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RESUMO

Neste estudo propomo-nos a desenvolver algumas questdes que se impdoem no
Direito das Marcas nao tradicionais, bem como a tecer algumas consideragdes acerca das
dificuldades e vantagens que lhes s3o inerentes e quanto a sua escassa aceitacao por parte
dos tribunais e dos institutos que concedem o registo.

Com o objetivo central de desconstruir o requisito da representacdo (grafica ou
ndo), de cuja verificacdo depende o registo da marca, a nossa dissertagao sera dividida
em trés capitulos que procuraremos ilustrar com exemplos, referéncias a casos
jurisprudenciais e dados estatisticos. Para iniciar, introduziremos a tematica fazendo
mengdo a sua relevancia no ambito da propriedade intelectual. Numa perspetiva atual e
de futuro interligaremos o plano juridico, o marketing e, bem assim, as necessidades cada
vez mais sofisticadas dos agentes econdmicos. Posteriormente, no primeiro capitulo,
delimitaremos a rede legal, teceremos algumas consideragdes acerca da sua evolugdo e
discutiremos as escolhas do legislador (nacional e da UE). Posto isto, no segundo
capitulo, faremos um enquadramento geral sobre o Direito de Marcas, destacando apenas
alguns aspetos que consideramos essenciais para a compreensao do nosso tema. Seguir-
se-a, no terceiro capitulo, uma abordagem dos limites intrinsecos a composi¢ao da marca,
onde serd privilegiado o requisito da representagcdo (grafica ou ndo) e, ulteriormente,
ainda que de forma concisa, referir-nos-emos ao requisito da capacidade distintiva
(corolario da marca). De seguida, exploraremos algumas categorias de sinais ndo
convencionais, enfatizando os sinais olfativos por serem dos mais problematicos a nivel
da representacdo. A sua andlise antecedera a conclusao e critica do tema.

Em face da mudanga de paradigma legislativo procuraremos fazer, ao longo do
texto, o exercicio imperativo de repensar e perspetivar os sinais ndo convencionais
enquanto ferramentas de grande importancia socioecOnomica. Antevendo as nossas
conclusdes, ¢ de referir que o desprender da era do papel, relativamente alguns sinais
sensoriais (e.g. olfativos e gustativos) ¢, pelo menos por agora, mais teérico do que
pratico. Isto porque, a possibilidade de os requerentes obterem monopolios sobre sinais,
que devem estar na disponibilidade de todos os operadores, acarreta um risco acrescido
de distorcao da concorréncia. Adivinha-se um longo trilho a percorrer para a concessao
de protecdo juridica a estes sinais.

Palavras-chaves: Marcas Nao Tradicionais; Representacdo; Registo; Avancos
Tecnoldgicos.
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ABSTRACT

On the present dissertation we will bring forward our perspective, and the result of
an extended and exhaustive study, concerning non-traditional Trademark-Law and its
application. Furthermore, the present study uncovers several drawbacks, but also,
advantages of its applicability, as well as the resistance presented of the court of law and
other legitimise institutes regarding its acceptance.

This thesis will be organised in three chapters, containing a great deal of case law
and data, being our main aim to deconstruct the representation (graphical or not)
requirement, of which the process of vetting is highly dependent on, in order to provide
the registration of the trademark. First of all, we will introduce the main theme, and how
it has shown to be relevant to the property law. Having in mind not only the present days,
but also the future, we will connect the legal sphere, to the marketing and the economic
agents, which are more and more sophisticated. Moreover, we will narrow down the legal
sphere, present considerations concerning its evolutions and debate about the National
and the European legislator choices. The second chapter regarding Trademark-Law,
contain a comprehensive framework about this subject, highlighting some aspects we
believe to be crucial to a proper comprehension of our study. An analysis of the trademark
composition boundaries will be presented throughout the third chapter, focusing primarily
on the representation (graphical or not) requirement, but also on the distinctive character
requirement. Subsequently, we will explore some classes of non-convectional signals,
emphasizing the olfactory signals, being these the most problematic ones on what
concerns to its representation. This analysis will be followed up by the study conclusion
and critic.

Considering the legislative paradigm, we will make, throughout the study, the
imperative exercise of rethinking and prospecting the artificial means as tools of great
socioeconomic importance. Anticipating our conclusions, it is to be noted that the detach
from the paper era concerning some sensory signals (e.g. olfactory and gustatory) is, at
least for now, more theoretical than practical. The possibility for applicants to accrue
monopolies on the signals, which are available to all operators, carries an extra risk of
distortion of competition. One expects a long way to go for a grant of legal certainty to
these signs.

Key-Words: Non-Conventional Trademarks; Representation; Registrations;
Technological advances.
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NOTA PREVIA

Os Tratados, Diretivas e Regulamentos da UE referidos ao longo desta dissertagao

estao disponiveis para consulta no site: https://eur-lex.europa.eu. Os diplomas nacionais

mencionados  estdo, salvo exce¢des assinaladas, disponiveis no site:

http://www.pgdlisboa.pt. Sempre que uma disposi¢do legal seja referida sem indicagdo

da fonte deve entender-se, salvo se outro entendimento se retirar do contexto, que a
mesma se refere ao Novo Codigo da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 110/2018, de 10/12.

A jurisprudéncia ¢ citada pela identificacdo do Tribunal, data, nimero de processo,
identificacao das partes. nickname do acorddo e data da tultima consulta. Todos os

acordaos citados estao disponiveis para consulta no site: http://curia.europa.eu/jurisp.

Todos os termos utilizados em lingua estrangeira sdo colocados em italico.

Todos os /inks mencionados ao longo do corpo do trabalho sdo abreviados, estando
os links completos no separador da Bibliografia/Webgrafia.

Na bibliografia/webgrafia apresentada in fine, a ordenacdo ¢ feita por ordem
alfabética e/ou cronoldgica (no caso da webgrafia e dos autores que tenham mais do que
uma obra citada).

A nossa redacdo respeita o novo acordo ortografico. Porém, as referéncias
obedecem sempre a escrita utilizada pelo autor ou pelo legislador, quando estejam em

causa diplomas legais.
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INTRODUCAO

Perante o paradigma dos agentes economicos ¢ dos mercados cada vez mais
competitivos e inovadores, a propriedade intelectual assume um papel de destaque em
virtude do fendmeno da globalizagdo e das novas tecnologias. Em 2016, o IPIUE e o IEP
desenvolveram um estudo, intitulado “Intellectual property rights intensive industries
and economic performance in the European Union”', que confirmou a relevancia
econdmica da propriedade intelectual, comprovando que 39% da atividade econdomica na
UE advém de empresas que usam massivamente os direitos de propriedade intelectual.

Segundo os relatdrios estatisticos da OMPI? e do INPI®, Portugal é um dos paises
que mais utiliza a marca como modalidade de protecdo de direitos de propriedade
intelectual.

No ano de 2018 registou-se um acréscimo de 2,7% de pedidos de registo para
marcas nacionais, passando de 19.641 (periodo de 2017) para 20.165. Estes pedidos
foram maioritariamente  apresentados por pessoas coletivas e tinham,
predominantemente, por base sinais do tipo misto ¢ verbal. Relativamente a protecao a
nivel da UE, em 2018 registou-se, comparativamente ao ano de 2017, um acréscimo de
3.3% na procura de protecao de marcas por requerentes de origem portuguesa, tendo
existido 1.867 pedidos de registo. Diferentemente, quanto a via internacional de protecao
de marcas de origem portuguesa, os dados do INPI demonstram um decréscimo de 9,7%
na procura, tendo sido apenas apresentados 187 pedidos.

Em 2019%, nos transatos meses de janeiro a abril ja foram efetuados 8088 pedidos
de registo de marcas e outros sinais distintivos do comércio junto do INPI, tendo sido
concedidos, no mesmo periodo, 6135 registos.

Na nossa visdo empirica, a sociedade do século XXI ¢ uma sociedade de consumo
massificado em que, muitas vezes, a oferta excede a procura, levando a que as empresas
sejam forgadas a delinear estratégias de marketing mais agressivas € a criar marcas mais
sedutoras. A marca é o0 DNA de uma empresa, ¢ um ativo patrimonial de relevo’ e é o

elemento de ligacdo entre a empresa e o consumidor. Por este motivo, ¢ muito importante

! Disp. https://euipo.europa.eu, consult.16/05/19.

2 Disp. https://www.wipo.int, consult.16/05/19.

3 Disp. https:/inpi.justica.gov.pt, consult. 16/05/19.

“ Disp. https://inpi.justica.gov.pt, consult.16/05/19.

> CANDELARIO MACIAS, Maria e Luisa RODRIGUEZ GRILLO (2009-10), “Un modo de entender la marca para
enfrentar la crisis empresarial”, 4D/, Vol. 30, p.143.
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que as empresas registem as marcas que criam, de modo a obterem o direito de
propriedade e exclusivo para os produtos e servigos a que a mesma se destina. Isto porque,
se “uma marca ndo estiver registada niio ha garantia de beneficio ou retorno econémico™®.

O nascimento das marcas remete-nos para tempos muito recuados na Historia que,
por escassez de tempo e de espaco, ndo teremos oportunidade de explorar’.

A marca, enquanto bem imaterial®, esta pensada para ser apercebida pelos sentidos
e identificar produtos ou servigos, distinguindo-os dos produtos ou servigcos congéneres.
Por este motivo, a marca é também denominada como sinal distintivo do comércio, na
medida em que fornece aos adquirentes o que € necessario para que estes distingam e
referenciem os produtos no mercado, ajudando-os nas suas escolhas.

O principio da liberdade de iniciativa econdmica’, previsto no art. 61.° da CRP,
permite que os inumeros sujeitos econdmicos atuem no mercado, em posicdo de
concorréncia. Como ensina CARLOS OLAVO, “a concorréncia representa a competicao
entre 0s varios empresarios para atingirem a supremacia no mercado em relacdo aos
demais, captando a preferéncia dos consumidores, dada a possibilidade de flutuagio de
escolha por parte destes”!?. O direito 4 marca representa uma excecdo a liberdade entre
concorrentes, porquanto atribui “monopdlios que restringem a margem de liberdade dos

empresarios ¢ a dose de competigdo existente no mercado”!!

. Porém, a aludida excecao
s0 pode ser vista como algo positivo que fomenta o desenvolvimento econémico.

Quem observa o novo contexto comercial sabe que a necessidade de originalidade
¢ crescente, sendo certo que o ja existe ndo se mostra suficiente para chamar e deter a
atencao do consumidor. Em nossa opinido, tal justifica-se pelo facto de o consumidor ter
a sua disposi¢do uma panoplia de ferramentas, como por exemplo antncios publicitarios,

que ajudam e ao mesmo tempo dificultam todas as suas escolhas, agu¢ando naturalmente

0 seu espirito critico e tornando-o cada vez mais exigente. Além de que, a capacidade que

¢ SAMPAIO, Gongalo De (2019), “A revisdo do cdodigo de propriedade industrial”, RDC, p. 268. (disp.
https://www.revistadedireitocomercial.com, consult.16/05/19).

7 No tocante a esta matéria remetemos, para mais desenvolvimentos, para a leitura de SERENS, Nogueira
(2007), “A monopolizagdo da concorréncia e a (re)emergéncia da tutela da marca”, Almedina, Coimbra.
8 Ou seja, enquanto um bem que ndo tem uma existéncia sensivel e que, por conseguinte, precisa de se
materializar (corpus mechanicum) de forma a poder ser apercibido pelos sentidos. Cfr. FERNANDEZ-
NOVOA, Carlos (2017), Cap. XXVII, in AA.VV., “Manual de la propiedad industrial”’, Marcial Pons,
Madrid, p. 488.

° Este principio também tem afloramentos noutras normas constitucionais, nomeadamente nos arts. 81.%/1,
al. f) ¢ 99.9/1.

19 OLAVO, Carlos (2005%), “Introducdo ao direito industrial”, RDI, Vol. IV, p. 156.

"'SOUSA E SILVA, Pedro (2011), “Direito industrial — No¢des fundamentais”, Coimbra Ed., Coimbra, p.
22.
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um empresario tem de inovar e de se distinguir constitui uma vantagem inegavel no
comércio.

As marcas convencionais estdo a esvanecer-se ¢ a saturar-se pela finitude do
abecedario e dos algarismos, ao passo que as novas tipologias de sinais distintivos ainda
se estdo a impor. Contudo, tal ndo invalida que, cada vez mais, se ou¢a falar em marcas
tateis, de posicdo, de design retail store, dinamicas, gustativas, holograficas,
monocolores, sonoras, tridimensionais e olfativas. Dentro deste catalogo de marcas, as
tridimensionais ou de forma'? s3o relativamente mais usuais quando justapostas as marcas
sensoriais.

O paradigma esta a alterar-se a medida que as inovadoras formas de marketing, que
tiram partido da experiéncia sensorial e emocional do consumidor (branding sensorial),
se consolidam. Tudo aquilo que os multiplos sentidos do Ser-Humano conseguem detetar
(um som, um odor, um sabor, uma impressao tatil, etzc) pode constituir uma indicagao
para o consumidor e, por conseguinte, cumprir a funcio de marca'’. Nas palavras de
MARTIN LINDSTROM ', “a comunicacio sensorial oferece-nos o potencial de criar um dos
tipos mais estreitos de ligacdo j& vistos entre uma marca e um consumidor”, ligacdo essa
que afeta emocionalmente o consumidor € o seu comportamento de compra.

Esta factualidade ndo passou ao lado dos marketeers que comegaram a investir no
aperfeigoamento das formas de comunicacao e dos meios por si utilizados na publicidade
e no marketing, passando a privilegiar nas suas comunicagdes comerciais os sentidos que,
a0 contrario da visdo, se encontravam até agora por explorar'>.

Nesta senda, o marketing recente tem conferido mais destaque as marcas nao
tradicionais devido a sua capacidade de despoletar emogdes no publico e de afetar as suas
decisdes de compra.

Sdo varios os interessados no gap associado a estes sinais distintivos, destacando-

se, por um lado, as empresas que j& possuem registos de marcas tradicionais e que

12 Recentemente um estudo realizado por Mitchell ADAMS, e Amanda SCARDAMAGLIA confirmou que as
marcas tridimensionais sdo a categoria mais popular de marcas ndo tradicionais registadas. Cfr. (2018)
“Non-traditional trade marks in Europe: an historical snapshot of applications and registrations”, EIPR,
Vol. 40, Is. 10, p. 623.

13 PEROT-MOREL, Marie Angéle (1996) “Les difficultés relatives aux marques de forme et & quelques types
particuliers de marques dans le cadre communautaire”, RD Industriale, Ano XLV, n.° 6, p. 257.

14(2013), “Brandsense — os segredos sensoriais que nos levam a comprar”’, Gestdo Plus, Lisboa, p. 134.
15 Na Doutrina, TORRUBIA CHALMETA, Blanca (2011-12), “El requisito de la representacién grafica: un
limite de acceso al registro para las marcas no visuales”, ADI, Vol. 32, p. 392, sublinha que a tendéncia
para a adogao de sinais ndo convencionais tem por base o facto de os estimulos que o consumidor recebe
através orgaos distintos da visdo, por se conectarem com a parte mais instintiva do nosso cérebro, poderem
ser mais eficazes.
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pretendem alargar a sua imagem comercial e aumentar o espectro de registos de marcas
e, por outro, aqueles que apostam na diferenciagdo ¢ em novas formas de aliciar o
consumidor nas suas escolhas.

Os interessados, para obterem a protecdo juridica do sinal terdo que superar as
contingéncias do registo. Nessa medida, atendendo ao proposito do nosso estudo, sdo de
destacar os progressos que se tém feito sentir relativamente a flexibilizagdo do registo de
marcas ndo tradicionais. O Novo CPI remodelou o conceito de marca ao alterar o requisito
da representagdo. Desta forma, o preenchimento deste requisito formal €, pelo menos
aparentemente, mais facil para os requerentes que, para o fazer, podem recorrer aos meios
tecnoldgicos. Porém, tendo em conta a doutrina do TJ(CE), o espirito que acompanha
este quadro legal ndo se revela tdo permissivo quanto a sua letra quer fazer parecer. Assim
sendo, considerando os interesses subjacentes ao sistema de registo, os tribunais e os
institutos que concedem o registo terdo que ser cautelosos no seu exame. Caso assim nao
suceda, serdo agravados alguns desafios criados pela necessidade de enforcement deste
tipo de marcas (e.g. podemos questionar-nos como € que o tribunal ird apurar a pratica de
crimes de imitagdo e de contrafagdo deste tipo de marcas, e quais os formatos que, no
apuramento da usurpagao ou do uso indevido, podem ser considerados pelas instancias

judicias'®).

16 MOTA, Joana (2013), “As marcas ndo tradicionais, um novo paradigma no direito da propriedade
industrial. a jurisprudéncia recente: o caso Christian Loubotin vs Yves Saint Laurent”, Actualidad Juridica
Uria Menéndez, n.° 34, p. 145.
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CAPITULO I - QUADRO LEGAL

1. Plano supranacional

Uma vez que o Direito de Marcas constitui uma ferramenta essencial do sistema de
concorréncia leal, a sua regulamentagao ¢ um assunto de particular relevo no seio da UE.
Até ao momento, ja muito se percorreu com vista a alcancar o objetivo de criar um Direito
Europeu de Marcas.

O caminho legislativo foi iniciado pela Diretiva 89/104/CEE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21/12/1988 que definiu exaustiva, mas ndo taxativamente, o
conceito de marca!’. No que concerne as legislacdes dos EM as disparidades, em matéria
de marcas, eram notaveis e, por conseguinte, foi necessario criar um instrumento
uniforme e de aplicabilidade direta. Para esse efeito, surgiu o Regulamento (CE) n.°
40/94, de 20/12/1993, que criou a marca comunitaria. Posteriormente, estes diplomas
sofreram alteragdes e foram codificados na Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 26/02 e no Regulamento (CE) n.° 207/2009, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26/02.

Decorridos alguns anos, fruto da necessidade de reforma, surgiu a Diretiva (UE)
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12 e o Regulamento (UE)
2015/2424, de 16/12. Por razdes de clareza e racionalidade, em face das alteragdes
substanciais que este ultimo diploma sofreu, procedeu-se a sua codificacio no
Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06.

O Novo CPI'®, procedeu a transposigdo para o ordenamento juridico portugués da
DM que aproxima, em matéria de marcas, as legislacdes dos EM e que, por sua vez, visou
modernizar os sistemas ja existentes e simplificar o acesso a protecdo das marcas, de
forma a impulsionar o empreendedorismo e o crescimento, em geral, da Unido e, em
particular, das empresas. Estes diplomas fazem parte de um Unico pacote legislativo e

propdem-se a alcancar dois objetivos complementares: a criacdo de um quadro legal que

17 CrRUZ, Rui Solnado Da (2008), “4 marca olfativa”, Almedina, Coimbra, p. 134, destaca que a
interpretacdo do conceito de marca ndo foi aceite de forma uniforme na doutrina. Enquanto que para alguns
Autores a nocdo ¢ ampla para “assegurar uma realidade eléstica e adaptavel a rececdo de novos sinais”,
para outros, “trata-se mais de uma indicacao aos EM, dos sinais que podem ser marcas ¢ da enunciagdo da
sua fungdo”.

18 Sobre os trabalhos preparatorios da revisdo vd. REMEDIO MARQUES, J. P. (2018), “Algumas notas sobre
a revisdo do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituido na Secretaria de Estado da Justica”, RD
Intelectual, n.° 1, p. 195-226.
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vise promover € impulsionar a inovagao e o crescimento econdémico e, por outro lado, a
manuten¢do da coexisténcia e complementaridade entre os regimes de protecao de marcas
a nivel nacional e a nivel da UE".

Os sucessivos diplomas referidos espelham a abertura®® do legislador a aceitagio
de novas marcas e simplificam a apresentacao do pedido de registo, nomeadamente
através da alteracdo da exigéncia de representagdo grafica, agora substituida pela
exigéncia de representacdo que permita determinar de modo claro e preciso o objeto de
prote¢do conferido ao seu titular’'. Atendendo ao proposito deste estudo, importa
sublinhar que a mudanca a que nos referimos ja se havia manifestado na proposta de
alteracdo de Diretiva, apresentada pela Comissdo Europeia em 27/03/2013, que teve
como fundamento um estudo realizado, entre 2009 e 2011, pelo Max Planck Institute for
Intellectual Property and Competition Law, sobre o funcionamento geral do sistema
europeu de marcas. Neste estudo, a conclusdo foi de que o requisito da representagao

J4

grafica ¢ “obsoleto” e criador de “insegurancga juridica em torno da representacdo das

marcas nio tradicionais, como os meros sons” 2.

2. Plano nacional

Estudo comparado — o Novo e o Antigo CPI

No CPI de 1940%* deu-se o grande salto quanto ao conceito e a defini¢io de marca,
tendo o legislador permitido, no seu art. 79.°, “o registo como marca de um sinal, ou

conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblematicos”. Nao obstante este elenco

19 Vd. preAmbulo do DL n.° 110/2018, de 10/12.

20 Nas versoes anteriores da DM, no art. 2.°, o legislador previa um elenco exemplificativo dos sinais que
podiam constituir marca, quando cumprissem cumulativamente o requisito do carater distintivo e o da
suscetibilidade de representacdo grafica. A atual DM, no seu art. 3.°, continua a prever
exemplificativamente quais os sinais que podem constituir marca e inclui expressamente os sinais que
consistam em cores e em sons, desde que estes tenham carater distintivo e sejam suscetiveis de serem
representados através de meios graficos ou através de qualquer outro meio tecnicamente possivel.

2! Tal ideia est4 confirmada no considerando 13 da DM onde se prevé que “devera ser permitido apresentar
o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponivel e, portanto, ndo
necessariamente por meios graficos desde que a representacdo ofereca garantias satisfatorias para esse
efeito”.

22 Vd. pp. 5-6 (disp. https://eur-lex.europa.eu, consult. 16/05/19).

2 Disp. https://dre.pt , consult. 16/05/19.
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taxativo, NOGUEIRA SERENS? ji4 se pronunciava favoravelmente’® quanto a
admissibilidade das marcas tridimensionais, madxime, a forma da embalagem.

526 que trouxe consigo o alargamento do

Posteriormente foi publicado o CPI de 199
catdlogo de marcas admitidas, passando a constar da letra da lei (art. 165.°/1 ¢ 2) a
defini¢do de marca como “sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representagao
grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros,
sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas” e também ‘“‘as frases
publicitarias para produtos ou servigos a que respeitem, independentemente do direito de
autor, desde que possuam cardter distintivo”. Daqui resulta uma enumeragdo
exemplificativa que — para além das marcas figurativas, nominativas e mistas — incluia as
marcas de forma do produto ou embalagem e os sons?’. As incorre¢des existentes neste
cddigo levaram a sua substituicdo em 2003. Contudo, em matéria de marcas o status quo
manteve-se mais ou menos inalterado, permanecendo quase ipsis verbis, no art. 222.° do
CPIde 2003, a defini¢do de marca que constava do CPI de 1995. Nesta senda, o legislador
previu um elenco exemplificativo de sinais que podem constituir marcas e postulou na
letra da lei a possibilidade de registo de marcas tradicionais e ndo tradicionais, quando
estas respeitem os requisitos da capacidade distintiva e da suscetibilidade de
representacdo grafica. Na andlise destes requisitos muitas foram as davidas que se
levantaram na doutrina, na jurisprudéncia e no proprio INPI (como adiante se expord).

O Novo CPI?®, define positivamente o conceito de marca no seu art. 208.° (que tem
carater exemplificativo, atente-se no advérbio “nomeadamente”) e delimita 0 mesmo
conceito no postulado do art. 209.°, onde o legislador enumera os sinais insuscetiveis de
registo. Da articulagdo destas normas resulta, grosso modo, que a marca pode ser
constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representacao grafica ou que
possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o

objeto de protecdo que seja conferido ao seu titular, desde que sejam adequados a

24 (1991), “Marcas de forma”, CJ, Tomo XVI, pp. 58 e ss.. Id., VASCO DA GAMA LOBO XAVIER em nota
de concordéancia, pp. 78-79.

25 Em sentido contrario pronunciava-se CORREIA, Ferrer (1973), “Ligées de direito comercial”, Vol. 1,
Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 323, n. 2, por considerar a marca um elemento extrinseco a estrutura
do objeto.

26 Disp. https://dre.pt , consult. 16/05/19.

27 Sendo este um fator evidenciador da derrogagdo do principio da independéncia fisica da marca, segundo
o qual “o produto teria de estar acabado sob o ponto de vista essencial, funcional ou estético,
independentemente da marca”, cfi. GONCALVES, Couto (2009), “Objeto. Sinais protegiveis. Modalidades”,
RDI, Vol. VI, p. 275.

28 Com inicio de vigéncia em 01/07/19.
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distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas. Ficam assim
excluidas as marcas sem qualquer carater distintivo e as marcas que sejam exclusivamente
constituidas por indicagdes que possam servir no comércio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino e a proveniéncia geografica, ou outras caracteristicas
dos produtos ou dos servigos. Esta defini¢ao deve ainda ser complementada pelo disposto
no art. 218.° que enuncia os motivos absolutos de recursa do registo.

Da confluéncia destas normas, destacamos trés condigdes essenciais (e
cumulativas) de registabilidade da marca — em primeiro lugar, tem que estar em causa um

sinal?’;

em segundo lugar, tem de ser suscetivel de representagao e, em terceiro lugar, tem
de ter carater distintivo. Sendo certo que, a reunido destes requisitos podera, em
principio®®, dar origem a um sinal passivel de ser registado como marca.

Aqui chegados, podemos concluir que o Novo CPI prevé a trilogia classica de
marcas — comummente denominadas por marcas figurativas (que se caracterizam pelo
uso de uma certa figura ou emblema, ou seja, pelo uso de um certo grafismo), nominativas
(que sdo constituidas por nomes ou palavras, integrando um determinado fonema, um
sinal ou um conjunto de sinais nominativos) e mistas (que sdo compostas
simultaneamente por elementos figurativos e nominativos) — e, para além destas, admite
que sejam registadas marcas ndo tradicionais, tais como as tridimensionais,
monocromaticas € sonoras a que o legislador faz expressamente mencgao no art. 208.°.

No novo CPI merece destaque a inclusdo expressa da “cor” enquanto sinal que

pode per se constituir marca’'.

2 A jurisprudéncia considera que o conceito de “sinal” tem que ser entendido em sentido amplo,
considerando-se que um sinal € registavel quando se traduza numa mensagem que possa ser apreendida por
um dos cincos sentidos — Veja-se o Ac. TJ(CE), de 25/01/07, proc. n.° C-321/03, entre Dyson Ltd v.
Registrar of trade marks (Ac. Dyson), (consult. 16/05/19).

30 Dizemos “em principio” porque também é necessario que ndo se verifique nenhum outro impedimento
de registo (relativo ou absoluto).

31 Tendo em conta o disposto no art. 223.%/1, al. €) do CPI de 2003 a cor per se estava impossibilitada de
ser registada como marca. Todavia, atendendo hé ja anterior e vinculativa jurisprudéncia do TJ(CE), a
inclusdo deste sinal no art. 208.° ndo opera uma verdadeira novidade. Sobre esta questdo vd. AA.VV. (2017),
“Parecer sobre a proposta de revisao do CPI”, p. 16, (disp. https://app.parlamento.pt, consult.16/05/19).
Como exemplo jurisprudencial, entre outros, atente-se no Ac. TI(CE), de 06/05/03, proc. n.° C-104/01,
entre Libertel Groep BV e Benelux — Merkenbureau (Ac. Libertel), (consult. 16/05/19), onde se discutiu
pela primeira vez a possibilidade de uma cor tnica ser registada como marca.

Capitulo I — Quadro Legal | 8


https://app.parlamento.pt/

Marcas Nao Tradicionais — O desprender da era do papel: o requisito da representagdo em analise

CAPITULO II - MARCAS

1. Consideracoes gerais

No respeitante a no¢do de marca, acolhemos o entendimento de COUTINHO DE
ABREU*?, e definimos as marcas como “signos (ou sinais) suscetiveis de representagio
objetiva e autdbnoma destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos
idénticos ou afins”. Ainda que seja possivel encontrar diversas nogdes de marca mais ou
menos uniformes, ndo podemos ignorar que, por forca das flutuagdes do mercado e do
aparecimento de novos produtos, a no¢ao de marca ¢ variavel.

Para uma abordagem mais compreensiva da questdo de que agora nos ocupamos,
interessa dividir a aludida defini¢do em duas partes.

Comegando pelo fim, cabe-nos elencar, ainda que de forma laconica, quais as
fungdes especificas da marca enquanto sinal distintivo do comércio. Para o efeito,
seguindo o douto entendimento de COUTO GONCALVES*®, podemos apontar 3 fungdes
essenciais a marca: 1) a fungdo distintiva enquanto fungdo essencial, segundo a qual a
“marca distingue e garante que os produtos ou servicos se reportam a uma pessoa que
assume em relacdo aos mesmos o 6nus pelo seu uso nao enganoso”. Tal finalidade consta
da letra da lei, veja-se o art. 228.° in fine; 2) a funcdo derivada de garantia de qualidade
dos produtos e servigos, na medida em que a marca “ndo garante, directamente, a
qualidade dos produtos ou servicos marcados, mas garante indirectamente essa qualidade
por referéncia dos produtos ou servicos a uma origem ndo enganosa’; 3) a func¢do
complementar que consiste na fun¢@o publicitaria que a marca pode desempenhar nalguns
casos para promog¢ao dos produtos ou servicos que assinala.

No tocante a necessidade de representagdo objetiva e autdbnoma cumpre-nos
relembrar que se trata de um requisito de grande importancia para efeitos de exame,
publicacdo e consulta piblica da marca. Como em momento oportuno se detalhara, muitas
sdo as exigeéncias a que a representacao tem que obedecer e, consequentemente, escassas

serdo as possibilidades de registo de sinais nao tradicionais.

32 ABREU, Jorge Coutinho (2018), “Curso de direito comercial”, Vol. I, Almedina, Coimbra, p. 372.
33 GONCALVES, Couto (2019), “Manual de direito industrial — Propriedade intelectual e concorréncia
desleal”, Almedina, Coimbra, p. 186.
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O nascimento dos direitos de propriedade industrial ndo é automatico®, carecendo
de um prévio procedimento administrativo através do qual a autoridade publica e os
interessados, desempenhando papéis diferentes, exercem uma fiscalizagdo prévia a
conformidade legal do pedido e averiguam se estdo ou ndo reunidos os elementos de que
a lei faz depender a protecao conferida pelo Direito de Marcas. Ainda que a nossa
abordagem seja predominantemente direcionada para plano nacional, importa referir que
o registo pode ser feito em quatro niveis: 1) a nivel nacional o registo ¢ feito no INPI e
concede protegao dentro do pais de registo; 2) a nivel regional, e no caso da Europa,
podemos indicar o registo feito no BOIP, que confere protecao na Bélgica, Paises Baixos
e/ou Luxemburgo; 3) a nivel da UE o registo ¢ feito junto do IPIUE e confere protecao
em todos os EM; 4) a nivel internacional o registo ¢ feito através da OMPI e concede uma
protecao de ambito alargado, nomeadamente ao nivel de qualquer pais signatario do PAM
que seja designado no respetivo pedido™.

Entre nos, o registo é a fonte tradicional do direito de exclusivo da marca®®. No
entanto, a letra da lei, nos arts. 17.%1, 40.°, 213.° ¢ 226.°/1, também protege aquele que
usa uma marca livre ndo registada, pelo periodo de 6 meses contados desde o seu uso
inicial (sendo certo que, apos este periodo, a protecao conferida passa a ser apenas no
ambito da concorréncia desleal). Também a DM, ainda que esteja pensada para um
sistema de registo constitutivo, prevé a possibilidade de prote¢dao das marcas através do
uso (art. 5.°/4, al. a) DM).

Na sua obra, COUTO GONGALVES®’ alude para o facto de, em regra, nio existirem
sistemas puros de aquisicdo do direito de marca, em razao de a prioridade de uso € a
inscri¢do no registo andarem quase sempre de maos dadas. Embora haja uma tendéncia
para que o registo seja a forma predominante de aquisi¢do no Direito de Marcas, temos
que ter sempre presente que os ordenamentos juridicos ndo estdo pensados de forma
absoluta e exclusiva para o uso ou para o registo. Para este Autor, o refor¢o do registo

deve-se a sofisticacdo e desenvolvimento da vida econdémica e as, cada vez mais

3% Diferentemente do que acontece no ambito dos direitos de autor em que “o direito de exclusivo é
reconhecido independentemente de registo, depdsito, ou qualquer outra formalidade”, tal como previsto no
art. 12.°do CDADC.

35 Estas e outras informagdes estdo disponiveis no sitio da internet do INPI que, desde 2001, colocou
também online o portal da rede de gabinetes de apoio a promogdo da propriedade industrial que ajudam a
esclarecer e promover os pedidos de registo.

36 Vd. os arts. 74.° ¢ 85.° do CPI de 1940, os arts. 6.°, 165.° ¢ 171.° do CPI de 1995, os arts. 7.°, 224.°e¢ 227.°
do CPI de 2003 e os arts. 7.°,210.°e 213.°.

37(2019), op. cit., pp. 187. € ss..
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reforgadas, exigéncias de seguranga juridica que nao se compadecem com a dificuldade
de prova associada ao uso.

No nosso pais, o registo®® é o modo mais importante de constitui¢io neste ramo de
Direito e ¢ ele quem confere ao requerente um direito de exclusivo a exploragdo
econdmica e, correspetivamente, confere um direito de obstar a que terceiros tirem partido
da marca registada sem a devida autorizacdo®. O registo puiblico permite a objetivacio e
delimitagdo do bem imaterial tutelado, assegura de forma eficiente a salvaguarda dos
interesses em jogo (o interesse publico, dos consumidores e dos concorrentes) e, também,
contribui para a uniformizagao do Direito de Marcas. Além do mais, o registo permite
catalogar as marcas existentes e conhecer das suas vicissitudes (de nulidade, caducidade,
licenciamento, efc), funcionando como uma espécie de filtro que, a priori € a posteriori,
assegura a satisfacdo das necessidades de transparéncia e de seguranca juridica.

O registo institui um direito valido pelo periodo de 10 anos*’ e que, posteriormente,
pode ser indefinidamente renovado, total ou parcialmente, por iguais periodos (art. 247.°).
Enquanto vigora o registo, o legislador confere ao titular da marca um “quase-monopolio”
sobre ela, permitindo que este usufrua da estabilidade e dos meios de defesa de que dispoe
para garantia da inviolabilidade do seu direito. O titular da marca registada disfruta de
uma posi¢ao juridica estavel que se pode prolongar ad eternum e, na nossa perspetiva,
esse ¢ o fator que desencadeia as exigéncias da jurisprudéncia do TJ(UE) e as cautelas do
legislador nacional e da UE quanto a admissibilidade de registo de alguns sinais ou

conjunto de sinais.

38 Note-se que, tal como do consta art. 222.%/1, al. b), no requerimento de pedido de registo deve constar a
indica¢do dos “produtos ou servigos a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da
classificagdo internacional dos produtos e servigos, sendo cada grupo precedido do niimero da classe a
quem pertence, ¢ designados com clareza e precisdo suficientes, de preferéncia pelos termos da lista
alfabética da referida classificacdo, que permitam determinar o ambito de prote¢do requerido”. A
classificagd@o a que aqui se faz mengdo serve para efeitos organizativos/arquivo e ¢ a prevista pelo Acordo
de Nice, de 15 de junho de 1957, relativo a classificagdo internacional dos produtos e servigos, onde sdo
previstas 45 classes.

39 Sem prejuizo da prote¢io que é conferida 4 marca ndo registada. Contudo, GONCALVES, Couto (2019),
op. cit, pp. 189-191, assinala que em todos os paises se denota uma tendencial acentuagdo do registo como
modo de aquisi¢do predominante do direito de marca (enquanto direito subjetivo e absoluto), apagando-se
gradualmente o uso como fonte de direito.

40 Advertimos que, por imposigdo do art. 48.°/1 da DM, este periodo de 10 anos passa a ser contado da data
de apresentacao do respetivo pedido e nao da data da concessdo, como acontecia na vigéncia dos codigos
anteriores.
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No Direito de Marcas vigora o principio da liberdade na composigdo, pese embora

a existéncia de limites intrinsecos (respeitantes ao sinal em si mesmo) e extrinsecos
(relacionados com a existéncia de direitos anteriores)*!.

Atendendo ao objeto do nosso estudo, vamos cingir-nos a analise dos limites

intrinsecos que se impdem, designadamente a necessidade de representacdo e a

capacidade distintiva*?.

2. Limites intrinsecos a composi¢cido da marca

2.1 Necessidade de representacio (grafica ou nio)

O requisito da representacdo tem finalidades muito marcantes ao longo da vida da
marca®. Dai que o legislador, os tribunais e os institutos que concedem o registo lhe
tenham dado tanta importancia ao longo dos tempos.

Como ja referimos, esta exigéncia foi introduzida pela DM de 1988, estando prevista
no art. 2.° com epigrafe “sinais susceptiveis de constituir marca”. No plano nacional,
surgiu, pela primeira vez, no art. 165.°/1 do CPI de 1995 e foi reafirmado no CPI de 2003
onde est4 postulado no art. 222.°.4

DAMASO COLOMER esclareceu que representar graficamente ¢ descrever algo
utilizando simbolos suscetiveis de serem desenhados/inscritos em papel de forma
compreensivel e visivelmente percetivel®.

O requisito de representagio grafica justifica-se por duas*® ordens de razdes — uma

de ordem técnica, na medida em que ajuda a apreciag@o do pedido de registo pela entidade

41 OLAvO, Carlos (2005%), “Propriedade industrial — Sinais distintivos do comércio, Concorréncia
Desleal”, Vol. I, Almedina, Coimbra, pp. 91e ss.

2 Id., pp. 90-91, este Autor menciona que existem outros limites intrinsecos que ndo podem ser esquecidos
e que decorrem de outros interesses acautelados pela lei, Sao eles, o disposto nas als. do art. 231.°,n.° 3 e
o principio da verdade vertido no art. 232.°, n.° 1 al. b).

43 Sobre esta matéria, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos (2017), op. cit, p. 489, refere, a titulo de exemplo, que a
representacao ¢ importante para que possa haver publicagdo e para que possam ser aplicadas as proibicdes
de registo previstas na lei no caso de a marca nio ser devidamente representada. No tocante aos momentos
posteriores ao registo, menciona, exemplificativamente, que no caso de colisdo de marcas o tribunal vai
precisar de informagdo clara e suficiente acerca das marcas em causa, informagdo essa que deve constar
das publicagdes oficiais onde as marcas estdo representadas.

4 Note-se que o surgimento requisito de representagdo grafica foi de “para-quedas”. Isto porque, o
legislador ndo lhe fez qualquer mencdo introdutdria no preambulo do CPI de 1995 nem, tampouco, o
legislador comunitario o fez nos considerandos da DM de 1988.

4 Cfi. ponto 37 das suas conclusdes enquanto AG, apresentadas em 06/11/01 e que precederam o Ac.
Sieckmann (disp. http://curia.europa.eu/jurisp, consult. 16/05/19).

46 BENTLY, Lionel et. al. (2018), “Intellectual property law — I copy therefore I am” Oxford University
Press, Oxford, p. 934, enuncia uma terceira razdo de carater administrativo que consiste no facto de a
respresentacao grafica permitir que o sinal seja mais facilmente classificado e comparado com outros.
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competente e a sua publicagdo; e outra de ordem juridica, uma vez que ¢ necessaria para
delimitar o objeto de protegdo conferido a marca*’.

Quanto a esta matéria, muitas eram as duvidas e as criticas por parte da doutrina por
se entender que, por obstar ou dificultar o registo de alguns sinais, a exigéncia de
representacao grafica nao devia integrar o conceito de marca. Neste sentido BLANCA
CHAMBLE® sublinha que este é um requisito de carater burocratico que ndo se adapta aos
sinais ndo visiveis e que implica um desfasamento, ndo desejavel, entre o registo e a
realidade além do registo, prejudicando consequentemente os interesses dos operadores
econdmicos ¢ o fomento da inovagdo. Tal desfasamento consiste no facto de o
consumidor percecionar e identificar como marcas sinais para além daqueles que sdo
representaveis graficamente, ou seja, para além daqueles que sdo visiveis®.

Na mesma linha, MARCO ARCALA>® e SERGIO BALANA®! referem que, ao contrario
do requisito da capacidade distintiva que € de primeira ordem, de tipo material e que se
baseia na fun¢do da marca, a representagdo grafica é um requisito formal, objetivo e
funcional, que apenas atende a dindmica do registo. Para estes Autores, s o requisito da
capacidade distintiva ¢ que opera na comunicagdo entre os agentes economicos € 0s
consumidores e, assim sendo, sO este ¢ que deveria ter o poder de limitar ou obstar o
registo. OTERO LASTRES™, refere que a necessidade de representacio’® grafica é uma
limitagdo estrutural introduzida no conceito de marca que, por sua vez, limita os sentidos

através dos quais se pode aperceber a marca e os sinais que podem constitui-la.

47 CARVALHO, Maria Miguel (2018), “A transposi¢do da Diretiva sobre marcas no projecto do codigo de
propriedade industrial”, RD Intelectual, n.° 2, pp. 221-222.

48(2011-12), op. cit., pp. 291-292.

4 MARCO ARCALA, Luis (2001), “Las causas de denegacion de registro de la marca comunitaria”, Tirant
lo Blanch, Valencia, p. 122, critica a equiparacdo da representacdo grafica a percecdo visual, defendendo
que ¢ possivel representar graficamente qualquer perce¢do, uma vez que pode ser utilizado um codigo de
sinais pré-estabelecido para operar a representagdo (e.g. o pentagrama).

30(2001), “La tipificacion de la falta de caracter distintivo como motivo de denegacion absoluto en la nueva
Ley Espafiola”, ADI, Tomo XXII, p. 115.

51 (2005-06), “El entorno digital ;Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la
capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, 4D/, Tomo XXVI, p. 26.
52(2001), “La definicion legal de marca en la nueva Ley Espafiola de marcas”, ADI, Tomo XXII, pp. 200-
215.

3 Id., pp. 203-204, este Autor faz um apontamento sobre a escolha, por parte do legislador, do termo
“representagdo grafica”, o qual considera ser infeliz. Para este Autor, ¢ mais rigoroso falar em “reprodugao
grafica” uma vez que a palavra reprodugdo tem um significado mais restrito (“cosa que reproduce o copia
un original”’), deferentemente da palavra representacdo que € mais ampla e imprecisa (“accion y efecto de
representar (...) hacer presente algo con palabras y figuras que la imaginacion retiene ”). Este reparo surge
porque o problema da interpretagdo ampla do registo deriva da escolha terminoldgica e justifica-se no facto
de a ratio desta exigéncia se materializar na necessidade de salvaguarda da seguranca juridica. Pese embora
esta leitura impega que os sinais ndo tradicionais cumpram este requisito, o Autor vislumbra a possibilidade
de, nestes casos, falar-se em “representacdo grafica” do sinal através da sua descrig@o.
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Compreendemos que a introdugdo deste requisito no conceito de marca ¢ fruto da
harmonizagdo de acordo com os textos comunitarios que, em primeiro lugar, o fizeram.
Porém, este Autor destaca, a nosso ver bem, que esta inclusdo ¢ uma forte limitacdo em
face dos avancos tecnoldgicos cada vez mais marcados — isto porque, o que hoje nao pode
ser representado e registado como marca pode sé-lo amanha e, portanto, ¢ inegavel que
fechar o conceito de marca ¢ para-lo no tempo. Ora, partindo do principio de que o
objetivo do legislador ¢ impedir o registo dos sinais que ndo possam ser representados
graficamente, bastava que a exigéncia da representacdo grafica constasse do
procedimento que antecede o registo. Nao obstante, importa enfatizar que o verdadeiro
requisito da marca ¢ a sua capacidade distintiva e, nessa medida, ainda que o sinal (ou
conjunto de sinais) ndo seja registavel, se estiver cumprida a sua fungdo essencial nunca
deixara de ser marca na sua esséncia.

A nossa abordagem atende aos dois lados da medalha e, por conseguinte, cumpre-
nos realgar que a exigéncia que aqui se discute ndo pode ser vista como uma arbitrariedade
do legislador nacional ou da UE, na medida em que d4 cumprimento a necessidade de
seguranga juridica que um sistema de registo constitutivo impde (de forma a que a
autoridade de registo consiga identificar e delimitar o objeto do registo e que o titular
saiba qual o Ambito de prote¢io do seu direito)>*.

Aqui chegados, ¢ imperativo apurar como € que deve ser interpretado este requisito
— a suscetibilidade de representagdo grafica tem que espelhar, por si s, os elementos que
compdem o sinal que se pretende registar, adotando-se uma interpretacdo restrita? Ou,
em sentido amplo, basta que a representacao grafica seja indireta e complementada com
outras formas de identificagdo e fixagao?

Podemos ainda perspetivar uma terceira via de interpretacdo atendendo ao facto de
em 11/02/1999%, o IHMI, ter concedido®® o pedido referente a uma marca olfativa para
bolas de ténis com “the smell of fresh grass”, graficamente representada por esta

descrigio verbal e com a mencdo de que se tratava de uma marca olfativa®’. Entendemos

34 Couto, Gongalves (2009), op. cit., p. 276.

55 Processo n.° R-156/1998-2 (marca comunitaria n.° 428870).

56 Surpreendentemente este tnico registo caducou a 11/12/2006, sem ter sido renovado.

570 Instituto sedeado em Alicante considerou que o registo devia ser recusado porque a descrigdo do sinal
ndo preenche o requisito da representacdo grafica e ndo possibilitar determinar e delimitar o alcance da
protecdo e, mais, destacou que o facto de marca estar registada no Benelux e no Reino Unido ndo ¢
determinante para evitar a recusa. Em face da recusa, o requerente interp0s recurso que foi atribuido a 2.*
Camara, a qual se debrugou sobre a matéria da representagdo grafica e concluiu que manter a recusa seria
o mesmo que excluir, de um modo geral, todas as marcas olfativas por inobservancia do requisito da
representacdo grafica. Pelo que ficou decidido que a descricdo e a mengdo como “marca olfativa” eram
suficientes para que a marca pudesse ser registada. Cfr. GONCALVES, Couto (2009), op. cit., pp. 291-292.
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que esta decisao do IHMI se mostra pouco convincente e demasiado generosa no que toca
a sua fundamentagio’®. Prova disso é que, 3 anos mais tarde, com um entendimento muito
mais exigente passamos de 8 para 80 e a jurisprudéncia construiu um “muro” que s6 pode
ser ultrapassado com grande proeza e imaginagio — referimo-nos ao caso “Sieckmann >’
onde o TJ(CE) se pronunciou a propdsito da interpretagao do 2.° art. da DM de 1988.
Neste caso foi discutida a questdo da representacdo grafica e foi apreciada a
possibilidade de registo de uma marca olfativa. Esta decisdo ¢ um marco jurisprudencial
por ter fixado jurisprudéncia que tem sido reafirmada®® em Acs. posteriores e por
esclarecer como ¢ que deve ser interpretado o requisito da representacdo grafica. Para
balizar a interpretacdo daquela norma, o TJ(CE) enunciou os chamados “critérios
Sieckmann”, estabelecendo que, para que o requisito em aprego se considere preenchido,
tém que estar verificadas sete caracteristicas — clareza, precisdo, completude, facil
acessibilidade, intangibilidade, durabilidade e objetividade®!. Da convergéncia destas
condig¢des, resulta claro que a interpretacdo adotada pelo TJ(CE) € restritiva e criadora de
dificuldades para aqueles que pretendem registar as ditas marcas ndo convencionais,
podendo, no limite, inviabilizar as possibilidades de registo. Desta feita, parece-nos que
o TJ(CE) considerou como elemento essencial que seja sempre possivel, para a entidade
que assegura o registo, para o titular da marca e para terceiros, determinar e delimitar o
objeto de protecao legal como marca. Compreendemos que assim seja, desde logo porque

durante o longo do periodo em que esté vigente o registo, deve ser sempre salvaguardada

38 Isto porque, tal como destaca FERNANDEZ-NOVOA (2004), “Tratado sobre derecho de marcas”’, Marcial
Pons, Madrid, p. 44, bem vistas as coisas, esta decisdo vem substituir o requisito da representagdo grafica
pela descrigdo da marca.

3 Ac. do TI(CE), de 12/12/02, proc. n.° C-273/00, entre Ralph Sieckmann e Deutsches Patent-und
Markenamt (Ac. Sieckmann), consult. 16/05/19. Ralf Sieckmann apresentou no Instituto Alemao de
Patentes e Marcas um pedido de registo de uma marca olfativa de cianato de metilo (éster metilico de acido
de canela), descrita através da sua formula quimica estrutural (C6H5-CH=CHCOOCH3), de uma amostra
e da descri¢do de que o aroma ¢ habitualmente reconhecido como “balsdmico-frutado com ligeiras notas
de canela”. O instituto indeferiu o pedido com o argumento de que existiam dividas relativamente a
capacidade distintiva da marca e quanto a sua possibilidade de representag@o grafica. Do indeferimento,
Sieckmann recorreu para o Tribunal Federal de Patentes que, perante a divida levou a questdo o TJ(CE)
para que este esclarecesse qual a interpretagdo a dar ao art. 2.° da DM de 1988.

% Vd., e.g. o Ac. do TPL, de 27/10/05, proc. n.° T-305/04, entre Eden SARL e IHMI (Ac. Eden), consult.
16/05/19. Neste caso, o TPI recusou o registo de uma marca de odor descrita como “odor de morango
maduro”, acompanhada da imagem a cores de um morango. Nesta decisdo, o Tribunal destacou que ndo
existe uma classificagdo internacional de odores geralmente aceite que permita a identificacdo clara e
precisa do sinal olfativo e acrescentou que a imagem do morango nao constitui uma representagao grafica.
Outro exemplo, relativamente as marcas sonoras, ¢ o Ac. do TI(CE), de 27/11/03, proc. n.° C-283/01, entre
Shield Mark e Kist (Ac. Shield), consult. 16/05/19.

81 Cfr. os pontos 45 a 55 do Ac. Sieckmann.
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a integridade fisica da marca e deve ser assegurada a sua durabilidade e estabilidade®?,
por forma a garantir que marca seja sempre passivel de reconhecimento e de comparagao
com os novos pedidos de registo que possam surgir.

A interpretagcdo restritiva e exigente do TJ(CE) coloca grandes entraves a
admissibilidade das marcas que nao sejam apreensiveis pela visao e justifica-se pela
inquietacao de o direito das marcas “ndo resvalar para um terreno pantanoso de atribuicao
de direitos com menos estabilidade, objetividade e sem observagdo do necessario
equilibrio entre o direito privativo, liberdade de concorréncia, interesse dos consumidores
e funcionamento do mercado”®’.

CouTO GONCALVES®, faz uma analise critica desta decisio do TJ(CE) onde
descortina alguns aspetos que consideramos fulcrais. Este Autor considera que o facto de
os requisitos da representacdo grafica ndo se encontrarem cumpridos através de uma
formula quimica, de uma descricdo verbal, de uma amostra ou da conjugagdo destes
elementos ¢, vincadamente, contraditério com a resposta positiva dada pelo TJ(CE) a
questdo de saber se os sinais ndo visuais podem constituir marca quando cumpram o
requisito material e formal a que estdo sujeitas. Aparentemente, o TJ(CE) admite o registo
destes sinais no plano tedrico e ndo permite que tal possibilidade se reproduza no plano
pratico, apesar de todos os esforgos por parte do requerente. Acrescenta o Autor que ndo
se preenchendo o referido requisito através da formula quimica (que ¢ um meio grafico,
ainda que indireto) “o problema deixa de ser de insusceptibilidade de representacio
gréfica para passar a ser, eventualmente, um problema de falta de capacidade distintiva™®
— nesta linha de raciocinio, entende, ainda, que o TJ(CE) devia considerar o requisito

formal preenchido por via indireta e remeter ao Tribunal de reenvio a aprecia¢do dos

demais.

62 A durabilidade e a estabilidade sdo mais facilmente asseguradas através da representacio gréfica, o que
ndo significa que ndo existam meios tecnoldgicos que permitam a representagdo nestes termos. Como
sublinha ROCHA, Manuel Durdes (2017), “Marcas Sensoriais”, Revista AB Instantia, Ano V, n.° 7,
Almedina, Coimbra, p. 115, estas caracteristicas poderdo ser observadas nas marcas sonoras e olfativas,
mas dificilmente se verificaram no que se reporta as marcas gustativas.

8 Courto, Gongalves (2009), op. cit., p. 277.

64(2003), “A marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representagio grafica — Ac. do Tribunal de
Justiga, de 12.12.2002, P. C- 273/00”, CDP, n.° 1, pp. 23-25.

5 Na medida em que s6 em casos excecionais ¢ que um odor tem capacidade de distinguir produtos ou
servigos. E dificil descrever um aroma porque ha muita subjetividade envolvida na “leitura” dos cheiros e,
para além disso, para que tenha capacidade distintiva, o odor tem que ser arbitrario e ndo necessario ou
descritivo do produto.
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Reconhecemos que a combinagado das varias formas de representagdo utilizadas pode
gerar alguma confusio e subjetividade de interpretacdes®® mas, ainda assim,
consideramos que o TJ(CE), na anélise individual de cada uma, foi demasiado drastico
na forma como fechou as portas ao registo do sinal.

Considerando a exponencial evolugdo tecnologica, parece-nos razoavel que o
registo seja pensado, modernizado e preparado para a catalogacdo e prote¢do de todos os
sinais que possam ser apercebidos pelos nossos sentidos € memorizados pela nossa
consciéncia como distintivos de um produto ou servigo. Por conseguinte, o legislador da
UE previu na DM a eliminagao do requisito da representagao grafica e, posteriormente,
tal comportamento foi adotado pelo legislador nacional no Novo CPL

A redagdo constante do Novo CPI ¢ a forma de a propriedade intelectual acompanhar
o avanco dos tempos e surge para agilizar o sistema de marcas, dando resposta a urgéncia
de registo dos sinais ndo tradicionais. Desta feita, passa a ser possivel a representacdo
grafica e qualquer representacao que de forma clara e precisa permita determinar o objeto
da prote¢do conferida ao seu titular®’.

Numa perspetiva otimista, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA®® destaca que a
eliminagdo do requisito da representacao grafica constitui uma “liberalizacao do sinal que
pode construir uma marca registada”, desencadeada pela evolugdo, pelos novos modos
de representagdo e de fixacao no registo, nao podendo deixar de ser vista como “um marco
do nascimento de uma nova era no Direito de Marcas na Europa, seja porque libertou a
marca do espartilho de um requisito em que a mesma j& ndo se continha de facto, como a
recoloca a final juridicamente a vista dos fins para que lhe ¢ atribuido o registo e o direito
de exclusivo que a protege — a funcdo distintiva eficiente que ¢ condicdo da leal
concorréncia”.

MARIA MIGUEL CARVALHO®, concorda com esta mudanca legislativa, mas faz um

reparo por considerar que teria sido melhor se o legislador aproveitasse o ensejo de

% Neste sentido, AHUJA, V. K. (2010), “Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law”,
EIPR,Vol. 32, 1Is. 11, p. 576. Id., vd. as conclusdes do AG DAMASO COLOMER, op. cit., ponto 43.

67 Referindo-se ao art. 4.° do RMUE e 2.° da DM, que tém correspetividade no art. 208.°, MARCO ARCALA,
Luis (2015-16), “La nueva regulacion del derecho de marcas en la Union Europea — Comentario breve de
la nueva Directiva sobre marcas y de la modificacion del Reglamento sobre la marca de la Union Europea”,
ADI, Vol. 36, p. 395, alerta que, com esta nova redagao, se abrir um novo debate sobre o que é que se deve
entender por representagio suficiente do sinal a proteger.

%8 (2018), “A nova Diretiva europeia sobre marcas e a sua transposi¢do para Portugal”, RD Intelectual, n.°
1, p. 82.

9 (2018), “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, p.
5, in AAVV., “Law & Technology — E-Tec Yearbook” (disp. http://www.jusgov.uminho.pt/, consult.
16/05/19).
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mudancga legislativa e retirasse, de uma vez por todas, o requisito representacdo do
conceito de marca. A Autora critica ainda o facto de a letra da lei se apresentar de forma
disjuntiva, o que pode dar azo a confusio no intérprete’’. Em boa verdade, concordamos
que a expressao “ou” que consta do art. 208.° pode, atendendo a sua organizacao, induzir
em erro — pois, aparentemente a representacdo grafica € exigida para os sinais que sejam
palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, cor, forma do produto ou da
embalagem e, diferentemente, a representagdo de forma clara e precisa ¢ exigida para os
demais sinais ou conjuntos de sinais. A nosso ver, ao adotar esta técnica legislativa o
legislador ndo esta a conferir a importancia merecida a expressao “possibilidade de
representacao de forma clara e precisa”, mantendo o destaque e a primazia para a mengao
a representacdo grafica (que de agora em diante deve ser vista apenas como uma das
muitas formas possiveis de representacdo). Atendendo a esta realidade, afigura-se-nos,
salvo melhor opinido, que seria preferivel que constasse da letra da lei, mais precisamente
do art. 208.°, uma so referéncia a “representacdo”, erradicando-se a expressdo “grafica”’!.
Relativamente a especificagdo dos modos de representagdo entendemos que a execucao
de tal tarefa deve ser feita através de linhas de orientagdo por parte do INPI ou através de
um eventual Regulamento de execucao.

De modo a facilitar o processo de transposi¢do da DM e a sustentar o seu impacto
harmonizador, os institutos da propriedade industrial e o IPIUE desenvolveram a
“Comunicagio comum sobre a representacdo de novos tipos de marcas”’? que, ainda que
sem carater vinculativo, estabelece de forma atualizada as diretrizes estabelecidas pelos
EM. Este documento tem como objetivo uniformizar os meios de representagdo dos
diferentes tipos de marcas e contém uma abordagem quanto aos formatos de
representacao aceitaveis para representacao de algumas das marcas ndo tradicionais (e.g.
JPEG e MP4).

Volvidos mais de 15 anos, a doutrina do Ac. Sieckmann tem total amparo no
considerando n.° 13 da DM e no considerando n.° 10 do RMUE, onde sdo elencados os 7
critérios cumulativos de que o TJ(CE) fez depender a verificagdo da exigéncia da
representacdo grafica. Refira-se, a este proposito, que ndo serd de estranhar que o

intérprete pense que o novo paradigma legislativo ¢ utdpico, visto que a mudanca da letra

i, p.9.

"I Tal como foi feito no ordenamento juridico espanhol que adotou a organizagdo que consta do art. 3.° da
DM. Cfr. art. 4.° da Ley de Marcas, n.° 17/2001, de 07/12 (com ultima modificagcdo a 27/12/18), disp.
https://boe.es, consult. 16/05/19).

72 Disp. https://inpi.justica.gov.pt, versio de 01/06/2018, consult. 16/05/19.
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da lei aparentemente nao se fez acompanhar pela transformacdo da sua ratio,
permanecendo a rigidez que outrora se verificava. No atual quadro legal, o legislador
optou por fazer mengao apenas aos critérios da clareza e precisdo (art. 3.°, al. b) DM, 4.°,
al. b) RMUE e 208.°). No entanto, a ocorréncia e verificagdo dos critérios Sieckmann tem
que ser simultanea, o que faz com que aquilo que devia ser uma verdadeira alteracao
legislativa possa ser visto por alguns como uma mera substituicdo terminolégica’. Sem
embargo do facto de o legislador ter optado por ndo colocar na letra da lei os demais
critérios Sieckmann, nao devemos esquecer que a verificacao da clareza implica que a
representacao seja completa, de facil acessibilidade e objetiva e, por outro lado, que a
verificagdo da precisdo pressupde que a representagdo seja intangivel e duradoura. Pelo
que, numa primeira analise, o nosso entendimento ¢ de que o legislador tem pouca
propensao para a mudanga.

Na doutrina, a desmistificacdo do significado desta escolha legislativa ja fez correr
alguma tinta. ONUS SAHIN’ faz uma leitura radical da questio, referindo que a eliminagdo
do requisito da representagdo grafica deve, por consequéncia, implicar a eliminagdo dos
critérios Sieckmann. Para outros Autores’, a abolicdo desta exigéncia ndo permitird o
registo dos sinais ndo convencionais, uma vez que a sua representacao tera que continuar
a obedecer a critérios muito restritos. Diferentemente, NOTO LA DIEGA’® defende que o
atual estado das coisas implica que seja feita uma nova interpretagdo dos critérios
Sieckmann. Complementarmente, MARIA MIGUEL CARVALHO"” destaca que, ainda que a
nova interpretacdo dos critérios se mostre necessdria para atender as atuais
especificidades, o importante ¢ ndo negligenciar a seguranga juridica e o sistema de
registo. Concordamos com este entendimento porque contempla em simultdneo a

mudanca e a cautela exigida pelo sistema.

2.1.1 Breve notula acerca da UE do plano internacional

A proposito da marca da UE, o IPIUE acolhe a mesma solu¢do da DM de 2015 e

mostra-se pouco favordvel quanto ao registo de algumas marcas ndo tradicionais.

3 Id., GOMES, Jodo Veiga (2015), “As marcas ndo tradicionais e a nova Diretiva”, Revista AB Instantia,
Ano III, n.° 5, p. 169.

74 (2016), “The past, the present and the future of colour and smell marks”, EIPR, Vol. 38, Is. 8, p. 513.
"SEste parece ser o entendimento de CORNISH, William, et. al. (2019), “Intellectual property: patents,
copyright, trade marks and allied rights”, Sweet & Maxwell, London, p.722.

76 (2018), “Non-conventional marks: the EU reform of trade marks, brexit, and the internet of things”,
Diritto Mercato Tecnologia, p. 6 (disp. https://www.ssrn.com, consult. 16/05/19).

7(2018), op. cit., p. 17.
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Comprovativo desta afirmacdo é o conteudo das Guidelines do IPIUE® que, e.g., quanto
as marcas olfativas prevé que o estado atual da técnica ndo permite que este tipo de marcas
se represente de forma clara e precisa. Nesta medida, as nossas expectativas quanto a esta
matéria manter-se-ao baixas.

Na perspetiva internacional, pese embora o art. 15.° /1 in fine do ADPIC permita
que os EM da OMC exijam que os sinais sejam visualmente percetiveis’® para que possam
ser registados como marcas, ndo podemos perder de vista a evolugdo que se fez sentir e
que se materializa no facto de os Tratados mais recentes terem eliminado as limitagdes
desta indole. Referimo-nos ao Tratado de Singapura sobre o Direito de Marcas®® que visa
uniformizar e simplificar os procedimentos administrativos utilizados para o registo das
marcas. Por este Tratado foram definidos uma série de ambitos de convergéncia em
relagdo a representagdo e a descricdo de determinadas marcas nao tradicionais, de forma
a permitir que os interessados estejam mais preparados para enfrentar os problemas
juridicos associados a protecdo deste tipo de sinais®!.

Muitos serdo os problemas que podem surgir aos requerentes que querem ter uma
protecdo alargada das marcas que assinalam os seus bens/servigos. Por exemplo, uma
empresa que pretende utilizar uma marca olfativa em toda a Europa pode até conseguir
conferir-lhe prote¢do nos EM da UE e ndo conseguir fazer o registo nivel internacional
de forma a garantir a prote¢cdo nos demais paises do continente. Esta dificuldade
dificilmente serd superada porque o registo internacional segue o processo que cada um
dos paises escolhidos pelo requerente estabelece para o registo nacional de marcas e,

nesse sentido, muitas serdo as interpretagdes e as respostas dadas.

2.2 Capacidade distintiva

Para que uma marca dé cumprimento a sua fung¢do e ultrapasse o exame da

distintividade, terd que ser apta a distinguir produtos e/ou servigos de diferente

8 Guidelines for examination in the office, Part B, Examination, Section 2, aprovadas por decisdo do
Diretor Executivo n.° EX 17-1, de 22/09/2017 (disp. https://euipo.europa.eu, consult. 16/05/19).

" A este proposito, GONCALVES, Couto (2015-16), “Propriedade intelectual — Globalizagdo e Unido
Europeia”, ADI, Vol. 36, p. 131, salienta que, em face do art. 2.° da DM de 1988, a limitacdo que existia
para os EM da UE era a de suscetibilidade de representacdo grafica que, por sua vez, foi eliminada pela
DM.

80 Foi celebrado em marco de 2006 numa conferéncia diplomatica que reuniu 147 EM da OMPI e teve
inicio de vigéncia em 16/03/09. Portugal assinou-o em 28/03/06, mas ainda nao o ratificou. Este diploma
corrige o regime do Tratado Sobre Direito de Marcas que foi aprovado em 1994 e que censurava os sinais
ndo visiveis.

81 HOPPERGER, Marcus (2009), “Marcas no tradicionales”, Revista de la OMPI, n.° 1, p. 4.
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proveniéncia empresarial. A marca deve mostrar-se minimamente imaginativa e arbitraria
em face do produto ou servi¢o que assinala pois, tal como destaca PEDRO SOUSA E
SILVA®2, “quanto mais surpreendente for o sinal, face ao produto a assinalar, mais intenso
serd o seu poder distintivo”. Porém, cumpre esclarecer, como explica e ilustra NOGUEIRA
SERENS®, que para que as marcas sejam validas ndio se pressupde que “tenham de ser
constituidas por denominac¢des de fantasia — palavras engendradas com o expresso
propdsito de serem usadas para contradistinguir produtos ou servigos (como exemplos
conhecidos de todos podem referir-se KODAK para artigos fotograficos, POLAROID
para maquinas fotograficas e XEROX para fotocopiadores) — ou por denominagdes
arbitrarias, ou seja, por palavras de uso comum, mas que nao t€ém qualquer relagdo,
necessaria ou normal, com os produtos que contradistinguem (referindo de novo apenas
exemplos de marcas conhecidas: CAMEL/camelo para cigarros, SHELL/concha para
combustiveis, APPLE/macga para computadores pessoais)”.

O legislador, nas als. a), ¢) e d), do art. 209.°/1, dispde que carecem de capacidade
distintiva os sinais genéricos, usuais, descritivos e fracos®*. Todavia, importa ter presente
o facto de o preenchimento deste requisito ndo se esgotar nas proibicdes consagradas na
lei. Como sublinha CARLOS OLAVO %°, a determinacio, ou ndo, do carater distintivo tem
que ser feita em termos concretos no que se refere aos produtos/ servigos a que a marca
se destina e, concomitantemente, deve atender a percecdao que dela tem o consumidor
médio dos produtos/servicos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento.
Para além disto, importa destacar que aquilo que ndo tem capacidade distintiva num

determinado setor pode té-la noutro®®.

82 SOUSA E SILVA, Pedro (2011), op. cit., p. 153.

8(1995), “A «Vulgarizagdo» da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST,
no nosso direito futuro)”, separata do nimero especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra —
«Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Anténio de Arruda Ferrer Correia» — 1984, Almedina, Coimbra,
p. 66,n. 24.

8 Porém, pode acontecer que um sinal que originariamente ndo possui capacidade distintiva venha, em
consequéncia de um uso prolongado e de transformagdes simbolicas ou semanticas, a converter-se num
sinal conhecido e reconhecido pelo publico e cujo registo passa a ser viavel devido a aquisi¢do de um
“secondary meaning”. No nosso ordenamento juridico ¢ possivel, desde o CPI de 1995, aquando do registo,
aferir se o uso da marca pode desencadear a aquisi¢do de capacidade distintiva. O Novo CPI, tal como o
CPI de 2003, permite que a figura do “secundary meaning” seja aplicada a duas situagdes distintas —
situagdes anteriores ao registo (art. 231.°/2) e convalidacdo de uma marca registada (art. 259.°/2). Esta
solugdo estd consagrada no art. 4.°/4 da DM que, vai mais longe, no n.° 5 e admite a possibilidade de
aplicacdo do secundary meaning aos casos em que o carater distintivo tenha sido adquirido ap6s a data do
pedido de registo, mas antes da data do registo.

85 (2005), op. cit., p. 82.

86 Utilizando o exemplo dado por OLAVO, Carlos, Id., p. 83, o desenho de uma vaca para produtos lacticinios
configurard uma referéncia genérica, mas ja nao o serd para outro tipo de produtos, podendo ter aptidao
distintiva em relagao a eles.
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MARIA MIGUEL CARVALHOY assinala que este requisito tem sido controverso na
doutrina atendendo, fundamentalmente, a duvidosa redacao das als. a) e b) do art. 4.°/1
da DM® que prevé os motivos absolutos de recusa ou de nulidade de registo. A al. a) da
aludida norma refere-se a recusa de registo dos “sinais que nao possam constituir marca”,
ou seja, os sinais que ndo possam ser representados e que nao sejam adequados para
distinguir produtos/servigos de uma empresa dos de outras empresas (art. 3.° al. a) da
DM) e, a al. b) refere-se as “marcas desprovidas de carater distintivo”. Atendendo ao teor
do art. 4.°/4 da DM concluimos que o motivo de recusa da al. a) ¢ inultrapassavel,
enquanto que o da al. b) ¢ ultrapassavel quando o sinal adquira distintividade
superveniente. Sobre esta questdo ha Autores®® que defendem uma interpretagdo fechada
da al. a), cingindo-a a insuscetibilidade de representa¢do e, por seu turno, fazem
corresponder a al. b) a falta de capacidade distintiva. Em sentido diverso”, o
entendimento com o qual mais nos identificamos sustenta que ¢ possivel a coexisténcia
das duas als. e, por conseguinte, a capacidade distintiva deve ser avaliada em duas fases,
sendo elas a capacidade distintiva abstrata (verificagdo da aptidao distintiva do sinal
independentemente dos produtos/ servigos assinalados) e a capacidade distintiva concreta
(aptidao distintiva aplicada relativamente aos produtos/servigos assinalados).

No respeitante as marcas nao tradicionais o problema da (in)aptidao distintiva é muito
presente, existindo entre estes sinais € a fungdo principal da marca uma tensdo percetivel
porque, como destacam LALONDE E GILSON, se, e.g., um aroma apenas contribuir para
que determinado produto cheire melhor, isso pode significar a sua “legal death knell”,
como melhor detalharemos quando nos debrugarmos sobre as marcas olfativas®!.

Situagdes ha em que os produtos perdem a sua capacidade distintiva ao longo do
tempo. Imagine-se o cheiro caracteristico a “carro novo”, fragrdncia proveniente dos
aerossois que existem nas fabricas de automoveis. Este cheiro ¢ memoravel e em principio
teria capacidade distintiva. Contudo, o desaparecimento gradual deste aroma ocorre, em

média, ao fim de 6 semanas de utilizacdo do veiculo. O que significa que a capacidade

87(2009), “«Novas» marcas e marcas ndo tradicionais: Objeto”, RDI, Vol. VI, pp. 224-225. Note-se que,
ainda que a Autora faga mengao as normas da Diretiva 2008/95/CE, vamos adaptar o texto temporalmente,
fazendo, em substitui¢do, mencdo as normas da nova DM.

8 Correspetivamente, a nivel nacional, vd. as als. a), b) e d) do art. 231.°.

8 E.g., CARVALHO, Américo Da Silva (2004), “Direito de Marcas”, Coimbra Ed., Coimbra, pp. 206-207.

0 Esta € a tese maioritaria na Alemanha e FERNANDEZ-NOVOA partilha deste entendimento em. Cfr. (2004),
op. cit.,p. 162.

1 (2011), “Getting real with nontraditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound of
burning methamphetamine, and goats on a grass roof?”, TMR, Vol. 101, n.° 1, pp. 217. Estes Autores
referem ainda que, no que toca a protecdo juridica da marca, o marketing pode ser auto-destrutivo quando
direcione os consumidores para as caracteristicas uteis do produto.
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distintiva se esbate no tempo, ndo se podendo ter por verificada e, consequentemente, o
direito sobre a marca nao pode subsistir.

Quanto a averiguag¢do da distintividade de um sinal o TPI definiu que o grau de
distintividade exigido ¢ minimo®?.

Para finalizar, apontamos que este requisito, tal como o da representagdo, pode causar
grandes obstaculos ao registo de marcas, porém, ao contrario do primeiro que causa

particulares dificuldades a algumas tipologias de marcas, este ¢ uma “pedra” que pode

surgir no caminho de qualquer categoria de marcas.

92 Ac. do TPI, de 19/09/2001, proc. n.° T-118/00, entre Procter & Gamble Company ¢ IHMI (Ac. Procter
& Gamble), consult. 16/05/19.
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CAPITULO III - MARCAS NAO TRADICIONAIS

1. Categorias de sinais

RUI SOLNADO DA CRUZ* sublinha que a ideia segundo a qual “tudo o que seja
percetivel pelos cincos sentidos pode caracterizar um produto ou servigo e constituir uma

9994

referéncia para o consumidor ou utilizador”™” aliada ao “desenvolvimento do comércio

internacional trouxe uma nova dimensao quanto a configuragdo que um sinal distintivo do
comércio pode revestir™®.

CouTo GONCALVES? refere que na categoria de sinais nio convencionais inserem-
se aqueles que nao sdo fisicamente independentes do produto/servico e, que, portanto, ou
sdo conceptualmente auténomos (cor, sinal tridimensional), ou sdo apreensiveis por
sentidos diferentes da visdo (sons, aromas, sabores, tactilidades). Por seu turno, PEDRO
SousA E SILVA?7 discorda da aplicacao de tal critério de distingao utilizando como
argumento o facto de este critério ndo poder operar para alguns dos sinais ndo tradicionais
como, e.g., 0 som que raramente estd incorporado no préprio produto. Reforca ainda que,
em alguns casos, também a cor per se podera ter total autonomia fisica relativamente ao
produto/servigo, podendo ser usada unicamente na embalagem ou publicidade.

Em face da variedade de marcas existentes, PEDRO SOUSA E SILVA®® opta por
catalogar as diferentes tipologias em “sinais visiveis em si mesmos”’ (marcas
“tradicionais”, tridimensionais, monocolores, dindmicas e de hologramas) e “sinais nao
visiveis em si mesmos” (marcas olfativas, sonoras, gustativas, tateis). No nosso estudo,
acolhemos esta dicotomia uma vez que, tal como o Autor indica, ela € pensada atendendo
as acrescidas dificuldades que o Ultimo grupo tem no preenchimento do requisito da
representa¢do, como diante analisaremos.

Notando a economia deste trabalho, ndo nos deteremos sobre todos os sinais e,
portanto, optamos por conferir destaque as marcas olfativas e, complementarmente,

iremos fazer uma breve simula acerca de alguns dos demais sinais.

%3 (2008), op. cit., p. 61.

4 O que ndo significa que todos os consumidores fagam a mesma leitura sobre aquilo que apreendem
através dos sentidos. O Ser-Humano ¢ subjetivo e, para além disso, hd muitos fatores que podem interferir
com as suas percecdes.

%5 Com o mesmo entendimento, PEROT-MOREL (1996), op. cit., p. 257.

% (2009), op. cit., p. 282.

97(2012), “Sinal e marca: as marcas ndo tradicionais”, RD Intelectual, Vol. VIII, p. 368.

% (2011), op. cit., p. 127-138.
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1.1 Sinais visiveis em si mesmos
1.1.1 Sinais monocromaticos

A consciéncia dos efeitos da cor nos consumidores motivou a que o legislador
nacional esclarecesse, no art. 208.°, que, a par das combinacdes de cores®, a cor per se
(leia-se cor em si mesma, sem forma, sem contornos, cor em abstrato) pode constituir
uma marca'®”. O TJ(CE)!! aclarou que n3o se pode presumir que uma cor por si so
constitua um sinal e, por seu turno, admitiu que, em situagdes excecionais'®?, dependendo
do contexto de utilizagdo, podem existir marcas monocolores. Porquanto, definiu que
para que a cor seja representada € preciso algo mais do que a sua mera reprodugdo em
papel (por, salvo quando seja uma amostra eletronica, esta ndo revestir carater
duradouro), sendo necessaria a designacdo da referida cor através de um codigo
internacional de cores (e.g. o c6digo pantone) que, por sua vez, pode ser complementada
com uma descri¢ao verbal da mesma. No tocante a aptidao distintiva, o TI(CE) fixou que
o publico relevante tera que ter a percecdo de que a marca ¢ apta a identificar
produtos/servicos como provenientes de uma empresa especifica e a distingui-los dos de
outras empresas. Acima de tudo, essencial € reter que esta categoria de marcas impde um
cuidado reforcado quanto a analise dos interesses em causa para que nao seja limitada a
disponibilidade dos sinais que “sdo de todos” e que, nessa medida, devem estar ao alcance

dos operadores econdmicos.

1.1.2 Sinais de multimédia, de holograma e de movimento

Ha algumas categorias de marcas que vao beneficiar muito com a supressdo da

representacdo grafica e que, por conseguinte, se vao tornar mais apelativas. Falamos das

% A combinagdo de cores sempre foi pacificamente aceite por ndo acarretar perigos concorréncias dadas as
infinitas possibilidades de combinagdes.

100 CARVALHO, Maria Miguel (2013-14), “A protecdo juridica da cor unica como marca no ambito da
industria da moda — Breves notas a proposito dos casos da «sola lacada a cor vermelha»”, ADI, Vol. 34, pp.
138-139, sublinha que a protegdo juridica da cor assume particular relevancia no mundo da moda,
principalmente nos produtos/servigos de luxo, que se associam a cores que sdo pensadas em fungdo de
determinadas mensagens apelativas que a marca que se pretende transmitir ao consumidor (vd., e.g., 0 caso
do cor de laranja da Hermes).

01 Cf. Ac. Libertel, op. cit..

192 Considerando as necessidades acrescidas de salvaguarda da disponibilidade dos sinais deste tipo,
compreende-se que, por regra, s6 pela superagdo do teste do secondary meaning € que a marca de cor tera
aptidao distintiva. Contudo, numa perspetiva mais tedrica do que pratica, no Ac. Libertel, o TJ(CE) (pontos
66 e 67) considerou que em circunstancias excecionais a capacidade distintiva pode verificar-se ab initio,
ou seja, antes de qualquer utilizagdo (Cfi. pontos 66 € 67 Ac. Libertel).
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marcas de multimédia, de holograma e de movimento, relativamente as quais se expecta
um aumento significativo do nimero de pedidos e de concessodes de registo.

A marca de multimédia ¢ constituida pela jungdo de imagem e som e,
eventualmente, de outros elementos. Para que se cumpra o requisito da representagao
basta que o requerente entregue um ficheiro audiovisual que contenha a combinagdo da
imagem e do som. A marca de movimento ¢ composta, como o nome indica, por um
movimento ou por uma alteracdo na posi¢cdo dos demais elementos que a integram
(nominativos, figurativos ou outros). No quadro do Novo CPI ja ndo ¢ necessario que,
para efeitos de representacao, se faca uma descricao detalhada da sequéncia de fotografias
que, quando analisadas sequencialmente, dentro de um periodo de tempo, espelham o
movimento. De forma simplificada, a marca pode, e.g., ser representada através de um
ficheiro video. As marcas de holograma sdo “marcas figurativas com um carater

tridimensional que podem incluir movimento”!'%.

As dificuldades que existiam
anteriormente residiam na dificuldade de captura do holograma e na sua reprodugdo em
papel. Tais obstaculos foram ultrapassados no Novo CPI que possibilita, também quanto
a estas, que a representagdo se opere através de um ficheiro video.

Quanto a estas categorias, AUREA SUNOL LUCEA '™

, sublinha que, provavelmente,
de forma a garantir uma maior precisdo, sera necessario que o movimento possa ser
visualizado diretamente na plataforma online (e.g. do IPIUE), aquando da pesquisa pelos

interessados.

1.2 Sinais nao visiveis em si mesmos
1.2.1 Sinais sonoros

Com o Novo CPI a possibilidade de registo de todo e qualquer tipo de som
concretiza-se. O legislador consciencializou-se do forte poder de memoéria!® dos sons e
abriu a porta do registo a qualquer ruido, som ou conjunto de sons, insuscetiveis de
representacdo em pentagrama ou espectrograma'®, desde que possam ser apresentados

em ficheiro audio. Desta forma, antevemos um melhor aproveitamento do som pelos

103 COSTEIRA, Maria José (2018), “Marcas ndo tradicionais”, Revista Julgar, n.° 35, p. 39.

104 (2017), “El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto)
viejos problemas y retos emergentes” in AA.VV. “Problemas actuales de derecho de la propiedad
industrial. VIy VII jornadas de Barcelona de derecho de la propiedad industrial”’, Tecnos, Madrid, p. 191.
195 Quem ndo se recorda do famoso Nokia tune?

106 Para registo de sons musicais e ndo musicais, respetivamente.

Capitulo III — Marcas Nao Tradicionais | 26



Marcas Nao Tradicionais — O desprender da era do papel: o requisito da representagdo em analise

especialistas do marketing. E.g., o emblematico “SIIMMM” que o Cristiano Ronaldo
utiliza para assinalar um golo passa a ser passivel de registo através da entrega de um

ficheiro audio ou audiovisual.

1.2.2 Sinais olfativos

O olfato consegue identificar um leque intermindvel de aromas capazes de
despoletar imagens, sensagdes ¢ memorias no Ser-Humano. Atendendo ao facto de o
cheiro ser um dos primeiros sentidos a funcionar como alerta e ao facto de 75% das nossas
emocodes didrias serem influenciadas por aquilo que cheiramos, ndo sera de estranhar que
num futuro proximo os marketeers nao poupem esforgos para criar marcas que apelem
ao olfato e que, por conseguinte, se adense a necessidade de proteger juridicamente estes
sinais'?’.

O aroma ¢ comummente o apontado como sendo uma caracteristica de um produto
ou como um elemento capaz de o tornar mais apelativo'®®. Contudo, o TJ(CE) j4 afirmou
que nada obsta a que um aroma possa ser protegido como marca. Esta admissdo nao
levanta grandes duvidas no plano teérico mas, considerando a dificuldade de
identificacdo destes sinais de forma clara e precisa, 0 mesmo ndo se poderd dizer
relativamente a realidade pratica.

Os Estados Unidos da América sempre tiveram um regime mais liberal do que o
existente na Europa quanto a exigéncia de representagdo grafica e, nessa medida, ndo
surpreende que, em 1990, tenham sido pioneiros a registar uma marca olfativa que
consistia numa fragrancia floral fresca aplicada a um kit de linhas para bordar.'®"'® A
nivel da UE, como ja referimos, sdo muitas as dificuldades de concretizar a representagao
de um odor através de uma forma uniformemente aceite e, assim sendo, colocam-se, por
ora, vincadas reservas a admissibilidade de registo de marcas olfativas.

No Ac. Sieckmann, o TIJ(CE) pronunciou-se apenas quanto as formas de

representacdo que foram utilizadas no caso sub judice. No que respeita a formula

107 CrUZ, Rui Solnado Da (2008), op. cit., p. 61, qualifica estes sinais como sendo um “novo pdlo atrativo
dos estrategas de publicidade e de marketing”.

108 [ o, em Portugal, a marca de calgado Lemon Jelly coloca em todas as suas cria¢gdes o aroma a limdo
que perdura durante mais ou menos dois anos.

199 Aparentemente a descri¢do de um odor é o suficiente para que a marca olfativa se considere representada.
Vd., e.g., odor de pastilha elastica para fluidos e dleos (marca n.° 2644707) e o odor a morango para
lubrificantes e combustiveis (marca n.° 2596156).

110 Para uma analise detalhada desta decisdo que ndo foi ausente de dificuldades, vd. FOURNIER GIPPINI,
Eric (1991-92), “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, 4DI, Tomo XIV.
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quimica'!! considerou que estava representada a substincia enquanto tal e ndo o odor.
Referindo-se a descrigdo''* do odor concluiu que a mesma ndo era suficientemente clara,
precisa e objetiva. Relativamente a apresentacdo da amostra fixou que faltava verificagao
da estabilidade e durabilidade. Por fim, considerando o conjunto destes meios de
representacao, o TJ(CE) determinou que estava em falta a clareza e a precisao.

Posteriormente, no Ac. Eden, o TPI clarificou que imagem a cores de um morango
também ndo configura uma representacdo grafica precisa e univoca porque evidencia o
fruto que exala o odor e ndo o odor propriamente dito.

Existem outras formas de representar odores. A forma tradicional de representar
um odor traduz-se numa avaliacdo sensorial marcadamente subjetiva e pouco
delimitadora do aroma, feita através de termos padronizados de perce¢des sensoriais.

Em 1996, LUIGI MANSANI'"® j4 referia que a ciéncia permite obter informagio
qualitativa e quantitativa sobre as misturas complexas através da cromatografia de gases
e da cromatografia liquida de alto rendimento que, quando utilizadas em conjunto,
permitem separar e analisar os volateis libertados pelos aromas. Do recurso a estas
técnicas resulta um cromatograma através do qual € possivel aferir as quantidades dos
compostos em funcao do tempo da sua separacao e através do qual, posteriormente, se
podera conhecer a estrutura quimica de cada um deles (aromograma). Pelo que, através
do cromatograma''* e do aromograma é possivel representar-se graficamente um odor
sem que se dé a conhecer a sua composi¢do quimica que pode permanecer em segredo
comercial. Sem embargo, esta forma de representacdo pode comportar problemas para
odores mais complexos''>. Em nossa opinido, utilizar este meio de representacio exigiria
um formalismo cientifico e eventuais custos agravados que poderiam funcionar como um

fator dissuasor do requerente. Acresce que, este ¢ um sistema sofisticado que dificilmente

T Cfi. ponto 69 do Ac. Sieckmann e ponto 40 das Conclusdes do AG DAMASO COLOMER, op. cit., onde
foi destacada a dificuldade de a generalidade das pessoas interpretarem um odor através da formula quimica
e onde foi mencionado que o mesmo produto € suscetivel dar origem a sinais olfativos diferentes em fungéo
de diversos fatores como a sua concentracéo, a temperatura, o ambiente ou o suporte em que seja utilizado.
12 Cfi. ponto 70 do Ac. Sieckmann.

113 (1996), “Marchi Olfattivi”, RD Industriale, Ano XLV, n.° 6, pp. 265-266.

114 K ARAPAPA, Stavroula (2010), “Registering scents as community trademarks”, TMR, Vol. 100, n.° 6, p.
1353, refere que o IHMI rejeitou um cromatograma para representar o “smell of an amber, woolly aroma,
with Virginia tobacco undertones and a mace topnote” por ndo ser inteligivel pelo publico.

115 Por esta razdo alguns Autores sugerem que estas técnicas sejam integradas com outros meios “como a
espectrometria de massa, a ressonancia nuclear magnética, a espectrometria por infra-vermelhos ou por
ultravioletas”, embora ainda assim se possam defrontar com alguns obsticulos de fiabilidade. Cfr.
CARVALHO, Maria Miguel (2009), op. cit., pp. 234-235.
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permite que quem consulte o registo fique com a impressao certa sobre a delimitacdo do
sinal.

Mais recentemente tém sido apontadas possibilidades de representacdo digital
como, e.g., a tecnologia de digitalizagdo de aromas que ‘“‘consiste em alterar as
experiéncias interativas através da aromatizagdo de filmes, jogos, musica, animagdo ou
qualquer outro meio digital”''®. KARAPAPA!!" destaca o dispositivo do nariz eletronico
que consiste num conjunto de sensores de produtos quimicos que medem a composicao
qualitativa e quantitativa, de forma a que seja possivel obter a “imagem do aroma”. Este
dispositivo eletronico pode ainda ser mais sofisticado se for colorimétrico, ou seja, se
permitir identificar e reproduzir o aroma através de um padrdo de cor. O maior problema
que advém deste método consiste no facto de o publico ndo saber como interpretar as
cores.

Ultrapassada que estd a necessidade de a representacao ser por meios graficos, tem
sido apontada a hipotese destes sinais serem percecionados num ambiente de realidade
virtual multi-sensorial que comporta o chamado e-mail aromatico, i.e., a utilizacdo de um

dispositivo acessorio que se liga ao computador € que armazena'!®

um conjunto de aromas
que se vao misturando ou separando de acordo com as ordens de um software
desenvolvido para o efeito''’. Na mesma linha, KARAPAPA 2 refere que o dispositivo serd
mais ou menos do tamanho do altifalante e que libertard os aromas de acordo com as
instrugdes digitais que lhe sdo dadas, podendo tal processo repetir-se as vezes que forem
necessarias de forma a garantir-se a acessibilidade.

Recentemente NOTO LA DIEGA!?!

destacou, a nosso ver bem, que gragas a
inteligéncia artificial a quimica esta a evoluir e os aromas podem ser identificados com
uma precisdo de quase 100%. Na sua obra, este Autor refere ainda uma forma de
representacdo que consideramos ser importante por se mostrar acessivel e capaz de
satisfazer as necessidades subjacentes ao registo. Referimo-nos ao “smelling screen” que

se caracteriza por ser um inovador display que consegue gerar a distribui¢ao de um aroma

através de um ecra bidimensional.

116 CRUZ, Rui Solnado Da (2008), op. cit., n. 218, p. 79.

117.(2010), op. cit., p. 1354.

"8 Num cartucho descartavel que pode ser preenchido com 6leos aromaticos.
9 BALANA, Sergio (2005-06), op. cit., p. 20 e n. 35, p. 27.

120.2010), op. cit., pp. 1357-1358.

121.(2018), op. cit., p.11.
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Nao podemos deixar de aludir ao fendmeno da IoT relativamente ao qual nao ha
uma defini¢do universal. Nao obstante, o termo IoT ¢ comummente associado a
conectividade de rede e a capacidade de computacdo que se estende a objetos, sensores e
dispositivos que ndo sido considerados computadores'??.

Atualmente existem mais de 20 bilides de dispositivos inteligentes e em 2025
espera-se que aumentem para 80 bilides'?. Pelo que, certamente, este aumento dara lugar
a diversificadas técnicas de reconhecimento e identificagdo de odores.

A flexibilizagao dos meios de representagao permite que os requerentes deste tipo
de sinais tenham um leque mais amplo de opgdes. Sendo certo que, no limite, poderao
sempre optar por expressar o sinal olfativo como ele ¢ reconhecido do publico através de
uma descri¢ao verbal que pode ser consolidada com um outro meio de representacao mais
técnico. De notar ¢ o facto de os avangos tecnoldgicos, até a data, serem ainda
insuficientes para os tribunais e para os institutos da propriedade industrial que,
aparentemente, continuam vinculados aos standards do Ac. Sieckmann. Porém, apraz-
nos dizer que esta tudo encaminhado para que progressivamente a representacao deixe de
ser a “pedra no sapato” das marcas sensitivas. Como primeiro passo nesta caminhada,
sugerimos que seja adotada uma classificacdo internacional de odores.

Estando agilizado o requisito formal, a doutrina tem-se ocupado essencialmente dos
problemas relacionados com a possibilidade de estes sinais constituirem marca € com a
sua capacidade distintiva. Estudos revelam que o homem ¢ capaz de identificar odores
mas, por outro lado, ndo podemos ignorar que tem dificuldade em identifica-los de forma
precisa'?*. E na esteira desta realidade que residem os grandes obstaculos a que agora, de
modo sucinto, faremos mencao. Antes de mais, verdadeiramente relevante € saber se o
consumidor percebe estes sinais como marca e se € capaz de identificar o produto/servico
correto através dele. Na maior parte dos casos o consumidor tem acesso a fragrancia dos
produtos em momento prévio a aquisicdo — € o que acontece no caso dos product scents
(que sdo produtos que libertam uma fragincia que tem a fun¢do de perfumar como ¢ o
caso dos detergentes de limpeza) e no caso dos unique scents (que sdao produtos que

libertam uma fragancia sem que tal seja usual no mercado como € o caso da bola de ténis

122 Cf. ROSE, Keren, et. al. (2015), “The Internet of Things: an Overview”, Internet Society, p.17 (disp.
https://www.internetsociety.org, consult. 16/05/19).

123 Cfy. Statista (2019), “Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to
2025 (in billions)” (disp. https://www.statista.com, consult. 16/05/19).

124 ANIL, Samtani, et. al. (2009), “Smell marks — A Singapore study and the implications for the commercial
use and exploitation of non-traditional trade marks”, 7IC, Vol. 40, n.° 6, p. 700.
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com cheiro a erva fresca recém cortada). De referir sdo ainda os primary scents que sao
produtos cuja razdo de ser se baseia no aroma que libertam, como é o caso dos

perfumes)!%

. Das trés categorias referidas, apenas a penultima poderd funcionar como
marca nos casos em que o aroma nao seja entendido como embelezamento do produto,
mas sim como indicador de proveniéncia.

Passando a questdo dos impedimentos do registo insta sublinhar que os sinais
olfativos nio podem ser descritivos, usuais'?®, genéricos ou funcionais'?’. Serdo de
recusar os pedidos de registo que lesem o interesse geral, ou seja, os pedidos que
configurem uma monopolizagao do sinal pelo requerente pois, caso contrario, correr-se-
ia o risco de esgotamento dos odores disponiveis para os concorrentes. Sobre este
problema denominado de fragrance depletion opera como catalisador a chamada scent
confusion que se refere as dificuldades suscitadas pelos fatores de subjetividade no
momento de delimitacdo do contetido da marca'?®.

Ao exposto até entdo importa acrescentar que esta tipologia de marcas levanta
problemas também no momento de detetar eventuais infragdes por parte de terceiros.
Basta pensarmos que, ainda que a representacdo seja feita por meios tecnoldgicos, € o
consumidor informado, atento e perspicaz quem tem a tarefa de analisar o risco de
confusdo entre marcas. Nesta medida, os elementos de subjetividade voltam a ser um
obstaculo. E.g., pensemos no famoso cheiro das batatas fritas da cadeia de restaurantes
que opera sob a marca McDonald’s e que é facilmente reconhecido e identificavel em
todas as lojas. A McDonald’s ndo é uma marca olfativa, mas tem um cheiro que lhe ¢
frequentemente associado. Porém, a partida, nada impede que um concorrente tente tirar
partido deste aroma, registando-o para si. Neste tipo de situagdao hd um risco acrescido de
confusdo para o consumidor e, por esse motivo, os institutos que concedem o registo terdo

que fazer uma pesquisa mais profunda acerca da disponibilidade destes sinais que surgem

associados a muitos elementos subjetivos, o que pode dificultar esta tarefa.

125 Sobre esta terminologia e defini¢gdes vd. BALANA, Sergio (2005-06), op. cit., pp. 39-40.

126 Id. p. 43, 0 Autor indica como e.g. destes sinais o cheiro a cacau para produtos que contenham chocolate
e o cheiro a limdo para detergentes da loiga.

127 £ de recusar o registo nos casos em que a forma olfativa é imposta pela natureza dos produtos como
seria, e.g., 0 caso do odor a limdo para assinalar produtos citricos. /d., p. 47.

128 Id., pp. 55-56.
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1.2.3 Sinais gustativos

No respeitante as marcas gustativas as dificuldades de representacdo densificam-se
quando justapostas as que enfrentamos nas marcas olfativas — pois, ao problema do
preenchimento do requisito da representagdo soma-se o obstdculo da sua reduzida
capacidade distintiva. Nesta categoria de marcas sdao muitos os elementos de

129 que assombram a identificacdo e a percecio do sinal gustativo. MANUEL

130

subjetividade
DURAES ROCHA™" indagou sobre esta matéria, referindo-se exemplificativamente a
possibilidade de registo do sabor de um queijo e deparou-se, desde logo, com uma série
de questoes relacionadas com a identificagdo, perenidade e a estabilidade destes sinais.
Nao encontrando respostas, equacionou a possibilidade de serem criados softwares de
papilas gustativas que contrariassem a subjetividade que ha em cada consumidor. De
facto, as perguntas sobre esta realidade ainda distante sdo muitas e as respostas apontadas
sdo parcas, nao havendo, até ao momento, nenhuma marca gustativa registada, nem ao
nivel nacional, nem ao nivel da UE"*!. De qualquer das formas, por enquanto, o primeiro
passo parece ser perceber como ¢ que um sabor pode funcionar como marca quando, na

verdade, os consumidores apenas provam os produtos depois de os comprarem!'32.

129 F.g. MARTIN LINDSTROM (2013), op. cit., p. 52, destaca que as mulheres sdo mais sensiveis ao paladar
do que os homens porque aquelas tém mais papilas gustativas do que estes. Pense-se, e.g., nas avaliagdes
diversas que o mesmo vinho pode ter em fungdo do perito que o degusta.

130(2017), op. cit., p. 114.

BUA Eli Lilly and Company solicitou o registo de uma marca comunitiria descrita como “sabor de
morangos artificiais” para assinalar produtos farmacéuticos. Porém, tal pedido foi rejeitado pelo IPIUE com
base em trés argumentos: a descricdo ndo ¢ suficiente para preenchimento do requisito da representacao
grafica, a concessdao do pedido conferiria a um comerciante, em exclusivo, o sabor a morango para
medicamentos e, por ultimo, para que o interesse publico fique assegurado todas as empresas farmacéuticas
tém o direito de usar o sabor a morango para disfarcar o sabor desagradavel dos medicamentos (Decisao
IPIUE de 04/08/2003, proc. n.° R 120/2001-2).

132 Para esta tarefa alerta-nos COSTEIRA, Maria José (2018), op. cit, p. 43 € SOUSA E SILVA, Pedro (2011),
op. cit., p. 137.
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CONCLUSAO

Do nosso estudo resulta claro que os limites e o alcance do Direito de Marcas estao
a ser ampliados de forma notoria e progressiva, sendo este um fator fundamental para a
competitividade e sucesso das empresas. Conseguir prote¢do juridica ¢ uma mais valia
porque a marca tem potencial para ser um ativo empresarial de grande relevancia (através
do qual podem ser geradas fontes de riqueza como, e.g., através da sua cessao).

Como referimos, nao basta criar algo novo, € preciso, outrossim, proteger a criagao
de forma a garantir retorno econémico. O aumento do numero de pedidos de registo de
marcas espelha a percecdo, por parte das empresas, da necessidade de usar
adequadamente a propriedade industrial para salvaguarda dos seus direitos e como
estratégia para o seu desenvolvimento e crescimento.

As escolhas do legislador, desde o CPI de 1940 e até ao CPI de 2003, foram, em
nossa opinido, desafortunadas porque nao atenderam a rapidez dos avangos da ciéncia e,
nessa medida, estagnaram o conceito de marca que, a nosso ver, ndo deveria conter
qualquer elemento que estivesse sujeito a uma rapida substituibilidade — como € o caso
do requisito formal da representacao.

A compreensdo de que um sinal ndo deve ser privado da condi¢cdo de marca pelo
facto de ndo poder ser representado graficamente e, por outro lado, os galopantes avangos
tecnoldgicos levaram a que o legislador (nacional e da UE) se desprendesse da era do
papel e evoluisse, nomeadamente através da eliminagdo da exigéncia da representagdo
grafica. Com a DM, o RMUE e o Novo CPI deu-se um grande passo no que concerne a
admissibilidade e registo das marcas ndo convencionais que, a nosso ver, no futuro
poderdo vir a tornar-se convencionais.

Se por um lado a transposi¢do da DM para o ordenamento portugués foi operada com
sucesso, clarificando-se conceitos, esclarecendo-se defini¢cdes e agilizando-se alguns
procedimentos, por outro lado, ha alguns reparos a fazer. No que concerne as marcas, €
nosso entendimento que, o legislador nacional, tendo tido algum tempo para o fazer e
atendendo a heterogeneidade dos membros que compuseram o grupo de trabalho de
revisdo do CPI, podia e devia ter sido mais atento e rigoroso na transposic¢ao. E.g., poderia
ter optado por simplificar o conceito de marca do art. 208.° de forma a que este pudesse
ser visto como um verdadeiro fresh start. Além de que, poderia ter erradicado a expressao

“grafica” de forma a ndo ser necessario utilizar a disjun¢do que sé confunde o intérprete.
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O legislador ndo antecipou os problemas de futuro, tendo optado por assombrar a
norma da composi¢do da marca com dois conceitos indeterminados (clareza e precisdo)
que, forgosamente, irdo atrair subjetividades e obstar a que, para determinados sinais ndo
tradicionais, se encontre um descritor comum de representagao.

No respeitante a ratio do art. 208.° cumpre-nos relembrar que a interpretacao feita
pelo TJ(CE) no Ac. Sieckmann esta plasmada nos considerandos da DM e do RMUE e,
em parte, no texto do Novo CPL. Tal situa¢do anuncia um futuro com 7 grandes obstaculos
que os requerentes terdo que superar. Todavia, consideramos que, de forma a nao esvaziar
o sentido da mudanga, impde-se reinterpretar e flexibilizar os critérios Sieckmann de
forma a que a possibilidade de registo ndo seja demasiado onerosa.

O balango que nos atrevemos a fazer ¢ de que a evolucdo sera timida e que os
tribunais, os institutos nacionais e da UE de propriedade industrial, a doutrina e a
jurisprudéncia continuardo, pelo menos por enquanto, a ser muito prudentes na analise e
na admissibilidade dos pedidos de registo dos sinais olfativos, gustativos, tateis, efc.

De qualquer das formas, consideramos que a mudanca de paradigma legislativo ¢é
um bom pressdgio para a admissao e registo das marcas ndo tradicionais, em especial das
marcas sensoriais que, pela sua natureza, em nada se coadunavam com a exigéncia da
representacdo grafica. Adivinham-se tempos em que o aumento do numero de pedidos de
registo dos sinais plurissensoriais sera significativo atendendo ao facto de o marketing
classico estar a dar lugar ao marketing sensorial que apela as emog¢des do consumidor e
que atende as suas necessidades sofisticadas de consumo. Nos dias de hoje esta evolugao
ainda ndo ¢ completamente detetavel porque ainda nao se “traduziu em nimeros”, ou seja,
ainda nao existem pedidos que tenham sido concedidos quanto a estes sinais.

Até agora os tribunais tém pensado sobre este tipo de marcas de forma paulatina
por terem sempre presente o outro lado da moeda da admissibilidade, ou seja, nunca
esquecendo as necessidades de seguranga juridica, o interesse geral e o facto de a marca
munir o seu titular de um direito que pode durar ad eternum.

Acreditamos que, quer os tribunais, quer os institutos que concedem o registo, terdo
um papel muito relevante nos proéximos tempos pois, os primeiros estdo encarregados de
fixar jurisprudéncia conforme ao novo circunstancialismo e, os segundos terdo que se
adaptar, modernizar (ou até mesmo contar com a ajuda de especialistas para descortinar
as formas possiveis de representagdo de sinais). SO desta forma € que consideramos

operada a eliminagao total do requisito da representacdo grafica.
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Para algumas tipologias de marcas nao tradicionais como, por exemplo, as marcas
sonoras a evolugdo ¢ muito positiva ja que passam a poder ser reproduzidos através de
qualquer ficheiro audio. Também relativamente as marcas monocromaticas, de
movimento, de hologramas e de multimédia se vislumbram bons ventos.

A representacdo através de um formato eletronico € apenas possivel para alguns
sinais, porém, acreditamos que num futuro em que imperard a internet e a inteligéncia
artificial, existirdo grandes possibilidades do registo dos sinais olfativos, tateis e
gustativos se tornar menos hipotético e mais real. Quicad um dia ndo teremos um robd a
substituir o Ser-Humano na execug¢ao das suas tarefas. Ou quem sabe se, num futuro mais
ou menos proximo, ndo sera possivel o registo dos sinais sensoriais exclusivamente
através de dispositivos tecnologicos que criam uma base de dados digital e que asseguram
a objetividade da representacdo e a seguranca juridica. De qualquer das formas,
consideramos que o registo ¢ pensado para ser consultado por “todos” e, nessa medida,
deve garantir-se que seja inteligivel por leigos. Assim sendo, propomos que,
independentemente do que a ciéncia nos possa proporcionar, para cada sinal exista
sempre uma descri¢cdo verbal o mais simples e objetiva possivel.

Em suma, apraz-nos dizer que o aumento do nimero de pedidos, a abertura
legislativa e o marketing sensorial vao pressionar que sejam criadas formas de
representacdo seguras e precisas das marcas sensoriais. Posteriormente, impor-se-4 a
necessidade de se criar um sistema acessivel, que funcione com regras simples, mas
exigente, credivel e equilibrado, que deixe os seus utilizadores confortaveis e, sobretudo,

que seja capaz de assegurar a necessaria transparéncia e seguranca juridica.
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