
- em especial, na alínea c) do nº 1 do art.º 245º do CPI 





Ob. Cit.”

Ob. Cit.”



Ob. Cit.

Vide 









“ (…) a defesa do consumidor parte da constatação de 

que estes são a parte mais fraca numa determinada relação. Quer porque os 

profissionais, sejam eles singulares ou coletivos, têm mais meios ao seu dispor, quer 

porque estão melhor informados sobre o seu negócio, quer porque se encontram numa 

posição em que é difícil ao consumidor negociar condições diferentes, o consumidor 

aparece, sempre, como a parte mais desprotegida.”



“ (…) o ato jurídico ou 

material que, realizando o destino final do bem que é seu objeto, esgota, total ou 



parcialmente, o seu valor económico e provoca, geralmente, a sua retirada, definitiva ou 

temporária, do mercado.”

“ (…) os comerciantes e os profissionais que adquirem, de 

modo acessório, bens ou serviços para exploração da sua empresa, fora do âmbito da 

sua especialidade.”7

“O conceito de consumidor tem como função principal delimitar o 

âmbito de aplicação (subjetivo) de vários regimes jurídicos. Como não existe um conceito 

único, a nível nacional e internacional, é necessário perceber em cada caso qual o âmbito 

de aplicação do diploma em causa.”



“ (…) incorpora os princípios gerais do direito do consumo, sendo utilizada 

como referência no nosso direito (…). Nos casos em que determinado diploma utiliza 

mas não define o conceito de consumidor, a tendência mais comum consiste em recorrer 

à definição da LDC  

 

“ (…) consumidor todo aquele a quem 

sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados 

a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade 

económica que vise a obtenção de benefícios.”

 

todo aquele

“a quem sejam fornecidos bens, 

prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos ”

 “destinados a uso não profissional”



“pessoa que exerça com carácter profissional uma 

atividade económica que vise a obtenção de benefícios”

lato sensu12

supra



supra





fazer 

passar por autênticos produtos que não o são



“Artigo 245º 

(Conceito de imitação ou usurpação) 

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em 

parte, quando, cumulativamente: 

a) A marca registada tiver prioridade; 

(…).”

 



Aquele que usar marca livre ou não registada 

por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para 

efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem.”

 

 (…) desde que peça o registo durante o semestre inicial de uso da marca livre, o 

utilizador poderá opor-se ao pedido de registo que um terceiro haja apresentado nesse 

período, adquirindo preferência sobre este segundo pedido.



“Artigo 245º 

(Conceito de imitação ou usurpação) 

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em 

parte, quando, cumulativamente: 

a) (…) 

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; 

(…).” 

 



É um principio que deriva 

diretamente da função jurídica da marca: individualizar produtos ou serviços e permitir 

a sua diferenciação de outros da mesma espécie, com vista à indicação da respetiva 

proveniência. Servindo as marcas para distinguir, entre si, serviços ou produtos 

congéneres, o âmbito da proteção concedido a cada marca deve limitar-se aos produtos 

ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada (…) 

Para os efeitos da alínea b) do nº1: a)Produtos e serviços que estejam inseridos na 

mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e 



serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação oficial de Nice 

podem ser considerados afins.”

 





O facto de os produtos ou serviços confrontados se 

destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma 

natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de 

comercialização, de modo simultâneo, indicia, com maior margem de segurança, a 

existência de afinidade.

 “grau de elasticidade cruzada da 

procura.



supra



à boleia

 (…) será igualmente recusado  se a marca, ainda que destinada a 

produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou 

semelhante (…) ”  

 



“Artigo 245º 

(Conceito de imitação ou usurpação) 

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em 

parte, quando, cumulativamente: 

a) (…) 

b) (…) 

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza 

facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco 

de associação com marca anteriormente registada, de forma que o 

consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou 

confronto. 

(…).”

“facilmente”



confusão risco de associação





A modificação legal que se operou nesta matéria não supõe uma mudança 

radical, uma vez que a circunstância de a lei não aludir à identidade ou semelhança 

fonética, gráfica ou conceptual das marcas em confronto não quer dizer, de modo algum, 

que seja irrelevante fazer-se a comparação das marcas segundo essas perspetivas. A 

semelhança entre as marcas pode produzir-se a partir de uma perspetiva fonética, 

gráfica ou conceptual, sendo que cada um destes planos terá de ser analisado 

separadamente, e para se apreciar a existência de risco de confusão será suficiente que 

se verifique semelhança em qualquer um destes planos sempre que concorra 

conjuntamente com os demais requisitos do risco de confusão.



“ (…) exceto nos casos de marcas 

totalmente desprovidas de significado (palavras inventadas, sem qualquer sentido, ou 

imagens puramente abstratas), os sinais têm habitualmente um determinado conteúdo, 

exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situação. Essa ideia ou 

significado pode ser retomado por outro sinal, em termos suscetíveis de gerar confusão 

ou associação indevidas, mesmo que os sinais se distingam bem, à luz dos outros 

parâmetros.”



“ (…) pode haver risco de confusão ou erro entre os sinais sem existir 

semelhança gráfica, figurativa nem fonética, como é o caso da semelhança intelectual ou 

ideológica, na qual o risco de confusão ou erro surge da associação de ideias por os 

sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão”

supra

“Com efeito, o consumidor, quando compra 

determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não 

tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra 



o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na 

memória.”70

“A imitação deve, pois, 

ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as 

marcas em cotejo, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores 

considerados isolados e separadamente.”

“Aquando da 

comparação dos sinais, deve ser feita uma apreciação global das semelhanças visuais, 

fonéticas e conceptuais dos sinais em causa. Esta apreciação deve basear-se na 



impressão de conjunto oferecida pelos sinais, tendo em consideração, em particular, os 

seus elementos distintivos e dominantes.”

supra



“Os elementos fonéticos são mais idóneos 

para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos. 

Daí que, quanto às marcas nominativas, o aspeto a considerar em primeiro lugar seja o 

da semelhança fonética. 

De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que 

os compõem, em detrimento da respetiva grafia.”

“Dada a coexistência de elementos nominativos e gráficos a comparação das marcas 

mistas com marcas posteriores mistas, nominativas e gráficas coloca a questão de saber 

qual dos elementos é prevalecente: se o nominativo, se o gráfico.  

O critério correto parece ser o de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos 

embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento 

predominante.”



in casu

“facilmente”

tais fácil



 “ (…) uma vaga possibilidade de ocorrer um 

equívoco não basta para se falar em imitação (…). Não deve ver-se risco de confusão 

naquelas situações em que, nas palavras de CORNISH77, “só um idiota com pressa 

ficaria confundido…”.

facilmente

supra

facilmente



“(…) erro ou confusão, ou que compreendam um risco 

de associação com marca anteriormente registada (…)”

2. “A suscetibilidade de 

confusão a que os artigos 239º, alínea m) e 245º, 

se referem, reporta-se como é óbvio, aos sinais distintivos e não aos produtos ou serviços 

a que se destinam. 

Na proteção do direito à marca, o que está em causa evitar, não é a confusão dos 

produtos ou a confusão direta de atividades, mas sim a que possa ocorrer entre a origem 

empresarial dos produtos ou serviços (…).”





“A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste 

nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta 

em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou 

serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca 

e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de 

semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende 

de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da 

associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de 

semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá 

constituir a condição específica da proteção. (…).”





Há risco de erro ou confusão em sentido estrito sempre que a 

identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro

“Mas há também risco de erro ou confusão sempre que o público considere 

que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se 

destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos 

ou serviços. Fala-se então em risco de associação ou risco de confusão em sentido lato”

supra



 (…) 

o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.”  

supra

“ (…) o risco de associação 

não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu 

alcance.”

Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às 

normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente: a) 

Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou 

os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.”  



“Englobam-se aqui 

tanto os atos de confusão que envolvem, além de um comportamento desleal, uma 

violação de direitos privativos, mormente o direito à marca, como outros atos geradores 

de confusão, designadamente através da reprodução ou imitação de sinais distintivos 

alheios não registados. À semelhança do que sucede no atual direito das marcas, este 

risco de confusão deve entender-se em sentido amplo, abrangendo não apenas a 

confundibilidade dos sinais, mas também o chamado risco de associação.”91



“ (…) em 

erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente 

registada (…) ”

erro confusão risco de associação

supra

“Alguns 

dos erros do Código de 1995 eram realmente graves: (…) O conceito de imitação de 

marca registada (artigo 193º) ao introduzir o “ou” entre “confusão ou que compreenda 

um risco de associação” (…), parece indicar que o “risco de associação” é independente 

do “risco de confusão”.” “Na verdade, 

parece que o risco de associação nada tem a ver com o risco de confusão, originado pela 

semelhança das marcas, o que é grave.”



“a) um risco de confusão 

b) que compreenda o risco de associação com a marca anterior.

supra

risco de 

associação em sentido estrito

“O risco de associação em sentido 

estrito tinha lugar quando, tendo em conta as particularidades do caso, nomeadamente 

o poder distintivo da marca, o público consumidor pudesse, pela perceção do sinal, 



estabelecer uma associação (recordação) com a marca, sem, todavia, confundir ambos 

os sinais.”

supra

risco de associação em sentido estrito

supra

erro ou confusão “de forma a 

que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto” 



“Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra [1] que 

induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, de forma que este não as possa 

distinguir senão depois de exame atento ou confronto; [2] ou que compreenda um risco 

de associação com marca anteriormente registada.”

“Embora o primeiro 

interessado na defesa da marca seja o titular, a potencial vítima da confusão é o 

consumidor.”



facilmente



bonus pater famílias”

“ (…) a presente diretiva utiliza como marco de referência o critério 

do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, tendo 

em conta fatores de ordem social, cultural e linguística (…) prevê também disposições 

que têm por fim evitar a exploração de consumidores que pelas suas características são 

particularmente vulneráveis (…) Quando uma prática comercial se destine 

especificamente a um determinado grupo de consumidores, como as crianças, é 

conveniente que (…) seja avaliado do ponto de vista do membro médio desse grupo. (…) 

O critério do consumidor médio não é estatístico. (…) ”

O critério do consumidor 

médio não é estático



supra

O critério do consumidor médio não é estático



supra

normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz

realizado perícias ou sondagens de 

opinião

o critério do consumidor médio não é estático



 (…) o nível de atenção do 

consumidor médio pode variar em função da categoria de produtos ou serviços 

contemplada.”

“Se é o consumidor médio o consumidor que, por regra, se deve 

atender (“normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”) não se deve, 

todavia, perder de vista os produtos ou serviços em questão.”

“ (…) julgamos mais 

adequado admitir dentro do tipo “consumidor médio”, vários sub-tipos de consumidores 

de acordo com a natureza, características e preços dos produtos ou serviços em questão. 

E tem sido essa, aliás, a postura do próprio Tribunal de Justiça.”

“O "consumidor 

médio" a ter em conta deve ser flexível, por forma a abranger vários sub-tipos, como o 

consumidor profissional e o especializado ou o mais atento, nos produtos de preço muito 

elevado, ou o menos diligente, no caso de produtos de preço baixo ou de largo 

consumo.”



“ (…) o 

consumidor médio não equivale ao “juiz médio” – a não ser que esteja em causa uma 

marca de becas… -, pelo que o julgador deve tentar abstrair das suas perceções e 

opiniões pessoais, dando às partes abertura para produzirem prova acerca do risco de 

confusão resultante dos sinais. Com demasiada frequência, deparamos com sentenças 

que consideram “óbvio” que certos sinais são (ou não são…) confundíveis (…) ”

a quo “ (…) um 

consumidor médio deste tipo de produtos, e considerando pois também o tipo de produtos 

que as marcas se destinam a assinalar, tratando-se de produtos relativamente aos quais 

o  é suscetível, em nosso 

entender, de ser induzido em erro e confusão, entre a marca da recorrente e a marca 

concedida ora em apreço (…). O 



problema coloca-se em relação ao consumidor normal (o chamado consumidor médio), 

isto é, medianamente diligente e medianamente informado.

supra

 “está exposto ao risco de confusão entre 

marcas num grau menor que o consumidor médio comum”





 (…) no primeiro caso 

, o sujeito em questão (consumidor) é subsumido ao profissional de saúde 

(o médico), ao consumidor profissional e especializado, pois que é este que intermedeia 

a oferta e a procura do medicamento considerado; (…) 



máxime

No caso especial de 

marcas de produtos farmacêuticos, que suscita alguma controvérsia, somos de opinião, 

atendendo à natureza do produto e aos riscos que qualquer erro pode comportar para a 

saúde pública, que se deve adotar uma posição prudente favorável à perspetiva do 

consumidor médio e desfavorável à perspetiva do consumidor profissional ou 

especializado (médico, grossista, farmacêutico e auxiliar farmacêutico), mesmo no caso 

de os produtos serem adquiridos sob receita médica.

supra 









“facilmente”















 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 



Direito das Marcas

CPI

Artigos 222-270

Direitos privativos: B - Sobre sinais distintivos

Função geral

1. Marcas: arts. 222ss
• Individuais

• Coletivas: arts. 228-232 (de associação ou de certificação)

2. Logótipos: arts. 304-A a S

3. Indicações geográficas e Denominações de origem: arts. 305 
a 315

4. (Recompensas): Artigos 271ss

--------------

A propriedade industrial desempenha a função de garantir a
lealdade da concorrência,

pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos
técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza (art. 1)

Marcas
Introdução I: Espécies de Marcas (esquema geral)

Marcas 
tradicionais

- Marcas nominativas
- Marcas figurativas
- Marcas mistas

- Marcas simples
- Marcas complexas

Marcas não 
tradicionais

- Marcas tridimensionais
- Marcas sonoras
- Marcas olfativas
- Marcas cromáticas
- Marcas gustativas
- Outras (…)

Requisitos 
essenciais gerais

- Sinal
- Susceptibilidade de representação adequada
- Carácter distintivo

Introdução II: Marcas registadas. DM e DCD 

Interesses protegidos. Direito à marca 

1. Marcas registadas e marcas não registadas

2. Marcas registadas: nacionais, da UE e internacionais (OMPI)

3. Marcas de facto, marcas notórias e marcas de nomeada
(renomadas ou prestígio)

3. Direito das marcas e direito da concorrência desleal: 

- atos de confusão; indução em erro quanto à origem

- atos de indução em erro acerca da qualidade ou características dos 
produtos ou serviços (práticas enganosas qualificadas); 

- atos de aproveitamento (free riding) e risco de depreciação

3.1 Marcas registadas. Tutela complementar pelo DCD

4. Interesses protegidos: titular da marca e consumidor/cliente –
tendencial convergência

5. Direito à marca como direito registado. Transmissão e oneração. 
Licenças. Tutela civil, tutela administrativa e tutela penal



Cap. I Registo
§ 1º

O que pode ser registado como marca
Fontes legais I: artigo 222 CPI: Suporte/composição da marca

1 - A marca pode ser constituída por um

[1] sinal ou conjunto de sinais

[2] suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente [1.1] palavras,
incluindo nomes de pessoas, [1.2] desenhos, [1.3] letras, [1.4] números, [1.5]
sons, [1.6] a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam

[3] adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas.

2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por [1.7] frases publicitárias para
os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam caráter
distintivo, independentemente da proteção que lhe seja reconhecida pelos

direitos de autor.

Fontes «legais» II: DIRETIVA (UE) 2015/2436 
Artigo 3 - Sinais suscetíveis de constituírem uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da
embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas; e

b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às
autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o
objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular

[= represented on the register in a manner which enables the competent
authorities and the public to determine the clear and precise subject

matter of the protection afforded to its proprietor]

Art. 223 CPI: exceções

1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:
a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;
b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela 
própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à 
obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor 
substancial ao produto;
c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no 
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o 
valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou 
da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se 
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e 
constantes do comércio;
e) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou 
outros elementos de forma peculiar e distintiva.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que 
entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo 
do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem 
adquirido eficácia distintiva.

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos 
da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente. 

O que pode ser registado como marca. 

Liberdade de escolha e limites. Registo. Interesses envolvidos

1. Sinal

1.1 Suscetível de representação adequada (designadamente gráfica): suscetível de ser identificado 
(como marca) de forma clara e precisa

1.2 Com capacidade distintiva: a) originária ou b) adquirida (secondary meaning)

2. Liberdade económica. Princípio da liberdade de escolha da composição da 

marca 

3. Limites. Registo. Interesses de índole geral envolvidos

3.1 Sistema de registo (funções e vantagens): - ordenação sócio-económica: clareza e segurança 
jurídica; redução dos custos de transação e litigância

3.2 Operacionalidade do sistema, clareza e segurança jurídicas: 

O sinal tem que ter representação estável, clara e precisa

– para as entidades registadoras; e 

– para os operadores económicos em geral, atuais e potenciais

3.3 Imperativo de disponibilidade - liberdade de expressão ou comunicação comercial e 
paridade concorrencial:

Sinal não pode ser o nome comum do produto ou serviço nem ter caráter descritivo do mesmo, nem 
forma necessária, funcional ou com valor substancial 



Sinal registável: I - espécies (exemplos)

[1.1] palavras, incluindo nomes de pessoas [marcas nominativas]

[1.2] desenhos [marcas figurativas]

[+ combinações: marcas mistas]

[1.3] letras

[1.4] números

[1.5] sons [marcas sonoras]

[1.6] forma do produto/ou embalagem [marcas tridimensionais]

[1.7] frases publicitárias (slogans)

[1.8] cores/ combinações de cores (marcas cromáticas: arts. 3 Dir; 15.1

ADPIC/TRIPS).

Cfr. art. 223.1e) CPI: só combinações de cores. Conforme à Diretiva? Caso Libertel

Sinal registável: II - Caracterização

O que é um sinal, para o direito das marcas?

Suporte – convencional (nominativo, figurativo ou misto) ou não convencional -
suscetível de apreensão pelos sentidos

Caso Dyson (2007: exclusão dos conceitos):

O pedido de registo de marcas que abrange todas as formas imagináveis 

de um recetáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície 
externa de um aspirador, 

não constitui um «sinal» na aceção desta disposição e, portanto, não é 
suscetível de constituir uma marca na aceção do referido artigo. 

Aspirador Dyson Sinal registável: III – representação 

1. Liberdade de escolha do sinal suscetível de registo. Marcas não convencionais e
representação do sinal

2. Operacionalidade do sistema (registo e mercado de concorrência), clareza e 
segurança jurídicas: exigência de representação do sinal, tornando-o 

facilmente reconhecível como tal

3. Da exigência de representação gráfica do sinal (DirAnts/CPI) à

exigência de representação adequada: definição clara e precisa do sinal 
protegido pelo direito de exclusivo (Dir2015)

4. Doutrina do caso Sieckemann: representação [1] clara, precisa e completa

por si própria, inteligível e objectiva [2] facilmente acessível e [3] 
duradoura . Pode consistir nomeadamente em figuras, linhas ou caracteres

5. Considerando 13 da Dir.2015: Para o efeito, torna-se necessário elaborar uma lista ilustrativa dos sinais 

suscetíveis de constituírem uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma 
empresa dos de outras empresas. No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, garantir a 
segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado
de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Deverá ser 
permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, 
portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse 
efeito.



Sinal registável: representação de marcas não convencionais

III.1  Marcas sonoras

Caso Shield (2003)
1. Sinal não tem que ser visualmente perceptível: Sinais sonoros devem poder ser 

considerados marcas …

2. … desde que possam ser objeto de representação - nomeadamente através de figuras, linhas ou 
caracteres - que seja [1] clara, precisa e completa por si própria, inteligível e objectiva [2] 
facilmente acessível e [3] duradoura (Ac. Sieckmann/adaptado)

3. Representações insuficientes

descrição que recorre à linguagem escrita, tal como 

a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida [primeiras 9 
notas de Für Elise]

ou a indicação de que é o grito de um animal [canto de um galo], 

ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão [Kukelekuuuuu = onomatopeia do cato do galo 
em holandês], 

ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão [mi, ré#, mi, ré#  mi, si, ré, dó, lá].

4. Partitura constitui forma de representação bastante:

Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma
pauta [pentagrama] dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas 
musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes

Exemplos: União Europeia de Radiodifusão (2000), para suportes de som e imagem, publicações e serviços 
audiovisuais ; NOKIA TUNE (2000) para aparelhos eletrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais, 
Twentieth Century Fox Film Corporation, Intel (partitura)

Marcas sonoras (representação) Caso Shield
(sequência: mi-ré#-mi-ré#-mi-si-ré-dó-lá: na pauta, falta a última nota: um lá)

Marcas sonoras (representação)

5. IHMI/IPIUE

Após 2005, aceites pedidos por via eletrónica acompanhados de ficheiros MP3, 
com o máximo de 1Mb, com vista a esclarecer e apoiar a descrição do 
sinal (som produzido pelo rugido de um leão, canto de voz feminina, choro 
de bébé)

Exs: 

- rugido do leão, da MGM (METRO-GOLDWIN.MAYER)

- canto de uma voz feminina, da DAIMLER 

- choro de um bebé, da INLEX

A descrição «som produzido pelo rugido de um leão» foi considerada 
insuficiente: o rugido dos leões, tal como o dos galos, não é todo igual 
(volume, frequência e duração). Com o ficheiro sonoro, o pedido já foi aceite. 

A descrição «grito de Tarzan» também foi considerada uma representação insuficiente. 
Texto descritivo + espectograma considerou-se igualmente insuficiente, por não ser
facilmente acessível. Mas não orientação uniforme. No caso MGM, considerou-se 
sonograma em geral aceitável, mas não o que foi apresentado em concreto

Marcas sonoras (representação)

Sonograma/espectograma



Marcas sonoras (representação). OMPI

Sessão do Comité permanente de marcas, desenhos e indicações 
geográficas (SCT) da OMPI de dezembro de 2008: ocupou-se a 
representação das marcas não convencionais

Marcas sonoras:
With regard to an application for the registration of a sound mark, Offices may

require that the representation of such marks consist of a musical 
notation on a stave, or a description of the sound constituting the
mark, or of an analog or digital recording of that sound, or of any
combination thereof. Where electronic filing is available, an electronic file 
may be submitted with the application. However, for some jurisdictions, 
only a musical notation on a stave may be considered as adequately
representing the mark.

Nota: em face da Diretiva, ficheiro de som ou ficheiro de som com indicação
daquilo de que se trata deve bastar? No caso de som não ser musical, ficheiro 
e sonograma?
Partitura é representação adequada?

Sinal registável: Representação (cont.) III.2 Marcas cromáticas
1. Uma cor, por si só, pode ser marca?
Caso Libertel (2003: cor-de-laranja para trelecomunicações): sim; # CPI 223.1e)
2. Exemplos (marcas comunitárias): verde da BP (combustíveis e lubrificantes); cor-de-laranja/Orange 

de operadora de telecomunicações (telecomunicações, produtos elétricos…); roxo da CADBURY 
(leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria) 

3. Representação:
Caso Libertel: Admissível na condição, designadamente, de poder ser objecto de uma representação 

(…) que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e 
objectiva. Esta última condição não pode ser preenchida pela mera reprodução no papel da cor 
em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de 
identificação internacionalmente reconhecido

Donde:
a) Não basta uma simples amostra da cor, dado que esta pode alterar-se com o tempo 
b) Basta referência da cor + código de identificação internacionalmente reconhecido [v.g. o código 

PANTONE]
c) Mera descrição textual em regra não será suficientemente clara e precisa (cor-de-laranja não é o 

mesmo para toda a gente)
d) Basta amostra + descrição verbal da mesma? - Não pacífico

OMPI-SCT 2008 Marcas cromáticas:
With regard to an application for the registration of a color per se mark or a combination of colors without delineated 

contours, Offices may require that a representation of such marks consist of a sample of the color(s) on paper or in 
an electronic format. Offices may require a designation of the color(s) by using their common names. Furthermore, 
Offices should allow the indication of recognized color codes to be chosen by applicants. Offices may also require a 
written description on how the color is applied to the goods or used in relation to the services. 

Sinal registável: Representação (cont.) III.3 Marcas 

tridimensionais

1. OMPI-SCT 2008:

With regard to an application for the registration of a three-dimensional 
mark, a sufficiently clear representation showing one single view
of the mark is sufficient for the granting of a filing date. 

Nevertheless, Offices may require

more views or

a description of the three-dimensional mark for the purposes of
examination. 

2. «Novas» marcas tridimensionais: configuração geral de loja/ponto de 
venda – ver adiante (caso Apple)

Exs. Forma do produto/embalagem



Sinal registável: Representação (cont.) III.4 - Marcas olfativas

1. Interesse prático: memória olfativa. Sensory branding utilizado por diversas empresas (LG, Telefónica, 
Disney...)

2. Admissibilidade: Caso Sieckmann (2002): sinal que não é, em si mesmo, susceptível de 
ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto 

de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de 

caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente 

acessível, inteligível, duradoura e objectiva.
3. Questão: Suscetibilidade de representação registal adequada? Como?

Caso Sieckmann: não basta [1] fórmula química; [2] descrição por palavras escritas;

[3] amostra de um odor ou [4] conjugação destes elementos.

4. IHMI/IPIUE: bolas de ténis: odor = relva cortada de fresco (mas deixado caducar!)
RU: dardos: odor = acre de cerveja amarga; pneus: odor = floral que faz lembrar o das 

rosas. 
Caso EDEN (2005) , em que o Tribunal de Primeira Instância confirmou a recusa, pelo IHMI, do registo 

de uma marca olfativa, descrita como odor de morango maduro e acompanhada da imagem a 
cores de um morango. 

Esta forma de representação gráfica não foi julgada unívoca nem precisa, tendo o 
tribunal sublinhado que não existe uma classificação internacional de odores geralmente aceite
que permita, à semelhança dos códigos internacionais de cor ou de escrita musical, a identificação 
objetiva e precisa de um sinal olfativo através da atribuição de uma denominação ou de um código 
precisos e próprios a cada odor. A imagem de um morango não constitui uma representação 
gráfica do sinal olfativo, visto que representa apenas o fruto que exala um odor 
supostamente idêntico ao sinal olfativo em causa, e não odor reivindicado... sendo certo que 
existem diversos odores de morangos, consoante a sua variedade. 

Sinal registável: Representação (cont.) III.5 - Marcas gustativas

Admissibilidade? 

Representação através de descrição do sabor?

Sinal registável: Representação (cont.) III.6 - Marcas dinâmicas

Exs:
Marcas de imagens em movimento:

- a abertura ascendente das portas de um LAMBORGHINI, para assinalar 
automóveis, peças e modelos à escala, ou 
- o movimento de duas mãos a juntarem-se, registado pela NOKIA para 
assinalar aparelhos eletrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e 
culturais 

OMPI-SCT 2008
Marcas de movimento ou multimédia:

With regard to an application for the registration of a motion or multimedia mark, 
the representation of such marks may consist of a series of still images, 
which put together, will depict movement. 

Offices may require that the application include a written description

explaining the movement. 

Alternatively, Offices may require a recording of the sign in analog or digital 
format. Where electronic filing is available, an electronic file may be submitted 
with the application. 

Sinal registável: Representação (cont.) III.7 - Marcas tácteis e 

holográficas

Tácteis:

Admissíveis? Que forma de representação?

Há um registo alemão (2004) da marca UNDERBERG em Braille, para cervejas e 

outras bebidas alcoólicas 

OMPI-SCT 2008: Marcas holográficas:

With regard to an application for the registration of a hologram mark, the 

representation of such a mark may consist of one single view of the sign which 

captures the holographic effect in its entirety or, where necessary, 

multiple views of the hologram from different angles. 

Offices may require an applicant to include a description of the hologram mark 

where a single drawing or a series of drawings does not accurately represent the 

hologram. 



III.8 Novas marcas tridimensionais

• Ver adiante marca Apple para pontos de venda 
/lojas

Sinal registável: IV – Imperativo de disponibilidade. 

Capacidade distintiva 

1. Forma, liberdade de empresa/concorrência/comunicação comercial 
e imperativo de disponibilidade

- de formas necessárias, com função técnica ou valor substancial;

- de nomes e representações comuns de bens e serviços;

- de signos descritivos ou usuais no comércio

1.1 Imperativo 

- absoluto: forma imposta pela natureza ou função do produto, forma com 
função técnica e forma com valor substancial (estético)…; e 

- imperativo relativo: sinais descritivos… Secondary meaning

2. Funções da marca e capacidade do sinal para servir como marca: = 
para cumprir a primordial função distintiva

2.1 Capacidade distintiva intrínseca ou originária e capacidade distintiva adquirida 
/superveniente (secondary meaning)

2.2 Cfr. Perda da capacidade distintiva: conversão da marca em designação genérica e 
caducidade do direito

IV.1 Funções da marca. Função distintiva

Funções da marca

A – Subjetivas: para o titular/utilizador (licenciado)

1. Função identificadora ou distintiva: identifica no mercado a sua oferta de bens ou
serviços (ou segmento da mesma); permite-lhe concorrer; proteção incentiva a iniciativa
económico-produtiva

2. Função comunicacional/informativa: funciona como instrumento de comunicação
comercial com o mercado (destinatários da oferta de bens ou serviços) = veículo de mensagens
informativas; proteção facilita e incentiva a informação ao mercado sobre a oferta

3. Função de promoção e acreditamento/capitalizadora do investimento: (i)
funciona como instrumento de comunicação promocional, criação de imagem e implantação no
mercado; (ii) capitaliza investimento informativo e promocional, bem como a imagem criada pela
presença no mercado/posição favorável conquistada e qualidade da oferta. Inerente valor
comercial/vis atractiva (adquirida função promocional ou publicitária; função distintiva stricto
sensu = símbolo de distinção). Incentiva investimento na organização, na qualidade dos bens e/ou
serviços, na informação e na publicidade: máxime, permite ao titular investir na qualidade dos seus
bens e serviços e colher os frutos desse investimento (capital de reputação)

4. Função «diferenciadora»: transmite a ideia de que os bens/serviços oferecidos são únicos (imagem
social exclusiva), distintos dos com eles concorrentes

Nota: Indicador de oferta/origem empresarial
- Titular da marca e oferente dos bens ou serviços/ responsável pela presença no mercado de produtos/serviços 

assinalados com a marca podem não coincidir (marca é licenciável; contratos de licença de marca e contratos 
complexos, máxime franquia e concessão comercial, que envolvem autorização de uso da marca)

- Identidade do titular/ou utilizador da marca pode não ser conhecida do grande público (fonte «anónima»)
- Titular da marca pode variar (transmissão de marcas)
- Oferente pode ser licenciado e haver mais que um
- Titular/oferente pode utilizar outras marcas (família de marcas)

Funções da marca (cont.)

B – Objetivas: elemento estrutural do sistema concorrencial e de
orientação para o consumidor. Funções económicas e funções
juridicamente protegidas (problema)

a) Indicador de origem/oferta/responsável pela presença no mercado dos produtos ou serviços assinalados (função
distintiva): máxime, permite identificar ofertas concorrentes. Base da economia de mercado
concorrencial: identificação das ofertas de bens e serviços presentes no mercado; interesse do titular, interesse do
consumidor/clientela e interesse sócio-económico geral coincidem. Função primordial juridicamente protegida. Tutela
contra atos de confusão (indução em erro quanto à proveniência ou origem «empresarial» dos bens/serviços - =
quanto à entidade responsável pela presença no mercado dos bens ou serviços assinalados com a marca -, máxime,
fazendo passar a sua oferta de bens/serviços como sendo de outrem com marca conhecida, reproduzindo ou imitando
esta) e prevenção do risco de confusão (atos de confusão = comuns ao DM e ao DCD). TJUE: função concorrencial
(concorrência efetiva e leal: não falseada)

b) Indicador de qualidade dos produtos/serviços oferecidos e/ou da relação qualidade-preço.
Em regra, função adquirida. Função juridicamente protegida. Tutela contra atos de confusão e de adicional indução
em erro acerca das características dos produtos/serviços oferecidos (práticas enganosas). Mesmo leque de
interesses da anterior (atos ou práticas/publicidade enganosos = comuns ao DM e DCD). Permite ao titular investir na
qualidade dos seus bens e serviços, fazendo-a refletir na imagem da marca para os clientes/consumidores. Sendo esta
imagem um «capital comercial»/reputacional, em geral o titular da marca está interessado em preservar a qualidade
desses bens/serviços. Mas consumidor não está, em geral, protegido contra eventual deterioração da qualidade

c) Função de investimento (investment/proprietary function)/ função publicitária. Valor comercial da marca.
Acreditamento no mercado/capitalização do investimento. Imagem da oferta e reflexamente
da organização. Valor de posição no mercado e elemento da organização produtiva: a marca como «property
right» (propriedade produtiva/comercial).

Risco de depreciação/diluição; concorrência parasitária. Favorece a concorrência de base publicitária
em detrimento da concorrência baseada na qualidade e no preço? Interesse particular sobreleva; adicional ordenação
concorrencial. Possível imitação concorrencial(?)

Função juridicamente protegida? Pelo DM, pelo DCD? Pelo direito de propriedade (direito à empresa ou
estabelecimento) (art. 1303 CC/art. 316 CPI)?

d) Função «diferenciadora»: diferenciação real (quanto à origem) e diferenciação artificial (quanto às características
dos bens ou serviços oferecidos). Limitação da concorrência: criação de posições dominantes e de nichos de
mercado



Mercado de concorrência: oferta (agregado de ofertas: um ou mais oferentes de 
bens/serviços, cada um com uma ou mais ofertas, havendo ou não conexão entre as 
ofertas/oferentes) e procura (agregado de demandas de bens/serviços)

Interesse atendível dos oferentes: identificar a(s) sua(s) oferta(s), distinguindo-as 
cabalmente das demais e, se oferta plural (por ex., diferentes gamas de um produto), 
distinguindo cada uma delas. Disputa da «procura»/preferência dos destinatários dos 
bens/serviços através do mérito/imagem da sua oferta (aspeto operacional: realização de 
negócios; aspeto estratégico: conquista de posição favorável face a clientes, atuais e 
potenciais); reserva de instrumento/espaço comunicacional

Interesse dos demandantes de bens/serviços: identificar as ofertas presentes no mercado, 
para escolha livre e esclarecida, com o menor custo de transação

= interesse sócio-económico geral; base estrutural do sistema.

C – Tese de Couto Gonçalves = TRL 15.12.2011:
A marca tem hoje uma [1] função essencial de distinguir e garantir que os produtos 

ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o 
ónus pelo seu uso não enganoso (função distintiva), uma [2] função derivada de
garantia indirecta de qualidade dos produtos ou serviços marcados por 
referência a uma origem não enganosa, e uma [3] função complementar da 
função distintiva que é a de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos 
ou serviços que assinala (função publicitária) 

D –TJUE: casos L’Oréal (2008) e Interflora (2011)

Ver também Koppensteiner e Mª Miguel Carvalho (RDI 2014/1)

IV.2 Capacidade distintiva do sinal

1. Para cumprir função principal de indicador de oferta/origem
«empresarial»/comercial (função distintiva, individualizadora ou
diferenciadora), o sinal tem que ter capacidade distintiva [art. 222; art.
223.1 a)]: = aptidão para diferenciar ofertas de bens/serviços presentes no
mercado

2. Capacidade distintiva originária ou superveniente (secondary meaning: 223.2)

3. Especial dificuldade das marcas não convencionais (em geral): caso Mag (2004:
marca tridimensional)

3.1 Cor única: caso Sieckamnn

3.2 Slogans publicitários: caso Audi (2010): a seguir

Caso Audi (2010): marcaVorsprung durch Technik
(vantagem através da técnica)

Como constatou a Câmara de Recurso na decisão controvertida, a expressão
«Vorsprung durch Technik» é um slogan prestigioso de que a Audi se serve há
vários anos para promover a venda dos seus veículos automóveis. Foi registada
em 2001 como marca comunitária para os produtos da classe 12 com base na
prova de que este slogan é muito conhecido nas regiões germanófonas (nº
53).

A este respeito, importa referir que todas as marcas compostas por sinais ou
indicações que são, aliás, utilizados enquanto slogans publicitários, indicações de
qualidade ou expressões que incitam à compra de produtos ou serviços
designados por essas marcas veiculam, por definição, em maior ou menor grau,
uma mensagem objectiva. Resulta no entanto da jurisprudência recordada nos
n.ºs 35 e 36 do presente acórdão que tais marcas não são, por esse simples facto,
desprovidas de caráter distintivo (nº 56).

Assim, desde que essas marcas não sejam descritivas (…) podem exprimir uma
mensagem objetiva, ainda que simples, e serem, contudo, susceptíveis de
indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou serviços em
causa. Tal pode ser designadamente o caso quando essas marcas não se reduzem
a uma mensagem publicitária comum, mas possuem uma determinada
originalidade ou ressonância, exigem um mínimo de esforço de interpretação ou
desencadeiam um processo cognitivo junto do público relevante (nº 57).

Ausência de capacidade distintiva intrínseca/originária

1. Nome comum do produto ou serviço (designação genérica) [art. 223.1 a) (?)]:
camisa, jornal, chapéu, … para os correspondentes produtos

- Linhas, formas geométricas simples (art. 223.1 a))

- Letra única ou algarismo (art. 223.1 a))

2. Sinal descritivo de propriedades, qualidades, função, proveniência geográfica,
etc. [art. 223.1c)]: vestuário para calças; vinte para cigarros, …

Nota:

- Combinação de elementos descritivos pode dar resultado distintivo

- Sinais sugestivos # descritivos

- Sinais descritivos noutros países admissíveis em Portugal? Tese tradicional:
admissíveis: caso Matrazen (2004); mas controvertido ->

- proveniência geográfica: caso Chimsee (1999) ->

3. Sinais tornados usuais (art. 223.1d)): bica para café, fino/imperial para cerveja

4. Cores [em princípio: art. 223.1e)]

5. Forma corrente dos produtos/embalagens: caso Mag (2004)



Caso Chimsee: TJUE 4.05.1999

Uma empresa de vestuário desportivo situada perto do lago Chimsee, na Baviera, usou durante vários anos 
o nome Chimsee para assinalar os seus produtos. Por fim, requereu o registo como marca. TJUE:

O artigo 3.3, da diretiva prevê que um sinal possa adquirir, através do uso 
que dele é feito, um carácter distintivo que ele não tinha inicialmente e 
possa, portanto, ser registado como marca. E, por conseguinte, através do seu 
uso que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo (nº 
44).

Trata-se de uma atenuação importante à regra do artigo 3.1, alíneas b), e) e d), 
segundo a qual é recusado o registo, respetivamente, às marcas desprovidas de 
carácter distintivo, às marcas descritivas e às marcas exclusivamente 
compostas de indicações tornadas usuais na linguagem corrente ou nos hábitos 
leais e constantes do comércio (nº 45).

Uma denominação geográfica pode ser registada como marca se, após o uso que 
dela tenha sido feito, se tiver tornado adequada para identificar o 
produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma 
empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras 
empresas. Com efeito, nesse caso, a denominação geográfica adquiriu um novo 
alcance e o seu significado, que já não é apenas descritivo, justifica o 
seu registo como marca  (nº 47).

Para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela 
foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que 
podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto 
em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a 
distinguir esse produto dos das outras empresas (nº 49). 

Caso Caixa: TRC 9.02.2010

Em Fevereiro de 2006, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. demandou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 
CRL, imputando a esta o uso da expressão “CAIXA DE LEIRIA”, em diversas circunstâncias comunicacionais com 
incidência pública (na fachada do seu estabelecimento em Leiria; num anúncio publicado numa revista), sendo que esse 
procedimento da R. consubstancia, cumulativamente, na visão das coisas da A., um “uso ilegal de firma ou 
denominação”, uma “violação do direito à marca”, um acto de “concorrência desleal” e um acto de “publicidade 
enganosa”

I – A obrigatoriedade de os elementos integrantes de uma marca assumirem capacidade 
distintiva, exclui, em princípio, quando uma marca é integrada por palavras, o uso de 
expressões genéricas, meramente descritivas ou equívocas, porque referenciáveis a mais 
entidades partilhando a mesma natureza.

II – A expressão “CAIXA”, não obstante corresponder a uma designação partilhada por 
diversas entidades bancárias (desde logo a Caixa Geral de Depósitos e as diversas Caixas 
de Crédito Agrícola), adquiriu, ao longo do tempo, na sua referenciação à Caixa Geral de 
Depósitos, uma tal exuberância significativa, que passou a ser intuitivamente associada 
a esta última instituição e não a qualquer outra cujo nome integre.

III – Este processo de associação da expressão “CAIXA” à Caixa Geral de Depósitos 
corresponde à situação designada no Direito industrial como “secondary meaning”, 
correspondendo a um efeito modificativo sobre a compreensão originária de uma 
palavra ou símbolo, em termos de propiciar uma outra compreensão desses elementos 
que ultrapasse o carácter (original) descritivo, genérico ou ambivalente, passando a 
identificar uma entidade ou produto em concreto.

IV – A relevância do princípio do “secondary meaning” decorre do artigo 3º, nº 3 da 
“Primeira Directiva” comunitária das marcas (Directiva do Conselho nº 89/104/CEE, de 
21 de Dezembro de 1988).

V – Esta Directiva, relativamente à aquisição de um “secondary meaning” que seja anterior 
ao registo da marca, impõe directamente aos Estados-membros a consideração (o 
registo como marca) desse elemento particularizador da expressão ou símbolo.

VI – A determinação do surgimento de um “secondary meaning” faz-se alargando o 
processo de aferição do carácter distintivo à ponderação de todas as circunstâncias de 
facto relevantes para a caracterização do uso do elemento proposto como marca.

VII – Traduz um acto de concorrência desleal, determinada a existência de uma relação de 
concorrência entre duas empresas, o emprego por uma delas de um elemento 
referenciável como marca à outra.

Caso Matrazen: TJUE 28.04.2004

Em 10 de Outubro de 1996, A (empresa alemã) apresentou no IHMI um pedido de 
registo como marca comunitária da marca nominativa e figurativa reproduzida, para 
almofadas, travesseiros, colchões, etc. B tinha registada a marca Matrazen em 
Espanha para produtos semelhantes e opôs-se ao registo. A Câmara de Recurso 
entendeu que, em Espanha, as duas marcas em causa são consideradas semelhantes e 
que, entre os produtos por elas designados, uns são idênticos e outros muito 
semelhantes, existindo por isso risco de confusão; donde ser justificada a recusa do 
registo.

Nota: Matrazen = colchões, em alemão

Tribunal de 1ª instância confirmou a decisão: analisou os componentes da 
marca pedida, a saber, os vocábulos «Matratzen», «Concord» e «markt», 
bem como o sinal figurativo de cada um relativamente aos outros. 
Considerou, no n.° 43 do acórdão recorrido, que os vocábulos «Matratzen» 
e «Concord» podem ser considerados os componentes mais importantes. 
Porém, segundo o Tribunal, o vocábulo «Matratzen», caracterizado pela 
preponderância de consoantes de pronúncia dura e não apresentando 
semelhanças com qualquer palavra espanhola, mostra-se, mais do que o 
vocábulo «Concord», susceptível de ser retido na memória do público 
pertinente. O Tribunal daí deduziu que o vocábulo «Matratzen» constitui o 
elemento dominante da marca pedida. Concluiu, portanto, no n.° 44 do 
acórdão recorrido, que, para o público pertinente, existe uma semelhança 
visual e auditiva entre as duas marcas (nº 49). 

Considerou ainda: i) que, no caso vertente, a palavra «Matratzen» não é 
descritiva, do ponto de vista do público pertinente, dos produtos 
designados pela marca pedida; ii) e, no n.° 54, que registar como marca 
nacional um sinal que, na língua de outro Estado-Membro, é descritivo dos 
produtos ou serviços em causa não constitui um entrave à livre circulação de 
mercadorias.  

TJUE (despacho): confirmou a decisão. Salienta-se: o direito reconhecido ao 
titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja suscetível de 
falsear a garantia de proveniência (…) faz parte do objeto específico do 
direito de marca, cuja proteção pode justificar derrogações ao princípio da 
livre circulação de mercadorias (nº 41)



Imperativo de indisponibilidade

1. Não reconhecimento possível de SM (?)

2. Marcas tridimensionais: a) forma imposta pela natureza do produto;
b) forma cumpre função técnica; c) forma tem valor estético
(«substancial») [art. 223.1b)]. Indisponibilidade absoluta

Casos Hauck (2014)

Philips/Remington (2002): ainda que existam outras formas capazes de
cumprir a mesma função técnica

Lego (2010)

3. Nome comum do produto ou serviço: mera indisponibilidade relativa (?)

4. Cor em si? – art. 223.1e)/2 CPI; mas cfr. TJUE/caso Libertel

5. Letra ou algarismo em si? Não: jornal i ? TJUE caso Borco (2010): letra pode, se
caráter distintivo

6. IHMI recusou o registo como marca de sabor a morango para produtos farmacêuticos:

Qualquer fabricante de produtos farmacêuticos tem o direito de acrescentar o sabor 
de morango artificial aos seus produtos com a finalidade de disfarçar qualquer 
gosto desagradável que eles poderiam ter ou simplesmente com a finalidade de os tornar 
agradáveis ao paladar. ...

Exclusivo de utilizar esse sinal nos termos do artigo 9 º do RMC, isso iria interferir 
indevidamente com a liberdade dos seus concorrentes

EUA: rejeitado sabor a laranja para produtos farmacêuticos

Caso Hauck: TJUE 18.09.2014

Hauck GmbH (que distribui e vende artigos para crianças, entre os quais duas 
cadeiras que designa por «Alpha» e «Beta») pediu na Holanda a declaração de 
nulidade/anulação da marca regional Benelux, constituída pela forma de uma 
cadeira para crianças criada por Opsvik e comercializada pela Stokke 
Nederland BV e outros, em reconvenção, numa ação por violação do direito de 
autor e da marca tridimensional contra ela intentada. A cadeira é constituída 
por travessas oblíquas onde estão fixados todos os elementos da cadeira assim 
como por travessas e barras em forma de «L», que lhe conferem, segundo o 
órgão jurisdicional de reenvio, uma grande originalidade. O design desta 
cadeira recebeu diversos prémios e menções honrosas e está exposto em 
museus. A partir de 1972, as cadeiras «Tripp Trapp» foram comercializadas pela 
Stokke e o., sobretudo, no mercado escandinavo e, desde 1995, no mercado 
neerlandês.

Os tribunais holandeses (como já acontecera na Alemanha), consideraram haver 
violação do direito de autor sobre a cadeira; mas as instâncias «anularam» o 
registo da marca. Segundo o tribunal de apelação, «o aspeto atraente da 
cadeira «Tripp Trapp» confere um valor substancial ao produto em 
causa» e «a sua forma é determinada pela própria natureza do 
produto, a saber, uma cadeira para crianças segura, confortável e de 
qualidade»; pelo que «a marca controvertida é um sinal exclusivamente 
constituído por uma forma que responde aos motivos de recusa ou de nulidade 
previstos no artigo 3.°, n.° 1, alínea e), primeiro e terceiro travessões, da 

diretiva sobre as marcas.

Acórdão do TJUE

1) O artigo 3.°, n.° 1, alínea e), (…) deve ser interpretado no sentido de que o 
motivo de recusa de registo previsto nesta disposição se pode aplicar a 
um sinal exclusivamente constituído pela forma de um produto que 
apresente uma ou várias características de utilização essenciais ou 
inerentes à função ou às funções genéricas desse produto, que o 
consumidor pode eventualmente procurar nos produtos dos 
concorrentes.

2) O artigo 3.°, n.° 1, alínea e), (…) deve ser interpretado no sentido de 
que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição se pode 
aplicar a um sinal constituído exclusivamente pela forma de um 
produto com várias características suscetíveis de lhe conferir 
diferentes valores substanciais. A perceção da forma do produto pelo 
público-alvo constitui apenas um dos elementos de apreciação para 
efeitos de determinação da aplicabilidade do motivo de recusa em 
causa.

3) O artigo 3.°, n.° 1, alínea e), (…) deve ser interpretado no sentido de 
que os motivos de recusa de registo enunciados no primeiro e 
terceiro travessões desta disposição não podem ser aplicados de 
forma conjugada. [Isto é, basta a verificação de um deles para o 
registo ser recusado.]



17 O Tribunal de Justiça já declarou que se deve interpretar os diferentes motivos de recusa de 
registo enumerados no artigo 3.° da diretiva sobre as marcas à luz do interesse geral subjacente
a cada um deles (v., neste sentido, acórdãos Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, 
EU:C:1999:230, n.os 25 a 27, e Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.° 77).

18 A este respeito, no caso do segundo travessão do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da diretiva sobre as 
marcas, o Tribunal de Justiça afirmou que a ratio dos motivos de recusa de registo previstos 
nessa disposição consiste em evitar que a proteção do direito das marcas leve a conferir ao seu 
titular um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, 
suscetíveis de ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes [acórdão Philips, 
EU:C:2002:377, n.° 78, e, no caso do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do 
Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), que é 
essencialmente idêntico ao artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da diretiva sobre as marcas, acórdão Lego 
Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.° 43].

19 O objetivo imediato da proibição de registar formas que são puramente funcionais, prevista no 
artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, da diretiva sobre as marcas, ou que conferem um 
valor substancial ao produto, na aceção do terceiro travessão desta disposição, é evitar que o 
direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros 
direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade (v., neste 
sentido, acórdão Lego Juris/IHMI, EU:C:2010:516, n.° 45).

32 [O] conceito de «forma que confere um valor substancial ao produto» não pode ser apenas 
limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, 
sob pena de não cobrir os produtos que possuam, para lá de um elemento estético importante, 
características funcionais essenciais. Neste último caso, o direito conferido pela marca ao seu 
titular atribuiria um monopólio sobre as características essenciais dos produtos, o que impediria 
o referido motivo de recusa de cumprir plenamente o seu objetivo. 

Caso Philips: TJUE 18.06.2002

Como no caso Hauck, estamos perante um pedido de invalidade de uma marca tridimensional deduzido 
em reconvenção numa ação de infração, desta vez intentada pela Remington contra a Philips no RU. 
Do registo constava uma representação gráfica da forma e da configuração da parte superior de uma 
máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, que formam um 
triângulo equilátero. O registo foi realizado após uso da máquina e da forma como marca durante 
vários anos (em regime de monopólio). Remington lançou no mercado, anos depois, uma máquina 
também dotada de três cabeças rotativas formando um triângulo equilátero, segundo uma 
configuração semelhante à utilizada pela Philips. Daí a ação de contrafação e o pedido reconvencional. 

O Tribunal de Patentes do RU declarou inválido o registo da marca, afirmando que ela «consistia 
exclusivamente num sinal que era usado no comércio para indicar o destino do produto, bem como 
numa forma necessária à obtenção de um resultado técnico e que conferia um valor substancial ao 
produto. Interposto recurso, a Court of Appeals reenviou o caso para o TJUE.

TJUE: O artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104 deve ser 
interpretado no sentido de que um sinal constituído exclusivamente pela 
forma de um produto não é suscetível de registo por força desta 
disposição se se demonstrar que as características funcionais 
essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico. 
Além disso, a demonstração da existência de outras formas que 
permitam obter o mesmo resultado técnico não é suscetível de 
afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na 
referida disposição.

• Resulta igualmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao 
utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão 
possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o 
seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar, deve constituir a garantia de que 
todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual 
possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, 
Loendersloot, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.os 22 e 24, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.°
28). (nº 30)

• Como resulta do n.° 51 do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, para a apreciação do carácter distintivo da marca que é 
objecto de um pedido de registo, podem ser tomadas em consideração, nomeadamente, a parte de mercado detida pela 
marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa 
para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma empresa 
determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. (nº 
60)

• …quando um operador é o único a oferecer determinados produtos no mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na 
forma desses produtos pode ser suficiente para conferir a esse sinal carácter distintivo para efeitos do artigo 3.°, n.° 3, da 
directiva nas circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios interessados associa essa 
forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou acredita que os produtos que têm essa forma provêm deste 
último. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que a condição exigida pela referida disposição está preenchida, incumbe 
ao juiz nacional verificar que elas estão demonstradas com base em dados concretos e fiáveis, que a presumível percepção dum 
consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e 
advertido, é tomada em consideração e que a identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de 
uma empresa determinada é efectuada graças ao uso da marca enquanto marca. (nº 65) 

• Segundo a Philips, existem numerosas soluções de substituição da forma que constitui a marca em causa no processo principal 
que obteriam o mesmo resultado técnico no que respeita ao acto de barbear e a um custo equivalente ao dos seus próprios 
produtos. //Mas tanto o Governo francês como o Governo do Reino Unido consideraram que o motivo de recusa de registo 
previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, da directiva não pode ser afastado demonstrando que existem outras 
formas susceptíveis de obter o mesmo resultado técnico (nº 71). 

• Uma vez que o artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas 
características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente 
utilizada por todos, esta disposição impede que esses sinais sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo 
como marca (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 25). (nº 80) Quanto à questão de saber se a 
demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é susceptível de afastar o motivo 
de recusa ou de nulidade do registo contido no artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, há que sublinhar que nada na 
redacção desta disposição permite tal conclusão (nº 81). Quando as características funcionais essenciais da forma de um 
produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, exclui o 
registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras 
formas (nº 83). 

Philips / Remington



Falta de requisitos. Recusa do registo. Nulidade

1. Consequências da [A] Falta de [1] sinal, [2] representação adequada ou
[3] capacidade distintivo, ou da [B] ofensa de imperativo de
indisponibilidade:

Recusa do registo: art. 238

Nulidade do registo: art. 265

2. Outros fundamentos (art. 238.4-6/265):

- Símbolos indisponíveis

- Contrariedade à ordem pública ou bons costumes

- Sinal enganoso (ex: indica que produto é de seda quando é polyester; ou
bordado da Madeira feito no Minho)

- Ver atual art. 4 da Dir2015

3. O problema do registo obtido de má fé [art. 2d) da diretiva] = com
inobservância de padrões de comportamento comerciais aceitáveis (ex: registo
sem intenção de usar, para impedir o registo de terceiro ou obter dele dinheiro (tendo ele

reputação comercial). Atual artigo 4.2 da Dir2015: As marcas devem ser declaradas

nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-
Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada. Ver adiante:
concorrência desleal. Cfr. art. 327 CPI

§ 2º
Fundamentos de recusa do registo relativos. 

Anulabilidade do registo

Quadro geral
1. Fundamentos de recusa relativos: art. 239ss
A – Dentro do princípio da especialidade (círculo de produtos/serviços afins: 

máxime, concorrentes). Risco de confusão (ausência de novidade do sinal 
enquanto marca neste círculo)

1.1 Em geral: arts. 239s
1.2 Marcas notórias não registadas em Portugal: art. 241

B - Para além do princípio da especialidade
Risco de depreciação; exploração (parasitária) de reputação alheia (free 
riding)

1.3 Marcas de nomeada (prestígio): art. 242 (tutela ultramerceológica)

C – Má fé e concorrência desleal
1.4 Concorrência desleal: art. 239.1e); ver diapositivo anterior (má fé).

2. Anulabilidade: art. 266

3. Artigo 245: imitação/risco de confusão

Art. 239
1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por 
outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o 
consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por 
outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou 
serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou 
confusão;
c) A infração de outros direitos de propriedade industrial;
d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido 
obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou 
parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas 
pessoas;
e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é 
possível independentemente da sua intenção.
2 - Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa:
a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou 
apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo 
não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
b) A infração de direitos de autor;
c) O emprego de referências a determinada propriedade rústica ou urbana que não pertença ao 
requerente;
d) A infração do disposto no artigo 226.º [registo de agente]
3 - No caso previsto na alínea d) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser 
concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido. 

Apresentação do produto: art. 240 (imitação de embalagens e 
rótulos não registados)

1 - É ainda recusado o registo das marcas que, nos termos das alíneas b) e c) 
do n.º 1 do artigo 245.º, constituam reprodução ou imitação de 
determinado aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, ou 
rótulo, com as respetivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, 
recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem nas 
suas marcas registadas.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere este artigo 
só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido 
de registo da sua marca com os elementos do aspecto exterior referidos no 

número anterior.

Nota: alguma razão para o motivo de recusa do registo não ser a concorrência 
desleal (imitação da apresentação não registada do produto, geradora de 
confusão) [art. 239.1e)]?



Apresentação: DCD, marca tridimensional ou modelo?

Aspeto/disposição do interior de lojas Apple: marca de 
serviços/EUA/ TJUE 10.07.2014

• representação, através de um desenho multicolor, das suas lojas de referência 
(«flagship stores») para serviços da classe 35

• TJUE: Os artigos 2.° e 3.° da Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em 
matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que a representação, através 
de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração 
de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que 
consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte 
integrante da colocação no mercado dos mesmos, desde que seja adequada a distinguir 
os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos 
motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha.

Escada: desenho

Art. 241: marca notória

1 - É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, 
constitua reprodução, imitação ou tradução de outra 
notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a 
produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se 
ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o 
titular da marca notória.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o 
número anterior só podem intervir no respectivo processo depois de 
terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e 

fundamenta o seu interesse.

Ver Acórdão do STJ de 15.02.2007; TJUE 22.11.2007 (Nieto)

Art. 242: marcas de nomeada/prestígio

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, 
ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir 
tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na 
Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar 

partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

2 - Aplica-se ao n.º 1 o disposto no n.º 2 do artigo anterior, entendendo-se que, neste caso, Não 
aplicação do princípio da especialidade

Considerando 10 da Dir.2015: 10)É essencial garantir que as marcas registadas gozem de proteção 
idêntica ao abrigo dos sistemas jurídicos de todos os Estados-Membros. Em consonância com a 
ampla proteção conferida às marcas da UE que gozam de prestígio na União, deverá também ser 
concedida uma ampla proteção a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no 
Estado-Membro em causa.

Caso General Motors (TJUE 14.09.1999): marca chevy (carros) «versus» chevy (detergentes e materiais 
de limpeza) (ação inibitória; 5.2 Dir): «para beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou 
serviços não semelhantes, uma marca registada deve ser conhecida de uma parte 

significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No 
território Benelux, basta que seja conhecida de uma parte significativa do público 

interessado numa parte substancial desse território, que pode corresponder, sendo caso 
disso, a uma parte de um dos países que o compõem». + Caso Intel (2008)

Selon le Tribunal de l’EU (TGUE 5.07.2016), la renommée des marques de McDonald’s permet de faire 
échec à l’enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le 
préfixe « Mac » ou « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson (2016)



Risco de confusão: I – artigo 245 CPI

Art. 245: imitação/usurpação
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em

parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou
afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza
facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco
de associação com marca anteriormente registada, de forma que o
consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto
[!!!].

Fórmula correta: Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra
[1] que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, de forma que este
não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto; [2] ou que
compreenda um risco de associação com marca anteriormente
registada.

2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos
na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b)
Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação
de Nice podem ser considerados afins.

3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa
denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente
registada.

Risco de confusão: contextos

Risco de confusão como 

[1] - fundamento de recusa e impugnação do registo de marca

[2] - fundamento de ação de anulação do registo/ato de concessão do 
direito à marca

[3] - conceito chave das ações de infração: penais e civis (inibitórias e 
indemnizatórias)

Risco de confusão: II - fatores

1. Em geral, para haver um risco de erro/confusão relevante é preciso ter em conta, de forma
combinada:

1) a identidade/semelhança dos sinais, sonora/oral, gráfica/visual e semântica
2) a identidade/semelhança dos bens ou serviços assinalados e
3) a força distintiva do sinal «imitado».

2. As hipóteses a considerar são:

A – Dentro do princípio da especialidade:
A.1 Dupla identidade de sinais e bens/serviços: basta para recusar o registo, sem necessidade de

risco de confusão (?)
A.2 Risco de confusão (lato sensu)
2) identidade de sinais e semelhança de produtos/serviços;
3) semelhança de sinais e identidade de produtos/serviços;
4) semelhança de sinais e semelhança de produtos/serviços;

B - Fora do princípio da especialidade:
Risco de associação relevante
5) identidade/semelhança de sinais e produtos/serviços diferentes.

Neste último caso, pode não haver risco de confusão (quanto à origem), mas um risco de depreciação
e/ou um aproveitamento desleal da força distintiva e comercial da marca «imitada»

Tradicionalmente, admitia-se quase mecanicamente um risco de confusão relevante quando os sinais
são iguais e os bens também (dupla identidade) (cfr. Também Dir. e infra). Cfr., no entanto, o caso
Opel (TJUE)

3. Semelhança de sinais: ver adiante

4. Semelhança de produtos/serviços:

i) concorrência; natureza, função/utilidade; 

ii) composição; 

iii) complementaridade, acessoriedade ou derivação; 

iv) circuitos/canais de distribuição, publicidade; 

v) tipo de consumidores; 

vi) preço; etc.



Risco de confusão: III – tipos.
Risco de associação

1. Risco de confusão em sentido lato

1.1 Risco de confusão em sentido estrito: a) confundibilidade dos sinais (confusão
direta); b) similitude dos sinais (fonética, visual ou semântica) leva
consumidor a pensar que titular/responsável é o mesmo (família de marcas)
(confusão indireta quanto à origem I)

1.2 Risco de associação (confusória): consumidor distingue os sinais, mas
semelhança leva-o a pensar que entre os titulares existe uma relação comercial
(titulares das marcas/responsáveis são entidades relacionadas: (confusão
indireta quanto à origem II)

2. Risco de associação em sentido lato

2.1 Risco de associação confusória (= 1.2)

2.2 Risco de associação sem confusão (associação pura ou em sentido estrito)

Risco de confusão: IV - Método de apreciação

1. Método tradicional (analítico):
- Afinidade dos produtos/serviços
- Risco de confusão dentro deste âmbito (merceológico/princípio da 

especialidade)

2. EUA. TJUE: análise global conjugada (caso Canon 1998 e, p. ex. Lloyd: infra)

Adde: Considerando 16 da Dir.2015: A proteção conferida pela marca 
registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto 
indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca 
e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. 
A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca 
e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a 
noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de 
confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do 
[1] conhecimento da marca no mercado, da [2] associação que pode 
ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do [3] grau de 
semelhança entre a [3.1] marca e o sinal e [3.2] entre os produtos e os 
serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. 

Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova 
nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja 
aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

Risco de confusão: V - Jurisprudência. STJ e TRL

1. Casos Molaflex - STJ (Molaflex v. Flexsuper: RLJ/PC; Molaflex v. Lusoflex; RDE/EM 
1986)

2. Caso Aspirina v. Dolpirina – TRL (2011)
Produtos idênticos: medicamentos. Contestação do registo da Dolpirina. 
Marcas da Demandante: Aspirina/Aspirin, Sanipirina/Sanipirine/Sanipirin e Bayaspirina. 

Não se provou que fossem marcas notórias (segundo o TRL, cabia à demandante o ónus 
de prova).

Questão (TRL): Saber se a marca nacional DOLPIRINA constitui imitação das marcas 
ASPIRIN e ASPIRINA = saber se, pela semelhança dos seus elementos – gráfica, 
figurativa, fonética ou outra - com os da marca “ASPIRINA”, a DOLPIRINA é susceptível 
de induzir “facilmente em erro ou confusão o consumidor, não as podendo este 
distinguir “senão depois de exame atento ou confronto”; ou, se a semelhança dos seus 
elementos cria “um risco de associação”

“marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, 
perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e 
potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão 
ou associação com marcas concorrentes” (STJ, de 11-01-2011, Proc.º 
627/06.7TBAMT.P1, citando FC, 253 ). 

Titularidade da marca envolve o «direito de se opor a que outrem a use sem o seu 
consentimento, bem como a impedir que o seu uso possa ser confundido ou 
associado àquela que lhe pertence, semelhança essa que pode ser gráfica, fonética 
ou figurativa [cfr. Ac. STJ, de 13-07-2010, Proc.º 3/05.9TYLSB.P1.S1]», cumprindo a 
proteção a função de garantir a lealdade da concorrência (art. 1 CPI), sendo, como a PI 
em geral, um «mecanismo regulador da concorrência e garante da protecção do 
consumidor» .

Impedimento ao registo do art. 239.1a) deve ser visto à luz do art. 245.

Método de comparação:
Há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina: o 

primeiro é o dever de 
[1] apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por 

justificada necessidade, quando não resultar da visão unitária um resultado claro; o 
segundo é o da 

[2] irrelevância no conjunto da apreciação das marcas das suas componentes genérica ou 
descritiva e o facto de se assemelharem unicamente em relação aos sinais gráficos 
genéricos ou descritivos não é determinante; o terceiro é o de que 

[3] nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), se dever 
privilegiar sempre o elemento dominante; e por último é o de que 

[4] quanto maior for a notoriedade da marca/[força distintiva], maior o risco de confusão
com uma marca posterior; [releva a percepção que da marca tem o público relevante, 
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (C. Olavo; STJ 02-10-2003, 
STJ 3.07.2010 ]

[5] Nos termos do art.º 245/1/c, parte final, o risco de associação passa a fazer parte do 
conceito de imitação. 

Cfr. LCG e STJ 13.07.2010

«Do conjunto dos critérios expostos resulta que, no juízo comparativo a fim de indagar se existe imitação ou 
usurpação, devem observar-se os critérios seguintes:
- O critério de apreciação deve ser objectivo e corresponder ao do consumidor médio e abstracto
do produto a que a marca se destina, ou seja, considerando-se a perspectiva do consumidor 
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, de entre aqueles a quem o produto é 
dirigido.
- As marcas em confronto devem ser apreciadas, atendendo à impressão global do conjunto dos 
elementos que integram, o que se justifica pelo facto de em circunstâncias normais do quotidiano ser 
essa a perspectiva do consumidor e aquela visão unitária a que lhe causa maior impressão.
- Relevarão menos as diferenças de pormenor entre as marcas em confronto, porque estas apenas serão 
mais perceptíveis através dum exame mais pormenorizado, não sendo razoável esperar que o 
consumidor esteja normalmente em condições, ou até disponível, para a realizar.»



Caso: 

[I] «Aceitando que numa impressão de conjunto relevam os elementos dominantes, 
consideramos que enquanto na marca prioritária o elemento dominante é a 
sua terminação “PIRINA”, na marca recorrida o sinal apelativo à impressão do 
destinatário coloca-se na expressão inicial “DOL”.
No conjunto das duas expressões, entendemos que o consumidor com as 
características descritas não confundirá as duas marcas». 

I.1 «O elemento fonético é no caso dos autos particularmente apelativo ao consumidor e esse é o elemento 
que claramente distingue as duas marcas.
Na marca recorrida o elemento “DOL” tem uma carga fonética acentuada que faz diluir o termo da 
expressão “PIRINA”». 

I.2 «Mas também o elemento gráfico é distinto, não existindo confusão possível entre as três letras “DOL” e 
as duas letras “AS”, letras estas distintas entre si.
Concluímos assim que o elemento dominante, quer graficamente quer foneticamente não é o elemento 
“PIRINA”». 

I.3 «Desconhece-se em absoluto qual o volume de vendas global neste segmento de produtos, para assim se 
ter ideia da quota de mercado da recorrente, o que revelaria o grau de penetração e aceitação da marca 
no mercado e, logo, permitiria ter alguma ideia sobre o reconhecimento da marca junto dos mesmos.
O tribunal não dispõe assim de dados que permitam concluir que a marca “ASPIRINA” era, à data em 
que foi concedido o registo à marca “DOLPIRINA”, nesse conjunto de marcas a considerar, uma marca 
notória». 

[II] «tendo-se concluído que não se verificam os requisitos de imitação, ou seja, que não há possibilidade de 
erro ou confusão, bem assim que nem tão pouco há risco de associação, na ausência de qualquer outro 
facto que possa evidenciar algo mais em abono da posição da recorrente, impõe-se concluir que não 
está demonstrada a existência de concorrência desleal.»

Risco de confusão: V - Jurisprudência. EUA

FACTORS FOR LIKELIHOOD OF CONFUSION (EUA)

1. similarity in the overall impression created by the two marks (including the
marks' look, phonetic similarities, and underlying meanings);

2. similarities of the goods and services involved (including an examination of
the marketing channels for the goods);

3. strength of the plaintiff's mark;

4. evidence of actual confusion by consumers;

5. intent of the defendant in adopting its mark;

6. physical proximity of the goods in the retail marketplace;

7. degree of care likely to be exercised by the consumer; and

8. likelihood of expansion of the product lines.

Caso Long Star Steakhouse v. Longhorn Steaks, 122 F.3d 1379, 1382 (11th Cir. 1997)
- teste: (1) the type of trademark; (2) the similarity of the marks; (3) similarity of the
products the marks represent; (4) similarity of the parties' customers; (5) similarity
of advertising media used; (6) defendant's intent; and (7) actual confusion.

..

INFRINGEMENT—LIKELIHOOD OF CONFUSION—FACTORS—SLEEKCRAFT TEST
(15 U.S.C. §§ 1114(1) and 1125(a)) AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979)

I will suggest some factors you should consider in deciding this. The presence or absence of any particular factor that I suggest 
should not necessarily resolve whether there was a likelihood of confusion, because you must consider all relevant evidence in 
determining this. As you consider the likelihood of confusion you should examine the following:

(1) Strength or Weakness of the Plaintiff’s Mark. The more the consuming public recognizes the plaintiff’s trademark as an 
indication of origin of the plaintiff’s goods, the more likely it is that consumers would be confused about the source of the
defendant’s goods if the defendant uses a similar mark.

(2) Defendant’s Use of the Mark. If the defendant and plaintiff use their trademarks on the same, related, or complementary 
kinds of goods there may be a greater likelihood of confusion about the source of the goods than otherwise.

(3) Similarity of Plaintiff’s and Defendant’s Marks. If the overall impression created by the plaintiff’s trademark in the 
marketplace is similar to that created by the defendant’s trademark in [appearance] [sound] [or] [meaning], there is a greater 
chance [that consumers are likely to be confused by defendant’s use of a mark] [of likelihood of confusion]. [Similarities in
appearance, sound or meaning weigh more heavily than differences in finding the marks are similar.]

(4) Actual Confusion. If use by the defendant of the plaintiff’s trademark has led to instances of actual confusion, this strongly 
suggests a likelihood of confusion. However actual confusion is not required for a finding of likelihood of confusion. Even if actual 
confusion did not occur, the defendant’s use of the trademark may still be likely to cause confusion. As you consider whether the 
trademark used by the defendant creates for consumers a likelihood of confusion with the plaintiff’s trademark, you should weigh
any instances of actual confusion against the opportunities for such confusion. If the instances of actual confusion have been 
relatively frequent, you may find that there has been substantial actual confusion. If, by contrast, there is a very large volume of 
sales, but only a few isolated instances of actual confusion you may find that there has not been substantial actual confusion.

(5) Defendant’s Intent. Knowing use by defendant of the plaintiff’s trademark to identify similar goods may strongly show an 
intent to derive benefit from the reputation of the plaintiff’s mark, suggesting an intent to cause a likelihood of confusion. On the 
other hand, even in the absence of proof that the defendant acted knowingly, the use of plaintiff’s trademark to identify similar 
goods may indicate a likelihood of confusion.

(6) Marketing/Advertising Channels. If the plaintiff’s and defendant’s [goods] [services] are likely to be sold in the same or 
similar stores or outlets, or advertised in similar media, this may increase the likelihood of confusion.

(7) Consumer’s Degree of Care. The more sophisticated the potential buyers of the goods or the more costly the goods, the 
more careful and discriminating the reasonably prudent purchaser exercising ordinary caution may be. They may be less likely to 
be confused by similarities in the plaintiff’s and defendant’s trademarks.

(8) Product Line Expansion. When the parties’ products differ, you may consider how likely the plaintiff is to begin selling the 
products for which the defendant is using the plaintiff’s trademark. If there is a strong possibility of expanding into the other 
party’s market, there is a greater likelihood of confusion.

Risco de confusão: V - Jurisprudência. TJUE

Ideia geral: 

1) Está em causa o risco de o público relevante ser levado a pensar que os produtos ou 
serviços assinalados com os sinais em confronto têm a mesma origem empresarial ou 
provêm de empresas economicamente relacionadas (1). O risco de confusão 
compreende o risco de associação

2) O risco de confusão aprecia-se globalmente, (i) tendo em conta as semelhanças visuais, 
auditivas e conceptuais dos sinais em confronto; e (ii) tendo presentes os elementos 
distintivos e dominantes de cada um (mas também que o caráter distintivo pode 
resultar da combinação de elementos descritivos). 

3) Quando maior for a semelhança dos sinais, menor tem que ser a afinidade dos 
produtos/serviços; e vive-versa.

4) Em geral, se a marca anterior tem um grande caráter distintivo (marca forte), por ser 
fora do comum ou em virtude do uso da mesma, o risco de confusão aumenta. Nota: é 
sempre assim? Se a marca está mal gravada na memória do consumidor porque é 
fraca, o risco de confusão com sinal semelhante não aumenta?

5) O consumidor médio normalmalmente retém uma imagem/impressão geral da marca, 
não dos pormenores. Se o contacto é visual, a semelhança sonora pode ser pouco 
relevante; se é sonoro, a semelhança visual pode ser secundária (ou irrelevante)

6) Consumidor/cliente relevante: «infra»



Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer: TJUE 22.06.1999
(art. 5.1b) da diretiva)

Família de marcas todas com termo Lloyd para sapatos (com caráter distintivo adquirido pelo uso) versus 
marca Loint’s, bastante mais recente: ação inibitória fundada em risco de confusão

TJUE:
Nº 17:Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui um risco de confusão na acepção do artigo 

5.°, n.° 1, alínea b), da directiva o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em 
causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste 
sentido, os acórdãos SABEL, já referido, n.°s 16 a 18, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, 
Colect., p. I-5507, n.° 29). Resulta da própria redacção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), que o conceito de 
risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o 
seu alcance (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.os 18 e 19) 

18 Segundo esta mesma jurisprudência, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser 
apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (v., neste sentido, o 
acórdão SABEL, já referido, n.° 22). 

19 Esta apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores 
tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços abrangidos. 
Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser 
compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência 
entre estes factores encontra efectivamente expressão no décimo considerando da directiva, segundo o 
qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja 
apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau 
de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados (v. acórdão Canon, já 
referido, n.° 17). 

20 Por outro lado, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o caracter distintivo da marca 
anterior se reconhece como importante (acórdão SABEL, já referido, n.° 24), as marcas que tenham um 
caracter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam 
de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (v. acórdão 
Canon, já referido, n.° 18). 21 Por conseguinte, para efeitos do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, 
pode existir um risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as 
marcas, quando a semelhança entre os produtos ou serviços por estas cobertos é 
grande e o carácter distintivo da marca anterior é elevado (v., neste sentido, o acórdão 
Canon, já referido, n.° 19).

25 Além disso, esta apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à 
semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na 
impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus 
elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 
5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, nos termos do qual «... existe, no espírito do 
público, um risco de confusão...», que a percepção das marcas que tem o 
consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha 
papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o 
consumidor médio apreende normalmente uma marca como um 
todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., 
neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.° 23).

26 Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da 
categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e 
razoavelmente atento e advertido (v., neste sentido, o acórdão de 16 de 
Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.° 31). 
No entanto, há que tomar em conta a circunstancia de que o consumidor médio 
raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação 
directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não 
perfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em 
consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é 
susceptível de variar em função da categoria de produtos ou 

serviços em causa.

28 Tendo em conta as considerações que precedem, há que responder às questões 
submetidas

(i) que não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa 
possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da 
directiva. 

(ii) Quanto maior for a semelhança dos produtos ou serviços cobertos e quanto 
maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de 
confusão. 

(iii) Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem 
um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor 
adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi 
registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para 
distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. 

(iv) Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os 
elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, 
incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou 
serviços para os quais foi registada. 

(v) Não se pode indicar genericamente, por exemplo, recorrendo a percentagens 
determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos meios 
interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado. 

Caso SABEL v. Puma (C-251/95: 11.11.1997)

O critério de «risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca 
anterior» constante do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da Primeira directiva (…), deve ser 
interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o 
consumidor pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, 
por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido preceito.

Titular da marca figurativa Puma opôs-se ao registo da Sabel. Decidido a favor da 
Sabel



BGH 22.09.2005; roupa. Decisão a favor de Coccodrillo, apesar de identidade 
de produtos e elevada força distintiva da lacoste, porque a imagem do 
crocodilo na segunda ocupa lugar secundário

Risco de confusão (TJUE): consumidor médio

Padrão: 

consumidor dos bens/serviços pertinentes razoavelmente bem informado, atento e 
cuidadoso (supra, caso Lloyd: consumidor médio da categoria de produtos em 
causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido
(= acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, 
Colect., p. I-4657, n.° 31)

§ 3º 
Requerimento do registo. 
Legitimidade. Prioridade

1. Quem pode requerer o registo (art. 225): quem tiver interesse legítimo:
industriais, artesãos, comerciantes, prestadores de serviços, etc.

2. Requerimento por agente não autorizado pelo titular (marca não registada
em Portugal): direito de oposição (art. 226) e direito à transmissão do
pedido/registo (art. 239.3)

3. Marca de facto até 6 meses: direito de prioridade (art. 227)

4. Princípio da prioridade e prioridade unionista: arts. 11 e 12

Registo: espécies e processo. Inalterabilidade

1. Registo nacional (INPI): arts. 233ss

2. Transformação de pedido de marca da UE recusado em marca nacional:
art. 247

3. Registo internacional/OMPI: arts. 248ss

- Acordo (1891) e Protocolo de Madrid (1989)

- Pedido via INPI

- Pedido de proteção para Portugal: arts. 252ss. Fundamentos de recusa

4. Inalterabilidade da marca: art. 261



Cap. 2
Direito à marca

1. Direito de exclusivo do titular: art. 224

1.1 Conteúdo: art. 258

1.2 Limites do exclusivo: art. 260

2. Duração: 10 anos renováveis (art. 255)

3. Esgotamento: art. 259

4. Transmissão e licenças: arts. 262ss
Art. 262.1 - Os registos de marcas são transmissíveis se tal não for

suscetível de induzir o público em erro quanto à proveniência do
produto ou do serviço ou aos carateres essenciais para a sua apreciação.

art. 264 O titular do registo de marca pode invocar os direitos
conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja…

5. Ónus/dever de uso sério e caducidade: arts. 268 e 269.1/4

6. Caducidade por conversão em designação genérica: art. 269.2 a)

7. Caducidade de marca que se tornou enganosa: art. 269.1b)

Direito à marca: I - Conteúdo e limites

Art. 224.1: 1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do
exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se

destina.

Art. 258: O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades
económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou
serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e
que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos
produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação,
no espírito do consumidor.

Art. 260: Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir
terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade
com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial:

a) O seu próprio nome e endereço;

b) Indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à
proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação
do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c) A marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto
ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes.

Diretiva 2006 (PubEngComp)

Artigo 4.

No que se refere à comparação, a publicidade comparativa é permitida se estiverem reunidas as 
seguintes condições:

a) Não ser enganosa na acepção da alínea b) do artigo 2, do artigo 3 e do n.º 1 do artigo 8, da 
presente directiva ou dos artigos 6 e 7 da Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno (Directiva relativa às práticas comerciais desleais) (7);

b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos fins;

c) Comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e 
representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;

d) Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, 
bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;

e) Referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a 
mesma denominação;

f) Não tirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro 
sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;

g) Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um 
bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida;

h) Não gerar confusão no mercado entre negociantes, entre o anunciante e um concorrente ou 
entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do 
anunciante e do concorrente.

Direito à marca: I.1 Âmbito do exclusivo: 
risco de confusão e associação

Marcas em geral: risco de confusão (lato sensu)
Marcas de nomeada: risco de associação. Afetação do caráter distintivo, 

aproveitamento parasitário
Ver supra.

Dupla identidade: tutela absoluta (não necessária a prova de risco de confusão): 
Considerando 16 da Dir 2015/2436.:A proteção conferida pela marca registada, 

cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação 
de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal 
correspondente e entre os produtos ou serviços. 

A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o 
sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção 
de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, 
cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do 
conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida 
com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o 
sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição 
específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, 
em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas 
processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente 
diretiva. 



Direito à marca: I.2 Âmbito do exclusivo: 
Uso comercial sujeito a autorização do titular

Questão 1: Exclusivo do titular da marca limita-se ao uso da marca como 
marca? Isto é ao sua uso para indicar a origem dos produtos/serviços? 

Não: segundo o texto da lei e a jurisprudência do TJUE, o exclusivo é mais 
amplo. Mas assunto controvertido [cfr., por ex., o caso Johnstone (2003) no 
RU]

Artigo 258 e diretiva falam em uso comercial, sujeito às ressalvas do artigo 
260 e da diretiva: há, por um lado, uma exigência de autorização do titular da 
marca para terceiro a poder usar na sua atividade comercial/económica e, 
por outro lado, essas ressalvas, que dispensam a autorização nos casos aí 
referidos. Ou seja, o uso comercial de um terceiro que não seja meramente 
descritivo (rectius, não caia nas ressalvas do art. 260), se não autorizado, 
constitui infração. 

Questão 2: o que é um uso meramente descritivo? A ressalva do nome pessoal 
apenas vale para as pessoas singulares (?)

Questão 3. se a marca é usada na publicidade comparativa, o seu uso pelo 
terceiro que faz a publicidade é permitido desde que respeitados os limites 
desta? Existem regras especiais neste contexto?

Questão 4: o uso pelo terceiro, para ser legítimo, tem que ser necessário: ver 
caso O2 (não)

TJUE: caso Arsenal (2003)

O clube tem registadas as marcas Arsenal e Gunners, juntamente com os respetivos 
emblemas, para roupa desportiva e cachecóis.

Reed tinha uma tenda nos arredores do estádio, onde vendia artigos destes, com as marcas e 
emblemas, sem autorização do clube. Na tenda, havia um letreiro a indicar que se tratava 
de produtos não licenciados. 

Na ação de infração, Reed alegou que apenas usava tais nomes e emblemas como elementos 
figurativos, indicadores de apoio ao clube; não como marcas (indicadores de origem 
empresarial). Note-se que o letreiro esclarecia que os produtos não provinham do clube 
nem tinham a autorização deste.

Mas: 1) O letreiro era suficiente para impedir eventual confusão do consumidor? Para evitar 
uma associação dos produtos ao clube enquanto titular da marca? Ou, apesar dele, o 
consumidor podia ser levado a pensar que os produtos, contendo as marcas e emblemas, 
estavam no mercado com o consentimento do clube?
2) Um uso comercial - não descritivo - da marca, como o presente, podia afetar a sua 

função distintiva? Ou outra função juridicamente protegida? Lesando o titular da marca 
e/ou o consumidor?
3) O mercado de produtos genuínos (oficiais do clube) e o mercado de produtos de 

imitação é o mesmo?
4) Existe um mercado secundário e a possibilidade de experiências negativas com 
produtos não oficiais suscetíveis de lesar a imagem dos produtos oficiais? 
Clubes têm direito a criar o seu mercado de produtos oficiais com marcas próprias, de uso 
exclusivo? Utilização das marcas em mercado paralelo, ainda que como meros elementos 
decorativos que conferem ao produto ligação/identificação com o clube, prejudica essas 
marcas e o desenvolvimento desse mercado? Sem ser através de mecanismos normais e 
salutares de concorrência?

Cfr. Casos Opel (miniaturas) e L’Oréal (mercado de imitações de perfumes; publicidade comparativa; 
confusão de algumas embalagens)

Decisão: Numa situação que não é abrangida pelo artigo 6.°, n.° 1, da Primeira Directiva (…), 
em que um terceiro utiliza na sua vida comercial um sinal idêntico a uma marca 

validamente registada para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi 
registada, o titular da marca pode, num caso como o do processo principal, opor-se a 

este uso em conformidade com o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da referida directiva. 

Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo facto de o referido sinal ser entendido, no 
contexto deste uso, como testemunho de apoio, de lealdade ou de filiação no titular da 
marca. 

Nota: Considerando 10 da Dir.: «[...] a protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo 
consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de 

identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços [...].». 

Art. 5.1a): «A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado 
a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial: a) De 
qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a 
marca foi registada». 

Art. 6.1: «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na 
vida comercial: a) Do seu próprio nome e endereço; b) De indicações relativas à espécie, à 
qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de 
produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou 
serviços; c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto 
ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes, desde que esse 
uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»   

40 Nestas circunstâncias, como observou o órgão jurisdicional de reenvio, o uso do sinal idêntico à marca ocorre 
efectivamente na vida comercial, uma vez que se situa no contexto de uma actividade comercial que visa um 
proveito económico e não no domínio privado. Além disso, trata-se da hipótese referida no artigo 5.°, n.° 1, 
alínea a), da directiva, a saber, a de um sinal idêntico à marca para produtos idênticos àqueles para os quais a 
marca foi registada. 

42 Para responder às questões prejudiciais, é necessário determinar se o artigo 5°, n.° 1, alínea a), da directiva 
habilita o titular da marca a proibir que um terceiro faça uso na vida comercial de um sinal idêntico à marca para 
produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada ou se este direito de oposição pressupõe a 
presença de um interesse específico do titular enquanto titular da marca, na medida em que o uso do sinal em 
questão por um terceiro deve afectar ou ser susceptível de afectar uma das funções da marca. 

45 A fim de evitar que a protecção conferida ao titular da marca varie de um Estado-Membro para outro, compete, 
por isso, ao Tribunal de Justiça dar uma interpretação uniforme ao artigo 5.°, n.° 1, da directiva e em particular 
ao conceito de «uso» que nela figura, que é objecto das questões prejudiciais no presente processo (v., neste 
sentido, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.°s 42 e 43). 

47 O direito de marca constitui efectivamente um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado 
pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela 
qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos 
que permitem identificá-los (v., nomeadamente, acórdãos de 17 de Outubro de 1990, Hag GF, C-10/89, Colect., 
p. 1-3711, n.° 13, e de 4 de Outubro de 2002, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. 1-6959, n.° 21). 

48 Nesta perspectiva, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de 
origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este 
produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Com efeito, para que a marca possa 
desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e 
manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados 
ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela 
qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., 
p. 391, n.° 7, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. 1-5475, n.° 30). 

51 Resulta destas considerações que o direito exclusivo previsto pelo artigo 5°, n.° 1, alínea a), da directiva foi 
concedido para permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular da marca, ou 
seja, assegurar que a marca possa cumprir as suas funções próprias. O exercício deste direito deve, por 
conseguinte, ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar
as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a 
proveniência do produto. 



58 Deve, aliás, reconhecer-se que, no caso do processo principal, também não se garante, como exige a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça recordada no n.° 48 do presente acórdão, que todos os 
produtos que ostentam a marca foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma 
única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade dos 
mesmos. 59 Com efeito, os produtos em causa no processo principal são fornecidos fora do controlo 
do Arsenal FC como titular da marca, porque é incontroverso que os referidos produtos não provêm do 
Arsenal FC nem dos seus revendedores autorizados. 

--
56 Considerando a apresentação da palavra «Arsenal» sobre os produtos em questão no processo principal, 

bem como as outras indicações secundárias que figuram nestes (v. n.° 39 do presente acórdão), o uso 
deste sinal é susceptível de fazer crer na existência de uma conexão material na vida comercial entre os 
produtos em questão e o titular da marca. 

57 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo aviso que consta na tenda de M. Reed, segundo o qual 
os produtos em causa no processo principal não são produtos oficiais do Arsenal FC (v. n.° 17 do 
presente acórdão). Com efeito, mesmo supondo que tal aviso pudesse ser invocado por um terceiro para 
a sua defesa num processo por contrafacção de marca, há que reconhecer que, no caso do processo 
principal, não pode excluir-se que alguns consumidores, nomeadamente se os produtos 
lhes são apresentados depois de terem sido vendidos por M. Reed e de terem sido 
transportados para fora da tenda onde estava exposto o aviso, interpretem o sinal como 
designando o Arsenal FC como empresa de proveniência dos produtos. 

-
60 Nestas circunstâncias, o uso dum sinal idêntico à marca em questão no processo principal é 

susceptível de pôr em perigo a garantia de proveniência que constitui a função essencial da 
marca, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça recordada no n.° 48 do presente acórdão. 
Por conseguinte, trata-se dum uso a que o titular da marca pode opor-se em conformidade com o artigo 
5.°, n.° 1, da directiva.

Diretiva 2015

Dir.2015: mantém sistema? Considerandos: 
(18)É conveniente prever que as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a 

marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços. A 
utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas 
disposições do direito nacional.

(19)O conceito de violação de uma marca deverá incluir igualmente a utilização do sinal enquanto designação comercial ou 
designação semelhante, desde que essa utilização seja feita para fins de distinção dos produtos ou serviços.

(20)A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com a legislação específica da União, afigura-se adequado 
estabelecer que o titular de uma marca deverá poder proibir a utilização de um sinal por terceiros em publicidade 
comparativa, caso essa publicidade seja contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Artigo 10: Direitos conferidos pela marca
1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada,

o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida 
comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: a)idênticos à marca e utilizados relativamente a 
produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; b)idênticos ou semelhantes à marca e 
utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi 
registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação 
entre o sinal e a marca; c)idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a 
produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta 
goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do 
caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

3. Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte: a) apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem; b) 
oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou 
fornecer serviços com o sinal; c) importar ou exportar produtos com esse sinal; d) utilizar o sinal como designação 
comercial ou de empresa ou como parte dessa designação; e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade; 
f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 
2006/114/CE.

(…)
6. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a 

utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde 
que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do 
prestígio da marca ou os prejudique.

(Limites do exclusivo)

Dir.2015, considerandos:
(27)Os direitos exclusivos conferidos por uma marca não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de 

sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e 
comercial. A fim de criar condições de igualdade para as designações comerciais e para as marcas, e atendendo a que às designações comerciais é 
habitualmente conferida uma proteção ilimitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que esta utilização inclui apenas a utilização do 
nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de indicações ou sinais descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que 
o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como 
sendo seus. A utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente 
vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos 
domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que 
siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno 
respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.

(28)Decorre do princípio da livre circulação de mercadorias que o titular de uma marca não pode impedir a sua utilização por terceiros relativamente a 
produtos que tenham sido postos em circulação na União sob essa marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que 
motivos legítimos justifiquem a sua oposição à continuação da comercialização dos produtos.

Artigo 14 Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações 
comerciais: a)do seu nome ou endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular; b)de sinais ou indicações que 
não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência 
geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos 
ou serviços; c)da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do 
titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino 
de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente. 2. O n.º 1 só é aplicável se o 
terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

3. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de 
operações comerciais, de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-
Membro em questão, e a utilização desse direito anterior for feita dentro dos limites do território em que é 
reconhecido.

Artigo 15. Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos 
comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.º 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização 
posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a 
sua colocação no mercado.

Limites ao exclusivo: TJUE 17.03.2005 - caso Gillette

Gillette: Aparelhos de barbear com cabo e lâminas substituíveis. Marcas Gillette e Sensor . 
LA: lâminas vendidas sob a marca Parason Flexor, em cujas embalagens está aposta uma etiqueta 

vermelha com a inscrição «todos os cabos Parason Flexor e Gillette Sensor são compatíveis 
com esta lâmina».

Decisão:
1) O caráter lícito do uso da marca ao abrigo do artigo 6.1c) (…) depende da questão de saber se esse 

uso é necessário para indicar o destino do produto. O uso da marca por um terceiro que não é o seu 
titular é necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro, quando este 
uso constitui, na prática, o único meio para fornecer ao público uma informação compreensível e 
completa quanto a esse destino a fim de preservar o sistema de concorrência não falseado no 
mercado desse produto. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, no processo principal, se 
esse uso é necessário, tendo em conta a natureza do público a quem se destina esse produto 
comercializado pelo terceiro em causa.
Não fazendo o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104 qualquer distinção entre os 
destinos possíveis dos produtos quando da apreciação do carácter lícito do uso da marca, os critérios 
de apreciação do carácter lícito do uso da marca, designadamente em relação aos acessórios ou peças 
sobressalentes, não são, por isso, diferentes dos aplicáveis às outras categorias de destinos possíveis 
dos produtos.

2) A condição de «práticas honestas», na acepção do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, 
constitui, no essencial, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do 
titular da marca.
O uso da marca não está em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, 
designadamente quando:
– é feito de forma que leve a que se pense que existe uma relação comercial entre o terceiro e 
o titular da marca;
– afete o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua 
reputação;
– desacredite ou deprecie a referida marca,
– o terceiro apresente o seu produto como uma imitação ou reprodução do produto de cuja 
marca não é titular.

(…)



Limites ao exclusivo: TJUE 23.02.1999 - Caso BMW 

R. Deenik explorava uma garagem e especializou-se na venda de veículos BMW usados bem como na 
reparação e na manutenção de veículos BMW. Não fazia parte da rede de concessionários BMW. 

Ação da BMW para proibir a D o uso desta marca na publicidade e outra comunicação comercial.
Instâncias decidiram que Deenik tinha o direito de utilizar em anúncios expressões como «reparações e 

manutenção de BMW», porque as mesmas indicam com suficiente precisão que respeitam 
unicamente a produtos da marca BMW. Além disso, julgaram lícitas expressões como «especialista 
em BMW» ou «especializado em BMW», porque a BMW não tinha contestado que R. Deenik 
tinha uma experiência especializada no domínio dos veículos BMW e porque não competia à BMW 
determinar as pessoas que têm o direito de se apresentar como especialistas dos veículos BMW. 
Recurso para Supremo T Holandês e recurso prejudicial.

TJUE: 2) O uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao público que 
uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca ou 
que é especializada ou especialista em tais produtos, constitui, em circunstâncias como as 
descritas no acórdão de reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 1,
alínea a), da Primeira Directiva 89/104. 

3) Os artigos 5.° e 7° da Primeira Directiva 89/104 não permitem ao titular de uma 
marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que 
efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados 
sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou 
especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não 
ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de 
que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da 
marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição 
do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas. 

Âmbito e Limites ao exclusivo: TJUE 18.06.2009 - Caso L’Oréal 

1) O artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE  (…) deve ser interpretado no sentido de que o 
partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca, na 
acepção desta disposição, não pressupõe a existência do risco de confusão nem a do risco 
de ser causado prejuízo a esse carácter distintivo ou a esse prestígio, ou, mais 
geralmente, ao titular daquela. O partido que um terceiro obtém com o uso de um sinal semelhante a 
uma marca de prestígio é por ele indevidamente tirado do referido carácter distintivo ou do referido 
prestígio quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestígio para 
beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última, e para explorar, sem 
nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e 
manter a imagem desta.

2) O artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de 
uma marca registada está habilitado a proibir o uso por um terceiro, em publicidade 
comparativa que não cumpre todas as condições de licitude previstas no artigo 3.°-A, n.° 1, 
da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade 
enganosa e de publicidade comparativa (…), de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou 
serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada, mesmo quando esse uso 
não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência 
dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar 
uma das outras funções da marca.

3) O artigo 3.°-A, n.° 1, da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva 97/55, deve ser 
interpretado no sentido de que um anunciante que refere, expressa ou implicitamente, em 
publicidade comparativa, que o produto que comercializa constitui uma imitação de um 
produto que ostenta uma marca muito conhecida apresenta «um bem ou serviço como sendo 
imitação ou reprodução», na acepção desse artigo 3.°-A, n.° 1, alínea h). Há que considerar que o 
partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilícita é 
«indevidamente tirado» do renome dessa marca, na acepção do referido artigo 3.°-A, n.° 1, 
alínea g).

Direito à marca: II – Tutela jurídica

Esquema geral (modalidades):

1. Tutela penal: art. 323 CPI

2. Tutela cível: ações inibitórias, de cessação de conduta ilícita e indemnizatórias.
Providências cautelares

2.1 Tutela específica (CPI, CUP, etc.):

2.2 Tutela geral: a marca como forma de «propriedade» (arts. 316 CPI/ 1303 CC)

3. Tutela administrativa: arts. 239ss (recusa de registo de marcas
confundíveis…), …

Diretiva 2015: considerandos 21 e 22;

4. Tutela complementar pelo DCD: art. 239.1e); art. 317

Art. 316 CPI: A propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a
propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Código e
demais legislação e convenções em vigor.

Art. 1303 CC: 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação
especial.

2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade
industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles
direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.

Tutela do direito: II.1 Tutela penal

Artigo 323 - Contrafação, imitação e uso ilegal de marca

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem 
consentimento do titular do direito:

a) Contrafizer, total ou parcialmente, ou, por qualquer meio, reproduzir uma marca 

registada;
b) Imitar, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca 

registada;
c) Usar as marcas contrafeitas ou imitadas;
f) Usar, nos seus produtos, serviços, estabelecimento ou empresa, uma marca registada 

pertencente a outrem.

d) Usar, contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos em 
Portugal;

e) Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que 
constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha 
sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se 
forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, 

tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou 
possa prejudicá-las.

Nota: justifica-se a tutela penal da alínea e)?
O procedimento por crimes previstos neste Código depende de queixa  (art. 329)



Artigo 324 - Venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos

É punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias quem 
vender, puser em circulação ou ocultar produtos contrafeitos, por qualquer dos 
modos e nas condições referidas nos artigos 321.º a 323.º, com conhecimento 
dessa situação.

Artigo 327 - Registo obtido ou mantido com abuso de direito

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem 
requerer, obtiver ou mantiver em vigor, em seu nome ou no de terceiro, registo 
de marca, de nome, de insígnia ou de logótipo que constitua reprodução ou 
imitação de marca ou nome comercial pertencentes a nacional de 
qualquer país da União, independentemente de, no nosso país, gozar da 
prioridade estabelecida no artigo 12.º, com a finalidade comprovada de 
constranger essa pessoa a uma disposição patrimonial que acarrete 
para ela um prejuízo ou para dela obter uma ilegítima vantagem 
económica.

Artigo 328 - Registo de acto inexistente ou realizado com ocultação da verdade

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, independentemente da violação 
de direitos de terceiros, fizer registar um acto juridicamente inexistente ou com manifesta ocultação da 

verdade. 

Tutela do direito: II.2 Tutela Cível

1. Tutela geral: arts. 216 CPI e 1303 CC (supra)
2. CPI: arts. 328-A ss; provas - 338-C a F; dever de prestar informações – 338-H
2.1 Art. 338-I - Providências cautelares
1 - Sempre que haja [1] violação ou [2] fundado receio de que outrem cause lesão grave e 

dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido 
do interessado, decretar as providências adequadas a:
a) Inibir qualquer violação iminente; ou
b) Proibir a continuação da violação.

2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular 
do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está 
iminente uma violação .

3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário 
cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.

4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária 
compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.
5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 338.º-E a 338.º-G.

6 - A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o n.º 1 podem ser 
substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a 
indemnização do titular. !!!!

7 - Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza dos 
direitos de propriedade industrial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular 
continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.

Arresto: art. 338-J

Artigo 338-L: Indemnização por perdas e danos

1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial 
de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da 
violação.

2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve 
atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e 
lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos 
suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu 
direito. 3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à 
importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor.
4 - O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta 
do infractor.
5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do 
prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, 
pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à 
equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas 
pela parte lesada caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos 
de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a protecção do 
direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da 
conduta lesiva do seu direito.
6 - Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática 
reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a 
indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos 
aspectos previstos nos n.ºs 2 a 5.
7 - Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os 
custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e 
a cessação da conduta lesiva do seu direito.

Artigo 338-M: Sanções acessórias …

Art. 338-N: Medidas inibitórias
1 - A decisão judicial de mérito pode igualmente impor ao infractor uma 

medida destinada a inibir a continuação da infracção verificada. 2 - As 
medidas previstas no número anterior podem compreender:
a) A interdição temporária do exercício de certas actividades ou profissões;
b) A privação do direito de participar em feiras ou mercados;
c) O encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento.

3 - O disposto neste artigo é aplicável a qualquer intermediário cujos serviços 
estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade 
industrial.

4 - Nas decisões de condenação à cessação de uma actividade ilícita, o tribunal 
pode prever uma sanção pecuniária compulsória destinada a 

assegurar a respectiva execução.

Art. 338-O: Publicação das decisões



Tutela do direito: II.3 Tutela administrativa

1. O direito à marca como direito registado. Entidades administradoras. Recusa
de registos ilícitos, designadamente ofensivos do direito à marca.
Em especial, arts. 239ss (supra)

2. Intervenção alfandegária (art. 319): 1 - As alfândegas que procedam a
intervenções aduaneiras retêm ou suspendem o desalfandegamento das
mercadorias em que se manifestem indícios de uma infracção prevista neste
Código, independentemente da situação aduaneira em que se encontrem.
2 - A intervenção referida no número anterior é realizada a pedido de quem nela
tiver interesse ou por iniciativa das próprias autoridades aduaneiras.
3 - As autoridades aduaneiras devem notificar imediatamente os interessados
da retenção ou da suspensão da autorização de saída das mercadorias.
4 - A intervenção aduaneira caduca se, no prazo de 10 dias úteis a contar da data
da recepção da respectiva notificação ao titular do direito, não for iniciado o
competente processo judicial com o pedido de apreensão das mercadorias.
5 - O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por igual período,
em casos devidamente justificados.

Ver Dir.2015

Tutela do direito: II.4 Tutela pelo DCD

1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas
e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:

a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os
produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio
empregue;

c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de
beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou
marca alheios; Cfr. O art. 242

f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer
intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos
produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos
destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu

acondicionamento.


