,
como o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto ou o Instituto do Vinho,
do Bordado e do Artesanato da Madeira. Noutros casos, o legislador esta-
belece um sistema de reconhecimento de entidades certificadoras, a quem
exige que satisfacam os requisitos definidos em caderno de encargos,
como sucedeu no domfnio vitivinicola, com o Decreto-Lei n.° 212/2004,
de 23 de Agosto.

Estes sinais sdo, por natureza, destinados a wtiliza¢do colectiva.
Ou seja, o direito de usar a denominagfio ou indicacdo assiste a todos quan-
tos, no interior da regifio demarcada, produzem os bens a que se refere a
DO ou a IG; desde que, como veremos, o facam segundo as regras esta-
belecidas para a utilizagdo dessa designag#o.

Uma questdo debatida, actualmente, é saber se o conceito de DO ou
IG pode aplicar-se a servicos (e néio apenas a produtos). A resposta da
nossa lei actual parece clara: o artigo 305.° refere unicamente produtos.
Além disso, estes sinais #&m como especial funcfo indicar a origem geo-

4 Note-se que, com o pedido de registo da DO ou IG & necessdrio indicar as con-
digdes tradicionais, ou regulamentadas, do uso da denominacdo de origem ou da indica-
cdo geogrdfica, e os limites da respectiva localidade, regido ou territério [art. 307.%/1/c)
do CPII.
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grifica de algo que normalmente € transaccionado ¢ consumido ro exte-
rior da regifio de origem, 0 que sucede, sobretudo, com produtos € ndo
com servi¢os. Ainda assim, nfio repugna a ideia de certos servicos, v.g.
terapéuticos, virem a beneficiar dessas designacGes, desde que estejam
inequivocamente ligados & regido geogrifica invocada. H4 mesmo algu-
mas legislagdes estrangeiras que ja admitem a utilizacfio destes sinais rela-
tivamente a servigosS. De qualquer modo, entre nés, a protecgdo de um
simbolo ligado a localizagdo ou proveniéncia geogrifica de servigos
poderd obter-se mediante o recurso a figura da marca colectiva de certi-
ficaclo, prevista no artigo 230.° do CPIL, que expressamente admite a cer-
tificacfo de servicos.

1.2. Figuras préximas

A indicacgéio de proveniéncia, hoje em dia, ndo constitui um direito
de propriedade industrial, sujeito a registo, que confira qualquer tipo de
exclusivo. Trata-se apenas de uma referéncia ao local onde um produto
foi produzido, ou elaborado, com conteiido meramente informativo (v.g.
se € um produto nacional, se foi produzido na regifio auténoma dos Aco-
res, se é um produto regional algarvio, etc.). Por isso, essa indicacéo esta
sujeita 4s regras gerais da actividade econdmica, nfio pedendo ser enga-
nosa ou passivel de induzir em erro quante a origem do produto, sob
pena de incorrer na proibicdo da concorréncia desleal, ou de ficar sujeita
ao regime das praticas comerciais desleais, recentemente aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 57/2008, de 26 de MargoS, ou s disposicdes do Cédigo
da Publicidade.

A marca geogrifica ¢ uma marca composta por um nome geogra-
fico?. Este tema, sujeito a alguma controvérsia, que nfo iremos analisar

5 Sobre este ponto concreto, cf. ALMEIDA, Alberto Ribeire, Denominacdes Geogrd-
Jicas, in Direito Industrial, vel. III, p. 278.

6 Que transpds para o direito interno a Directiva n.° 2005/29/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de Maia, relativa as priticas comerciais desleais das empre-
sas nas relagfes com o0s consumidores no mercado interno.

7 Embora esse nome deva ser acrescido de outra referéncia que empreste 3 marca
alguma capacidade distintiva, sob pena de recusa de registo, ou de nulidade, face ao dis-
posto nos arts. 238.%/1/b) € 265.°/1/a) do CPI. Assim, sio conhecidos entre nés os casos de
recusa das marcas “Encostas da Beira”, “Castas Alentejanas” e “Adega Alentejana”
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aqui®, pode ser sumariado do modo seguinte: Se o nome geogréfico for
empregue como simples denominacéo de fantasia nio suscita quaisquer
objec¢Ges (uma marca de perfume “Luar do Mondego”, feito em Lisboa,
ndo seria enganosa). O mesmo se diga quando estivermos perante uma
denominaciio genérica (“dgua de Colénia”). Por isso, a marca geogréfica
néo tem como fungao certificar ou sequer informar acerca da proveniéncia
do produto ou servi¢o, servindo apenas o propésito de o identificar no
mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas nio geogrificas;
o nome da regifio ou localidade funcionar4, nestes casos, como uma de-
signac@o neutra, do ponto de vista geografico (nfo tendo, em si mesma,
o efeito de valorizar o produto). Mas, quando essa neutralidade nio exis-
tir e houver o risco da marca induzir em erro o piblico acerca da prove-
niéncia geografica do produto ou servigo, o seu registo deve ser recusado,
por aplicagio do disposto na alinea d) do n.° 4 do art. 238.° do CPI. Nio
ocorrendo esse risco, nada obsta a que uma marca geografica seja regis-
tada, desde que ndo ofenda direitos prioritdrios. Em contrapartida, se a
marca for constituida, exclusivamente, por indicagdes que possam servir
para designar essa proveniéncia geografica, estaremos perante uma marca
invalida por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado
ou anulado®,

De referir, neste contexto, é ainda o regime da marca colectiva (de
associagdo ou certificagdo, previsto nos arts. 228.° a 232.° do CPI), que
poderd, sob certas condi¢des, funcionar como uma alternativa i protecgiio
das DO e IG, embora com fungdes e disciplina diversa, nomeadamente
quanto 2 titularidade e direito de utilizagio.

1.3. Finalidades e funcoes juridicas

As finalidades das DO e IG sao idénticas: Destinam-se a reservar aos
produtos de certa regido o poder apelativo resultante da sua proveniéncia
geogréfica e da imagem de qualidade e prestigio que lhe esteja associada,

8 Sobre este tema, cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro, Denominacdo de Origem ¢ Marca,
cit., pp. 342 e ss., OLAv0, Carlos, Marcas e Indicacdes Geogrdficas, Anotagio ao acérdio
da Rel. Lisboa de 29.07.2004, in revista da Ordem dos Advogados, Ano 63, pp. 527 e ss.,
GongaLves, Couto, Direito de Marcas, 2000, p. 72.

9 Artigos 223.°/1/c), 238.°/1/c) e 265.°/1/a) do CPI.
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acreditando-os assim perante o consumidor. Por isso, a utilizagao desses
sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da regidio
demarcada, que cumpram os demais requisitos estabelecidos, sendo ve-
dado uséd-la para produtos origindrios do exterior dessa zona.

Como fundamento para este exclusivo € vulgar invocar-se o cardcter
tinico e irrepetivel dos produtos protegidos: As caracteristicas especiais do
meio envolvente, do “terroir”, os factores naturais e humanos da regido de
origem tornariam esse produto inimitdvel, pelo que qualguer produto con-
génere, proveniente de outra regifio, nunca poderia iguald-lo. Porém, face
a evolugdo técnica das dltimas décadas, este modo de ver as coisas releva
mais de um bem-intencionado “wishful thinking” do que da realidade dos
factos. Ha hoje imitagdes perfeitas de vinhos com denominacio de origem,
capazes de enganar os melhores provadores, em regime de prova cega.
As modernas técnicas de produgéio e elaboracdo de produtos alimentares,
e 0s avangos registados nos dominios da Quimica, da Biologia e da com-
preensfo dos mecanismos sensoriais humanos, como o paladar e o olfacto,
permitem controlar e monitorizar cada vez melhor as caracteristicas anali-
ticas e organolépticas dos produtos, conseguindo imprimir-thes artificial-
mente os tragos tipicos de produtos caracteristicos de uma outra regifo.
Por isso, fundamentar a proteccéo das DO ou IG naguele suposto cardcter
irrepetivel dos produtos acaba por ser um caminho ilusério, desnecessdrio
€ perigoso.

Na verdade, ndo € preciso invocar essa irrepetibilidade para justifi-
car a tutela exclusiva destes sinais distintivos. O valor intrinseco de uma
DO provém do trabalho do Homem, dos produtores da regido de origem,
que criaram aquela mais-valia de reputacio. E € por isso que deve ser-lhes
reconhecida e reservada a utilizagfio do nome geogréfico que tornaram
conhecido no mercado. Ou seja, hd que dar o “seu 2 seu dono”. No fundo,
tudo se reconduz a uma questao de regulagfo da concorréncia. Do mesmo
modo que os titulares da marca “Coca-Cola” tém o direito de reservar para
si o beneficio econémico decorrente do uso dessa marca célebre (pois
foram eles que a celebrizaram), também os viticultores da regido do
Champagne devem ter o direito de usufruir em exclusivo dos beneficios
derivados da reputagio do seu vinho, gerada pelo seu esforgo ao longo de
geragdes. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na Austrilia,
um vinho em tudo igval a este, seria de todo ilegitimo e parasitdrio usar
essa denominagdo geogrifica para o assinalar.

Do ponto de vista juridico, as funcdes das DO e IG sfo miuiltiplas.
Desde logo, tém uma funcéo distintiva e indicativa, informando os comer-
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ciantes e consumidores sobre a origem geogréafica dos produtos e distin-
guindo-os, assim, daqueles que tém uma diversa proveniéncia. Tém, em
segundo lugar, uma fung¢fo de garantia de genuinidade, ou seja, de garan-
tia de que os produtos assinalados possuem as qualidades ou caracteristi-
cas tipicas dos produtos com direito a usar essa denominagdo ou indica-
¢iol0, O que significa que nem todos os produtos origindrios da regido
poderdo usar a DO ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham
as caracteristicas tipicas, pré-fixadas por lei ou regulamento). Em terceiro
lugar, e apenas em certos casos, as DO e IG podem ter ainda uma fungio
publicitdria ou reclamistica, quando se trate de uma denominagéio ou indi-
cagiio que goze de prestigio, havendo entio que preservar o poder apela-
tivo excepcional que resulta dessa reputagoll.

.

1.4. Natureza e titularidade

S%o diversas as concepgdes acerca da natureza das DO e IG, desta-
cando-se sobretudo os defensores da tese do direito de propriedade (em
especial aqueles que qualificam este sinal como uma propriedade de “mao
comum’”!2) e aqueles que vém nestes sinais distintivos meros direitos de
monopdlio, & semelhanga do gue sucede com 0s demais direitos de Pro-
priedade Industrial.

10 Alguns autores, como Carlos OLavo (ob. cit., p. 530) e RIBEIRO DE ALMEIDA
(Indicagbes de proveniéncia..., Cit., p. 15), falam especificamente na fungio de garantia de
qualidade. B parece ébvio que, numa perspectiva global, a tutela das DO e IG coniribui
genericamente para o acréscimo de qualidade dos produtos. Mas nfio resulta daf que as DO
¢ IG tenham uma fungfio especifica de garantia de qualidade. Por outras palavras, estes
sinais nio garantem propriamente qualidade, mas antes gualidades. Isto porque, se um pro-
duto origindrio de uma regido demarcada tiver as caracteristicas tipicas e legalmente fixa-
das, ters direito 2 certificacgo, ainda que seja um produto de baixa qualidade: nfo sdo ape-
nas os produtos de “topo de gama” que t8m direito ac uso das DO ¢ IG. Quando muito, a
certificagfio permitiré eliminar os produtos defeituosos, ou que néo tenham um minimo de
qualidade para serem comercializados. Mas, em si mesma considerada, a DO ou IG ndo
garante que o produto seja um produto de qualidade, mas apenas que o produto é genuino
(isto &, tipico), tenha ele mais ou menos qualidade. Por outras palavras, como alids escla-
rece RIBEIRO DE ALMEIDA, na denominacgdo de origem o gue importa € a correspondéncia
a um padrdo, a um conjunto de caracteristicas pré-definidas {(ob. cit., p. 16).

il Sobre este aspecto, cf. infra, 3.3.

12 Sobre este tema, cf, em especial RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominagdo de Origem

e Marca, cit., pp. 69 e ss.
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A nossa lei (art. 305.°/4 do CPI) parece inclinar-se para a primeira
concepgao, ao referir que as denominagées de origem e as indicagdes geo-
grdficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residen-
tes ou estabelecidos na localidade, regido ou territério, de modo efectivo
e sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respectiva
drea, exploram qualquer ramo de producdo caracteristica, quando auto-
rizados pelo titular do registo.

Dagqui decorre, também, que o legislador distingue entre os “proprie-
tarios” da DO ou IG e o "titular” do registo. Com efeito, embora o Cédigo
seja omisso a tal respeito, o registo das denominagdes de origem e indica-
¢Oes geograficas é normalmente feito pelas entidades certificadoras dos
produtes protegidos, ou por organismos de coordenag@o econémica do
sector, apesar de ser usado pelos agentes econémicos da regido demarcada,
Mas, quanto a este aspecto, hd indmeros regimes especificos, nomeada-
mente no sector vitivinicola, cumprindo destacar o disposto no art. 4.° do
Decreto-Lei n.° 212/2004, de 23 de Agosto, que atribui a titularidade dos
registos de DO e IG de vinhos e produtos vinicos respectiva entidade
certificadora, embora esclarecendo que estes sinais constituem patrimonio
colectivo, cuja defesa compete s entidades certificadores e, supletiva-
menle, ao organismo competente do Ministério da Agricultura, Desenvol-
vimento Rural ¢ Pescas.

Independentemente da propriedade e da titularidade das DO e IG,
parece claro que os interesses protegidos com a tutela destes sinais dis-
tintivos sdo nio s6 os dos produtores e dos titulares do registo, mas tam-
bém o dos consumidores, que entendem estas denominacdes ¢ indicagGes
como referenciais de genuinidade e de qualidade. Efectivamente, na éptica
do consumidor, os produtos certificados por DO ou IG oferecem maiores
garantias de autenticidade e qualidade, visto que a utilizacdo do nome
geografico estd sujeita ao controlo de uma entidade certificadora, cuja ido-
neidade contribui decisivamente para essa seguranca.

2. REGIMES DE PROTECCAO

Existe actualmente uma multiplicidade de regimes de proteccio das
DO e IG, quer ao nivel nacional, quer comunitdrio, quer mesmo inter-
nacional.
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2.1. Regimes nacionais

A nivel interno, o Cédigo da Propriedade Industrial prevé desde hd
muito uma protecco, decorrente do registo no INPI, nos termos actua'll-
mente previstos nos artigos 307.° e seguintes, que remetem (quanto a dis-
ciplina da concessdo do registo), para as normas que regulam o processo
de registo da marca.

Mas, além da disciplina do CPI, existem virios regimes especificos,
nomeadamente no dominio vitivinicola, de aplicagdo cumulativa com as
normas gerais. Assim, para além da Lei de Organizacho Institucional do
Sector Vitivinicola (o citado Decreto-Lei 212/2004), cujos artigos 2.° a 5.°
estabelecem uma disciplina propria e em certos aspectos mais comp_leta
que a prevista pelo CPL, encontramos diplomas legais com regimes priva-
tivos para certas denominacdes de origem mais importantes, como “Porto”,
“Douro” € “Vinho Verde”, entre outras'3. Estas denominacdes, apesar de
estarem também registadas no INPI, sempre estariam protegidas indepen-
dentemente disso, por forga destes diplomas legais.

2.2. Disciplina comunitaria

A nivel comunitério, estd desde hd muito reconhecido, pela jurispru-
déncia do Tribunal de Justica, que a protec¢do das denominagbes de ori-
gem se inscreve na excepgho relativa 4 “propriedade industrialﬂe comer-
cial”, prevista no artigo 30.° do Tratado de Roma, como excepeao a regra
da liberdade de circulago de mercadorias. Essa excepclio permite pois
a adopg¢do de medidas restritivas que se mostrem necessarias para preser-
vacfio da funcio especifica destes direitos privativos: gelxranur,.alem dfz
proveniéncia geogrdfica do produto, o facto da mercadoria ter sido fabri-
cada de acordo com normas de qualidade e de fabrico aprovadas por um
acto de autoridade piblica e por esta controladas'®.

13 Para as DO “Porto” ¢ “Douro”, estd em vigor o Decreto-Lei n.* 173/2009, de 3
de Agosto, que substituiu a anterior regulamentaciio aprovada pelo Decreto-Leti n.° 166/86,
de 26 de Junho e o Decreto-Lei n.? 190/2001, de 25 de Junho; e para a DO “Vinho Verde”,
o Decreto-Lei n.° 10/92, de 3 de Fevereiro, com a redacgiio do Decreto-Lei n.° 93/2006,

de 25 de Maio. . )
14 Ac. Exportur (de 10.11.92, Proc. n.° C-3/91, in CJCE I, p. 5529); cf., ainda,

Acs. Delhaize (de 9.06.92, Proc. n.° C-47/90, in CICE 1-3669 e Bélgica/Espanha (de
16.05.2000, Proc. n.® C-388/93, in CICE I-3123.
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Actualmente, o préprio direito derivado Ja contém regulamentacio
de protecgdo das indicagdes geograficas e denominagdes de origem, no-
meadamente o Regulamento (CE) n.° 510/2006 do Conselho de 20 de
Margo de 20065, aplicdvel a produtos agricolas e géneros alimenti-
cios, com exclusdo dos produtos dos sectores vitivinicolas e das bebidas
espirituosas. Para o sector vitivinicola, foi recentemente publicado o
novo Regulamento (CE) n.° 479/2008 de 29 de Abril de 2008, relativo
a Organizacdo Comum do Mercado Vitivinicola, que veio finalmente
instituir um regime comunitério aplicdvel as DO e IG de vinhos e pro-
dutos vinicos!6. De referir ainda, para as bebidas espirituosas, o Regu-
lamento (CE) n.° 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de

15 de Janeiro de 200817 que confere protecgio as respectivas indicacdes
geogrdficas.

2.3. Regimes internacionais

A nivel internacional, existem hoje diversas convengdes, bilaterais
¢ multilaterais, que asseguram certa protec¢ado as DO e IG.

Assim, Portugal é signatdrio de diversos acordos bilaterais, nomea-
damente com a Espanhal® e com a Suigal®, prevendo a defesa mitua das
respectivas DO e IG.

Por outro lado, a prépria Convencdio da Unigo de Paris de 1883,
prevé a repressdo das falsas indicagGes relativas 4 proveniéncia dos pro-
dutos?0, Com um ambito mais especifico, existe o Acordo de Madrid
de 1891, contra as falsas indicagbes de proveniéncia nas mercadorias e,
mais especifico ainda, o Acordo de Lishoa de 1958, para protecgio das
denominagdes de origem e seu registo internacional. Na sequéncia desta
tGltima convengdo, foi instituido na OMPI, em Genebra, um registo cen-

15 J.O. n.° L 93/12, de 31.3.2006. Este regulamento instituiu um registo comunitd-
rio de DO e IG, organizado pela Comissio Eurcpeia (art. 7.°/6).

16 J.O.n.° L 148/1, de 6.06.2008; cf., especialmente, os artigos 33.° a 53.°.

17 1.0. n.° L 39/16, de 13.02.2008,

8 Celebrado em 16.12.1970 e aprovado para ratificacio pelo Decreto-Lej n.° 63/71,
de 3 de Margo.

1% Celebrado em 16.09.1979 ¢ aprovado para ratificagéio pelo Decreto-Lei n.° 102/
/79, de 19 de Setembro,

20 Artigo 10.°,

e AL s L
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tralizado de DO, cuja tramitagdo nacional estd re_gglada pelo artigo 3_09."
do nosso CPL Todavia, e a despeito da evidenFe' utlllldade deste mecan:smo
de protec¢do, 0 Acordo de Lisboa néo adqumtu @ncia grande re_levancm}
internacional, face ao reduzido nimero de ratificagdes que registou até
3 21

) dati{hﬁa mengio especial é devida ao Acordo TR‘IPS, aprova’do‘como
anexo ao Tratado que instituiu a Organizacio Mu_ndlal do Comércio, em
vigor desde 1 de Janeiro de 1996. Este acprdo - cujas normaszgoden; gozar
de aplicabilidade directa, segundq os tribunais lpo_rtuguefses E a qtugu;
uma importdncia fundamental devido ao elevadissimo nimero de Zs ado

aderentes, podendo mesmo considerar-se 0 novo s{andard minimo de prg-
teccfio internacional da Propriedade Industrial. Nao obfstante, trata-se _te
um instrumento legal pouco ambicioso, uma vez que ignora O conceito
de DO, prevendo apenas a proteccio de IG, dfeﬁm’dzfls COMO as tfn_dzc:goes
que identifiquem um produto como sendo origindrio d’o‘terrztono e um
Membro, ou de uma regido ou localidade dessef territdrio, caso ffetermz—
nada qualidade, reputagdo ou outra caracteristica do produto seja essen-
cialmente atribuivel & sua origem geogrdfica®s.

3. TUTELA DAS DO EIG

3.1. O registo

A protecgio de que gozam as DO e IG registadas (e as né’u: {rlegé:s;e;—
das que sejam reconhecidas por lei) vem enunciada no aft. fo‘l_12._t do nos.
Note-se que, uma vez realizado o registo, f‘:Ste tem duragio ilimi f:lj a,f.
termos do art. 310.°. Apesar disso, o registo das DO ou IG pe el icar
sujeito a caducidade se a mesma se transformar, segundo os usos leais,

i i f levava-se apenas a 26,
2 15 de Janeiro de 2008, o niimero de paises §dcrentes e '
segundo ﬁ::ios da OMP! (in http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf,
d 10.10.2008). - . )
COHSUZIS\ gf?r;::(ﬁrdﬁos Supremo Tribunal de Justiga de 14.12.2004 (Proc. n.° 4416/2004 g,
in www.dgsi.pt/jstj) e da Relachc de Lisboa, de 22.10.98 (Col. Jur. 98, IIL p. 120) e de

. Jur, 2004, V, p. 114). L )
14.12230 0:1-&;?22[;/1. No art. 23.°, prevé-se uma protecdo adicional para as IG de vinhos

¢ bebidas alcodlicas.
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antigos e constantes da actividade econdmica, em simples designagdo
genérica de um sistema de fabrico ou de um tipo determinado de pro-
dutos?4,

O pedido de registo deve ser recusado nos casos previstos no art.
308.°, com fundamentos muito semelhantes aos estabelecidos para os
demais sinais distintivos, incluindo ndo s6 motivos absolutos de recusa
(v.g. inidoneidade ou deceptividade do sinal), como também motivos rela-
tivos (v.g. imitacio de DO ou IG anterior, ou ofensa de outros direitos
prioritdrios).

Com o CPI de 2003, a terminologia utilizada para as indicacdes de
registo (“DO” e “IG”) simplificou-se, abandonando-se as siglas anteriores
(“DOR”, “DOP”, “IGR” e “IGP”)23,

O registo pode ser objecto de declaracio judicial de invalidade, nos
casos de nulidade previstos no artigo 313.° e nas hipéteses de anulabili-
dade enunciadas no artigo 314.° (sendo que esta vitima acgdo estd sujeita
a prazo de caducidade de 10 anos, excepto quanto a registos obtidos de
mé f&).

3.2. Ambito de proteccio

Uma vez concedida, a tutela das DO e IG permite impedir que ter-
ceiros utilizem, na designacio ou apresentagdo de um produto, a denomi-
nagao ou indicacdo protegidas, ou que empreguem qualquer meio que

2 Artigo 315.°/1 {v.g. “dgua de colonia”™). Sublinhe-se, porém, que este risco esti
afastado, pelo n.° 2 deste preceito, para os produtos vitivinicolas, 4guas mineromedicinais
€ outros produtos que sejam objecto de legislacdo especial.

2 No dominio vitivinicola, registou-se uma alteragfio semelhante, tendo o citado
Dec.-Lei 212/2004 estipulado o uso das siglas “DO” e “IG” e revogado o Dec.-Lei
n.° 429/86, de 29 de Dezembro, que previa a utilizagiio da sigla “DOC™ (*denominacgo
de origem controlada™ e “IPR” (indicagdo de proveniéncia regulamentada”). Apesar disso,
ainda permaneceram em vigor até 2009 alguns diplomas especificos (como o Dec.-Lej
n.° 190/2001, de 25 de Junho, que aprovou o Estatuto da Denominacio de Origem Con-
trolada “Douro™) que faziam mengdo a sigla “DOC”. Ainda no sector dos vinhos, convém
assinalar o uso da sigia “vqprd” (“vinho de qualidade produzido em regifio determinada™},
conceito oriundo da regulamentacio comunitdria fnomeadamente do art, 54.° do Regula-
mento (CE) n.° 1493/1999 do Conselho de 17 de Maio de 19997, que se aplica indistinta-
mente a vinhos com direito a DO ou IG, para os distinguir dos chamados “vinhos de mesa”,
que sdo vinhos correntes sem especial qualificacdo.
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indique ou sugira uma origem geografica diver§a da real, de modo a indu-
zir o piiblico em erro quanto a essa proveniéncia26. o

Mas nio s6: E também proibido o uso da denominacido ou indicacdo
protegida em desvio das regras fixadas para a sua util.izagﬁo, mesmo que
os produtos sejam origindrios da regido indicada. O {nfzumprlmento dos
requisitos fixados para o controle da genuinidade e certlflcage_lo do produto
priva-o do direito ao uso da DO ou IG, como se fosse provemen?e do extc?—
rior da regido. A genuinidade do produto sé existe quando estejam reuni-
das fodas as condigdes, legais e regulamentares, de que depende a certifi-
cacéo: Um vinho elaborado com uvas colhidas na regido do Pouro, mas
de castas diferentes das que sio tipicas desta zona, ndo poderd usar a DO
“Douro”, por melhor que seja a sua qualidade.

3.3. O principio da especialidade das DO e IG

Em principio, o exclusivo decorrente das DO e IG estd suje%to a0
principio da especialidade. Ou seja, o registo de uma DQ ou IG, que € feito
para determinado tipo de produtos, ndo permite impedir 0 uso dess.e nome
geografico em produtos completamente diferentes, sem qualqggr af1~n1dade
com os primeiros. Assim, uma DO destinada a assinalar queijos ndo per-
mite impedir o uso dessa denominac¢do em carnes, ou em_vmhos. Nem
deve constituir motivo de recusa do registo de marcas destinadas a estes
tdltimos produtos?’. .

Contudo, este principio ¢ afastado quando estejam em causa deno-
minacoes de origem de prestigio, para as quais vigora um regime seme-
lhante a0 das marcas célebres?8. Nesta linha, 0 n.° 4 do artigo 312.° do
actual CPI veio dispor que ¢ igualmente proibido o uso de denominagdo
de origem ou de indicagdo geogrdfica com prestigio em Porftugal, ou na
Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou aﬁmdadje sempre
que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido znfievzda-
mente do cardcter distintivo ou do prestigio da denominagdo de origem ou

X Art. 312.° do CPL -

27 Neste sentido, RIBEIRO DE ALMEIDA, O afastamento do principio da especialidade
nas denominagbes de origem?, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 61, I, p. 3§6.

28 Saobre o regime das marcas de prestigio cf., entre outros, SOUSA’ E SI_LVA, O prin-
cipio da especialidade. A regra e a excepgdo: as marcas de grande prestigio, in Revista da
Ordem dos Advogados, Ano 58, 1, pp. 377 e ss.
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da indicagdo geogrdfica anteriormente registada, ou Possa prejudicd-las.
Idéntico principio consta também do n.° 4 do artigo 5.° do citado Decreto-
-Lei n.° 212/2004 (“Organizagio Institucional do Sector Vitivinicola”),
que proibe a utilizagio directa ou indirecta de denominagdes de origem
vitivinicolas em produtos nio vitivinicolas quando tal utilizacio procure,
sem justo motivo, tirar partide indevido do cardcter distintivo oy do pres-
tigio de que goze uma DO ou IG oy possa prejudicd-las29,

Sublinhe-se que este principio recebeu, entretanto, consagragio ao
nivel comunitdrio, constando hoje néo sé do citado Regulamento (CE)
n.* 510/20063%, como também do Regulamento (CE) n.° 479/200831, que
proibem qualguer utilizac@io comercial directa oy indirecta de um nome
protegido (...) na medida em que tal utilizacdo explore g reputacdo de
uma denominagdo de origem ou de uma indicagdo geogrdfica.

O CPI de 2003 veio pois consagrar positivamente uma orientacdo que
vinha sendo esbocada pela nossa jurisprudéncia anterior, que j4 havia proi-
bido o registo da marca “MILLER — HIGH LIFE - THE CHAMPAGNE OF
BEERS?” para cervejas3? e do nome de estabelecimento “PERFUMARIA
BORDEAUX™33, Alids, o INPI j4 havia recusado, em 2001, o registo da
marca “VINHO DO PORTO.PT” destinada a servigos de gestdo, adminis-
tracdo e publicidade, por ter considerado a denominagdo “Porto” uma DO
de renome, a que ndo se apiica o principio da especialidade, pois o reque-
rente pode aproveitar-se do prestigio e categoria daquela, havendo por
1880 0 perigo de a sua eficdcia distintiva ser prejudicada, destruidg oy di-
lutda*, bem como a marcq “UNICER COLLECTION OPORTO BEER”,

_

2 Acrescente-se que 2 disposicio pioneira, nesta matéria, foi o artigo 1.°/5 do Esta-
tuto da Denominagiio de Origem Controlada “Douro”, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 190/
/2001, que veio proibir o uso dessa DO de prestigio em produtos ndo vinicos quando a sua
utilizacdo procure, sem Justo motive, tirar partido indevido do cardcter distintivo ou do
prestigio de que goze uma DO ou IG ou possa prefudicd-lgs.

30 Aplicdvel a produtos agricolas e génercs alimenticios, com exclusio dos produ-
tos vitivinicolas [cf. art, 13.°/1/a)].

31 Aplicdvel aos produtos do sector vitivinicola [cf. art, 45.°/2/afii)].

32 Sentenga da 11.” Vara Civel de Lisboa, de 3.12.99 (in B.P.L n.° 4/2000, pp. 1761
€ 1762). Sublinhe-se, porém, que o fundamento invocado pelo tribunal foi o risco de con-
corréncia desleal e ndo a tutela prépria das denominagdes de origem.

33 Sentenga do 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa de 20.01.00 (in BPI
n.° 3/2000, p. 1206).

3 Despacho de 14.03.2001, no pedido de registo da marca n.° 344.454 (Parecer da
Técnica Carla Guerreiro).
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para cervejas, por ter considerado que a utilizagdo da denominaciio de ori-
gem num produto de natureza diferente, banaliza o nome, deturpa e enfra-
quece a sua distintividade3S,

Na verdade, como escreve RIBEIRG DE ALMEIDA3S, a DO encontra-se
protegida contra a sua utilizacd@o em produtos ide‘mic.?os o afins. A/ sua
utilizacdo em produtos de natureza completamente diferente poderd ser
interdita se, tratando-se de DO com renome, existir perigo de a suq dis-
tintividade (ou eficdcia distintiva) ser prejudicada, diluida ou des.trm’da.

Ao abrigo do CPI de 2003 j4 se registaram algumas decisdes impor-
tantes, como a recusa da marca “DUPORTIZ” para bebidas alcoélicas,
por sentenca do Tribunal de Comércio de Lishoa, por considerar @ DO
Porto uma denominagdo de origem de grande prestigio, merecedora
de protec¢do’’. Ou a recusa, por parte do INPI, do registo da marca
“CHAMPAGNE?”, para servicos audiovisuais, pois esse registo faculta-
ria um aproveitamento indirecto da sua reputacdo o que, de ce.rro, con-
tribuiria também para desvirtuar ou enfraquecer a sua notoriedade3s.

Mas a consolidagiio desta jurisprudéncia surgiu com duas senten-
¢as do Tribunal de Comércio de Lisbhoa39, proferidals em 16.05_.2008 €
29.05.2008, que anularam despachos do INPI que haviam concedldo,.res—
pectivamente, o registo das marcas “DOUROQ SUPERIOR” para azelte.e
“PORTO CRUZ” para servicos de publicidade, construcio, ho.tfelarla
e restaura¢do. Como consta da primeira dessas sentencas, permztzf que
seja aposta a palavra “DOURQO” para assinalar outr? produto (... ) é per-
mitir que o consumidor o associe desde logo & qualidade e genuinidade
da denominagdo de origem “Douro”, independentemente de a mesma ter

3 Despacho de 13.09.2001, no pedido de registo da marca n.° 330.437 (Parecer da
cnica Margarida Matijas).

b 36 Dengominagdo de Origem e Marca, Coimbra, 1999, pp. 299-300.

57 Sentenga do 3.° Jufzo (Fétima Silva), ne Proc. n.° 614/03.7TYLSB, que revogou
um despacho do INPI que havia concedido o registo da marca n,® 358.739.

3% Despacho de 17.07.2007, no pedido de registo da marca n.° 373.140 (Parecer da

i élia Pinto Inglés),

Técmc;; I;(:Ec.ln." 1011/(%6.82]7YLSB do 2.° Juizo (Maria José Costeira) e Proc. n.° 545/
/03.0TYLSB do 2.° Juizo (Maria José Costeira). Esclarega-se que esta segu’nda sentenca
viria a ser revogada por acérdio da Relagéo de Lisboa de 18.02.2010 (Lu1s.Co_m:1a de
Mendonga), que julgou que no caso concreto (em que o dlespacho dolINPI hav'xa sido pro-
ferido na vigéncia do CPI de 1995) devia aplicar-se o regime desse diploma (iunda sujeito
ao principio da especialidade) e nfio o CPI de 2003, ?omcadamenf? 0 art. 312.°/4, cuja for-
mulagio foi considerada “inovadora e sem cardcter interpretativo’,
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sido apenas concedida para vinhos e ndo para azeites. Por isso, a utiliza-
¢do do nome “Douro” permite a diluicdo clara da mencionada denomi-
nagdo de origem, impondo-se a anulagio do registo dessa marca. E que,
como declarou a citada sentenca de 29.05.2008, a concessdo da marca
levaria necessdria e directamente & sua diluicdo, banalizando o sinal e,
por conseguinte, diminuindo a sua capacidade distintiva e valor publi-
citdrio.

Estas dltimas decisdes constituem marcos fundamentais na defesa das
mais valiosas denominagdes portuguesas, nesta caso das DO “PORTO”
¢ “DOURO”. E vém juntar-se 2 Jurisprudéncia dominante dos paises
que possuem DO e IG prestigiadas, sendo a jurisprudéncia francesa o
paradigma desta orientagio, quando proibiu o uso e registo da marca
CHAMPAGNE para perfumes, porquanto tal utilizagdo seria susceptivel
de deturpar ou enfraquecer a notoriedade da denominacio de origem?,

Qutre marco importante, neste dominio, é a recente decisdo do Insti-
tuto de Harmonizagiio do Mercado Interno recusando o registo da marca
“ROYAL COGNAC”, Para metais preciosos, publicidade, administra-
¢do e gestdo de negdcios, educagdo, entretenimento e actividades despor-
tivas, por considerar que esta marca poderia aproveitar-se dg reputacio
da denominacdo de origem “COGNAC™1,

Na verdade, a proteccdo das denominagoes de origem prestigiadas
Justifica-se plenamente para proteccdo do seu poder apelativo, que corre-
ria o risco de se degradar ou diluir, caso esse nome pudesse ser usado
indistintamente nos mais variados dominios.

Apesar disso, tém-se registado algumas resisténcias — por vezes até
do préprio INPIL... — quando estio em causa produtos tio diferentes dos
protegidos que néio ocorre qualquer risco de confusdo quanto a origem.
Nesses casos, hd a tentagdo de admitir o registo de marcas contendo pala-
vras constitutivas da denominagio prestigiada, bor ndo se entender que
0 uso das mesmas procura, sem Justo motivo, tirar partido indevido do
cardcter distintivo ou do prestigio da DO ou IG, ou pode prejudicd-las.

0 Caso “Yves Saint Laurent” — Ac. da “Cour d’Appel” de Paris, de 15.12.93, in
Revue Internationale de lg Propriété Industrielle et Artistique, n.° 176, p- 22. Além deste
caso, a jurisprudéncia francesa regista outras decisdes proibindo o uso da palavra «Cham-
pagne» para assinalar produtos e servigos t8o dispares como biscoitos, espuma de banho,
tabaco, roupas e sapatos, servicos de turismo e especticulos, ou paginas da Internet,

1 Decisfio da 4.* Cmara de Recurso do IHMI, de 15/05/2008, Proc. R 117172005,
INAO vs, QVC.
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Este modo de ver as coisas, porém, passa ao lado do essencial, pois a
protecgdo refor¢ada das DO’s de prestigio nio se justifica apenas quando
haja perigo de confuso quanto 4 origem dos produtos ou servigos. Na ver-
dade, o grande risco a evitar aqui é o da diluig¢iio ou banalizagio do sinal
prestigiado, ¢ nfo tanto o risco de confusio do consumidor. O perigo
maior — que leva todas as grandes denominagdes de origem do mundo
a reagir nestes casos — é o de se diluir ou banalizar a distintividade, a pe-
culiaridade do sinal, esbatendo-se ou perdendo-se a sua forga distintiva.

A este propdsito, CARLOS OLAVO*2 afirmava: (...) hd que ter em conta
que a utilizagdo da denominagdo de origem de renome [mesmo) em pro-
dutos de natureza completamente diferente daqueles para os quais se
encontra registada pode implicar perigo de a sua eficdcia distintiva ser
prejudicada, diluida, ou destrufda. De facto, a utilizacdo indiscriminada
da expressdio que constitui uma denominagdo de origem é susceptivel de
banalizar esse nome de enfraquecer a sua eficdcia distintiva. Para tanto,
¢, porém, indispensdvel que tal expressdo tenha um elevado valor simbd-
lico-evocativo. E o caso da denominacdo de origem “Champagne”, que
tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas. ..

Nesta dptica, a sentenca proferida no caso “DOURO SUPERIOR” ¢
lapidar: a utilizacdo do nome “Douro” permite a diluicdo clara da men-
cionada denominagdo de origem. Permitir-se que produtores dos produtos
mais diversos, ainda que com origem na regido geogrdfica do Douro,
assinalem os mesmos com a palavra “Douro & permitir que os mesmos
“aproveitem” as “vantagens” da denominacdo de origem controlada

“Douro” e que “sem grande esforgo”, surjam desde logo perante o con-
sumidor como titulares de produtos “genuinos” de “qualidade” apenas
porque mencionam os mesmos como sendo do “DOURQ”, diluindo o
“selo” de qualidade e genuinidade.

Por outras palavras: 0 uso de uma marca que reproduza uma DO de
prestigio afecta negativamente a eficdcia distintiva deste sinal, poi‘s con-
tribui para a respectiva banalizagdo e dilui¢do — diminuindo a sua indivi-
dualidade ou peculiaridade e sua consequente “forca atractiva”. K evic:legte
que um sinal, quanto mais for usado em produtos diversos, menos .dlS'tH}—
tividade terd, pois a individualidade, resultante da diferenciagfo, vai dimi-
nuindo. O nome de uma pessoa s6 a individualiza porque ndo ¢ igual ao
nome das outras. ..

42 Mareas ¢ Designagdes Geogrdficas, cit., p- 533; sublinhados acrescentados.
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Neste sentido, o legislador portugués veio dar um sinal inequivoco de
que a protecgdo da DO de prestigio abrange o risco de simples banaliza-
¢ao, com a publicacdo do Decreto-Lei n.° 173/2009, de 3 de Agosto, que
disciplina as denominagdes de origem “PORTO” e “DOQURO”. O artigo
2°,n.° 5 desse diploma profbe expressamente o uso das palavras cons-
titutivas dessas denominaces, em produtos sem afinidade com vinhos,
quando esse uso possa prejudicar essa denominac#o, nomeadamente, pela
respectiva diluicdo ou pelo enfraquecimento da sua forca distintiva.

Apesar disso, ndo pode esquecer-se que a maioria das DO ou IG sio,
simultaneamente, nomes de cidades ou de regides. E que, por isso, podem
e devem entrar na composicio de marcas de produtos ou servigos sem afi-
nidade com os produtos a que respeita a denominagdo ou indicag#o prote-
gidas. Néo faria sentido impedir todo e qualquer uso das palavras “Porto”
ou “Cognac” em marcas registadas, até porque o nome de uma cidade nio
pode ser apropriado seja por quem for.

Tomando por exemplo a denominagio “Porto”, serfio naturalmente
admissiveis — para além das marcas destinadas a assinalar vinho do Porto
— sinais distintivos pertencentes a entidades com manifesta legitimidade
para usar este topoénimo, com € o caso da Cimara do Porto, ou do Fute-
bol Clube do Porto (nos pressupostos de que ndo induzam em erro e res-
peitem a produtos ou servigos relacionados com a sua actividade). Serdo
iguaimente legitimas marcas ou logétipo que utilizem a palavra “Porto”
como uma simples referéncia geogrdfica (por exemplo “A AGENDA
DO PORTO”, “CLINICA DE DOR DO PORTO”, “COMERCIO DO
PORTG”, ou “HOSPITAL PRIVADO DO PORTO”).

Em contrapartida, quando os sinais a registar usem a palavra “Porto”
como uma palavra de fantasia (isto é, sem constituir uma referéncia geo-
grafica, nfio havendo uma justificacdo objectiva para a escolha daquela
palavra), deverd entdio prevalecer a tutela da DO prestigiada. Nestes casos,
0 facto da palavra “PORTO” ser o nome de uma cidade deixa de constituir
uma razdo necessdria para a sua inclusfo na marca, devendo o interesse
do requerente ceder perante o interesse piiblico da preservacdo da eficdcia
distintiva da DO de prestigio “PORTO”.

Acrescente-se que as DO e IG podem também ser protegidas a iuz
das normas que profbem a concorréncia desleal, quando estejam em
causa comportamentos censurdveis de concorrentes, passiveis de desviar
clientela dos produtos assinalados por aqueles sinais para os produtos ofe-
recidos pelo infractor. Tal poder4 ser o caso, nomeadamente, de actos de
confusdo (v.g., de adopgio de designagdes parecidas: “Vinho do Dom”,
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“OTROP™), de actos de apropriacdo (v.g., supresséo ou ocultacdo da DO
ou IG); ou de actos de agressdo (incluindo o denegrimento: “os queijos
da regifio X tém produtos quimicos”; “a carne com a denominacio Y € de
animais com brucelose™).

Por fim, € de referir ainda o recente regime das praticas comerciais
desleais, que assume certa relevéncia no dominio das DO ¢ IG, na mgdida
em que reprime as denominadas accdes enganosas, entre as quais se
incluem as préticas susceptiveis de induzir o consumidor em erro, nomea-
damente quanto & origem geogréfica dos produtos®3.

3.4. Tipo de protecciio

Atenta a relevancia que o legislador portugués atribui as DO e IG,
os meios de defesa incluem, além dos meios civis e penais decorreates da
tutela prevista no CPI, uma proteccio reforcada em matéria penal, priva-
tiva das DO e IG vitivinicolas, prevista no denominado Regime das Infrac-
cBes Vitivinicolas (“RIV™)*4.

Assim, a tutela civil compreende as acgdes de condenagdo (nomea-
damente ac¢des inibitdrias, com pedido de abstengéo e event}la.l saqgﬁo
pecunidria compulséria, pedido de indemnizagio e de eyentua.ls’ rpedldas
complementares, incluindo apreensio e destrui¢do de objectos ilicitos, re-
tirada do mercado, etc.), tal como previsto nos artigos 338.°-L a 338.°-0,
com a redaccio recentemente introduzida pela Lei n.° 16/2008, de 1 de
Abril#>, Paralelamente, existe a possibilidade de requerer providéncias
cautelares, desde que reunidos os requisitos enunciados pelos artigos
338.°-1 e J do CPl, que incluem o arresto ¢ ouiras providéncias inib;t(j)—
rias. Isto sem prejuizo, naturalmente, do recurso as disposi¢Oes gerais
do Cadigo de Processo Civil, nomeadamente ao prochimento_cautelar
comum previsto no art. 381.° deste diploma, quando seja caso disso.

43 Artigo 7.°/1/b) do Decreto-Lei n.° 57/2008, de 26 de Margo. Note-se que este
regime tem um ambito de aplicago distinto da disciplina da concorréncia desleal, dado que
versa sobre préiticas das empresas nas suas relagdes com os consumidores (art. 1.°) € ndo

nas relag@es dos concorrentes entre si.

44 Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 313/2004, de 23 de Agosto.

45 Que transpds para o direito interno a Directiva n.® 2004;’48/.CE do Parla_mento
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao respeito pelos direitos de propriedade

intelectual.
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A legitimidade processual activa para agir em juizo, requerendo as
medidas e procedimentos cautelares adequados, nao estd reservada ape-
nas aos organismos certificadores das DO ou IG, na medida em que
o artigo 338.°-B do CPI a reconhece a todas as pessoas com interesse
directo no seu decretamento. Ora, se os produtores da regifio sdo os “pro-
prietdrios” das DO e IG, parece claro que terdo interesse directo no
decretamento dessas medidas, De qualquer modo, sempre restaria o re-
curso ao disposto no art. 26.°-A do CPC e na Lei da Acgfio Popularf,
que conferem legitimidade activa a qualquer cidadfo para tutela de inte-
resses difusos.

Esta proteccio € complementada pela tutela penal e contra-orde-
nacional, estando prevista, no artigo 325.° do CPI, pena de prisdo até
3 anos ou multa até 360 dias, e perda dos objectos apreendidos (art. 330.°),
pelo crime de violagcdo e uso ilegal de DO ou de IG. Se a infracgdo con-
sistir unicamente na pratica de concorréncia desleal, aplicam-se os artigos
317.° e 331.° do CPIL, que fixam coimas até¢ € 7.500 ou € 30.000, con-
soante se trate de pessoa singular ou colectiva. No dominio vitivinicola, o
RIV prevé penas de prisdo de 6 meses a 4 anos para os crimes de usurpa-
¢do de DO ou IG (art. 8.°) e de ¢rdfico de produtos vitivinicolas (art. 9.°);
punindo-se como contra-ordenacdo, com coimas até € 50.000, as situa-
¢cOes menos graves, qualificadas como uso indevido de DO ou IG pelo
artigo 11.°,

Um mecanismo fundamental para a defesa das DO e IG reside na
recusa de registo de sinais distintivos iguais ou confundiveis. Com efeito,
a imita¢@o ou a semelhanca de uma marca com DO ou IG protegidas cons-
titui fundamento de recusa do respectivo registo, nos termos do artigo
238.°/4/d) e 239.°/1/c) do CPL Isto ndo impede, obviamente, que um pro-
duto com direito a DO ou IG adopte uma marca que inclua as palavras que
constituem a designacao protegidat?. Mas, ainda assim, tais marcas deve-
rdo conter algum acrescento que Thes traga originalidade, sendo claro que
esses registos ndo dio direito a apropriacdo exclusiva do nome geogréfico
(art. 223.°/2 do CPI). Por outro lado, atento o principio da especialidade,
nada obsta ao registo de marcas que incluam as palavras constitutivas da
DO ou IG, quando (ndo se tratando de DO e IG de renome), tais marcas

46 Lein.® 83/95, de 31 de Agosto.

47 Essa € uma circunstincia muito frequente no sector dos vinhos, produtos que
estdo sujeitos ao uso obrigatdrio de marca registada (Decreto-Lei n.° 376/97, de 24 de
Dezembro).

se destinem a produtos ou servigos sem afinidade com os produtos a que
se destina a denominagéo ou indicagfo protegida.

Por fim, sublinhe-se a importancia prética que, neste contexto, de-
sempenha o disposto na alinea ¢) do n.® 1 do art.239.° do CPI, que impde
a recusa o registo de marcas que, mesmo nio sendo directamente confun-
diveis com sinais protegidos, gerem um risco “objectivo” de concorréncia
desleals,

CONCLUSAO

As denominacies de origem e as indicagBes geogréficas permitem
valorizar ¢ preservar a reputacdo de que gozam muitos produtos caracte-
risticos do nosso pafs, alguns dos quais pertencendo a sectores estratégi-
cos, como ¢ a fileira agro-alimentar e o sector vitivinicola em particular.

Por isso, & essencial que os poderes piiblicos e as entidades com res-
ponsabilidades na defesa da Propriedade Industrial reconhecam essa im-
portincia e actuem em conformidade, sem incorrer no provincianismo de
s6 proteger e valorizar o que € estrangeiro.

As recentes decistes do Tribunal de Comércio de Lisboa representam
bons exemplos dessa atitude inteligente e esclarecida, constituindo uma
jurisprudéncia actualizada e consciente da importdncia deste regime para
protecgiio dos legitimos interesses dos produtores nacionais, em estrita
conformidade com a nossa lei.

E que, sem uma boa jurisprudéncia nos tribunais e sem uma boa pra-
tica administrativa no INPI, as boas leis que hoje existem em Portugal e na
Uniéio Europeia, neste dominio, correriam o risco de nio surtir qualquer
efeito.

48 Foi com esse fundamento que o 1.° Juizo do Tribunal de Comércio c'ie Vila N(_)va
de Gaia anulou o registo de marca “OTROP” para vinhos (que © INPI havia concedido
por nfio a achar confundivel com a DO “pORTO™), no Proc. n.° 6/2001, em 24.01.2001

(Isabel Faustino).




