UAL

UNIVERSIDADE

AUTONOMA

DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE DIREITO
MESTRADO EM DIREITO
VARIANTE EM CIENCIAS JURIDICAS

O CONCEITO DO VALOR DE MARCA
E
SUA TUTELA JURIDICA

JOSE PINTO DE AMARAL

Dissertacdo para obtencdo do Grau de Mestre

Orientador: Professor Doutor Armindo Saraiva Matias

dezembro
2014



“De tudo ficaram trés coisas:

a certeza de que estava sempre comecando,

a certeza de que era preciso continuar e

a certeza de que seria interrompido antes de terminar.
Fazer da interrupcdo um caminho novo,

fazer da queda, um passo de danca,

do medo, uma escada,

do sonho, uma ponte,

da procura um encontro”.

Fernando Pessoa
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RESUMO

O conceito de Marca traduz processos de institucionalizacdo do sentido, afetivo e
cognitivo, que articulam diversos tipos de experiéncias e que as revelam como categoria
matriz, nos mercados. A sistematizacdo das dimensdes envolvidas, para efeitos de uma
caracterizacdo alargada, sugere-nos gque a conjugacao dos saberes a mobilizar, provenientes de
varios campos disciplinares, se processe a partir dos pressupostos e mecanismos ligados ao
Seu uso corrente.

Assim e apds uma abordagem estruturante do que tal uso corrente pode aqui
envolver, revemos a partir dai tendéncias importantes da literatura aplicavel, cujas raizes tém
por vezes mais de um século e que contribuiram, de diversas formas, para o que, hoje em dia
entendemos por marca.

Enveredamos entdo pela articulagdo subsequente de dois trabalhos empiricos que em
nosso entender permitem corroborar, nitidamente, as perspetivas indicadas: (i) um primeiro de
enquadramento geral, 16gico e/ou de linguagem, que nos autoriza a estabelecer relacdes entre
marcas e estrutura axiol6gica dos sujeitos, tais como as disciplinas do posicionamento das
marcas e a gestdo do seu valor. Isto inclui a necessidade de conformidade da marca com todos
0s aspetos das operacdes de uma organizacdo, estendendo-se pelos produtos e servicos,
praticas de recursos humanos e comportamento empresarial, ambientes e comunicacao; (ii)
depois um outro mais vasto, que aborda a definicdo das marcas, o potencial das marcas, bem
como sua importancia econémica e social, os efeitos e as oportunidades da globalizacao
através do veiculo publicitario; e por fim analisaremos a importancia de tomar as medidas
necessarias para assegurar que uma marca esteja legalmente protegida, através das diretrizes e
recomendacdes comunitarias sobre os regimes juridicamente tuteladas da marca e

pressupostos de protecdo da marca no regime do CPI.

Palavras-chave: Marca, Marca de prestigio, Valor de marca, Marca registada, Sinais

distintivos, Capital de marca, Quota da mente.



ABSTRAT

The concept of brand reflects processes corresponding to the institutionalisation of
affective and cognitive meaning that enunciate various types of experience and display the
brand as the principal category, in markets. For purposes of broad characterisation, the
systematisation of the dimensions involved suggests to us that the combination of knowledge
to be mobilised from various disciplinary fields is processed from assumptions and
mechanisms tied to the current use of the brand.

After considering a structural approach that such current use may include here, we
review important trends in applicable literature dating back more than a century that have
contributed, in various forms, to what we currently understand a brand to embody.

We then examine the subsequent enunciation of two empirical works, which, in our
view, are capable of clearly corroborating the indications perspectives: (i) the first,
comprising a general, logical and/or linguistic framework, enables us to establish
relationships between the brand and the axiological structure of subjects, such as disciplines
concerning brand positioning and management of brand value. This includes the need for the
brand to conform to all aspects of an organisation’s operations, encompassing products and
services, human resources practices and corporate behaviour, environments and
communication; (ii) next, a broader work that addresses the definition and potential of brands,
as well as their economic and social importance, the effects of and opportunities from
globalisation through advertising; finally, we will analyse the importance of taking measures
necessary to ensure that a brand is legally protected, through community guidelines and
recommendations on regimes for the legal protection of brands, as well as assumptions for

protection of the brand under the IPC [Intellectual Property Code] regime.

KEYWORDS: Brand, Prestigious brand, Brand value, Trademark, Distinctive signs,
Brand equity, Mind share.
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1. INTRODUCAO

Como se entendera, as abordagens para a definicdo de marca sdo diversas e variam
tanto de uma forma claramente simplificadora onde a marca é vista como um instrumento
legal, de identificacdo visual ou meio de diferenciacdo dos produtos ou servicos apresentados
em mercado, caraterizada por uma abordagem global, quase que transcendente, que engloba
ndo apenas 0 produto ou servigo, mas a soma de todos os elementos do marketing mix em
conformidade com a determinacdo por exceléncia da organizacéo.

Autorizemo-nos aqui a substantivar, porque é também disso que aparentemente se
trata no nosso dia-a-dia, entendendo por marca algo de real. Varias disciplinas, do Direito a
Psicologia e da Estratégia a Sociologia ou a Semiologia, tém vindo a compor uma imagem do
fendmeno ou talvez melhor, a sua imagem do fendmeno, assim contribuindo, cada uma a sua
maneira, para o definir e caraterizar. Contudo, a articulagdo dos respetivos pontos de vista
continua a resistir a uma integracdo facil o que, frequentemente, nos confunde sobre se tal
sera causa ou resultado, de cada uma delas tender, naturalmente, a preferir ou até a afirmar a
sua autossuficiéncia em detrimento de um aprofundar ou explicitar, aquilo que as outras
deixem em aberto.

Propomo-nos entdo percorrer, nestes capitulos, alguns desses pontos de vista na
procura de uma articulacdo entre matérias que sera utdpica, talvez, face ao nimero, variedade
e interferéncias matuas entre as abordagens existentes, mas que nos tem movido no sentido de
reunir contributos para esclarecer as questdes do que “€” e como se “caracteriza” a marca.

Em particular, assinalamos e tentamos compreender um movimento que nos parece
sintomético da sua evolugdo historica, dado pela espécie de “inversdo” entre aquilo que, em

termos semidticos (PEIRCE [1839-1914] em CHANDLER, 2003) ! parece ter comecado

! CHANDLER, Daniel (2007) - Semiotics: The Basics. 2.2 ed., London: Routledge, UK. O sinal
aparece como uma espécie a ser impulsionado por um desejo de fazer significados: acima de tudo, estamos
certamente Homo significans - ou seja, os decisores. Distintamente fazem significados através da nossa criagéo e
interpretacdo de "sinais". Na verdade, de acordo com PEIRCE, "pensamos apenas em sinais" (PEIRCE 1931-
1958, 2.302). Sinais assumem a forma de palavras, imagens, sons, odores, sabores, atos ou objetos, mas essas
coisas ndo tém significado intrinseco e tornar-se sinais apenas quando investi-los com significado. "Nada é um
sinal de menos que seja interpretado como um sinal", (PEIRCE 1931-1958, 2.172). Qualquer coisa pode ser um
sinal enquanto alguém interpreta como algo "significante" - referindo-se ou em pé por algo diferente de si
mesmo. NOs interpretamos as coisas como sinais, em grande parte, inconscientemente, relacionando-0s com 0s
sistemas familiares de convencdes. E este o uso significativo de sinais que esta no centro das preocupacdes da
semidtica. PEIRCE, Charles Sanders (1839-1914), fundador da doutrina filosofica conhecida como
pragmatismo, preferiu o termo "semidtica”. Ele definiu a semiose como"... acdo ou influéncia, o que &, ou
envolve, a cooperacdo de trés sujeitos, como um signo, seu objeto e seu interpretante, esta influéncia tri-relativa
ndo sendo de forma alguma resolvido em agdes entre os pares”. ("Pragmatismo”, PEIRCE, Essencial 2: 411;
escrito 1907). Sua nocdo de semiose evoluiu ao longo de sua carreira, comegando com a relacdo triddica que
acabamos de descrever, e terminando com um sistema constituido por 59.049 possiveis elementos e relagdes.
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como: (i) Significante (sinal/representante, em sentido estrito: letra, simbolo, “icone”, etc.)
associado a um dado referente (objeto: nomeadamente local, fabrica, corporacéo profissional,
produto, etc.) e a um dado significado (interpretante/sentido, denotado ou conotado: técnica,
ideia, processo, servico, imagem [em sentido lato], etc.) para se tornar, com o tempo e em
condicBGes mais alargadas, em (ii) Referente (objeto, mas agora ficcional ou até “metafisico’)
associado a um significante (sinal/representante em sentido lato: discurso, imagem estética
e/ou dindmica, estilo, moda, etc.) e a um dado significado (interpretante/sentido, mas mais
circunscrito), conduzindo assim a ambiguidades que, dir-se-4, se terdo tornado quase peculiar
ao termo, especialmente em lingua portuguesa.

Por outras palavras, temos vindo a assistir a transformacédo da marca “marca da
imagem”, para marca, em “imagem de marca”.

A tarefa de recuperar uma dada “totalidade” fenomenologica - a marca - a partir das
suas componentes tenha de ser, algo de s6 parcialmente cientifico, pelo menos sob uma luz
epistemoldgica classica onde “ (...) O conhecimento cientifico ndo constitui sistema de
representacdo de processos do mundo real na sua totalidade fenoménica. Isola fenémenos ou
relacdes subjacentes as que sdo acessiveis a cognicao corrente, a fim de encontrar meios de
construir abstracdes representativas de certos processos.” (SILVA e PINTO 1999) 2.

Mas, que justificacdo adotar entdo para a sinestesia envolvida num tal “objeto”, ou
que dizer das vias ou mecanismos mobilizados para um seu entendimento a luz de um uso
corrente/senso comum, tarefas estas ja talvez mais relevantes a uma outra luz que ligue “...a
epistemologia tradicional com a ciéncia cognitiva por um lado, e com disciplinas das
ciéncias sociais e das humanidades que exploram os processos interpessoais e culturais que
influem sobre crencas e conhecimento, por outro.” (SOFIA, 2004) .

Para efeitos da sua mencdo no ambito deste capitulo a relevancia dos pontos de vista
gue se seguem deriva entdo também, em parte, mas inevitavelmente, de uma sensibilidade
pessoal quanto a selecdo e sintese da (s) literatura (s) aplicavel (eis), garantia que sera
limitada é certo mas que permite todavia progredir tendo em vista o objetivo seguinte, de
procurar “delimitar” o que nos parece ser um “vazio” dificilmente explicavel nesta matéria: o

da (possivel) relevancia do ativo “valor da marca” no enquadramento da organizagdo para

2 SILVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira (1999) - Metodologia das Ciéncias Sociais. 10.2
ed., Porto: Ed. Afrontamento., pp. 9 - 27.

® SOFIA, Miguéns (2004) — Racionalidade. Porto: Campo das Letras - Editores S.A. Fraseando o
filosofo DENNTT, Daniel Clement (sobre a filosofia da mente, relacionada a ciéncia cognitiva) “...0 que temos
é o seguinte (i) ndo devemos ser aprioristc na definicdo de inteligéncia, (ii) as fronteiras entre maquinas e nao
maquinas, entre pensar e ndo pensar, pode ser mais confuso do que o que nés intuitivamente pensar, (iii)
embora somos seres mentais, e assim, de certa forma, incorrigivel no acesso a nossa propria mente, a nossa
intuicdo ndo é necessariamente um guia infalivel em pensar sobre a natureza do mental”.
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uma melhor compreenséo (e descricdo, explicacdo, etc.) do fendmeno, assunto que passamos

a abordar em capitulos subsequentes.
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CAPITULO |

REFERENCIAS DA MARCA
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1. A marca enquanto objeto autonomo de transacao

O Dicionério da Lingua Portuguesa (2013) conforme o novo Acordo ortogréafico,
contém a seguinte definicdo de marca: “Marca, substantivo feminino, antiga moeda
portuguesa em ouro ou prata; ato ou efeito de marcar...”, da mesma forma o Diciondrio
Complementar da Lingua Portuguesa (1954) diz: “Marca (Germ. Marka), f. Ato ou efeito de
marcar; carimbo; cunho; distintivo; sinal; firma; qualidade...”.

Concluimos que a palavra “marca” nestes dicionarios, ilustram uma origem comum,
independentemente da separagdo do tempo em que foram publicados, significando na sua
forma passiva “ato ou efeito de marcar”, ou seja, o ato pelo qual se forma uma impresséo e,
pela sua forma ativa o processo de formacdo dessa mesma impresséo.

A ideia de “marca”, no ambito do Direito da propriedade industrial, nada tem a ver
com o inicio da formacdo deste sinal distintivo, nem tdo pouco com estas simples definicdes
da palavra.

Com origens espalhadas ou até perdidas no tempo mas tracos que, por vezes, se
podem nele situar, a “intencdo-ato-resultado” de marcar assume um carater que se pode ja
considerar sistematico a partir da evolucdo das sociedades, alargamento dos mercados,
revolugbes industriais, desenvolvimentos tecnoldgicos, afirmou-se uma nova ordem
econdémica no mundo empresarial que assenta essencialmente na livre concorréncia, levando
as denominagdes da marca a evoluir para um patamar de maior relevo individual, facultativo
e concorrencial em detrimento de um caréter coletivo, obrigatorio e certificativo de qualidade,
como outrora. Todavia, é de salientar que atualmente existem marcas coletivas e marcas
individuais obrigatdrias que se enquadram num espirito de inspiracéo tipo corporativista do
passado, onde, do ponto de vista estritamente econdémico, se aceita que cabe a marca
desempenhar as funcbes de indicacdo de origem dos produtos e servigos; garantia de
qualidade dos bens produzidos e a publicidade ou promocao. Contudo a “marca” nao
apareceu da mesma forma no desenvolvimento dos diferentes povos do mundo. Mas, de um
modo geral o objetivo era 0 mesmo, identificar os produtos de cada produtor.

E com a formacdo das corporacbes medievais que as marcas se vdo afirmando,
conforme atualmente as conhecemos. Nesses tempos remotos, as marcas definiam-se
basicamente em trés tipos fundamentais, as designadas: marcas coletivas obrigatérias,
aquelas que consistiam sob o dominio e controlo prévio da corporagéo respetiva fazendo parte
da mesma “arte/oficio” e que se destinavam a identificar a proveniéncia dos produtos,

garantindo a sua qualidade; as marcas individuais obrigatdrias, que responsabilizavam
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individualmente o artesdo pela qualidade do produto, contudo, colocadas no interesse da
corporacéo; e, por fim, as marcas individuais facultativas, utilizadas por artesdes ou
mercadores, que garantiam a proveniéncia dos produtos com relativa qualidade, mas fora dos
interesses da corporacéo *,

Sinais de marcas em produtos manufaturados eram bem conhecidos nas antigas
civilizagoes de Etrtria, da Grécia e de Roma, entre as quais, os bens fabricados “em série”,
pelos artesdos oleiros que para melhor identificarem os seus recipientes desenhando: um
peixe, uma estrela, uma cruz, ou simplesmente, colocando a sua impressao digital no barro
hdmido, na parte do fundo do recipiente. Seguramente podem atestar que os simbolos (mais
do que as iniciais ou 0s nomes) foram as primeiras formas visuais das marcas.

Nos séculos XVII e XVIII, teve inicio em Franca e na Bélgica a producédo de grande
guantidade de fina porcelana, mobiliario e tapecaria, em grande parte devido ao patrocinio
real. As fabricas para melhor identificar a qualidade e origem do produto comegaram cada vez
mais a usar as marcas. Simultaneamente, na Europa, foram reforcadas de forma mais rigida as
leis relacionadas com as marcas de contraste dos objetos elaborados com ouro e prata, para
melhor transmitirem aos compradores confianca nos produtos.

Os povos antigos ndrdicos gravavam a marca (brandr) significava queimar a ferro
quente os animais para melhor distinguir o gado de cada criador, dando origem a palavra em
inglés (brand) marca.

No entanto, a utilizacdo de marcas em grande escala € essencialmente um fenémeno
de finais do século XIX, inicios do século XX. Os empresarios para melhor rentabilizar os
seus negoécios, procuram divulgar os seus produtos através de campanhas de marketing em
massa. Trabalhava-se mais a publicidade do tipo de produto comercializado do que a marca
desse mesmo produto, ou seja, modo diferente do que atualmente se conhece. Era o inicio da
revolucdo industrial nos paises mais desenvolvidos, 0 mundo dava inicio a sua maior
transformacdo. Com a descoberta de um leque de produtos inovadores, como a radio, o
fondgrafo, o carro, a lampada elétrica, etc., os publicitarios de entdo absorveram-se na
promocdo dos produtos que iriam transformar o modo de vida dos cidadaos e deixaram para
segundo plano a criacdo de uma identidade de marca para qualquer corporagdo. As
campanhas de informagdo da época estavam mais interessadas na informag&o da existéncia de

algumas novas invengdes, convencendo os cidaddos de que sua vida seria melhor se usassem,

* CIONTI, Ferdinando (1988) - La funzione del Marchio, Milano: Dott. A. Giuffré Editore, pp.13 e
ss.; BENEDETTO, Maria Ada, (1975) - Marchio, Storia, Enciclopedia del diritto, XXV. Milano: Dott. A. Giuffré
Editore, pp.577 e ss..
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por exemplo: telefones no lugar de cartas, carros em vez de carrocas e luz elétrica em vez de
lampides a 06leo, do que divulgar esses mesmos produtos individualizados através das suas
marcas. Podemos assim dizer que, ja nessa época, muitos desses novos produtos traziam a
inscri¢cdo do nome de marca, mas de forma quase inocua.

Com a evolugéo e o aumento substancial de produtos no mercado de venda leva cada
vez mais a introducdo de produtos baseados em marca, essencialmente nos produtos
concorrenciais, em grande parte gracas a uma outra inovacao: a "fabrica”.

Numa economia baseada essencialmente na agricultura que de repente se vé numa
situacdo premente do desenvolvimento industrial, levando a mudangas significativas nas
estruturas bases da sociedade e das massas humanas que procuravam adquirir melhores
condicdes de vida, fazendo com que os empresarios fossem obrigados a aumentar as suas
producdes para satisfazer as necessidades dos cidaddos, cada vez mais, tinham maior poder de
compra, fazendo com que se construissem grandes fabricas, ndo apenas para os produtos
inovadores na época, como todos 0s outros, tais como fabricas de producdo de automoveis e
de embalagem de produtos alimentares basicos, tais como, cereais, bebidas, etc..

Dava-se inicio a época industrial de uma forma surpreendente para 0 mundo. Todas
estas transformacdes fizeram com que se criassem formas diferentes de venda direta num
mercado cada vez mais inundado de produtos idénticos, produzidos em grande quantidade,
quase indistinguiveis uns dos outros, gerando confusdo ao consumidor. A marca torna-se
como elemento competitivo em funcdo do desenvolvimento industrial da era da maquina, no
ambito da uniformidade manufaturada, a diferenca baseada na imagem tinha de ser fabricada
junto com o produto.

Também o papel da publicidade iria mudar, passando do fornecimento de
informac@es sobre os produtos para a construcdo de uma imagem em torno da identificacdo de

um produto. Assim, a primeira tarefa do “branding” °

é dotar de nomes proprios os bens
genéricos e outros tais como o0s cereais, 0 agUcar, etc., produtos que antes eram retirados de
barricas por comerciantes locais, agora vinham embalados.

Assim, no final do século XIX, as marcas corporativas foram aplicadas a produtos
fabricados em massa, elaboradas de modo a evocar familiaridade e um carater popular. As
personalidades familiares de renome, produtoras e distribuidoras passaram a substituir o

lojista, que tradicionalmente era responsavel pela divulgacdo e comercializacdo dos produtos

® BRANDING -Termo que define estratégias relacionadas com a construgdo de uma marca. Este
conceito ndo foi traduzido por considerarmos que ndo existe em portugués uma palavra com a mesma
abrangéncia de significado.
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perante o cliente comprador, fazendo com que um vocabulario nacional de marca substitui o
pequeno lojista local como a ligagdo entre o consumidor e o produto. Apos se estabelecer o
nome e o carater dos produtos, a publicidade deu-lhes um meio de atingir diretamente os
provaveis consumidores. A "personalidade” corporativa ou singular dos produtos embalados
com marca e a sua divulgacdo havia finalmente chegado aos consumidores através da
publicidade dos produtores.

Ja no inicio do século XX, por volta dos anos 20, o norte-americano BARTON °,
executivo de publicidade, transformou a General Motors em uma figura da familia americana,
"algo pessoal, caloroso e humano”, assim como GE (General Electric Company) empresa
sem rosto, mas, nas palavras deste publicitério, "as iniciais de um amigo", dando o mote para
que o papel da publicidade viesse ajudar as empresas a encontrar, sua “alma”. Os empresarios
de entdo concluem que as marcas podem conjurar um sentimento, assim como as empresas
inteiras podem incorporar um significado. Empresas como a General Motors investiam na
publicidade dos seus produtos, comegaram a contar as histérias das pessoas (...que dirigiam
Seus carros, 0 pastor que percorria um vasto territorio para evangelizar, o médico que
gracas a seu confidvel GM chegava a tempo de assistir o doente e assim salvar-lhe a vida,
etc.).

Na segunda metade do século XX, surgiram na consciéncia dos empresarios que uma
marca ndo era ja e apenas uma decoracdo, um sinal ou um simples nome impresso na etiqueta;
concluia-se que a empresa podia ter uma identidade prépria ou, como se apelidava, uma
"consciéncia corporativa” de identificag&o.

Em busca de encontrar a verdadeira esséncia do significado das marcas - ou
simplesmente a "esséncia de marca", como é frequentemente denominado, fizeram com que
gradualmente as agéncias publicitarias se distanciassem dos produtos e suas carateristicas e as
aproximou de um exame psicoldgico/antropoldgico, o que significam as marcas para a cultura
e a vida das pessoas. O que veio a acontecer foi elementar para revolucionar o mercado e as
mentalidades sociais de determinados consumidores, uma vez que as empresas ndo sO se
preocupavam com o fabrico dos produtos para vender, mas da sua imagem e publicidade,
fazendo com que, verdadeiramente, o que 0s consumidores compram Sa0 marcas.

Os fabricantes de todo o mundo levaram varias décadas para que se adaptassem a

mudanca. Para eles o seu negocio primordial era a produgdo, a marca era uma importante

® BARTON, Bruce Fairchild (1886-1967) - Importante executivo de uma grande agéncia de
publicidade, teve uma notavel, ampla e produtiva carreira, tornando-se um estadista lider de publicidade. Ele foi
uma das figuras mais conhecidas e respeitadas no setor, aumentando significativamente a imagem publica e
compreensdo do negdcio de publicidade. Fonte: www.lahistoriadelapublicidad.com, (06/05/14).
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contribuicdo, mas secundaria. Até que chegou a ideia do “capital de marca” 0 denominado

“brand equity” '

, ha década de oitenta, mais propriamente em 1988, quando a PHILIP
MORRIS comprou a KRAFT por 12,6 bilhdes de délares ® seis vezes mais do que a empresa
valia no mercado. A diferenca de preco, aparentemente, estava no poder da palavra KRAFT.

Pela primeira vez na historia empresarial mundial se atribuia a uma marca algo de
grande valor no que antes tinha sido abstrato e ndo quantificavel. A noticia espalhou-se
rapidamente por todo o mundo empresarial, 0s gestores iriam concluir rapidamente que 0s
gastos na propaganda da marca era considerado uma enorme mais valia para a estratégia da
empresa e para as suas vendas. Quanto maior fosse a publicidade na marca, maior seriam as
potencialidades nas vendas dos seus produtos e maior faturacdo para a empresa.

De entdo para cd, o fenmeno cresceu exponencialmente, associado em geral ao
desenvolvimento do consumo em massa e a generalizacdo da publicidade, mas também, as
perspetivas de “gestdo da marca” que se desenvolveu a partir dos anos 20 do século passado,
MCCRAW °. Quer mais recentemente, as possibilidades da World Wide Web *° e outras
comunicagdes dos meios audiovisuais (radio e televisdo, etc.), crescimento este que veio a
interferir também no seu entendimento, conforme se sugerira.

O resultado foi entdo o de uma “naturalizacao” destes fenébmenos (ou mecanismos,
Ou processos) que nos fazem, por um lado, esquecer muitas das razdes associadas ao seu
surgimento e manutencao e, por outro, nos facilitam interpretacdes tdo livres e variadas que

ocorrem perguntar se Ihes subjaz algo em comum.

2. Fundamentos de Direito

Numa sociedade de consumo, a tendéncia para a vantagem monopolista exerce-se
com uma pressao muito forte que parece ser disputas privadas entre vendedores ambulantes

quase invariavelmente a tocar o bem-estar pablico. “No futuro vamos ter que nos preocupar

"BRAND EQUITY - Capital de marca.

8 KRAF Foods Inc. é a maior empresa de alimentos dos Estados Unidos, e a segunda maior do mundo.
Pertenceu a Philip Morris (comprada pela Altria, em 2003), a qual foi vendida em 1988 pelo valor de $ 12,9
bilhdes, que posteriormente fez uma fusdo com outra subsidiaria chamada General Foods. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kraft_Foods.(05/02/14).

® MCCRAW, Thomas K. (2000) - P&G: Changing the Face of Consumer Marketing, in American
Business. 1920- 2000:Como funciona, Ed. Harlan Davidson; McCraw tem uma abordagem um tanto original,
juntando a anélise topica de certas empresas especificas, como simbolos de uma época, com o0S
desenvolvimentos econdmicos e comerciais em geral. Fonte: www.wikipedia.org, (05/02/14).

' WORLD WIDE WEB - Rede de alcance mundial em portugués (“www" ou simplesmente "Web") é
um meio de comunicacdo global no qual usuarios podem ler e escrever através de computadores conectados a
Internet. O termo Web é usado erroneamente como sindnimo da prdpria Internet, sendo a Web apenas um
servico que utiliza a Internet, assim como as mensagens de correio eletrénico. Fonte: www.wikipedia.org,
(05/02/14).
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em perguntar: Quando é que os tribunais vdo proteger os simbolos comerciais?” “Sem
controlo, patenteariam, sem duvida, a roda, estabeleceriam direitos de autor sobre o
alfabeto, e registariam o sol e a lua como marcas registadas exclusivas.” (BROWN [1948]
em LEMLEY, 1999, p. 30) ™.

Tomando aqui por referéncia inicial o0 Reino Unido um dos paises onde se terdo
desenvolvido mais cedo os esforcos quer tedricos quer praticos de estruturacdo destas
questdes, poder-se-a dizer que até cerca de 1860 ndo tera existido sequer um “ (...) CONSeNso
sobre 0 que era uma marca registada, nem sobre o0 que poderia ser uma “lei das marcas
registadas” (BENTLEY, 2008: 5) 2.

A necessidade de legislagdo deste dominio correspondeu a interesses decorrentes do
funcionamento de uma economia estruturalmente alterada apds a chegada da chamada
revolucdo industrial. Paralelamente com os novos principios da liberdade de iniciativa e de
concorréncia com o aparecimento da producdo mecanizada e em série tornaram indispensavel
a tutela de meios de afirmagéo concorrencial das empresas. A tutela da propriedade industrial
tornou-se necessaria a concorréncia ndo para a fazer mais livre, mas para a tornar possivel 2,

Em sentido amplo a propriedade industrial como ramo de direito e consequentemente
a protecdo das marcas em particular surgiram para resolverem das necessidades de proteger
os modos de afirmacdo econdémica da identidade da empresa em mercado aberto e com
producdo em massa.

A protecdo legal disponivel para os comerciantes que descobriam ter sido vitimas de
imitacdo fraudulenta dos seus nomes e marcas era entdo “ (...) fragmentada, fundamentando-
se em diversas fontes jurisdicionais, algumas estatutarias e outras baseadas em precedentes
judiciais, na auséncia de qualquer légica abstrata subjacente” BENTLEY * o que se tera

tornado um sério inconveniente e fonte de despesas nos esforcos para se salvaguardarem da

1 LEMLEY, Mark A. (1999) - The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, Yale. Law
Journal, Vol. 108, pp.1687 e ss., sobre BROWN, Ralph S. Jr. (1948) — (Advertising and the Public Interest Legal
Protection of Trade. Symbols): (...Quando, BROWN, escreveu seu artigo seminal sobre a Lei das marcas, foi hd
mais de cinquenta anos, e a era “moderna” do Direito das marcas tinha apenas comec¢ado. O Lanham Act, a
fundagdo da Lei de marcas registadas, tinha apenas dois anos de idade, e a natureza do comércio “moderno”
estava apenas a comegar e a tomar forma. A abordagem de RALPH BROWN a doutrina da marca era determinar
0s objetivos do Direito das Marcas e, em seguida, para determinar o quanto a doutrina se comporta com esses
objetivos. Para BROWN, o0s objetivos da Lei das marcas registadas estdo ligadas a "Funcéo informativa" de
marcas. As marcas registadas sdo compactas e meios eficientes de comunicagdo, de informacdo para os
consumidores. Ao conceder direitos de propriedade sobre as marcas comerciais, servimos o duplo objetivo, de
encorajar investimento na qualidade do produto e evitar o engano do consumidor.)

2 BENTLY, Lionel, (2008) - The making of modern trade mark law: the construction of the legal
concept of trade mark (1860-1880), Publisher: Cambridge University, UK.

3 LEHMAN, Michael (1985) - The theory of property rights and the protection of intellectual and
industrial property, 11C. Vol. 16 n.° 5, pp. 527-540.

" BENTLY, L., ibidem.
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contrafacdo nacional (UK, no caso), ou internacional (paises europeus, mas também os EUA e
a Russia).

Os esforcos levados entdo a cabo a partir dessa data pelos diversos interessados,
conduziram ao Trade Marks Registration Act de 1875 *°, estabelecendo no Reino Unido um
sistema de registo de marcas tornado equivalente ao seu uso publico a partir do qual se
ampliou a atividade judicial e se desenvolveu a respetiva jurisprudéncia, encetando-se
também um conjunto de diligéncias e negociagdes de harmonizacdo com os sistemas em vigor
noutros paises de que resultou com a celebracdo em 1883 da Convencdo de Paris *°, sobre
propriedade industrial, bem como o Acordo de Madrid sobre o registo internacional de marcas
que se lhe seguiu em 1891 (Portugal foi um dos signatarios iniciais em ambos os casos) *'.

Estas convenc@es foram antecedidas pelo | Congresso para a protecao da propriedade
industrial em Viena, em 1873, mas sem resultados praticos, e é no Il Congresso em Paris, pela
ocasido da exposicdo Universal de 1878, que foi nomeada uma comissdo permanente para a
propriedade industrial. Em reunido de Congresso, a 20 de margo de 1883, foi criada a Unido
Internacional para a Protecdo da Propriedade Industrial. Em Portugal, esta vem a ser regulada
pela primeira vez, de modo estavel, pela Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.° 119 de 28 de
maio de 1896).

A celebracdo desta Convencéo (Paris) / Acordo (Madrid) ndo equivaleu, contudo, ao
estabelecimento de uma definicdo comum de marca registada, mas antes a uma articulacéo
minima entre os diversos entendimentos e sistemas dos varios paises envolvidos tanto mais
que, na tradicdo da época, a marca era tanto um valor (em sentido pessoal) intrinseco do

produtor a semelhanca e na linha da heraldica familiar, como uma identificacdo de

> TRADE MARKS REGISTRATION ACT de 1875, confere protecdo para o uso de marcas no Reino
Unido. No mundo dos negdcios, a marca oferece a organiza¢do um produto com uma identidade que ndo pode
ser imitada pela concorréncia. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_trade_mark_law,
(05/02/14).

18 A Convengdo de Paris é o primeiro acordo internacional relativo a Propriedade Intelectual, assinado
em 1883 em Paris, para a Prote¢do da Propriedade Industrial (CUP) em vigor em sua versdo de Estocolmo,
inclusive por for¢a do Acordo TRIP’S. A Convengdo da Unido de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje
denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial e, foi a primeira tentativa de uma harmonizacao
internacional dos diferentes sistemas juridicos nacionais relativos a Propriedade Industrial. Surge, assim, o
vinculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao Direito de
propriedade. Os trabalhos preparatdrios dessa Convencdo Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873.
A Convencao de Paris sofreu revisdes periddicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925),
Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 173 (cento e setenta e trés) paises
signatarios. A Convencdo de Paris foi elaborada de modo a permitir razoavel grau de flexibilidade as legislac6es
nacionais, desde que fossem respeitados alguns principios fundamentais. Tais principios sdo de observancia
obrigatdria pelos paises signatarios. Cria-se um "territorio da Unido", constituido pelos paises contratantes, onde
se aplicam os principios gerais de protecdo aos direitos de Propriedade Industrial. Fonte:
www.wikipedia.org/wiki/Convencao_de Paris_de 1883, (06/05/14)

" PORTUGAL, ratificou a ades&o a CUP, por carta de Lei de 17 de abril de 1884.
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propriedade para efeitos comerciais e de luta contra a fraude, como ainda uma
responsabilidade imposta pela corporacdo profissional aplicavel (SCHCHTER, 1927;
BEEBE, 2004; LENCASTRE, 2007) 8, sendo que, a mesma marca era até frequentemente
utilizada por diferentes produtores e comerciantes em mercados suficientemente distintos.

Manteve-se assim a polémica em torno do que se qualificava como tal, em particular
sobre: em que condi¢Ges uma marca registada podia ou ndo incluir nomes, imagens visuais
e/ou outras palavras; se necessitava de ser gravada nos bens abrangidos ou se podiam ser
utilizados outros meios para o efeito como sejam etiquetas e/ou embalagens, nomeadamente
vasilhame; que, ou qual, das partes de tudo aquilo o que se mencionava podia ser considerado
marca; se indicava a sua proveniéncia empresarial, geogréfica, ou qualquer outra qualidade;
etc., (BENTLEY, 2008) *°.

Mesmo com as posteriores revisdes da Convencdo e do Acordo ocorridas em 1900
(Bruxelas) e em 1911 (Washington), poder-se-4& considerar que ficaram pelo menos
genericamente estabelecidas as principais carateristicas do sistema legal aplicavel (na altura):
O seu entendimento como sinal indicador da respetiva origem empresarial (e ndo geogréfica);
A existéncia de registos centrais; A sua conceptualizagdo como “objeto” de propriedade; A
institucionalizacdo de um sistema dual de protecdo (um baseado no registo e outro baseado no
funcionamento efetivo nos mercados) e a existéncia de Acordos de cooperacao internacional
na matéria (BENTLEY, 2008) .

Razoavelmente fixados estes aspetos, tornou-se contudo claro a partir dos anos 20 do
século passado que o pressuposto legal do conhecimento pelos consumidores de uma origem
empresarial especifica em cada marca registada ndo era de todo credivel, nomeadamente face
a expansdo do seu nimero nos mercados.

Assim sendo, assistiu-se entdo a uma inflexdo no sentido de, por um lado, se
considerar que a fonte empresarial envolvida muito embora Unica, podia ser anonima além de,
por outro, se admitir que as carateristicas qualidades ou beneficios (goodwill) envolvidos ndo
sO ndo pré-existiam a marca registada em causa como eram frequentemente “criados” por ela,
pelo que a protecdo legal a considerar deveria antes ter em conta que “ (...) a preservagdo do

carater Unico de uma marca registada [ambiguamente da relagdo do Sinal com a origem

8 SCHECHTER, Frank (1927) - The Rational Basis of Trademark Protection. In: Harvard Law
Review, Vol. 40, n.° 6, pp. 812-833, The Harvard Law Review Association; BEEBE, Barton (2004) - The
Semiotic Analysis Of Trademark Law. 51 UCLA Law Review, pp.620-704; LENCASTRE, Paulo (2007) - O
Livro da Marca. Lisboa: Ed. D. Quixote.

Y BENTLY, L. Ibidem.

2 BENTLY, L. Ibidem.
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Versus com os outros sinais nos mercados] devera constituir a Gnica base racional para a sua
protecdo (...)”, (SCHECHTER, 1927: 20), esclarecimentos referidos em (BEEBE, 2004) .

A Convencdo de Paris (1883) € o primeiro Acordo internacional relativo a Protecéo
da Propriedade Industrial (CUP) foi alvo de subsequentes revisdes na Europa, (Haia, 1925;
Londres, 1934; Nice, 1957; Lisboa, 1958; e a Gltima em Estocolmo 1967, com emenda em
1979 continua em vigor, inclusive por forga do Acordo TRIP’S %,

A CUP (Protecdo da Propriedade Industrial) é baseada no principio do tratamento
nacional (artigo 2.9), e por forca deste principio, em cada Estado, os nacionais dos outros
Estados-membros tém direito ao mesmo tratamento que é concedido aos nacionais. Outro
principio relevante é o da atribuicdo do direito de prioridade & protecdo noutro Estado-
membro a todo aquele que tenha pedido regularmente protecdo de um direito de propriedade
industrial num dos paises da Unido (artigo 4.°). A CUP abrange ainda, com carater auto
executdrio 2, a regulacdo de aspetos substanciais ligados as patentes e modelos de utilidade,
desenhos e modelos industriais, marcas, nomes comerciais e concorréncia desleal.

Neste aspeto, salientamos, pelo seu grande impacto e importancia, por um lado, a
protecdo da marca notoriamente conhecida prevista no artigo 6.° bis da CUP, (que tem por
objetivo atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisicdo do direito da marca baseado no
registo) 2. Por outro, a protecdo dentro de certos limites da marca, “tal e qual” consagrada no
artigo 6.° (tendo por objetivo atenuar o principio da independéncia).

Quanto aos EUA, com a perspetiva propria que ai se desenvolveu com o Lanhan

(Brand) Act de 1946 2 e suas subsequentes revisdes (nomeadamente a emenda de 1988) ou

2l BEEBE, Barton (2004) - The Semiotic Analysis Of Trademark Law. 51 UCLA Law Review,
pp.620-704; SCHECHTER, Frank (1927) - The Rational Basis of Trademark Protection, The Harvard Law
Review. Vol. 40, n.° 6 (april.), p. 20.

2.0 ACORDO TRIP’S (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights -
Acordo sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado
Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a
Organizagdo Mundial do Comércio. O TRIP’S foi negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de
Tarifas e Troca (GATT) em 1994. Sua inclusdo foi a culminacdo de um programa de intenso lobby feito pelos
Estados Unidos, com o apoio da Unido Europeia, Japdo e outras na¢des desenvolvidas. Campanhas de apoio
econdmico unilaterais sob o Sistema Geral de Preferéncias e coercdo dentro da secdo 301 das Leis de Comércio
tiveram um papel importante em derrotar politicas em oposicdo que eram favorecidas por paises em
desenvolvimento, principalmente Coreia e Brasil, mas também a Tailandia, a india e paises do Caribe. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo TRIP’S. (06/05/14).

% FERNANDEZ-NOVOA (1984) - Fundamentos de derechos de marca. Madrid: Ed. Montecorvo,
pp. 485 e 486.

% MARCAS NOTORIAS, (artigo 241.° do CPI).

% L ANHAN ACT, Lei promulgada 05 de julho de 1946, ¢ a principal Lei Federal dos Estados Unidos
sobre o estatuto da marca. A Lei proibe uma série de atividades, incluindo a violagdo de marca registada,
diluicdo de marca, e propaganda enganosa. Fonte: www.en.wikipedia.org/wiki/Lanham_Act, (06/05/14).
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complementos (nomeadamente o Anti Dilution Act de 1995) %, conjuntamente com a Europa
através das sucessivas revisdes da Convencdo de Paris, bem como do Acordo de Madrid
(entretanto também ampliado com um protocolo em 1989) conduziram a existéncia, hoje em
dia, de um edificio legal vasto e complexo apoiado numa organizacao internacional propria, a

OMPI -Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual #/

que coordena em articulagdo com
0s paises aderentes, o funcionamento de todo o sistema bem como outras matérias como
sejam patentes, design industrial, direitos de autor, etc..

Surgiram entdo, posteriormente, dois desenvolvimentos principais: por um lado e a
nivel europeu, institui-se em 1993 o conceito de Marca Comunitéria, entendida como “ (...)
todos os sinais suscetiveis de representacdes graficas, nomeadamente palavras, incluindo,
nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu
acondicionamento, desde gque esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas”. (artigo 4, Seccdo |, Titulo Il do
Regulamento CE n.° 94, 1993).

Procurou-se com isso generalizar a todo O espago europeu 0S respetivos
procedimentos de registo e funcionamento, num processo que sendo paralelo ao existente a
luz do Acordo de Madrid, deixou contudo de estar dependente dos procedimentos e
legislacBes nacionais e de registos individuais em cada pais (muito embora estes se
encontrassem ja harmonizados entre si desde 1988 pela Primeira Diretiva do Conselho 89/104
CEE).

Tratou-se, claramente de uma mudanca paradigmatica e qualitativa nesta matéria
destinada a substituir, embora a prazo, o sistema inerente ao Acordo de Madrid além de se

constituir em standard implicitamente colocado como referéncia para as diversas legislacGes

% ANTI DILUTION ACT 1995, de 16 de janeiro de 1996, o presidente CLINTON assinou a Lei
Federal Trademark Diluicdo de 1995 (“Lei de Diluicao", "Act", ou "FTDA") para o Direito. Esta Lei cria uma
nova causa federal de agdo que protege marcas "famosas" e impede usudrios ndo autorizados da utilizagdo da
mesma. A histdria legislativa da Lei faz com que o Congresso proporcione aos seus titulares uma protecdo
nacional consistente e uniforme em "usos subsequentes que borram o caréater distintivo da marca ou mancham
ou menosprezam, mesmo na auséncia de um risco de confusdo". A aprovacdo desta Lei representa uma
verdadeira mudanca no foco da protecdo de marcas. Ela representa um dos desenvolvimentos mais significativos
na historia da Lei de marcas em geral, e da teoria de diluicdo em particular. Até entdo, a Lei de marcas tem sido
premissa quase que exclusivamente sobre o "modelo de prote¢éo do consumidor" e "risco de confusdo." Onde na
teoria a marca tradicional protege o consumidor de confusdo, a teoria da diluicdo de marca e a FTDA em
particular, foca, na protegio da marca, o "dono”. Fonte: www.en.wikipedia.org /wiki/Federal_
Trademark_Dilution _Act., (06/10/14).

" OMPI - A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual é uma entidade internacional de Direito
Internacional Publico com sede em Genebra (Suica), integrante do Sistema das Nages Unidas. Criada em 1967,
tem por proposito a promocéo da protecdo da propriedade intelectual ao redor do mundo, através da cooperagdo
entre Estados-menbros. Fonte: www.wikipedia.org_Propriedade_Intelectual, (06/10/14).
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nacionais (MENDES, 2007, in LENCASTRE, 2007) ?®. O seu funcionamento encontrava-se a
cargo do IHMI - Instituto de Harmonizacéo do Mercado Interno, ou (OAMI) # sujeitas &
legislacdo EU.

Mas por outro lado, uma definicdo de marca registada (Trademark) aceite a nivel
internacional sé viria a surgir, mesmo assim, em 1994, no &mbito do encerramento do
designado “Uruguai Round” e da cria¢cdo de uma organizacdo distinta a OMC - Organizagéo
Mundial do Comércio *°, que por sua vez sucedeu a uma outra organizacdo ainda, esta Ultima
informal, em vigor desde 1948 e que incidia sobre um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT).

O Acordo envolveu entdo a seguinte definicdo: “Qualquer sinal, ou qualquer
combinacdo de sinais, capaz de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de
outras empresas, (...) em particular palavras incluindo nomes de pessoas, letras, algarismos,
elementos figurativos e combinacBes de cores assim como as suas combinagdes (...) ”,
esclarecendo-se ainda “Quando os sinais ndo forem inerentemente capazes de distinguir 0s
bens ou servigos relevantes, (...) poderd o registo ficar dependente da capacidade distintiva
adquirida pelo uso, (...) podendo ser estabelecida como condig¢do de registo que os sinais
sejam visualmente percetiveis”, (§1 do artigo 15, Sec¢do 2, Anexo 1 C do Acordo WTO de
1994).

Ora, contrariamente aos pressupostos juridicos envolvidos na protecéo de Patentes ou
de direitos de autor, por modelo, os que incidem sobre direitos globais (in gross) e questdes
“exteriores” (ou paralelas) ao funcionamento dos mercados, como sejam 0 protecdo e
incentivo a invencdo e a criacdo, a protecdo da Marca Registada diz respeito exclusivamente
ao caracter de informacédo que se lhe associa e ao seu funcionamento relacional adequado no
“interior” dos mercados (PATTISHALL, 1952; BEEBE, 2004) 3t

Neste quadro e apesar das (moderadas) diferencas entre a Europa e os EUA (por

quanto a relevancia de um uso efetivo nos mercados, nos EUA), grande parte das

% MENDES, Manuel Oeben (2007), O Direito de Marcas no Paradigma Comunitario Europeu.
Lisboa: Edi¢bes D. Quixote.

2 |HMI - Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos), ou OAMI,
Realiza procedimentos de registo dos titulos de propriedade industrial da UE e mantém registos publicos desses
titulos. Ele compartilha com os tribunais dos Estados-membros da Unido Europeia a missdo de pronunciar
julgamento sobre os pedidos de anulagdo de titulos registados. Suas atividades estdo sujeitas a legislacdo da UE.
Fonte: http://fen.wikipedia.org/wiki/Office_for_Harmonization_in_the_Internal_Market, (06/05/14).

% OMC - Organizacdo Mundial do Comércio é uma organizacdo que pretende supervisionar e
liberalizar o comércio internacional. A OMC surgiu oficialmente em 1 de janeiro de 1995, com o Acordo de
Marraquexe, em substituicdo ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que comegou em 1948. Fonte:
www.pt.wikipedia.org/wiki/Organiza_Mundial_do_Com, (06/05/14).

31 PATTISHALL, Beverly (1952) - Trade-Marks and the Monopoly Phobia, Michigan Law Review.
Vol. 50, n.° 7 (may), pp. 967-990; e, BEEBE, B. Ibidem.
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preocupacOes e desenvolvimentos passaram a dirigir-se para os aspetos que, ainda hoje, mais
cuidados inspiram no sentido de ser promovida e protegida por uma livre e leal concorréncia
no interior dos interesses e pressdes desses mercados (BEEBE, 2004; MENDES, 2007;
DAVIS, 2008, entre outros) % (i) Desde logo, as condicdes relativas ao registo, validade,
caducidade, extingdo, etc. de qualquer marca, bem como as diligéncias ou processos
associados; (i) Por outro lado, a relagcdo entre a protecdo a conceder a uma marca (sinal
estritamente considerado) a utilizar (ou ja em uso corrente) e sua capacidade de distinguir (e
ndo simplesmente descrever) a origem dos produtos/servicos a que respeita, seja pelas suas
caracteristicas intrinsecas seja por outras, secundarias, adquiridas nesse sentido, bem como 0s
atentados a esse elo pela via de uma utilizagdo abusiva, por parte de outras marcas, de sinais
diferentes para referir/significar a mesma origem; ou sejam, 0s mecanismos destinados a
impedir a existéncia de “sindNimos” para uma dada origem empresarial; (iii) Por outro, ainda
a protecdo associada a capacidade da marca para se distinguir, desta vez, de outras marcas,
bem como as violagdes respetivas que derivam da utilizagdo abusiva de sinais semelhantes
para referir/significar produtos e/ou origens distintas (Dilution); por outras palavras, a
regulacdo das condi¢des destinadas a impedir a existéncia de “homAnimos” em proveniéncias
empresariais; (iv) Depois, 0 uso ou a invocacdo de conotacOes usualmente envolvidas no
significado (sentidos) de uma outra marca (qualidade, prestigio, exclusividade, etc.) e que
possam denegrir esta ultima (Tarnishment); (v) Finalmente e talvez mais relevante aqui, a
forma de delimitar o “monopdlio” que qualquer registo legal traduz quanto ao tipo de sinal
utilizado (seja ele representacdo grafica, som, cheiro, cor ou 3D), bem como quanto ao
significado que lhe seja inerente (descritivo, distintivo, novo, resultante do uso, etc.) no
sentido de os circunscrever apenas as situacdes aplicaveis o que tem implicacGes diretas na
distingdo entre marca registada (Trademark) e marca (Brand).

De facto e em ultima anélise, a questdo é que, para além da conjugacdo das alineas
anteriores, as decisdes judiciais, quer europeias quer norte-americanas, tem vindo ndo s6 (i) a
considerar que Brand corresponde a Trademark se acrescida de “valores” desenvolvidos pelo
seu proprietario e em vigor efetivo no mercado (reconhecidos e avaliados de diversas formas)
como também; (ii) a garantir a protecao desses “valores” face a terceiros, quer em usOS
comerciais quer frequentemente noutros usos, considerando assim marca registada como

propriedade per se desligada dos produtos/servigos/origens empresariais respetivas e

%2 BEEBE, Ibidem; MENDES, M. O. Ibidem; DAVIS, Jennifer (2008) - Between a sign and a brand:
mapping the boundaries of a registered in European Union trade mark law. ed. by Lionel, pp. 65-91.
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expandindo de forma problemética o que possa estar em jogo: a decoracdo de um restaurante,
ao estilo artistico de uma pintura, ao design de um campo de golfe, a forma “em diamante” de
um chupa-chupa, a palavra de uma marca, ao edificio de uma empresa ou a fachada do
edificio da bolsa de New York Stock Exchange, etc. (LEMLEY, 1999).

Resultam entdo daqui questdes complexas quer quanto ao objeto e ao ambito da
protecdo juridica envolvida, quer quanto ao suporte tedrico que a fundamenta, quer ainda
quanto a determinacdo do grau de confusdo potencialmente relevante para o publico em geral,
a ponto de se poder afirmar que “Longe de existir uma defini¢do legal fixa de uma marca
registada (Trademark), o melhor que se pode dizer sobre ela é que reside algures entre um
sinal e uma marca (Brand).” (DAVIS, 2008: 9).

Em Portugal, assim como na Europa, também ao longo dos anos houve varias
inovacbes mas a alteracdo mais profunda e com maior relevancia em matéria de marcas
ocorreram aquando da alteragdo do CPI de 1995, incidiu, indiscutivelmente no regime
juridico da marca imposta pela necessidade de transposicdo da Diretiva Comunitaria n.°
89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988 (entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008), versdo codificada (JO-L n.°
299/25 de 8 de novembro de 2008).

Com a harmonizacdo das legislagdes dos Estados-membros e pela transposicdo da
Diretiva Comunitaria n.° 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, a DM, intencionalmente,
selecionou os aspetos que consideraram ter mais incidéncia sobre o funcionamento dos
mercados internos.

Entre os selecionados destacamos exclusivamente a defini¢cdo do conceito de marca
como atualmente verificamos, “A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de
sinais suscetiveis de representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos letras, numeros, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas.” (n.° 1 do art. 222.° do CPI).

De acordo com a solucdo legal atual a marca deve ser representavel graficamente e
deve ter capacidade distintiva, isto &, deve ser apta a individualizar uma espécie de produtos e
servigos de uma empresa distinguindo-os de outras empresas. No fundo, a base do conceito
como 0s povos ao longo destes séculos utilizaram 0s sinais pouco se alterou, a ndo ser o
aumento das suas funcionalidades e garantias transportadas para o enquadramento legal da lei,
dando-lhe poder executorio. Ulteriormente, foram adotadas medidas de simplificacdo e de

acesso a propriedade industrial, com a publicacdo do Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de
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Julho. Procedendo-se a uma republicagéo integral do CPI, coligindo todas as alteragdes que
foram feitas através de diplomas avulsos; tais como o Decreto-Lei n.° 318/2007 de 26 de
Setembro, o Decreto - Lei n.° 360/2007 de 2 Novembro e a Lei n.° 16/2008 de 1 de Abril.

Com a introducdo destas novas medidas, conseguiram tornar o sistema mais
simplificado, capaz de assegurar um melhor servigo aos cidaddos e as empresas no
desenvolvimento e uso da propriedade industrial.

Abordaremos esta matéria com maior detalhe no Capitulo VI, desta dissertacéo.
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CAPITULO Il

SINAIS DISTINTIVOS
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1. Sinais distintivos

1.1. Imagem da empresa

Em mercados de grande competitividade e cada vez mais globalizados, com as
empresas avidas do reconhecimento dos seus produtos/imagens, 0s sinais distintivos assumem
uma importancia determinante para os resultados das suas atividades, na medida em que
grande parte da viabilidade desse sucesso perante 0s varios intervenientes depende
grandemente da sua atratividade e imagem.

S&o estes elementos, da atratividade e da imagem, denominados imagem de empresa,
as preocupacdes principais das organiza¢Ges empresariais com carater objetivo, na medida em
gue assentam num conjunto de elementos ou sinais que possibilitam a sua identificacdo como
instituicdo dotada de existéncia e atividade prdpria. Tendo em conta que estes elementos ou
sinais fazem com que os varios atores ou entidades referenciem as empresas ou produtos
destas e as conseguem distinguir das demais nos mercados de referéncia. Na distincdo da
denominada imagem de empresa sdo diversos o0s sinais distintivos que a formam, entre os
mais relevantes, a firma ou denominacdo social, 0 nome e a insignia de estabelecimento, o
log6tipo, as marcas dos seus produtos ou servicos.

Por outro lado a importancia da imagem da empresa também se deve a sua relevancia
subjetiva na medida em que qualquer entidade fornecedora ou consumidora que se relaciona
com uma dada empresa, em qualquer das suas vertentes, tais como, fornecimento ou aquisicao
de um produto ou servico, numa publicidade (radiofénica, televisiva ou simplesmente num
folheto), na aquisicdo ou alienacdo de participacdes no seu capital social ou outros valores
mobiliarios, na concessdo ou solicitacdo de crédito, na recomendacdo dela a terceiros como
fornecedor, cliente ou parceiro, etc., interioriza uma determinada conspecdo cognoscitiva e
valorativa acerca daquela, formando uma dada imagem, credivel ou ndo, da qualidade ou nédo
dos seu produtos ou servigos, em suma, da sua reputacdo, resultando dessa imagem subjetiva
que detém como decisdo acerca do relacionamento com esta.

Segundo CARVALHO a sua individualizacdo compreende “ndo apenas a de
facilitar a identificacdo das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensavel
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para a sua existéncia” *° visa tutelar multiplos interesses, fundamentalmente identificar seus

produtos, sua imagem perante os consumidores, diferenciando-os da concorréncia e, permitir

¥ CARVALHO, Orlando de (1977) - Direito das Coisas. Coimbra: Ed. Centelha, p. 194.
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este desiderato de impedir quaisquer terceiros de se apropriarem de sinais iguais ou
confundiveis.

Neste contexto, reconhece-se aos detentores destes sinais a possibilidade de poderem
transmitir os seus direitos e ceder a terceiros o gozo de sinais distintivos, de modo a poder
usufruir pecuniariamente da sua imagem no mercado.

Por conseguinte, estes revestem-se de importancia muito significativa no ambito dos
“meios juridicos de apoio as empresas”, armas com que estas sdo dotadas pela ordem juridica
para desenvolverem as suas atividades nos respetivos mercados, fazendo com isso emergir a
querela da sua compatibilidade, ou seja, os problemas de conflito entre os sinais distintivos.

Desta problemética podera verificar-se ainda mais, aquando da possibilidade das
empresas pretenderem utilizar o mesmo signo para desempenhar diferentes funces (marca,
firma ou nome de estabelecimento). Neste contexto, importa entdo realizar uma breve sinopse
sobre os diversos sinais distintivos com o intuito de identificar as carateristicas, 0s aspetos,

bem como as principais conflitualidades entre si.
2. Marca (Sinal distintivo)

Para uma abordagem compreensiva da tematica que nos ocupa, interessa
prioritariamente ter uma visdo clara, quais as funcdes especificas deste sinal distintivo.

Segundo ALMEIDA ** as marcas sdo sinais distintivos de uso facultativo passiveis
de serem definidos como “Meios fonéticos ou visuais, de palavras ou imagens utilizadas na
vida economica e social, para a individualizacdo da empresa ou do estabelecimento
comercial, assim como dos produtos ou servigos que eles fornecem. Com o objetivo de 0s
distinguir de outros produtos ou servicos idénticos e de permitir ao publico identifica-los”.

Com o mesmo entendimento CUNHA * defendia que “A marca é um sinal ou
conjunto de sinais suscetiveis de representacdo grafica, adequados a distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras empresas (e podem incluir frases publicitarias com
caracter distintivo)”.

Tendo em conta todo o enquadramento legislativo referente as marcas, grande parte
da legislacdo foi muito influenciada pela Diretiva Comunitaria n.° 89/104/CEE de 21 de
dezembro de 1988 — transposta pelo CPI de 1995 (artigo 177.°), que criou a figura da marca

de base como “A marca que identifica a origem comercial ou industrial de uma série de

¥ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) - Denominagdo de Origem e Marca. BFDC, Coimbra: Ed.
Coimbra, p. 14.
¥ CUNHA, Paulo Olavo (2010) - Licdes de Direito Comercial. Coimbra: Ed. Almedina, p.337.
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produtos ou servigos produzidos por uma empresa de atividades multiplas ou por um grupo
de empresas”. Entretanto alterada quanto a substancia, pela Diretiva 2008/95/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, versdo codificada (JO-L n.°
299 de 8 de novembro de 2008), por razdes de clareza e racionalidade, para melhor assegurar
0 bom funcionamento do mercado interno nos Estados-membros.

De acordo com o artigo 222.° do atual CPI, as marcas desempenham essencialmente
uma funcéo distintiva e podem ter uma composicdo muito variada que ndo esgota as
realidades que poderdo servir no mercado, para identificar e diferenciar produtos ou servicos
de empresas diferentes.

Todavia, em funcdo do Principio da Liberdade que rege a constituicdo das marcas, é
contudo limitado pela obrigatoriedade de materializacdo do sinal que se pretende registar
através da sua representacdo grafica, requisito que, sendo facilmente cumprido pelos sinais
mais tradicionais nominativos, figurativos ou mistos, isto &, que consistem respetivamente, s6
em palavras, figuras, ou na combinagdo desses elementos, levantam maior dificuldades
guando estdo em causa sinais menos convencionais, Como 0s sonoros ou olfativos.

Em principio qualquer entidade € livre de registar uma marca (INPI), ressalvadas as
restricbes que a lei estabelece. Porém para o fazer é necessario ter em conta (entre outros
requisitos) a confundibilidade com outro registo de marca em vigor na classificacdo de
produtos ou servigos “idénticos ou de afinidade manifesta” que possa induzir em erro ou
confusdo o consumidor - Principios da Especialidade e Novidade, alineas a), b), e c) don. 1
do artigos 245.° e 239.°, do CPI. Em complementaridade do sistema de registo de marcas por
classes de produtos ou servicos, respeitar a denominada Classificacdo de Nice %, conforme
definido (al. b) do n° 1 do artigo 233.°; artigo 236.°; n° 2 e 3 do artigo 244.° e n.° 2 do artigo
245.9).

Os direitos de propriedade industrial sobre uma marca resultam do seu registo, que,
entre nos tem eficdcia constitutiva ou atributiva daqueles direitos (artigos 224.° e 233.° e ss.).
Esta regra sofre certas excecdes, das quais destacamos as relativas a protecdo da chamada
Marca Notoria, nos termos do n.° 2 do artigo 241.°, e a protecdo da chamada Marca de
Prestigio, conforme artigo 242.°.

Através dos direitos de propriedade industrial (sobre a marca registada) o seu titular
podera usufruir do uso dos quais a marca seja suscetivel, relativamente a comercializacdo dos

produtos ou servicos para a qual esta foi destinada. Como consequéncia da natureza dos seus

% Classificagdo internacional dos produtos e servicos adotada pelo Acordo de Nice de 15/06/57,
revisto pelo Acto de Genebra (aprovado para ratificacdo pelo Decreto n.° 138/81 de 05 de novembro).

30



direitos, os titulares tem também o direito de impedir (sem o consentimento destes), que
terceiros facam uso de uma marca idéntica, confundivel ou associavel com a sua, artigo 258.°.

E de considerar que a protecdo juridica do direito sobre uma marca tem um alcance
territorial restrito - Principio da Territorialidade, em regra sé vigora para o territorio do
Estado, cuja autoridade competente conferiu o deferimento do registo da marca a favor do
respetivo titular (INP1) .

No entanto essa protecdo pode exceder os limites de um sé Estado quando seja
obtida ao abrigo do registo internacional proporcionado pelo Acordo de Madrid relativo ao
Registo Internacional de Marcas de 1891, e Protocolo referente ao Acordo de Madrid de
1989, com entrada em vigor em 1 de dezembro de 1995, permitem que o requerente ou titular
de um registo nacional (esta “base nacional” é indispensdvel nos termos do artigo 1.° do
Acordo, do 2.° do Protocolo e das regras 8 e 9 (quinquies), (a) do Regulamento de Execucéo
Comum ao Acordo e ao Protocolo) designe outros Estados ou regides, “desde que membros
daqueles Tratado”, em que deseja registar a sua marca, evitando que para obter protecdo a
nivel plurinacional tenha que empreender procedimentos individuais, em cada um dos
territorios visados .

As marcas registadas gozam de garantias regulamentadas que constitui uma
manifestacdo do carater constitutivo, as quais se prendem essencialmente com o direito do
titular, se opor a usurpagdes da marca por parte de terceiros (artigos 258.° e 323.° do CPI),
com excecdo feita ao disposto no artigo 260.°, que prevé que, em determinadas condicdes,
possam ser usadas indicagfes ou sinais iguais ou semelhantes a marcas anteriormente
registadas por outrem, desde que em conformidade com préticas honestas em matéria
industrial ou comercial. Como se dispde, em Acordao de 12 de junho de 2008, Processo C-
533/06 (O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v. Hutchiso 3G UK Limited). O TJCE
concluiu que “ o titular de uma marca registada ndo esta habilitado a fazer proibir o uso por
um terceiro, numa publicidade comparativa, de um sinal semelhante a essa marca para
produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais a referida marca foi
registada, quando esse uso néo cria no espirito do publico um risco de confusao”.

Na vigéncia do CPI de 1995 os atos de concorréncia desleal consubstanciavam um
ilicito criminal de natureza publica. Com a entrada em vigor do CPI de 2003, é abandonada a
sancdo penal (o tradicional ordenamento juridico, que vinha desde CPI de 1940), para punir o

" INPI (em Portugal) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

% Decreto n.° 31/96 de 25 de outubro, Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo
Internacional das marcas, adotado em Madrid em 27 de junho de 1989, aprovado para ratificagdo nos termos da
alinea c) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituicdo Portuguesa.
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ato desleal. Surgindo a concorréncia desleal como um ilicito de contra ordenagdo, dando
origem a aplicacdo de coima, artigo 331.°. A instrucdo destes processos, de acordo com o
artigo 343.° do presente diploma, sdo da competéncia da Autoridade de Seguranca Alimentar
e Economica (ASAE).

De acordo com (OLAVO, 2005: 248) *, “4 repressdo da concorréncia desleal (...)
consiste na proibicdo de determinadas préaticas, ou, por outras palavras, na imposicdo de
determinados deveres no sentido de o0s varios empresarios que atuam no mercado
procederem honestamente”. O mesmo autor, na mesma obra (p. 252) defende ainda que para
que se verifique uma situacdo de concorréncia desleal ndo é forgoso que ocorra efetivamente
um desvio de clientela, considerando suficiente que determinados comportamentos sejam
suscetiveis de fazer com que esse desvio de clientela suceda.

A nocdo de concorréncia desleal continua a ser dada através de uma definicdo
(clausula geral) seguida de uma enumeragdo exemplificativa de atos que constituem a
concorréncia desleal, conforme artigos 317.° e 318.°.

O artigo 317.° parte de uma clausula geral para, subsequentemente, proceder em cada
uma das alineas a uma tipificacdo de algumas das praticas proibidas. A este propoésito
(ASCENCAO, 2002: 151) *° referindo-se ao artigo 317.° do CPI “O conceito de concorréncia
desleal ndo se esgota nos atos tipificados nessas alineas” acrescenta que a lei “ Com isto
permite, como é préprio das clausulas gerais, a renovacdo permanente das situacoes
abrangidas no seu conteudo. A concorréncia desleal esta sempre em condicdes de se estender
a novas zonas, em que se preencha ou venha a preencher o pressuposto da contrariedade as
normas e usos honestos”.

Neste contexto, no atual Codigo foram efetuadas algumas alteracfes respeitante a
definicdo de concorréncia desleal; de salientar a supressdao do elemento finalistico (dolo
especifico alternativo) por outro lado foi introduzido o qualificativo da atividade econémica.
Um ato de concorréncia desleal pressupde trés requisitos: (i) um ato de concorréncia; (ii)
contrario as normas e usos honestos; (iii) de qualquer ramo de atividade econémica.

O legislador nas diversas alineas dos artigos 317.° e 318.°, enumerou
exemplificativamente atos de concorréncia desleal, como decorre da expressdo
“nomeadamente”, mas para que estes sejam qualificados como tal é indispensavel que

observem os requisitos estabelecidos no inicio.

¥ OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial, Vol. | — Sinais distintivos do comércio,
concorréncia desleal. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina.
%0 ASCENCAO, José de Oliveira (2002) — Concorréncia Desleal. Coimbra: Ed. Almedina.
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O CPI1 2003 autonomizou no artigo 318.° a ilicita aquisicéo, utiliza¢do ou divulgacao
dos segredos de negdcios de outrem, mas trata-se de uma autonomizacdo formal, porque o
artigo contempla mais um tipo de atos desleais, ndo revestindo qualquer tipo de infracao
autonoma.

O CPI 1995 referia-se a “ilicita apropriacao, utilizacdo ou divulgacéo dos segredos
da industria ou comércio de outrem”.

O atual Cddigo tem uma previsdo mais ampla de acordo com o disposto no
ADPIC/TRIP’S, propbe a protecdo das informacbes ndo divulgadas no ambito da
concorréncia desleal (artigo 39.2).

Como se entenderg, trata-se agora, da protegdo de “informacgdes ndo divulgadas” ou
seja, de “segredos de negocios” (corpo, artigo 318.°), e ja ndo apenas de “segredos de
industria ou comércio”. Concluimos que a diferenga ndo ¢ significativa, os “segredos de
indUstria ou comércio” abrangem quase a totalidade dos ”segredos de negdcios”.

A par dos atos previstos nas alineas do artigo precedente, a violacdo de segredos de
negocios “know-how”, corresponde a mais um ato desleal tipico, constituindo este artigo uma
“espécie” de extensdo do anterior. Alias o inicio do corpo do artigo é bem claro nesse ponto:
“Nos termos do artigo anterior (...)".

No que considera as renovagdes dos registos, as marcas nacionais sdo formalizadas
junto do INPI e, se efetuadas atempadamente, permitem que a protecdo das marcas se
prolongue sucessivamente por periodos de 10 anos, duma forma potencialmente perpétua.
Nos termos do (n.° 6 do artigo 349.°), as renovacOes podem ser apresentadas nos 6 meses que
antecedem cada décimo aniversario do registo ou, com acréscimo de sobretaxa, nos 6 meses
gue se seguem a esse aniversario (n.° 7 do artigo 349.°). No que concerne a duracdo dos
registos de marcas internacionais é tal com o dos nacionais de 10 anos, importando contudo
precisar que este prazo se conta desde a data da inscricdo da marca no registo pela Secretaria
Internacional da OMPI (artigo 6.° tanto do Acordo como do Protocolo de Madrid), e ndo a
partir do momento do despacho que Ihe conferir a protecdo em Portugal.

No que respeita as transmissGes dos direitos, em regra os registos de marca Sao
livremente transmissiveis desde que, como estatui o (n.° 1 do artigo 262.°) a mudanga de
titularidade ndo seja de molde a provocar equivocos ao consumidor, risco que segundo
(OLAVO, 2005: 140) * existe quando “a marca esta por circunstancias especiais, de tal

modo vinculada a um produtor que ndo possa dele dissociar-se, como sucede quando a

* OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial, Vol. | — Sinais distintivos do comércio,
concorréncia desleal. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina.
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propria marca indique a respetiva proveniéncia, ou produza o nome ou a firma do
empresario a quem pertence, ou contenha referéncia a distingdes honorificas conferidas ao
seu originario titular”. Esta norma consagra expressamente a necessidade de respeito pelo

Principio da Verdade.
3. O Nome e Insignia de Estabelecimento

Segundo (CUNHA, 2010: 80) ** “O Cédigo de Propriedade Industrial (verséo atual)
estrutura este Direito privativo, tradicionalmente auténoma, sob uma Gnica modalidade de
direitos da propriedade industrial (os logoétipos) (cf. o preambulo do Decreto-Lei n.°143/2008
de 25 de julho), revogando os artigos (282.° a 304.°). Por isso, a lei atualmente deixa de falar
em nome e insignia de estabelecimento (tout court), como fazia anteriormente, para
mencionar apenas os logotipos (cf. artigos 304.°-A a 304.°- S do CPI), apesar de admitir que
transitoriamente — durante a vigéncia do registo e até a primeira renovacgao — o titular possa
usar no nome ou na insignia (ainda ndo convertidos em logotipos) as designa¢oes “Nome
Registado (N.R.) ” ou “Insignia Registada” (I.R.) (cf. artigos 13.° e 10.° a 12.° do DL
143/2008) ™.

O verdadeiro espirito da lei (ratio legis) do nome e insignia de estabelecimento
cifravam-se na individualizacdo do estabelecimento, contando que ambos podiam identificar
ou individualizar o estabelecimento. No entanto, separava-os a sua composi¢do, porquanto “0
nome (de estabelecimento) era a designacdo (o vocabulo ou vocabulos) pela qual o
estabelecimento era classicamente identificado, ao passo que a insignia era um sinal externo
composto por figuras ou desenhos (simples ou combinados com vocabulos), devendo o
conjunto apresentar uma configuracdo especifica, enquanto elemento distintivo e
carateristico” **.

O recurso ao uso de um nome de estabelecimento ou insignia era uma prorrogativa
dos agentes econdmicos, sendo o seu uso facultativo; estes sinais distintivos desempenhavam
a dupla finalidade de identificar o estabelecimento e propagandea-lo, sendo que, neste sentido,
considerado um sinal distintivo objetivo, em confronto com a firma que é um sinal subjetivo.
Ou seja, 0 nome de estabelecimento era exclusivamente nominativo, enquanto a insignia de
estabelecimento poderia ser figurativa ou mista, mas nunca sé nominativa. Com o registo de
um nome ou insignia de estabelecimento, o titular adquiria a exclusividade da propriedade do

nome ou da insignia, bem como 0 seu uso para o estabelecimento para o qual ele foi

2 CUNHA, Paulo Olavo (2010) - Lices de Direito Comercial. Coimbra: Ed. Almedina.
“ CUNHA, P.O. - op. cit..
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protegido, assim como o direito de impedir que terceiros sem a sua autorizacgao utilizassem o

nome ou a insignia para aplicar a estabelecimento cuja titularidade ndo Ihes pertencia.
4. O Logotipo

Ao analisarmos este novo tipo de Direito Industrial - o logotipo, teremos de ter em
conta que o legislador aquando da sua legislagdo remeteu-o para 0 mesmo tratamento
normativo das regras aplicAveis ao nome e insignia de estabelecimento, como se fazia
anteriormente (como ja tivemos oportunidade de referir no n.° 3 deste capitulo).

Os artigos 304.%- A, a 304.°- S, foram introduzidos no CPI de 2003 pelo Decreto-Lei
n. 143/2008 de 25 de julho, que institui um novo regime para logétipos, resultante da
agregacdo numa unica modalidade, do nome de estabelecimento, insignia de estabelecimento
e logotipo. A fungdo anteriormente desempenhada pelos nome de estabelecimento e por
insignia de estabelecimento passa a ser assumida pelo Direito do “log6tipo”.

No entanto, importa compreender que estdvamos na presenca de sinais distintivos
com algumas semelhangas pouco divergentes nas suas causas/fungdes, razdo da sua
integracdo. Segundo o descrito no n.° 1 e 2 do artigo 304.°- A, o logétipo tem funcgdes
bifuncionais, atendendo que “Pode ser constituido por um sinal ou conjunto de sinais
suscetiveis de representacdo grafica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos
ou por uma combinacdo de ambos.” (mistos), para distinguir “entidade” ou “sujeito” que
“preste servicos ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em
estabelecimentos, andncios, impressos ou correspondéncia”.

(GONCALVES, 2008: 290) * define que “Ao contrério da marca, o logétipo ndo
pode ser um sinal sensorial ndo visual como, por exemplo, um sinal sonoro”, tese “que
resulta do confronto das disposicGes legais previstas no n.° 1 do artigos 222.°; n.° 1 alinea d)
do artigo 223.°; n.° 1 do artigo 234.° (relativas a marca) e no n.° 1 dos artigos 304.° - A, 304.°
- D e do n.°1 do 304.° - E, (relativas ao log6tipo) ”. O mesmo autor sustenta que o logotipo
“também ndo pode ser constituido por uma cor ou combinacdo de cores (argumento a
contrario do n.° 1 alinea c) do artigo 304.° - D, e n.° 2 do artigo 304.° - E)”, concluindo que
“O logétipo (nominativo, figurativo ou misto) pode ser colorido, mas a cor ou combinagoes

de cores ndo pode constituir um logotipo™.

* GONCALVES, Luis M. Couto (2008) - Manual de Direito Industrial. Almedina, Coimbra.
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No &mbito do registo do logdtipo (artigo 304.°- B), “Tem legitimidade para o
efetuar, qualquer entidade individual ou coletiva, de carater publico ou privado que nele
tenha interesse legitimo”.

Comparativamente ao anteriormente previsto foram introduzidas algumas alteracGes
quanto ao pedido de registo de logétipo, passando a prever-se, como obrigatoriedade de
indicacdo do tipo de servigos prestados ou de produtos comercializados pela entidade a
individualizar através do registo do sinal, de modo a que se possa permitir a observancia do
Principio da Especialidade e a anélise, por parte do INPI, duma eventual existéncia de
imitacdo (cfr. n.° 1 e 2 do artigo 304.°- 1).

As exigéncias contidas no artigo 304.° - D, correspondem, mutatis mutandis, as
plasmadas n artigo 233.°%, atinente ao pedido de registo de marca (cfr. notacdo a essa marca),
cumprindo apenas realcar que no que concerne aos logotipos ndo é utilizada a Classificacdo
Internacional de produtos e sServigos, denominada “Classificacdo de Nice”, mas sim a
Classificacdo Portuguesa de Atividades Econdmicas (aprovada pelos Decreto-Lei n.°
381/2007 de 14 de novembro).

Caso o requerente ndo cumprir qualquer dos requisitos indicados no artigo 304.° - D,
o INPI, notifica-o obrigatoriamente (e sob cominacdo de recusa de registo) para proceder as
necessarias regularizacdes, como previsto no n.° 2 do artigo 24.°.

No caso da transmissdo dos logotipos por imposicdo do n.° 2 do artigo 304.° - P, 0s
registos dos logétipos resultantes da conversdo de nome de estabelecimento ou de insignia de
estabelecimento apenas podem ser transmitidos com o estabelecimento ou parte do
estabelecimento a que estéo ligados.

Transmitindo-se um estabelecimento, transmite-se naturalmente também o respetivo
log6tipo, salvo se contiver nome, firma ou denominacédo do titular, caso em que é necessaria
convencao expressa. As regras gerais nesta matéria de transmissao encontram-se consagradas
no artigo 31.°, ressalta o n.° 6, quanto & necessidade de o ato ser reduzido a escrito.

Nos fundamentos de recusa do registo (artigo 304.° - H), os motivos absolutos de
recusa aplicaveis, correspondem mutatis mutandis aos previstos relativamente as marcas,
artigo 238.° - Fundamentos de recusa do registo. O artigo foi alterado pelo Decreto-Lei n.°
143/2008 de 25 de julho, vindo a concentrar neste preceito 0s motivos absolutos de recusa,
que se encontravam dispersos por varios artigos do CPI, o que dificultava a aplicacdo das
normas e a utilizacdo do sistema pelos varios interessados.

No dmbito da caducidade, de acordo com a alinea a) do artigo 304.° - S, o facto de o

estabelecimento ou a entidade identificada deixarem de existir, acarreta a caducidade do
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log6tipo, desde que, tal seja invocado em pedido formulado para efeito ao INPI pelo titular.
Tendo em conta que, 0s Unicos motivos de caducidade que operam oficiosamente constam no
artigo 37.°.

Como nota final, ndo obstante ndo haja remissdo expressa para o artigo 270.°
(Pedidos de declaracdo de caducidade), perfila-se como adequado que a tramitacdo dos
processos de declaracdo de caducidade de registos de logétipo seja idéntica a do registo de
marca.

5. Nome Comercial (Firma)

O nome comercial € o nome da firma ou denominacdo social desta, nhome ou
expressao que identifica a pessoa coletiva ou singular. Podem constituir nome de
estabelecimento: as denominacdes de fantasia ou especificas, 0s nomes historicos, nome da
propriedade ou local de estabelecimento, nome, firma ou denominacéo social, pseudénimo ou
alcunha do proprietario.

Tendo em conta que a definicdo de firma ndo € univoca, sendo este um substantivo
suscetivel de conter uma dupla realidade. Num conceito objetivo a firma é um sinal distintivo
que propende a identificar o estabelecimento comercial. Esta ace¢do ndo colhe no
ordenamento juridico portugués. Inversamente, a firma no seu conceito subjetivo é o sinal
distintivo do comerciante *°, 0 nome por este utilizado no seu dominio mercantil, CORREIA*
carateriza-o “Como o nome identifica a pessoa na sua individualidade civil e o pseudénimo a
distingue na sua individualidade artistica ou moral, a firma identifica o comerciante na sua
individualidade econémica”.

Tendo em conta a pretensdo do legislador e, no seguimento do exigido por lei do
Regime Juridico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas através da aprovacdo do Decreto-
Lei n.° 129/98 de 13 de Maio (Com as alteracdes introduzidas pelos Decretos-Lei n°.12/2001,
de 25 de Janeiro; 323/2001 de 17 de Dezembro; 2/2005 de 4 de Janeiro; 111/2005 de 8 de
Julho; 76-A/2006 de 29 de Marc¢o; 125/2006 de 29 de Junho; 8/2007 de 17 de Janeiro; 247-
B/2008 de 30 de Dezembro; 122/2009 de 21 de Maio; Lei 29/2009 de 29/6 e Decreto-Lei n°
250/2012 de 23 de Novembro), o requerente deve dispor-se a respeitar condigdes pretendidas
para o registo das firmas e denominagdes, cumprindo o estipulado no Principio da Verdade

(artigo 32.° do RNPC), em que os elementos componentes das firmas e denominagdes ndo

** CORDEIRO, Anténio Menezes (2010) - Manual de Direito Comercial. 3.2 ed. Coimbra: Ed.
Almedina, p. 262.

“® CORREIA, Anténio A. Ferrer (1994) - Lices de Direito Comercial. ed./reimpressdo, Ed. Lex, p.
150.
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devem induzir em erro sobre a identificacdo, natureza ou atividade do seu titular. E os
elementos carateristicos quando constituidos por designagdes de fantasia, siglas ou
composicdes, ndo devem poder sugerir qualquer tipo de atividade diferente da que constitui o
objeto social.

Assim como dar seguimento ao definido como Principio da Novidade (artigo 33.°,
do RNPC), propondo-se efetuar como novidade o pedido de registo para que 0s mesmos nédo
apresentem suscetibilidade de confusdo ou erro com outras ja registadas ou licenciadas,
visando unicamente o ambito de exclusividade, mesmo quando a lei permita, em parte, ha que
ter em conta que é expressamente proibida a inclusdo de elementos ja utilizados noutros
registos efetuados anteriormente ou designacdes de outras instituicdes notoriamente
conhecidas.

Com a aprovacao do registo definitivo em Regime de Exclusividade (artigo 35.° do
RNPC) é conferido ao requerente o direito ao uso exclusivo de firma ou denominagdo
requerida, no ambito territorial definido para a entidade requerente, artigos 36.° a 43.°.
Contudo, em caso de decisao judicial a atribuicdo do direito ao uso exclusivo ou a declaracédo
de perda do direito ao uso de qualquer firma ou denominacdo efetuadas pelo RNPC, ndo
podem ser sindicadas por qualquer outra entidade, mesmo que, para efeitos de registo
comercial.

Esta interdisciplinaridade entre os institutos da propriedade industrial (INPI) e o do
registo das pessoas coletivas (RNPC), registo das firmas e denominacdes, sdo evidentes. O
legislador teve o cuidado em estabelecer parametros de conformidade, nomeadamente (...) no
da recusa do registo da marca quando no todo ou alguns dos seus elementos contenham (...) a
firma, denominacdo social, nome ou insignia de estabelecimento que ndo seja pertenca do
requerente do registo da marca, ou que 0 mesmo ndo esteja autorizado a usar, ou apenas pelas
carateristicas dos mesmos, for suscetivel de induzir o consumidor em erro ou gerar confuséo.

Este afastamento da firma, pelo legislador, do elenco dos direitos de propriedade
industrial ndo se afigura pacifica, havendo vozes com autoridade a defender por solucdo
antagénica *’.

Defende-se de lege ferenda na insercdo da firma no cotejo dos direitos industriais,
por apelo a razbes dogmaticas e pragmaticas: por um lado, a firma é um sinal distintivo do

comeércio, assim como outros sinais,... nada justificando o seu tratamento autonomo.

* CORREIA, A. A. Ferrer, op. cit.; Posicdo idéntica, ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) -
Denominacdo de Origem e Marca. BFDC, Coimbra: Ed. Coimbra, p. 15;
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Por mais evidente, o tratamento juridico em separado, com diferentes regras e
sobretudo sujeitas a diferentes entidades reguladoras INP1 e RNPC *® torna muito complexa a
uniformidade de procedimentos e a desejada harmonizacéo de concessfes, com prejuizos para

0S consumidores e para 0S empresarios.
6. Recompensas, Denominacdes de Origem e Indica¢des Geograficas

6.1. Recompensas

As recompensas sao sinais distintivos de comércio que se destinam a indicar que
certos produtos ou servi¢cos mereceram reconhecimento através das formas de condecoragéo
de mérito, nomeadamente medalha, diplomas, prémio pecuniario ou de qualquer outra
natureza obtida em exposicOes, feiras e concursos oficiais ou oficialmente reconhecidos;
diplomas ou atestados de analise, ou de louvor; titulos de fornecedor do Chefe de Estado; em
geral quaisquer outros prémios ou demonstragdes de carater oficial, passados por laboratdrios
ou servicos do Estado ou de organismos para tal qualificados, com a finalidade de diferencia-
los de outros que ndo tenham obtido tais condecoragdes, medalhas, diplomas, prémios titulos
ou demonstragdes.

As recompensas que sdo atribuidas relativamente a produtos ou servicos especificos
e sO nesses podem ser utilizadas, sob pena de infracdo (artigo 332.°), outras poderdo ser
conferidas a estabelecimentos, como decorre das definidas na (alinea d) do artigo 274.°) e da
(alinea c) do artigo 276.°) ambos do CPI. A propriedade de qualquer tipo de recompensas
pertence aquele a quem estas tenham sido conferidas, nomeadamente aos industriais,
comerciantes, agricultores e demais agentes economicos.

Para todas as entidades que tenham sido contempladas por estas recompensas (artigo
271.°) e pretendam 0 seu registo para que possam acrescentar a expressdo "recompensa
registada" ou "RR" (artigo 278.°) a qualquer marca, nome comercial ou insignia de
estabelecimento, servicos, torna-se necessario o cumprimento das devidas instrucdes de
pedido (cfr. artigo 275.°) inerente as especificidades da modalidade da recompensa, sendo o

seu registo semelhante aos demais sinais distintivos do comércio previstos no CPI.

6.2. Denominacdes de Origem e Indicagdes Geograficas

O artigo 305.° do CPI contém as definigdes de denominagdo de origem e de

indicacd@o geogréfica, consideradas modalidades de sinais distintivos do comércio que, tendo

*® Fonte: RNPC - Registo Nacional de Pessoas Coletivas.
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em conta fungdes (de garantia de qualidade e de indicagcdo da sua proveniéncia geogréfica,
nomeadamente) e carateristicas (como a obrigatoriedade de os produtos serem originarios da
regido, do local ou pais determinado) divergem na intensidade da ligacdo exigida entre as
qualidades e carateristicas dos produtos e o0 meio geografico de que provém.

Com efeito, como assinala ALMEIDA “Na indicacdo geografica o elo que une o
produto a regido determinada é mais débil que na denominacéo da origem”. Pois aquela “A
reputacéo do produto (ou uma sua qualidade ou outra carateristica) pode (basta que possa)
ser atribuida a regido sem influéncia direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado,
aquela menor ligacdo, na indicacdo geografica, do produto a regido determinada resulta,
igualmente, da ndo exigéncia de que todas as operacdes de producgdo, transformacéo e
elaboracdo ocorram na area determinada (como se estabelece para a denominacédo da
origem), bastando que uma delas ocorra na area delimitada” *°. Raciocinio que encontra
acolhimento na alinea b) do n.° 2 e na alinea b) do n.° 3 do artigo 305.° do CPI.

Resumindo a destringa entre modalidades, afirma o autor “A denominagao de origem
exige um vinculo acentuado do produto com a regido demarcada, ao contrario da indicacdo
geografica que se basta com uma breve aparéncia de ligacdo com a regido (é suficiente que
possa ser atribuivel & regido determinada)” *°.

De acordo com 0 n.° 2 do artigo 305.°, uma denominagdo de origem ndo tem
forcosamente que incluir um nome geogréafico, desde que respeite as demais condicdes
legalmente previstas na alinea b) do n.° 1 do artigo 305.° (como exemplo, de denominacdes
tradicionais assim protegidas, como o “Vinho Verde”). A contrario, a indicacdo geogréafica
tera, como o proprio nome espelha, sempre que conter o nome da regido, de um local
determinado ou, em casos excecionais, de um pais.

Da leitura do n.° 4 do artigo 305.2, resulta que nem todos os produtores que laborem
na area geografica delimitada podem utilizar a denominacdo de origem ou a indicacdo
geogréfica, sendo o uso desses sinais distintivos do comércio apenas permitido aos que
cumprirem as condic¢des tradicionais ou regulamentadas, observancia que é verificada pelo
organismo competente para o efeito.

Da mesma norma se extrai, como sustenta ALMEIDA, que “ A denominagéo de
origem é propriedade comunal dos produtores estabelecidos na area de denominacao, que se

dedicam a exploracdo do produto tipico. Mesmo o primeiro produtor que se tenha

“ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2008) — “Indica¢des de Proveniéncia; Denominagées de Origem e
Indicagoes Geogrdficas”. In Direito Industrial (AA.VV), Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, p.13.
% ALMEIDA, A. R., op. cit., p. 25
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estabelecido na regido ou aquele que muito contribuiu para a valorizagdo do direito a
denominagdo de origem, ndo goza de qualquer privilégio, pois todos quantos estejam
estabelecidos na area geografica da denominacéo da origem, de modo efetivo e sério, para o
exercicio de uma atividade economica, carateristica dessa area, sdo igualmente titulares do
direito & denominacgdo de origem, porque essa denominacéo pertence ao patrimonio comum.
N&o ha aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, ndo sendo possivel a divisdo, ndo
podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles em comum acordo) alienar a
denominacd@o de origem. O direito a denominacdo de origem pertence a coletividade dos
produtores, contudo, é um direito que compete integro a cada um dos produtores” ™.

De igual modo o raciocinio enquadra-se a indicagdo geografica. No mesmo sentido
ASCENCAO critica especialmente a redacio da parte final do n.° 4 do artigo 305.° afirmando
que o legislador inclui a expressdao “Quando autorizados pelo titular dos registos”. Mas,
“Queria significar a mera verificacdo das condi¢des usuais ou regulamentares, através da
entidade administrativa (“representativa”) daquela indica¢do geogrdfica”. Entidade que
destaca “E a emanacdo daquela comunidade em m&o comum, e ndo titular de quaisquer
direitos industriais.” 2.

No que respeita ao n.° 5 do artigo 305.°, propaga, qualquer dos interessados que
satisfacam os requisitos definidos no n.° 4, podem utilizar a denominac¢éo de origem ou a
indicacdo geografica, independentemente da dimensdo da sua exploracdo e da natureza dos
bens em causa.

E certo que no plano das funcionalidades a denominag&o de origem cumpre a fungéo
distintiva que se traduz numa indicacdo de proveniéncia geografica (identificando o produto
como proveniente de um local determinado), além de assegurar ao consumidor que o produto
gue a ostenta tem certas carateristicas e qualidades correspondentes a determinadas
especificacOes e cuja observancia € assegurada por uma entidade de controlo. Estamos assim,
perante um sinal distintivo com uma fungdo complexa: em que além de desempenhar a funcéo
de garantia de qualidade (que preenche certas qualidades e carateristicas) certifica que o
produto é de uma certa proveniéncia geogréfica.

No entanto, nem todo o produto de uma mesma area geografica delimitada podera
ser distinguido com a denominacdo de origem, casos ha que ndo a pode utilizar se nédo

reunirem as qualidades e as carateristicas estabelecidas. Nao basta, nestes termos, delimitar a

" ALMEIDA, A. R., ibidem.

2. ASCENCAO, José de Oliveira (2008) - “QuestBes problematicas em sede de indicagdes
geogrdficas e denominagoes de origem”. In Direito Industrial /AA.VV). Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, pp. 85-
87.
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area de producdo, € preciso também determinar as qualidades e/ou as carateristicas do produto
para ter direitos certificados de denominagéo de origem.

Estas nogdes de “origem”, “tipicidade” ¢ “qualidade” ndo estdo totalmente definidas
e nao tém um significado univoco na esfera juridica (portanto ndo estdo livres de
contestagdes), bem como se pode sustentar que na denominacdo de origem subsiste apenas
uma conexdo puramente geografica ou territorial do produto com a regido, preterindo-se,
assim, de qualquer elo qualitativo do produto com a area geogréafica (pode abranger a area
dum pais). Ou seja, a denominacao de origem seria apenas uma indicacdo de proveniéncia
geogréfica simples ou qualitativamente neutra.

Porém, a realidade ndo é essa, na denominacdo de origem, estamos perante uma
gualidade objetivamente definida, em conformidade com um padrdo, um conjunto de
carateristicas pré-definidas. O produto deve ser obtido e elaborado segundo as normas
previamente estabelecidas, devera preencher todas as carateristicas exigidas por essas hormas
(do seu regulamento, especifico) e para a consecucdo de tal objetivo é necessario que exista
um organismo especializado para o controlo da aplicagdo dessa regulamentacdo. Este
organismo para além de estar dotado de meios técnicos e humanos devera obedecer a critérios
de objetividade e imparcialidade; a aplicacdo do interprofissionalismo (ou aquilo que outros
ja designaram pelo governo interessado das familias) neste dominio podera originar (se ndo
for rodeado das necessarias cautelas) “conflitualidade” de interesses.

Quanto a indicacéo geografica tende a desenvolver funcdes idénticas a denominacéo
de origem, ao individualizar o produto como proveniente de um local determinado (a funcéo
distintiva traduz-se numa funcdo indicadora da proveniéncia geografica), no entanto fica
tendencialmente prejudicada a funcdo de garantia de qualidade ou, pelo menos, ndo é téo
evidente como na denominacéo de origem.

A indicacéo de proveniéncia da a conhecer aos seus consumidores a simples alusao
do local (inclusive um pais) que se tenha tornado conhecido como centro de producéo,
transformacéao, extracdo ou elaboracdo de um determinado produto ou de prestacdo de um
determinado servico. Tendo em conta que indicacéo geografica constitui propriedade comum
dos residentes ou estabelecidos na area geografica considerada, podendo ser usada por todos
0s que em tal area exercam qualquer ramo de producéo carateristica.

O Regulamento Comunitario n.° 2081 de 14 de julho de 1992, entretanto revogado
pelo Regulamento (CE) n.° 510/2006 de 20 de marco de 2006 (JO-L de 31 de margo de 2006),
relativo a protecdo das indicagdes geogréaficas e denominacdes de origem dos produtos

agricolas e dos géneros alimenticios (JO-L de 24 de julho de 1992, pp. 1 e ss.), indica-nos que
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a maior diferenca entre a indicacdo geogréafica e a denominacdo de origem parece estar no
facto de a primeira, ao contrario da segunda nao exigir “Uma ligacdo estreita com o meio
natural, bastando (por exemplo) que a reputacdo possa ser atribuida a origem geogréfica do
produto” e, “...por outro lado, as operacGes a que o produto € sujeito ndo tém todas que

ocorrer na area determinada” *°.

¥ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (1999) - Denominagdes de Origem e Marca. BFDC, Coimbra: Ed.
Coimbra, p.48.
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CAPITULO 111

AS FUNCOES DA MARCA
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1. As funcoes diferenciadas da marca

A marca nem sempre desempenhou 0 mesmo papel, no passado como no presente
existem tipos de marcas com funcdes diferenciadas. Desde logo, podemos distinguir dois
grandes institutos juridicos de forte implementagdo na vida econémica, a funcdo econdémica,
desempenhada por estes e a funcao protegida pelo ordenamento juridico. Isto é, uma coisa € a
apreciacdo das utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou existéncias das marcas e outro é
determinar os efeitos imputveis as marcas, quais o Direito das marcas defende e protege.
Além destes institutos, iremos apresentar a pluralidade de funcbes indiretas tanto de indole

econdémica como de tutela juridica.
1.1. A fungdo econdmica da marca

Do ponto de vista econdmico, ainda hoje é admitido pela maioria dos autores a
posigdo defendido por ISAY “A marca cabe o desempenho acumulativo de trés funcdes
principais: A de indicacé@o de origem dos produtos ou servigos, permitindo por este meio que
os consumidores tenham um referencial que lhes faculte realizar as suas aquisicdes; A de
garantia da qualidade dos produtos ou servigos marcados, no sentido em que o consumidor
espera e deseja que, todos os bens em que a mesma marca seja aposta apresentem paritarios
niveis qualitativos; A de publicitaria ou sugestiva, sendo recorrentes 0s exemplos em que 0
“valor da marca” transcende o valor dos elementos corporeos da empresa da qual faz
parte”54.

Definidas que estdo as posi¢des; das utilidades de cariz econdémica ligadas a marca,
sobressai uma outra, de funcé@o distintiva que se extrai do n.° 1 do artigo 222.° do CPI -“A
marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representacéo
grafica... desde que sejam adequados a permitir a diferenciacéo dos produtos ou servicos de
uma empresa dos de outras empresas”.

N&o obstante o enunciado linguistico do preceito seja claro, a sua aplica¢do, ndo
raras vezes gera dificuldades, importando ndo perder de vista que na avaliacdo do carater
distintivo de um sinal cabe ponderar as particularidades do caso concreto e que a apreciagao
da marca deve ser efetuada “Por um lado, relativamente aos produtos e servi¢os a que se
destina e, por outro, em relacdo a percecdo que dela tem o publico relevante, que €

constituido pelo consumidor médio desses produtos ou servigos, normalmente informado e

> ISAY, Hermann (1929) - Die Selbstandigkeit dea Rechts an der Marke. GRUR, pp. 26 e ss.
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% Permitindo assim aos consumidores definir as

razoavelmente atento e advertido”
qualidades ou defeitos, e/ou outras carateristicas que lhe venham a conferir, que gozam o0s
produtos ou servigos, e/ou determinado titular de uma marca quando este seja conhecido.

Vejamos, se definirmos imagem de marca como 0 conjunto de percecbes
desenvolvidas sobre um produto ou servico do titular, devemos admitir que tal imagem forma
uma “‘constelacdo de associagdes” apoiadas em atributos diferenciadores. A marca estrutura-
se sempre em torno destes atributos de referéncia, tais como o prestigio, a economia e
diversissimos beneficios ou resultados atribuiveis ao produto ou servi¢o adstrito a marca.
Uma vez que as dimensdes consideradas s6 podem ser julgadas em termos comparativos,
aprecidveis em escalas relativas de magnitude, € possivel gerar universos percetuais
indicativos da imagem de marca num grafico pluridimensional que expresse a sua situacdo e a
dos concorrentes. Este instrumento serve entdo ao posicionamento do produto ou servico da
marca.

Neste contexto podemos também concluir que o conceito de posicionamento pode
ser definido como a tentativa de dar a um produto ou servico uma certa identidade prépria
ou imagem, de modo a que 0s consumidores se apercebam das suas carateristicas distintivas
ou das suas vantagens relativamente a produtos concorrentes.

Sendo que o sucesso dos produtos depende, portanto, do significado que estes
conseguirem sugerir aos consumidores, constituindo instrumentos de diferenciacdo entre
produtos ou servi¢cos semelhantes, permitindo assim que se realize uma associa¢do na mente
do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou servico e as diversas carateristicas
que aquele Ihe venha a atribuir.

A marca funciona assim como um centro de imputacdo por parte dos consumidores,
das qualidades ou defeitos que conferem a um dado produto ou servico, estes mecanismos de
associacOes de ideias permitem que uma empresa mediante 0 recurso as marcas, promova a
comercializacdo dos seus bens através de politicas de qualidade ou campanhas publicitéarias e
que veja assim fixar-se uma clientela em torno da marca do produto ou servi¢o, ou mesmo,
em torno do proprio titular, gerando assim mais volume de vendas e consubstancialmente
maior valor econémico.

Por outro lado e, na perspetiva do consumidor, a marca funciona como um

referencial ao qual este liga a satisfacdo ou insatisfacdo experimentada aquando de consumos

® OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial. Vol. | - Sinais distintivos do comércio,
concorréncia desleal. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 82.
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anteriores ou a imagem favoravel ou desfavoravel que reteve da publicidade ou da experiéncia
alheia.

Estas fungdes assumiram uma relevancia decisiva nas modernas economias de
mercado, devido ao peso crescente do elemento comercial no valor final dos bens e servicos.
Consequentemente assistem a um enorme crescendo no dominio da procura; através de
“campanhas” a nivel global de sofisticadas técnicas de publicidade e distribuicdo que
asseguram enormes ganhos aos operadores econémicos detentores dessas marcas.

Nesse contexto, as marcas adquirem por vezes um valor incomensuravel que
transcende e, em muito, o dos restantes elementos patrimoniais da empresa.

Como salienta FERNANDEZ-NOVOA *°, “O direito das marcas ndo existe para
proteger as marcas, mas sim para proteger da confusdo o publico consumidor e,
simultaneamente para garantir ao titular da marca o seu direito a que o pablico nédo seja
confundido”. Quer isto dizer que a protecdo legal referente as marcas ndo abrange
necessariamente todas as vantagens que a sua utilizagdo permite obter. O direito ao uso
privativo de uma marca é concedido para que esta desempenhe, ao servico de certos
interesses, determinadas funcoes.

Os interesses e as funcdes legalmente assinalados as marcas dependem, obviamente,
do modelo politico e econémico a considerar. Na sintese de CHAVANNE e BURST °’
podemos considerar basicamente duas posturas distintas: (i) uma postura, na perspetiva
consumista ou corporativista — 0 modo l6gico que explicava a existéncia de marcas nos paises
socialistas. Consubstanciando a afirmagdo do Prof. Stefan GRZYBOWSKI °® (Relatério ao
Coloéquio de Cracovia, novembro de 1974) “A marca serve para melhorar o funcionamento
do processo de producdo, para estimular as equipas de trabalhadores, para garantir a
realizacdo do plano e para uma precisa orientacdo dos consumidores”, que visa assegurar a
identificacdo da origem dos produtos, com vista a protecdo do consumidor ou da politica
econdmica do Estado. (ii) A outra postura, na perspetiva liberal, que faz do Direito das
marcas mais uma parte do Direito da concorréncia do que do Direito do consumo, sendo a
marca meramente facultativa e servindo apenas como indicacdo de proveniéncia, o que, como

anteriormente ja analisamos, ndo € necessariamente sinénimo de identificacédo de origem.

% FERNANDEZ-NOVOA (1984) - Fundamentos de Derechos de Marcas. Madrid: Ed. Montecorvo,
p. 45.

" CHAVANNE, A. Jean; BURST, Jacques (1998) - Droit de la Proprieté Industrielle. 5.2 éd., Paris:
Ed. Dalloz Delta, pp. 458 a 461.

% GRZYBOWSKI, Mieczyslaw Stefan — Politico, advogado. Especializado em Direito do trabalho,
Direito civil e processual. Completou os seus estudos juridicos na Universidade Jagiellonian em 1926. O
doutoramento um ano depois. Em 1948-1952, foi eleito reitor da Escola Superior de Economia em Cracévia
(agora Cracévia University of Economics ). Nos anos 1958-1962, foi reitor da Universidade Jagiellonian.
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Esta segunda postura € predominante corrente nos paises de economia de mercado
aberto, propria dos paises Ocidentais, em que a marca serve principalmente os interesses do
titular como um instrumento de diferenciacdo que este utiliza no jogo da concorréncia, para
melhor fixar os consumidores aos seus produtos ou servicos.

Embora tendo presente que, quanto a funcéo juridica da marca, tanto em Portugal
como na generalidade dos paises da Europa Ocidental, ao lado dos interesses privados do
respetivo titular , se reconhece ao interesse publico um papel relevante nesta matéria, na
defesa e protecdo dos consumidores. Todos estes mecanismos para melhorar o good will da
marca, decorre do facto de o consumidor associar uma ideia atrativa aos produtos ou servigos
que ostentam uma certa marca e tender, por isso, a procurar de novo 0s produtos ou Sservicos
assinalados pela mesma. Fa-lo precisamente, porque a marca desempenhando a sua funcéo
indicativa, estabelece a ligacdo entre o produto ou servigco que o consumidor deseja e a fonte
de onde 0 mesmo provém, numa tentativa de fixar o cliente a marca.

Esta tentativa de aproximar a marca ao consumidor, poderd levar-nos a aflorar sobre
a teoria da fixacdo da clientela a marca; conduzindo-nos a seguinte questdo: — Sera que a
marca tem a veleidade de fixar clientela aos seus produtos ou servicos?

Se entendermos que esta permite fixar a clientela é porque lhe indica a forma de
encontrar de novo 0 mesmo artigo. Se é certo que a marca cumpre sempre esta funcdo de
indicacdo de proveniéncia, mas, nem sempre terd o veleidade de afirmar-se pela positiva na
fixacdo da clientela a marca. Pelo contrario, o consumidor desagradado ou indisposto com
aquilo que associa a marca, pode evitar em adquirir de novo o mesmo produto ou servico, em
detrimento de outro da mesma procedéncia.

Vérios autores contestam esta teoria, no entanto ndo negam que a marca tenha
apeténcia para fixar clientela. Contudo, sustentam que a pretensa fixacdo da clientela ndo é
mais de que uma decorréncia logica e necessaria do facto de a marca indicar a proveniéncia
do bem, sendo que é a alusdo mental a origem dos produtos ou servi¢os que propensa a sua
aquisicdo. Resulta até do facto, de, ndo sendo o uso da marca normalmente obrigatorio, nada
impede o titular de uma marca de reputacdo degradada de deixar de a utilizar ou de a
substituir por outra.

Por outro lado, ndo decorre do texto legal quaisquer normas que confiram
legitimidade juridica a esta teoria, nomeadamente, o Principio da Liberdade da adoc¢éo da

marca ou a sua livre alteracdo que tornam impossivel a sustentacdo legal da teoria em
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analise®. Contudo, ndo podemos deixar de referenciar que, no ambito econémico, é
entendimento global que o good will da marca advém, principalmente, da notoriedade que
essa marca sustenta.

Desta feita, resulta como 6bvio, que, ainda sob a égide da perspetiva economicista
das marcas, o valor da marca deve ser juridicamente protegido pois, apenas dessa forma, sera
realmente preservado e garantido. O mesmo é dizer que as marcas detentoras de especial
notoriedade devem ser objeto de uma atencao especial por parte do legislador.

Pese embora o supramencionado, se atentar na principal funcéo juridica da marca, de
fixar, portanto, o plano econémico e entrando ja no &mbito juridico, parece que ndo decorre
da lei, pelo menos de forma direta e evidente, a necessidade de proteger a notoriedade das
marcas, por si s6. Assim sendo, temos em querer que o valor da marca apresenta -se com
maior importancia em sede econémica do que em sede juridica. Voltaremos a este tema em

capitulo posterior.

1.2. A func¢do juridica da marca

A marca pode desempenhar uma pluralidade de fungdes tanto de indole econémica
como de tutela juridica. Contudo, ndo se pode depreender que no plano juridico prossegue
similar desiderando do econdémico; sendo uma magna quaestio onde se sustentam varias
teses, nada obsta que a marca também realize no plano juridico multiplas funcdes de forma
direta ou indireta. Segundo GONCALVES * a marca compagina uma trilogia de funcdes:
Uma Funcdo Essencial: Funcéo distintiva - “A marca distingue e garante que os produtos ou
Servigos se reportam a uma pessoa que assume em relacdo aos mesmos 0 6nus pelo seu uso
ndo enganoso”’; Uma Funcdo Derivada: Funcdo de Garantia de Qualidade dos Produtos ou
Servigos - “A marca ndo garante, directamente, a qualidade dos produtos ou servigos
marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referéncia dos produtos ou
servicos a uma origem ndo enganosa”; Uma Func¢do Complementar: Funcdo publicitaria - “A
marca, em complemento da sua funcéo distintiva, pode cumprir, em alguns casos, a funcéo de

contribuir, por si mesma, para a promog¢ao dos produtos ou servigos que assinala”.

% Para mais desenvolvimentos, ROTONDI, Mario (1995) - Diritto Industriale. 5.2 ed. Padova: Ed.
Cedam; RENATO, Corrado (1975) - Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santoro-
Passarelli. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi; CIONTI, Ferdinando (1988) - La funzione del
Marchio, Milano. Milano: Ed. Dott. A. Giuffre.

% GONCALVES, Luis M. Couto (2003) - Direito de Marcas. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 31.
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2. A funcdo distintiva da marca
2.1. A definigdo classica (originario)

Com as multiplas opinifes existentes, podemos iniciar este tema afirmando de uma
forma irreduzivel que foi VANZETTI ®, que colocou pela primeira vez o problema do
significado da fungdo distintiva em dois formatos: “A marca s6 pode distinguir por duas (e so
por duas) formas: a primeira seria garantir diretamente a presenga constante das mesmas
gualidades em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria garantir indiretamente
essa presenca assegurando a proveniéncia constante de cada produto marcado de uma
mesma fonte de origem”.

Segundo o autor, com estas duas formas ndo haveria lugar a qualquer outra forma
alternativa, visto que, um sinal distintivo sem mais seria uma “generalidade”. O que este nos
queria transmitir era que a marca se converteria numa denominagéo genérica do produto ®,
Ou seja, por essa razdo 0 autor entendia ser necessario considerar “A subsisténcia de
constantes elementos de identidade do produto marcado”. Assim, a tarefa passava por
“Elucidar quais sejam esses elementos constantes que constituem o ‘“‘cardter proprio” comum
(e diferenciador em relacdo aos outros) da unidade que constitui o produto marcado e aos
quais a marca deve estar incindivelmente conexa para desenvolver a propria funcdo de
identificacdo”. Distinguir, significava resumidamente “Separar 0s objetos uns dos outros e
ver as diferencas que ha entre eles”.

Destas duas propostas VANZETTI defendia a segunda, em que a marca significaria
“Uma indicacao de proveniéncia do produto ligando-o a uma mesma origem. Estando em

% mas também na

consonancia com a posicdo adotada na legislacdo italiana coetanea
concecéo dos interesses postos em confronto pelo Direito de marcas.
Ao contrario (aceitar a primeira via) - a marca ser uma garantia de qualidade do
produto, seria ruir toda a base em que assentaria o Direito de marcas, qual seja a de, em
primeira linha salvaguardar os interesses do empresério. Defendia que, se o Direito de marcas

se apoiasse exclusivamente em funcdo de garantia de qualidade dos produtos significaria em

1 \VANZETTI, Adriano (1959) - Funzione e natura giuridica del marchio. in RDC - Riv. Dir.Comm.,
pp. 385 e ss..

2 \VANZETTI, A., op. cit., p. 408.

% DECRETO-REGIO de 21/6/42, n.° 929 (anterior & profunda revisdo introduzida pelo D.L. n.? 480
de 4/12/92, que adaptou a legislacéo italiana, a Diretiva), naquilo que considerava os trés momentos essenciais
da vida da marca: o nascimento do respetivo direito, atribuido apenas a quem fosse titular de uma empresa, o da
cessao desse direito, que s6 poderia dar-se em conexdo com o estabelecimento e 0 da sua extin¢do, que ocorria
com a cessagdo da empresa.
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bom rigor, que quem produzisse produtos da mesma qualidade pudesse adotar a mesma marca
0 que significaria abalar toda a estrutura tipica do Direito de marca enquanto Direito
exclusivo. O mesmo tipo de analise é também feito por BEIER *, afirmava que “Aqueles que
apoiam a funcdo da marca se deve basear mais na natureza ou potencialidade do produto do
que da respetiva proveniéncia”. Nao dizendo como deve funcionar uma regulamentagdo do
Direito de marcas baseado nestes critérios, fazendo ainda realgar o perigo de uma
“Coletivizacao total e de uma desvirtuacéo do Direito de marcas se aquela concecéo fosse
levada até as ultimas consequéncias”. Assim, o nucleo produtivo era formado pela fonte de
origem indicada pela marca, enquanto a entidade caraterizante cuja consisténcia podia
amplamente variar (de um estabelecimento a uma simples receita) segundo o tipo de marca e
o tipo de produto em concreto.

Na linha de defesa deste entendimento da funcdo distintiva e face a outro tipo de
ataques, baseados nos factos do desconhecimento por parte dos consumidores da proveniéncia
da origem dos produtos, NOVOA ® afirmava que “Ser desconhecida ndo é sinénimo de
indiferente, pois que o consumidor confia em que seja ele quem for, o empresario seja sempre
mesmo”. Comungando da mesma ideia BEIER °® acrescentaria que “Facto do consumidor
desconhecer o nome do titular da marca em nada exerce influéncia sobre a protecao juridica

da marca”.
2.2. A definigéo (redimensionada)

Com a consagracdo geral e gradual das figuras da transmissdo autbnoma da marca,
da licenca de marca e a aceitacdo da marca de grupo (pela empresa), foram criadas enormes
dificuldades ao conceito origindrio, dando origem a nova doutrina. Na sequéncia,
VANZETT®, redimensionou o significado da funcdo distintiva acrescentado que a “Funcéo
de indicacdo de proveniéncia, em ultima analise, é a de garantir que o produto marcado
emane sempre da mesma empresa ou de uma empresa que tenha elementos consideraveis de
continuidade com a empresa de origem ou ainda que com esta tenha ligagdes atuais de

natureza contratual ou econémica”.

% BEIER, Friedrich-Karl (1975) - “Marque et Droit Economique - les fonctions de la marque”.
AA.VV. pp 100/101; No mesmo sentido, BRAUN, Antoine (1995) - Précis dés marques. 3.2 éd. Bruxelles: Ed.
Larcier, pp. 15 e ss..

% FERNANDEZ-NOVOA, Carlos (1984) - Fundamentos de derechos de marcas. Madrid: Ed.
Montecorvo, pp. 48 e ss.

% BEIER, F. K. op. cit., p. 99.

% VVANZETTI, Adriano (1961) - Funzione e natura giuridica del marchi. in RDC - Riv. Dir. Com., p.
40.
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Por sua vez BEIER- KRIEGER ® (doutrina alema) também prop6s uma ampliac&o
da funcéo de indicacdo de proveniéncia da marca, quando esta fosse usada conjuntamente por
mais de uma empresa (marca coletiva, marca de grupo e licenca de marca) dizendo que “A
marca num sentido mais lato pode indicar que os produtos procedem de um grupo de pessoas
OU empresas que Se associem para usar em comum a marca”.

Enquanto MATHELY ® afirma que “Se a marca pela sua natureza indica uma
origem, certamente que essa origem nao tem que ser necessariamente uma empresa unica e
idéntica, podendo ser ou um grupo de empresas ou empresas sucessivas que dispdem de
meios analogos e sejam capazes de fornecer os objetos de forma a apresentar as mesmas
vantagens”.

Também BRAUN "°, tendo em conta a necessidade de uma “Explicacdo satisfatria
do fendmeno moderno de producdo”, entende necessario adotar uma concecdo alargada da
nocdo de indicagédo de proveniéncia, “Compreendendo nela seja um grupo de empresas, seja
empresas ligadas por contrato de licenga, seja, ainda, empresas sucessivas desde que as

mesmas sejam capazes de produzir os produtos com as mesmas vantagens”.

2.3. A definicao atual

Atualmente, como estatui o n.° 1 do artigo 222.° do CPI, “A marca pode ser
constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representacdo grdfica...desde
que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas . Entdo, o que significa hoje a funcdo distintiva da marca, depois de ser possivel a
transmissdo auténoma da marca e a licenca da marca por parte das sociedades pertencentes
a0 mesmo grupo "* ou a derrogacdo do Principio da Especialidade no caso da protecdo ultra
merceoldgica da marca de prestigio (artigo 242.° do atual CPI).

Certamente que a marca nédo podia significar a garantia de uma mesma, constante e
Unica origem. Seria 6bvio que todas estas alteracdes que geraram com que a nogao classica

originaria da marca fosse ultrapassada. Um setor prestigiado da doutrina foi adaptado e

% BEIER, Friedrich-Karl, AWEGER, Ulrich (1976) - Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und
Zweck der Marke. (68), GRUR Int., 125 ff.

% MATHELY, Paul (1994) - Le nouveau droit francais des marques. Paris: Ed. J.N.A., p.11; Le droit
francais des signes distinctifs. 1994, p.12.

" BRAUN, Antoine (1995) - Précis dés marques. 3.2 ed. Bruxelles: Ed. Larcier, p. 14.

™ Figura invocada no CPI de 1995, (Artigo 177.°, Definicdo de marca de base) - “Marca de base é
uma marca que identifica a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou servigos produzidos por
uma empresa de atividades mualtiplas ou por um grupo de empresas”, afastado do CPI de 2003.

52



alargado a nocdo cléssica da funcdo distintiva da marca que teve fazer face as vicissitudes das
evolugdes, resultantes da transmissao e licenga de marca e da marca de grupo, entre outras.

De acordo com a nogdo ampliada ou redimensionada, significava que os produtos ou
servigos dessa marca provinham sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que
tenha elementos consideraveis de continuidade com a primeira (caso transmissao
desvinculada), ou ainda que mantenha com ela relagdes atuais de natureza contratual,
econdmica ou financeira (casos da licenca e marca de grupo).

Contudo esta nocao redimensionada estava longe de ser adequada ao atual Direito de
marcas. Facto de uma das notas distintivas da definicdo era pressuposto de que a marca seja
previamente usada pelo titular, fazendo assim sentido falar em continuidade ou vinculagéo
contratual empresarial. Caso contrario, que sentido faria falar em continuidade empresarial
ou em vinculo contratual empresarial quando o transmitente da marca nao tinha exercido
qualquer atividade econémica conexa com 0s produtos ou servi¢os para 0s quais a marca iria
ser usada pelo adquirente; ou, quando o licenciante nunca usou a marca que concedeu ao
licenciado ou a usou em produtos ou servicos diferentes dos licenciados. Na ldgica desta
noc¢do nao podia estar o fendmeno da circulacdo da marca ndo usada.

Na verdade esta definicdo redimensionada servia o Direito portugués do CPI 1940,
em que a marca era considerada, em maior ou menor (transmissdo auténoma) medida, um
bem nocional e funcionalmente acessério que haveria de se reportar a uma realidade objetiva,
por regra, de indole empresarial.

Atendendo que a questdo da negociagdo da marca registada ndo usada, esta no cerne
do problema desta redefini¢do da funcéo distintiva, e que o Direito de marcas vigente permite
outro significado para a funcéo distintiva, que nao pressuponha uma base predominantemente
empresarial ou objetivista. Assim, ao contrario dos CPI’S anteriores a Diretiva 89/104/CEE,
do conselho de 21 de dezembro de 1988, o atual CPI permite uma nova concecdo de origem,
ou seja, um modo diferente de encarar a funcdo distintiva, baseada em critério diferente e
portanto justificando resposta diferente. A DM veio responsabilizar o titular na decetividade
superveniente da marca em caso desta se tornar enganosa que conduz a caducidade do direito.

Esta nova concecdo advém do principio geral do Direito de marcas, plasmado na
alinea b) do n.° 2 do artigo 269.° do CPI, “A marca se tornar suscetivel de induzir o publico
em erro (...), pelo titular da marca, ou por terceiro com 0 seu consentimento, para 0S
produtos ou servigos para que foi registada”. Imposta pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho
de 21 de dezembro de 1988, na sua alinea b) do n.° 2 do artigo 12.°, e acolhido pelo CPI de
1995, na alinea b) do n.° 2 do artigo 216.°, como também se encontra consagrada na alinea c)
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do n.° 1 do artigo 50.° do RMC 2, veio adicionar elementos importantes e decisivos para
legitimar um novo entendimento da funcdo distintiva.

Nesse contexto, o sistema legal conferiu uma maior liberdade ao titular da marca,
mas responsabilizou-o ao ndo o isentar do 6nus de ser titular de um bem sui generis de
obrigatoriedade de registo junto de instituicdo publica.

Para além da ja existente decetividade origindria da marca, caso esta seja
originariamente enganosa (conduz a nulidade do registo - cfr. alinea d) do n.° 4 do artigo
238.%; e, alinea a) do n.° 1 do artigo 265.°), ambos do atual CPI.

Uma corrente doutrinéria entende que a proibicdo da marca enganosa superveniente
sO € aplicAvel a marcas intrinsecamente decetivas, isto &, a marcas (expressivas ou
significativas) que tenham indicacbes em si mesmas suscetiveis de induzir em erro o
consumidor. Como afirma SERENS ", “O direito a marca “nédo morre” (...) se a mentira, d
qual a marca surge associada, for extrinseca a propria marca”. Neste sentido também parece
orientar-se o TICE, acérddo de 30 de marco de 2006, proferido no Processo C-259/04) ™.

Antes da DM a solucéo conhecida pela maioria dos legisladores, era da proibicao do
registo a marca que per se na sua composicdo e na relacdo direta com os respetivos produtos e
servicos fosse originalmente enganosa. Nesta hipdtese, se a marca viesse a ser registada, ndo
obstante o vicio, o registo de marca era suscetivel de ser invalidado. A solu¢cdo do DM
permite, agora, o pedido de caducidade do registo de marca que se torna enganosa, pelo facto
superveniente relacionado com o modo como é usada pelo titular ou por terceiro com o seu
consentimento.

Desta inovacdo legislativa sai também reforcado o Principio da Verdade da marca
que passa a abranger duas situacdes: por um lado, a proibicdo da marca enganosa em Si
mesma, por outro, a proibicdo do uso enganoso da marca.

Tomando em consideracdo o descrito, a funcdo distintiva da marca ja ndo significa,
necessariamente, a garantia de uma origem empresarial (empresa Unica, sucessiva ou
controlada, a qual se ligam os produtos ou servicos marcados) mas significa, sempre, a
garantia de uma origem pessoal (pessoa a qual se atribui 0 6nus pelo uso ndo enganoso dos

produtos ou servigos marcados).

2 RMC - Regulamento marca comunitaria. (Regulamento (CE) N° 40/94 DO CONSELHO de 20 de
Dezembro de 1993)

" SERENS, Manuel Nogueira (2002) - Aspetos do principio da verdade da marca. Coimbra: Ed.
Almedina, p.86.

™ ACORDAO do TICE de 30 de margo de 2006, Proc. n.° 259/04, (Elizabeth Emanuel v. Continental
Shelf 128 Limited), sobre caducidade por uso enganoso. Fonte: ww.eur-lex.europa.eu. (20/05/14)
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O onus consubstancia-se no facto do titular da marca, sob a cominacao da perda do
seu direito ter necessidade de garantir o seu uso ndo enganoso. Significa que qualquer que
seja 0 uso que o titular ou terceiro com o seu consentimento provoque um engano relevante a
terceiros, tendo em conta as carateristicas essenciais dos produtos ou servicos fornecidos, sem
que os consumidores tenham qualquer conhecimento prévio, poderd implicar a medida
sancionatdria de caducidade do registo de marca, alinea b) do n.° 2 do artigo 269.° do CPI.
Tendo em conta que para o seu efeito (pedido de caducidade), o0 mesmo deve ser invocado
junto do INPI (vide artigo 270.°).

Na realidade a doutrina e a jurisprudéncia sdo unanimes em reconhecer a marca
como um sinal distintivo que visa diferenciar produtos ou servigos da mesma espécie (iguais
ou afins) complementares °. No entanto, segundo (GONCALVES, 2003: 24) "® a funcdo
distintiva da marca ja nédo significa, necessariamente, a garantia de origem empresarial (a qual
se ligam os produtos ou servigos marcados), mas, para além da garantia de uma origem
pessoal (pessoa a qual se atribui 0 6nus) tem maior abrangéncia, podendo ser redefinida “A
marca, para além de indicar em grande parte dos casos, que 0s produtos ou Servi¢os provém
sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideraveis de
continuidade com a primeira (no caso de transmissdo desvinculada) ou ainda que mantenha
com esta, relagBes atuais de natureza contratual e econdémica (nas hipéteses da licenca de
marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que
0s produtos ou servicos se reportam a um sujeito que assume em relacdo aos mesmos o énus

pelo seu uso ndo enganoso”.
3. Afuncéo de garantia de qualidade

Tendo em conta que a marca ao indicar uma origem, de base pessoal, permite
afirmar que este sinal desempenha perante o consumidor uma funcdo de garantia de
gualidade ndo enganosa. A confianca do consumidor, em relacdo a um determinado nivel de
qualidade dos produtos ou servi¢cos marcados, de modo algum podera ser desprezada de modo
arbitrario pelo seu titular.

Assim, quando diminua de modo relevante a qualidade dos produtos ou servigos
marcados deve o titular da marca repor os indices de qualidade que sempre habituou o
consumidor, reiterando assim a confianga que este tinha depositado na marca. Havendo casos,

que com a imediata atuacdo do titular da marca, onde possa previamente reconhecer 0 uso

" OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial. vol. I, 22 ed. Coimbra: Ed. Almedina, p. 73.
® GONCALVES, Luis M. Couto (2003) - Direito de Marcas. 2.° ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.24.
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enganoso da marca ou ferir a sua suscetibilidade, este acompanhe de medidas concretas que
possam visar, sanar e reparar a situacdo, pode, se 0 engano nao tiver produzido ainda uma
repercussao sensivel no mercado, suster uma aplicagdo de uma san¢éo tdo gravosa como a da
caducidade do registo de marca, sem prejuizo, obviamente, da aplicacdo de outros
mecanismos sancionatérios resultantes da ocorréncia de distintos ilicitos. Esse dnus pressupde
a ndo ocultacdo, dolosa ou negligente, dessa alteracdo, sob pena de caducidade do registo da
marca, nos termos da alinea b) do n.° 2 do artigo 269.°.

Porém, ndo é ao Direito de marca que, no atual estado das coisas cabe desempenhar
diretamente o papel de defesa da garantia ou indicagdo de qualidade, ou seja, na marca se
encontra apenas a preocupacdo de salvaguarda de garantia da qualidade, qualquer que esta
seja, dos produtos ou servicos por referéncia a uma determinada origem e por causa dessa
origem. N&o significa, no entanto, que se pretenda desvalorizar diretamente as marcas na
funcdo de garantia de qualidade no papel relevante do fomento da qualidade dos produtos ou
servicos. Pelo contréario, ao adotar uma marca a um empresario (este ou terceiro com o seu
consentimento), € estimulado a oferecer ao publico produtos ou servicos de qualidade, na
medida em que assume o risco de que este lhe atribua a responsabilidade, quando seja posta
em causa a tutela da confianga do consumidor.

Ao invocar-se a alinea b) do n.° 2 do artigo 269.° do atual CPI, este prevé a
caducidade do registo de uma marca se, ap0s 0 registo da marca, “A marca se tornar
suscetivel de induzir o publico em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e
origem geografica desses produtos ou servi¢os, no seguimento do uso feito pelo titular da
marca ou por terceiro, com 0 seu consentimento, para os produtos ou servi¢os para que foi
registada”. Quer isto dizer, se observamos que o mesmo faz referéncia a qualidade, e a sua
relevancia para a extingcdo do direito sobre a marca, poderia fazer supor a primeira vista que o
legislador optara por tutelar em si mesma a funcdo de garantia qualitativa.

Esta conclusdo, todavia, ndo parece legitima. Se atendermos ao regime juridico das
marcas individuais ’’, ndo decorre qualquer obrigacdo para o titular, de manter constante o
nivel de qualidade dos produtos ou servigos marcados. Ou seja, a qualidade destes pode variar
livremente, aumentando ou diminuindo, desde que a marca ndo contenha qualquer indicagéo
0u sugestdo a esse respeito.

Além disso, ndo existe (aquando do registo das marcas, ou posteriormente), qualquer

mecanismo destinado a controlar o grau de qualidade dos bens ou servigos a que a marca se

" Todavia podera acontecer com certas marcas coletivas, designadamente aquelas cujo a atribuicdo
envolva a certificacdo de determinadas carateristicas (marcas certificadas).
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destina (0 que sempre tornaria inaplicavel uma norma com esse sentido, por auséncia de
padrdes de referéncia fiaveis).

Alids, se a marca se destinasse a distinguir produtos em funcdo da respetiva
qualidade, teriamos o absurdo de conceber que um terceiro que houvesse fabricado um
produto de carateristicas iguais aos do titular seria forcado a usar a marca deste ou,
alternativamente, impedido de fabricar o dito produto, atenta o exclusivo da marca, pois nessa
hipdtese ndo se trataria de produtos distinguiveis. A norma limita-se a transpor para o Direito
interno uma regra determinada pela Diretiva 89/104/CEE de 21 de Dezembro de 1988, em
que se reconhece expressamente que o objetivo da protecdo destes sinais distintivos € o de
garantir a funcdo de origem da marca. Ou seja, segundo GONCALVES ™ “... a marca
garante é a qualidade dos produtos ou servigos por referéncia a uma origem ndo enganosa”,
sem qualquer alusdo a uma pretensa funcdo de garantia qualitativa.

Tendo em conta que, a marca € um sinal destinado a individualizar produtos ou
servicos e a permitir a sua diferenciacéo de outros da mesma espécie, essa diferenciacdo tem
como unico objetivo permitir ao consumidor orientar a sua escolha, quando confrontado com
uma diversidade de opc¢des de consumo, proporcionando-lhe dessa forma um referencial
univoco que lhe permite adquirir bens, a que atribui determinadas qualidades ou carateristicas,
provenientes de uma dada organizacdo empresarial. Por isso, a Unica fungdo juridicamente
tutelada das marcas consiste na indicacéo da proveniéncia dos produtos ou servicos, que tem
o significado amplo de procedéncia empresarial, considerando-se que tém uma Gnica origem,
todos os produtos que tenham sido fabricados sob o controle comum de uma mesma entidade,
ainda que no ambito de um grupo de empresas ao abrigo de contratos de licenca ™.

Neste regime, resulta que ao titular de uma marca é-lhe negado o direito de usar este
sinal para enganar o publico %, a respeito da qualidade dos produtos e servigos. Contudo, o
legislador ndo foi ao ponto de reconhecer ao publico um direito a exigir uma qualidade

constante ou sequer satisfatoria, para os produtos ou servigos marcados.

® GONCALVES, Luis M. Couto (2003) - Direito de Marcas. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.25.

" SILVA, Pedro Sousa e (1996) - Direito Comunitario e Propriedade Industrial. Coimbra: Ed.
Coimbra.

8 MARQUES, Jodo Paulo Remédio (1995) - Direito Comercial. Coimbra: ReproSet, pp. 614 e ss. e
823, e ss., Refere que esta norma contém apenas uma proibicéo das marcas decetivas, defendendo também que a
Lei ndo tutela autonomamente (salvo no que respeita as marcas coletivas, de conformidade com normas e marcas
de qualidade) uma funcéo de garantia de qualidade dos produtos ou servigos, ¢ considerando que ...a fungéo
(socio econémica) de qualidade (ou de garantia de qualidade) deriva tdo-s6 da funcdo indicadora da
proveniéncia, (p. 599); No mesmo sentido, OLAVO, Carlos (1997) - Propriedade Industrial. Coimbra: Ed.
Almedina, pp. 39 e 48.
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Assim, ndo devera aceitar-se que a falta ou diminui¢do de qualidade dos produtos
marcados mesmo nos casos em que venha a registar-se um decréscimo notorio da qualidade
dos produtos ou servicos que a marca assinala, constitua fundamento auténomo de caducidade
do registo da respetiva marca. As consequéncias que dai podem advir situam-se apenas no
plano comercial, e resultam somente da reacdo de uma clientela dececionada perante os
produtos ou servigos marcantes.

Toda esta dindmica, do artigo 269.° do atual CPI, é uma das mais importantes
inovacOes introduzidas pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, e
anteriormente acolhida pelo CP1 1995 na sua alinea b) do n.° 2 do artigo 216.

Antes da Diretiva, a solugdo conhecida pela maioria das legislagdes era proibido o
registo de marca que, per si, na sua composicdo e na relacdo direta com 0s respetivos
produtos ou servicos fosse originariamente enganosa. E nesse contexto, se a marca viesse a
ser registada, ndo obstante o vicio, 0 registo de marca era suscetivel de ser invalidado dando
lugar uma decetividade originaria da marca, que conduz a nulidade do registo (cf. alinea d)
do n.° 4 do artigo 238.°, e alinea a) do n.° 1 do artigo 265.° ambos do CPI).

Com a solucao introduzida pela DM, permite acrescentar a nulidade originaria do
registo, o pedido de caducidade do registo da marca que se torne enganosa, ou seja, por facto
superveniente relacionado com o modo como é usada pelo titular ou por terceiro com o seu
consentimento, apds esta ja ter sido registada. Dando assim lugar a uma decetividade
superveniente da marca, nos termos da alinea b) do n.° 2 do artigo 269.°. A nosso ver, 0
legislador pretendeu reforcar o Principio da Verdade da marca, abrangendo duas situagdes:
primeira, a proibicdo da marca nova enganosa confrontada com outra ja existente; segunda, a
proibicdo do uso enganoso da marca registada. O principio ndo se esgota na apreciacao
estatica da ligacdo do sinal distintivo ao produto ou servigo a que se destina, mas abrange
ainda a apreciacdo dindmica da marca no seu modo e contexto de utilizacao.

No que concerne a (garantia da marca) ndao se encontra nenhuma imposicéo legal
dirigida ao titular da marca individual, no intuito de observar uma certa qualidade dos
produtos ou servi¢cos. Mas ha uma preocupacdo de salvaguarda de garantia de qualidade,
qualquer que esta seja, dos produtos ou servicos por referéncia a uma determinada origem
mas sO por causa dessa origem. E nesse contexto ela cabe no quadro da referéncia da
propriedade industrial, & marca de certificacdo, o papel do garante de garantia de qualidade
(artigo 230.9).
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Segundo a autora CARVALHO #, “As marcas de certificacdo, como o nome indica
(...), atestam (“certificam”) que o produto ou servico marcado foi objeto de controlo por
parte do titular da marca ou respeita as normas impostas por este. Estas marcas, mais do que
identificar e distinguir o produto ou servico marcado de outros do mesmo género de diferente
proveniéncia empresarial, visam certificar a qualidade, a composic¢éo, a origem geogréfica
(do produto ou servigo; da matéria prima), o processo ou método de fabrico, ou qualquer
outra carateristica dos produtos ou servigos em questdo”.

Quanto a denominacdo de origem ou indicacdo geogréafica, nos termos do (artigo
305.9), acresce ALMEIDA % “Na indicacdo geogréfica o elo que une o produto & regido
determinada é mais débil que na denominag¢do de origem” pois aquela “a reputa¢do do
produto (ou uma sua qualidade ou outra carateristica) pode (basta que possa) ser atribuida a
regido sem influéncia direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor
ligacdo, na indicacdo geogréfica, do produto a regido determinada resulta, igualmente, da
ndo exigéncia de que todas as operacdes de producéo, transformacéo e elaboragdo ocorram
na area determinada (como se estabelece para a denominacéo da origem), bastando que uma
delas ocorra na area delimitada”.

Ou seja, na denominagdo de origem estamos perante uma qualidade objetivamente
definida, correspondente a um padrdo, a um conjunto de carateristicas pré-definidas, em que o
produto deve ser obtido e elaborado segundo normas estabelecidas, devendo preencher todas
as carateristicas exigidas (pelo proprio regulamento) e para a consecucdo de tal objetivo é
necessario que exista um organismo especializado para o controlo da aplicacdo dessa
regulamentacdo. Este organismo de controlo devera, estar dotado de meios técnicos e
humanos, e obedecer a critérios de objetividade e imparcialidade.

Enquanto a indicacdo geogréafica individualiza um produto como proveniente de um
local determinado (a fun¢do distintiva traduz-se numa funcdo indicadora da proveniéncia
geogréfica), mas fica tendencialmente prejudicada a funcdo de garantia de qualidade ou, pelo
menos, ndo é tdo evidente.

Resumindo a destrinca entre as modalidades, afirma-se que “A denominagéo de
origem exige um vinculo acentuado do produto com a regido demarcada, ao contrario da

indicacdo geografica que se basta com uma breve aparéncia de ligacdo com a regido (é

8 CARVALHO, Maria Miguel (2008) — “Marcas Coletivas — breves consideracdes” in Direito
Industrial (AA.VV). Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, pp. 221-222.

% ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2008) - “Indicacdes de Proveniéncia; Denominacdes de Origem e
Indicacgbes Geogréficas”. In Direito Industrial (AA.VV.). Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, p.13.
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suficiente que possa ser atribuivel a regido determinada).” Este raciocinio encontra
acolhimento, na alinea b) do n.° 2, e na alinea b) do n.° 3 do artigo 305.°.

Noutro contexto, j& ndo no ambito do Direito de propriedade industrial, hd marcas-
tipo certificadas do controlo de qualidade dos produtos e servicos . E o caso das marcas “de
conformidade com as normas”, criado pela Portaria n.° 860/80 de 22 de outubro e regulada
pelo D.L. 184/93 de 19 de maio, “modelo conforme” criado pela Portaria n.° 126/86 de 2 de
abril, cuja qualificacdo incumbe ao Instituto Portugués de Qualidade (criado pelo D.L.183/86
de 12 julho e reestruturado pelo Decreto-Lei n.° 140/2004 de 6 de agosto), como organismo
nacional responsavel pelas acbes de implementacdo do Sistema Portugués de Qualidade
(regulado no D.L. 4/2002 de 4 de janeiro), que tem por objetivo garantir uma politica nacional
da qualidade dos produtos e servicos, mediante a gestdo concertada de trés subsistemas
nacionais (Normalizacdo, Qualificacdo e Metrologia). Deve dizer-se, porém, que estas marcas
ndo garantem uma certa qualidade especifica dos produtos e servicos, papel que cabe as
marcas individuais nos termos referidos. O que aquelas marcas garantem € que os produtos e
servicos por si assinalados tém um certo padrdo genérico de qualidade por respeitarem

determinados processos e normas pré-definidas, conceitos de qualidade ndo coincidentes.
4. A funcéo publicitaria

O fendmeno publicitario esta, sem davida, relacionado com o desenvolvimento dos
meios de comunicacdo de massas. Na publicidade executa-se uma conjuncdo altamente
integrada de realizacGes técnicas e conhecimentos originarios das varias ciéncias humanas e
sociais. Mas também ¢é evidente que a sua missdo especifica sé se define quando se torna
necessario um meio para superar a rutura estabelecida, pela produgdo em massa, entre o
produtor e o consumidor. Por isso devemos entender a publicidade como um fenémeno criado

pelo sistema econémico moderno e que se destina a servi-lo .

8 para maior desenvolvimento, SILVA, Jo&o Calvao da (1990) - Responsabilidade civil do produtor.
Coimbra: Ed. Almedina, pp.637 e ss.; ALMEIDA, Carlos Ferreira de (1982) - Os Direitos dos Consumidores.
Coimbra: Ed. Almedina, pp.107 e ss..

8 Um dos autores pioneiros na eleicdo desta funcdo foi: SCHECHTER, Frank 1. (1927) — “The
Rational Basis for a Trademark”. Harvard Law Review, 40, n.° 6, pp. 813 e ss). Sobre o tema vide LALIN,
Arean (1982) - En torno a la Funcién Publicitaria de la Marca. ADI, 8, pp. 57 e ss; ABREU, Coutinho de
(2011) - Curso de Direito Comercial. Vol. I, 8.2 ed., Coimbra: Ed. Almedina, pp. 325 e ss; GONGCALVES, Luis
Couto (1999) - Funcéo Distintiva da Marca. Coimbra: Livraria Almedina, pp. 115 e ss; Direito das Marcas. 22
Edicdo, Livraria Almedina, 2003, pp. 27 e ss.; CIONTI, Ferdinando (1988) - La funzione del Marchio. Milano:
Dott. A. Giuffré Editore, pp. 152 e ss.; FERNANDEZ-NOVOA, Carlos (1984) - Fundamentos de Derecho de
Marcas. Madrid: Ed. Montecorvo, pp. 56 e ss, e Las funciones de la Marca, Actas de Derecho Industrial. ADI
n.5, 1978, pp. 33 e ss.
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Este fendmeno comeca a definir-se quando aparece como pratica persuasiva
impulsionadora do valor dos produtos do trabalho humano, num sistema de producéo que lhes
confere a forma de mercadorias, de forma macica.

Enquanto vigorou a simples producao de valores de uso, para satisfazer as economias
de autossuficiéncia, ndo se afirmou a necessidade sistematica de anunciar, propria, apenas,
das economias de mercado de producdo direta para venda. Foi, portanto, a progressiva
vigéncia da lei do valor que determinou a importancia da publicidade, “Praticamente nula no
mundo antigo, escassa na época feudal, crescente durante o periodo mercantilista de
transicdo para o atual mundo capitalista e consolidada a partir da imposicdo deste e a
consequente vigéncia da lei do valor como principio diretor da economia”, GUZMAN .

Contudo, aos olhos das sociedades contemporaneas parece-nos incontestavel a
impossibilidade de conceber um mundo sem marcas, tal a preméncia que exercem na vida
comercial quotidiana, sendo, as mais das vezes, um referencial Unico do consumidor para a
determinacédo da sua opcao aquisitiva.

Mas por funcdo publicitaria ndo se entenda o facto de a marca ser usada na
publicidade. Mais, da conclusdo que a marca é um instrumento publicitario de crucial
importancia, ndo pode, sem mais, concluir-se, que esta é a sua funcéo juridica.

Posto isto, podemos, numa primeira aproximacdo, definir a funcdo publicitaria da
marca como a influéncia exercida por esta na mente dos consumidores, de molde a que a
escolha dos produtos ou servicos ndo se faca exclusivamente, considerando as qualidades
intrinsecas dos produtos ou servigcos que a marca identifica; mas, pelo poder de atracdo ou
sugestdo da marca em si mesma, ou seja, tendo em atenc¢do a influéncia da “imagem” da
marca sobre os consumidores, como atrés a descrevemos.

Com a exploracdo desta apeténcia, a marca deixou de ser um mero signo distintivo
de produtos ou servicos, para se tornar um valor em si mesmo, dotado de um selling power 2
que extravasa notoriamente a mera funcédo distintiva e identificadora de produtos e servicos.
Neste contexto a marca ndo é mero sinal extrinseco identificador e diferenciador dos produtos
ou servicos marcados, tornando-se numa verdadeira qualidade ou carateristica do bem em que

€ aposta, per se, ndo raras vezes mais apetecivel que o produto ou servico.

% SANCHEZ GUZMAN, José Ramon (1989) — Breve historia de la publicidade. Madrid: Ed. Ciencia
Trés.

% SCHECHTER, Frank I. (1927) - Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review,
Vol. 40, n.° 6, p. 819, O autor sustenta ser a marca mais que um mero simbolo do goodwill. Mas o mais eficaz
meio para criar o goodwill de uma dada empresa, é criando num espirito humano uma imperfeita garantia de
satisfacdo, bem como o desejo de novas aquisices.
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O reconhecimento de que a marca desempenha no atual estadio da economia uma
incontestada fungdo publicitaria, ndo responde de forma elucidativa as nossas inquietagdes.
Aquilo que é uma evidéncia para 0s economistas, causou, e ainda causa, constrangimentos e
celeumas entre os juristas mais tradicionalistas.

Urge questionar sobre se a relevancia econdmica da marca foi recebida pelo
ordenamento juridico, de molde a podermos concluir se o Direito das marcas tutela esta
funcdo publicitéria.

A doutrina mais tradicionalista, arreigada de algum puritanismo dogmatico tem
dificuldade em adotar uma visdo pragmatica sobre o instituto das marcas, recusando-se a
acatar na ordem juridica os imperativos ditados pelos circunstanciais interesses econémicos.
As multiplas avers@es ao reconhecimento da protecdo juridica da funcdo publicitaria da marca
sdo passiveis de se sintetizarem em trés premissas fundamentais.

Desde logo, sublinha-se que a tutela desta funcdo representaria um fator de
desigualdade entre os concorrentes, sendo um instrumento de inequivoca protecdo dos
interesses econdmicos das grandes empresas, aquelas que sdo proprietarias das grandes
marcas, ndo apenas se consubstanciando numa intoleravel diferenciacdo entre as marcas ®
como numa ainda menos toleravel diferenciacdo de tutela juridica com base na dimensdo das
empresas. Ainda neste sentido, refere-se que se privilegia a capacidade de investimento em
detrimento da capacidade técnica ou eficiéncia das empresas, porquanto se valoriza a
capacidade de sugestionar o consumidor, em detrimento da capacidade técnica e humana das
empresas, em oferecer pela competéncia produtos de boa qualidade .

E ainda recorrente a consideracdo de que esta protecdo colide com os interesses do
mercado por as aquisi¢cbes ndo se basearem na qualidade dos produtos, mas num dado
absolutamente irracional, o poder de sugestdo da marca em si mesma . Neste sentido,
prejudica-se a concorréncia assente na liberdade de escolha baseada em fatores racionais e,

promover-se-ia 0 concurso baseado no engano e na sugestio *°.

8 ASCENSAO, José de Oliveira (2002) - As Funcdes da Marca e os descritores (meta tags) na
Internet, Direito Industrial. Volume 111, Coimbra: Livraria Almedina, p. 12.

% MANGINI, Vito - Il marchio e gli altri segni distintivi, Trattado di Dirrito Comerciale e di Diritto
Pubblico dell’Economia. Diretto Francesco GALGANO, V Volume, Padova: CEDAM, p.12.

8 SERRA, Elisabete Magalhdes; GONZALEZ, José A. Varela (1998) - A Marca: Avaliacdo e Gest&o
Estratégica. Lisboa: Ed. Verbo, p. 9, (JOAO de ASSUNCAO no prefacio dos autores): Sustenta que as marcas
sdo a prova da irracionalidade ou futilidade dos consumidores, simbolo de uma economia consumista destituida
de valores é refutada com o argumento de que o prestigio da marca relaciona-se com a exceléncia dos produtos
(ou servigos) da entidade proprietaria da marca

% \VANZETTI, Adriano (1961) - Funzione e Natura Giuridica del Marchio. RDC, p.44, critico da
tutela juridica da funcdo publicitaria uma vez que promoveria a arte de enganar o consumidor, atirando-lhe fumo
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No que concerne ao mercado, ndo faltam as vozes que sublinham o facto de os
produtos “marcados” serem bem mais dispendiosos que produtos similares, do que resulta um
6bvio prejuizo para o consumidor **.

Por fim, e numa perspetiva formalista, usa referir-se que a defesa desta funcéo
colocaria graves problemas a subsisténcia do Direito das marcas, ASCARELLI “Fazendo
destas quase uma obra de engenho protegida de forma independente da sua referéncia a um
género de produtos ou de servigos” .

Em suma, a sustentacdo dogmatica desta tese reside no entendimento de que ndo se
pode admitir no Direito das marcas esta funcdo, porquanto a marca seria entendida como um
valor em si, 0 que ndo seria concilidvel com um sistema de liberdade na concorréncia.*®
Alude-se ao entendimento de que a existéncia desta tutela teria efeitos perniciosos sobre o
mercado, desvirtuando a sd concorréncia: as escolhas de consumo individuais ndo se
justificariam em fatores objetivos, mas antes, seriam determinadas pelo magnetismo do
marketing e da publicidade *.

Aceitando como boa a argumentacdo aduzida, ndo apenas ndo existiria uma protecao
juridica a funcdo publicitaria da marca de empresa, como esta ndo seria nem desejada nem
querida, porque contraria tanto os interesses dos empresarios, como contraria 0s interesses dos
consumidores.

Explicamos. No que concerne ao publico, a consagracdo desta protecdo conferiria
sustentabilidade legal ao engodo do consumidor pela publicidade sugestiva *°, conduzindo-o a
adquirir o que ndo necessita, produtos ou servi¢os de qualidade menos boa ou preco mais
elevado ao que adquiriria se motivado por razdes objetivas.

para os olhos de molde a que as suas escolhas seriam motivadas por elementos irracionais e, em regra,
deseducativos.

% MANGINI, V., idem, p. 92, E recorrente ilustrar-se o que fica escrito com os produtos
farmacéuticos, em que os “com marca” sdo mais dispendiosos que os “genéricos”. Com base nestas premissas ja
se defendeu a aboligdo da prote¢do do direito de uso exclusivo da marca. (referindo-se ao exemplo indiano). Néo
podemos sufragar. A marca (independentemente da concecdo juridica adotada) é um importante ativo de uma
empresa; esbulhar-lhe esse direito, se num primeiro momento poderia apresentar vantagens conjeturais, a médio
e longo prazo seria desastroso para a economia. No caso especifico da indistria farmacéutica, a abolicdo da
tutela da marca traduzir-se-ia, inevitavelmente, num decréscimo de investimento neste importante setor, com
nefastas consequéncias para a populacéo.

% ASCARELLI, Tullio (1970) - Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Trad. E.
Verdera y Suaréz - Llanos, Barcelona, Bosch, p. 398.

% CARVALHO, Orlando (1967) - Critério e estrutura do estabelecimento comercial. Coimbra: Ed.
Atlantida, p. 82.

Y VANZETTI, A., idem, p. 44.

® VANZETTI, A., idem, pp. 267. e ss.
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No que diz respeito & concorréncia *, a protecéo da funcéo publicitaria das marcas
serviria para a desvirtuar, funcionado como um propulsor de desigualdades entre as pequenas
e grandes empresas; sustenta-se que estas, pela sua esmagadora capacidade financeira, face
aquelas, encontrariam neste instituto, um meio privilegiado para agudizar as discrepancias ja
existentes, desempenhado a fungdo sugestiva um instrumento aniquilador da pequena
empresa, que assistiria impotente a consagragdo das mais importantes marcas.

Por outro lado, qual seria o efeito Gtil de proteger juridicamente esta valéncia da
marca? Para os detratores desta tese, nada *.

Numa ace¢do menos radical, que podemos qualificar de intermédia ou conciliadora,
sustenta alguma doutrina de alto coturno que do facto notério de a marca ser um meio
indispensavel na publicidade para a promocéao de bens ou servicos, ndo pode concluir-se pela
existéncia de uma funcéo juridica diretamente prosseguida, mas antes, a funcdo publicitaria da
marca deriva da sua fungdo distintiva, ndo configurando, portanto, qualquer protecdo
especifica %.

A tese a que se alude deriva da constatacdo de que a visdo publicitaria da marca, na
sua génese, esta intrinsecamente ligada a funcédo distintiva: com o desiderato de promoverem
o0s seus melhores produtos ou servicos. Os empresarios centravam a sua agdo na propaganda
da marca, sendo que o prestigio do produto se integrava na marca; por este facto a marca
ganha um determinado simbolismo para o puablico, uma dimensdo propria, de molde a
conceptualizar um quadro de referéncias, alicercado na satisfacdo sentida na aquisicao
daqueles bens, que imbuia os consumidores a desejarem os produtos (ou servigcos) em que
aquela marca fosse aposta .

Sucessivamente a marca adquire um intrinseco poder sugestivo, um magnetismo face
aos consumidores, que se tornou insuscetivel de se estender os diferentes produtos ou

servicos, dos quais a propria origem da marca. Mas a veracidade da possibilidade de a marca

% \VANZETTI, Ad., idem, p. 44.

% VVANZETTI, A, idem, parte I, pp. 25 e ss., especialmente pp. 43/44.

% CARVALHO, Américo Silva (1999) - Marca Comunitaria. Coimbra: Ed. Coimbra, p. 51, cita
DEMARET: “A utilizacdo da marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a ten¢do do
publico para um produto. A marca recordard o produto aos consumidores e constituird uma recomendacao
para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequéncia da fungéo
de indicagéo de proveniéncia”. No mesmo sentido, BRAUN, Antoine (1997) - Précis des marques de produits et
de servisse. 12.2 éd, Bruxelles: Ed. Larcier, pp. 10 e ss., GONCALVES, Luis Couto (1999) - Func&o Distintiva
da Marca. Coimbra: Livraria Almedina, pp. 151 e ss..

% Neste mesmo sentido, numa perspetiva econdmica, vide SERRA, Elisabete Magalhdes e
GONZALEZ, José A. Varela (1998) - A Marca: Avaliacdo e Gestdo Estratégica. Ed. Verbo, pp. 22 e ss. e
KAPFERER, Jean-Noel (1991) - Marcas, Capital da Empresa. Ed. CETOP, pp. 13 e ss.
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alargar a sua capacidade de sugestdo para diferentes areas merceologias, que assentava na sua
ligacéo incindivel a uma fonte unitaria de produgao.

Um ponto parece incontornavel, a eleicdo subjetiva de determinados produtos ou
servigos pelos consumidores ndo tem por base critérios objetivos de apreciacdo, mas antes,
resulta da imagem de mercado, quantas vezes artificialmente forjada pelo magnetismo da
publicidade, nestes casos a marca deixa de ser definivel como um mero sinal distintivo para se
tornar uma verdadeira forca de venda (selling power). Na perspetiva de MARQUES, é
insofismavel que a marca cria um “Fendmeno psicologico pelo qual o consumidor liga - ou €
induzido a fazé-lo - um produto ou servico ao seu sinal, & marca que o designa, em termos de
ela compartilhar o nosso subconsciente e existéncia quotidiana” .

O carater sugestivo ou atrativo da marca pode resultar de um, de dois fatores; por um
lado, o selling power da marca pode encontrar justificacdo no reconhecimento pelos
consumidores da qualidade intrinseca dos produtos nos quais determinada marca é aposta ou,
por outro lado, a explicagdo daquele valor pode basear-se nas carateristicas intrinsecas da
marca '°, nomeadamente, da associacdo mental daquela marca com fenémenos de atracéo
pelo consumidor *%2. Como salienta LALIN “ O comprador de um artigo de marca compra
algo mais que um produto alimentar, vestuario ou produtos domésticos: compra uma pausa
refrescante, uma auréola de mistério e romantismo, o (status) e prestigio social inerentes aos
produtos. Com certeza que se pode considerar irracional comprar ilusbes, mas € indiscutivel
qgue no (homo economicus) existe um grau de irracionalidade ” 1. E nesta acecéo que ganha
relevancia a teméatica em anélise.

Mas pergunta-se: ndo serd que subjaz a todos os atos aquisitivos um grau de
irracionalidade? Sera que as motivagdes, 0s gostos e as opcdes se devem confinar a padrdes
de racionabilidade e objetividade ou, pelo inverso, é admissivel, desejado e querido, libertar o
consumidor para livre atuacdo dentro dos seus parametros subjetivos? Sera pernicioso

permitir que um consumidor adquira, por um valor maior um bem de inferior qualidade, se

1% MARQUES, Jodo Paulo Remédio (1995) - Direito Comercial. Coimbra: ReproSet, p. 601. Neste
sentido LALIN, Areén (1982) - En torno a la Funcién Publicitaria de la Marca. ADI, p. 60; ASCARELLI,
Tullio (1970) - Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Trad. E. Verdera y Suaréz-Llanos,
Barcelona, Bosch, p. 397.

1% Esta potencialidade é sublinhada por: ISAACS, Nathan (1931) - Traffic in Trade-Symbols. Harvard
Law Review, Volume XLIV, p. 1212.

192 No mesmo sentido vide SERENS, Nogueira - A proibicdo da Publicidade Enganosa: defesa dos
consumidores ou protecdo (de alguns) concorrentes, Comunicacdo e Defesa do Consumidor. Coimbra, 1996, p.
240.

183 | ALIN, Arean (1982) - En torno a la Funcién Publicitaria de la Marca. ADI, p. 81; Neste sentido,
VANZETTI, Adriano (1961) - Funzione e Natura Giuridica del Marchio. RDC - Riv. Dir. Comm. part I, pp.16-
26; MCARTTHY, J. Thomas (1973) - Trademarks and Unfair Competition. Vol. I, The Lawyers Cooperative
Publishing Co, § 2.14.
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esta aquisicdo for livre e Ihe proporcionar um maior prazer, avaliado pelos seus proprios
critérios? Na nossa humilde opinido, sustentamos que nao!

O reconhecimento de que a marca desempenha uma funcao publicitaria e que essa
funcdo goza de protecdo legal pelo Direito de marcas é, na Europa, atribuida a ISAY, para
quem existem trés funcBes juridicas de igual dimensdo e importancia. Alude o autor: a)
funcdo indicadora de proveniéncia; b) funcdo de garantia de qualidade; c) funcéo
publicitaria.

Para justificar a funcdo publicitaria, ISAY sustenta “...a marca € um bem juridico
independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor juridico auténomo” **.

Em sintonia com o pensamento do citado autor, registe-se, no Direito americano, o
contributo de SCHECHTER ao sustentar “Ser a marca ndo apenas um simbolo do goodwill
de uma empresa, mas de per se, € um mecanismo suscetivel de constituir e garantir o
aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de
venda” %,

Perante tais factos, levar-nos-a a questionar:
- No ambito negocial da marca, qual é o papel que podemos atribuir a funcéo
publicitéria?

Podemos afirmar que este se traduz na assungdo da marca devido a influéncia das
técnicas de publicidade, ascendéncia que “conduz” o consumidor a eleger os produtos ou
servicos mais em funcdo de uma imagem subjetivamente criada, do que baseando-se em
critérios objetivos de apreciacdo, e a consequente protecdo pela lei desta potencialidade da
marca.

A tutela da funcdo publicitaria da marca sustenta que o Direito industrial entende a
marca de empresa, ndo como um mero sinal distintivo do produto, mas uma qualidade do
produto, que pode ser mais valiosa que o bem no qual é aposta. Cumulativamente, o
reconhecimento da fungdo publicitaria da marca deverd ainda encerrar o desiderato de
permitir ao seu titular recuperar do investimento realizado na difusdo da sua marca, ou seja,
obter o retorno dos custos econdémicos com a publicitacdo do seu sinal distintivo, o que

apenas seré possivel se lhe permitir a negociacdo autonoma do sinal distintivo.

104 A tese de ISAY foi reconhecida por LALIN, Arean (1982) - En torno a la Funcién Publicitaria de
la Marca. ADI, 8, pp. 63 e ss.; ASCARELLI, Tullio (1970) - Teoria de la concurrencia y de los bienes
inmateriales. Trd. E. Verdera y Suaréz-Llanos, Barcelona, Bosch, pp. 397 e ss.; e MCCARTHY, J. Thomas
(1992) - Trademarks and Unfair Competition. 3% ed. New York, Vol. I, 83:5.

105 SCHECHTER, Frank I. (1927) - The Rational Basis of Trademark Protection. In: Harvard Law
Review, Vol. 40, n.° 6, p. 831.
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A defesa da funcdo publicitaria da marca ndo se faz sem um conjunto de
interrogacdes e criticas.
Sobre este assunto GONCALVES “4 marca... que representa uma funcdo do

sistema, mas ndo a funcdo do sistema” *®

, sustenta a sua posi¢cdo em quatro premissas: i) a
legitimidade para o registo, que deveria fazer-se mediante a for¢a publicitaria do sinal e ndo
mediante o desenvolvimento empresarial de uma atividade econdmica; ii) o Direito das
marcas deveria atender ao direito de “comercializar o valor publicitario da marca, fora dos
limites do principio da especialidade” *°"; iii) o conceito de contrafacdo deveria ser
modificado, apenas sendo de perseguir a contrafacdo da qual resulte prejuizo para a funcéo
publicitaria da marca; iv) a transmissdo da marca deveria ser absolutamente livre, sem a
existéncia de san¢fes para 0 uso enganoso da marca.

N&o obstante a importancia das vozes que se erguem contra a existéncia de uma
funcdo publicitaria da marca, entendemos que, a medida que se desenvolveu a pertinéncia
desta funcdo no quadro econémico-social, o legislador deu indicios claros de que se
desenrolou uma crescente tendéncia para entender a marca de uma forma diferente da sua
visdo tradicionalista, reconhecendo em alguns casos a sua potencialidade como valor
autonomo, dotado de uma faculdade publicitaria.

Na verdade, ndo encontramos, em andlise aos varios institutos co-implicados
(legitimidade para registar a marca, protecdo da marca de grande prestigio, transmissao e
licenca de marca) uma solucdo inequivoca favoravel a protecdo autonoma desta funcdo. A
marca mantém-se, no essencial, como sinal distintivo mesmo tendo em conta as relevantes
alteracdes verificadas '%.

No entendimento do autor “A funcd@o publicitaria é protegida no nosso Direito de
marcas ndo pde em causa a funcdo distintiva, antes a complementa. Ou seja, “A funcéo
distintiva da marca cumpre-se com a identificacdo da origem e a distin¢cdo dos produtos e
servicos. A funcdo publicitaria cumpre-se, complementarmente, quando, satisfeita a funcao
distintiva, a marca, para além disso, se revele capaz de contribuir para a promocédo dos

produtos ou servigos” 1%°.

1% GONCALVES, Luis Couto (1999) - Funcdo Distintiva da Marca. Coimbra: Ed. Almedina, pp.
212- 215.

7 GONCALVES, C., idem, p. 216.

198 Cfr. argumentos expendidos por, GONCALVES, Luis Couto (1999) - Func&o Distintiva da Marca.
Coimbra: Ed. Almedina, pp.151 e 212 e ss..

199 GONCALVES, Luis Couto (2003) — Direito de marcas. Coimbra: Ed. Almedina, p. 31.
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CAPITULO IV

MARCAS NOTORIAS E MARCAS DE PRESTIGIO
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1. Marcas notorias e marcas de prestigio

Ao analisarmos estas duas classes de marca, rapidamente verificamos que estamos
perante dois regimes juridicos excecionais. Um ao nivel das regras de registo:
independentemente das marcas se encontrarem definitivamente registadas, sdo atribuidos
efeitos legais, entre os quais o reconhecimento de direitos sobre as mesmas. E outro ao nivel
da aplicacdo do Principio da Especialidade: em certas condicdes, as marcas que se tornam
conhecidas pelo publico em geral, dettm o exclusivo carateristico do direito a marca dos
produtos ou servi¢os comercializados, assim como a todos 0s produtos ou servigos que néo
sejam nem idénticos nem afins aqueles que a marca comercializa. Perante tais factos,
procuraremos descrever que valores se encontram subjacentes a correlagdo destas figuras com

aqueles regimes excecionais.
1.1. Marca notoria

A classificagdo de uma marca como notdria depende de um critério essencialmente
guantitativo que consiste no grau de conhecimento que a marca tem junto do publico
relevante. Tendo em conta, que, uns entendem como publico relevante o publico em geral,
outros, apenas o publico do circuito mercante (produtores, fornecedores, distribuidores e
consumidores) do produto ou servigo comercializado sob aquele sinal marcado.

No entendimento de (GONCALVES, 1999: 278/279) *'° o conceito de marca notéria
¢ definido do seguinte modo: “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca
conhecida de uma grande parte do publico consumidor como a que distingue de uma forma
imediata um determinado produto ou servigo”. No entanto vem 0 mesmo autor aludir mais
tarde que ndo estdo indicados na legislacdo vigente critérios que definam uma marca notoria,
parecendo, no entanto, ajustado que para merecer esse estatuto as marcas tenham que ser
conhecidas de grande parte do consumidor dos produtos ou servi¢os em questéo (que pode ser
0 publico em geral, no caso de produtos ou servi¢os de grande consumo) ou um conjunto de
destinatarios mais reduzidos (se estiverem em causa bens ou prestacdes mais especificas) ** .

Por sua vez (ABREU, 2011: 402/403), além de reforcar que estas marcas devem ser
notoriamente conhecidas em Portugal, frisa que tal notoriedade “Deve verificar-se nos meios

interessados, nos circulos dos consumidores ou utilizadores dos produtos em causa’.

110 GONCALVES, Luis Couto (1999) - Funco distintiva da marca. Coimbra: Ed. Almedina.

1 Entendimentos adotados por: GONCALVES, Luis Couto (2008) - Manual de Direito Industrial.
Coimbra: Ed. Almedina, p. 304; OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial. 2.2 ed. Coimbra: Ed.
Almedina, p.107; e, CARVALHO, Américo da Silva (2004) - Direito de Marcas. Coimbra: Ed. Coimbra, p. 356.
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Recorda ainda o mesmo autor que a notoriedade “Pode resultar do uso das marcas e/ou da
publicidade feita & mesmas” 2.

Com o escopo de harmonizar critérios para determinacéo da notoriedade de marcas, a
Assembleia da Unido de Paris e a OMPI/ WIPO 2 emitiram uma Recomendacdo Conjunta
referente a disposicdes sobre a protecdo de marcas conhecidas, em que aconselham a que
sejam atendidos varios fatores, nomeadamente, o grau de conhecimento do sinal junto dos
meios interessados, a duracdo e ambito geografico do uso, dos registos e da promocdo da
marca, bem como o valor associado a mesma.

Atente-se, no mesmo sentido, no preceituado do n.° 2 do artigo 16.° do Acordo
ADPIC/TRIPS, que menciona expressamente que “O disposto no Artigo 6bis da Convencéo
de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandis, a servicos. Ao determinar se uma marca €
notoriamente conhecida, os Membros levarao em consideracdo o conhecimento da marca no
setor pertinente do publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro,
como resultado de promocgéo da marca”.

No que respeita ao regime juridico previsto no artigo 241.° do CPI (Correspondente
ao consagrado no artigo 6.° bis do CUP) tem, como observa (GONCALVES, 2008: 303) ***
intencdo de “Atenuar 0s riscos inerentes ao sistema de aquisicdo do Direito de marca
baseado no registo”. O que nos da a observar, € manifesto, que a protecdo especial que €
concedida as marcas notorias reside na aplicacdo do artigo 241.° do CPI, o legislador com a
consagracao do Principio da Especialidade evita as situacfes de concorréncia desleal, pois que
parece evidente que a notoriedade de uma determinada marca agrava o risco de confusdo, uma
vez que uma marca notéria deixa na memoria do publico consumidor uma lembranca
persistente e tentadora .

O mesmo é dizer que o INPI deve ditar a recusa de protecdo de marcas que sejam
confundiveis com outras que sejam notoriamente conhecidas em Portugal e que se destinem a
produtos idénticos ou afins, mesmo que estas ndo estejam ainda registadas.

Neste contexto, permitir-se-a ao sujeito que utiliza marca notoriamente conhecida em
Portugal solicitar o registo e consequentemente inviabilizar o registo da marca a registar ou,

caso o registo tenha sido indevidamente deferido, pedir a respetiva anulagdo (n.°s 1 e 2 do

12 ABREU, Coutinho de (2011) - Curso de Direito Comercial. Vol. I, 8.2 ed., Coimbra: Ed.
Almedina.

3 Designagdo em Portugués: OMPI - Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, criada em 14
de Julho de 1967, com sede em Genebra, Suiga. Designacdo em Inglés: WIPO - World Intellectual Property
Organization.

14 GONCALVES, Luis Couto (2008) - Manual de Direito Industrial. Coimbra: Ed. Almedina.
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artigo 266.° do CPI). Tendo em conta que a anulacéo de registos de marca so pode resultar de
deciséo judicial (n.° 1 do artigo 35.° do CPI).

No dominio da extin¢do dos direitos do INPI apenas pode pronunciar-se relatividade
a caducidade e averbar eventuais denuncias. Este artigo, para além de reservar ao Tribunal
Judicial a competéncia em matéria de validade dos direitos de propriedade industrial, regula
também a legitimidade na acdo de declaracdo de nulidade ou de anulabilidade e 0 modo como
a comunicacdo entre o tribunal e o INPI deve processar-se. Como referem LIMA e VARELA
respetivamente “A nulidade opera (ipso jure). Dai poder ser conhecida oficiosamente pelo
tribunal e poder ser declarada a todo o tempo (...) A nulidade pode ser invocada, diz a lei,
por qualquer interessado, isto €, pelo titular de qualquer relacdo cuja consisténcia, tanto
juridica, como pratica, seja afetada pelo negdcio”. Quanto a anulabilidade, os mesmos
autores *** sublinham que “N&o basta ter interesse na anulagéo para legitimar a intervencéo
da parte que invoca. Esse é o regime da nulidade. Agora, exige-se que seja a pessoa no
interesse do qual a lei estabelece a anulabilidade. H&, portanto, que resolver sempre uma
questdo de Direito e ndo, como na nulidade, apreciar somente o facto do interesse na
destituic&o dos efeitos do negdcio” *°.

Assinale-se ainda, depois de solicitado o registo da marca notoriamente conhecida,
mas ainda antes do pedido do registo ser concedido, o terceiro que use, contrafaga ou imite tal
marca incorre em responsabilidade criminal (alinea d) do artigo 323.°, e artigo 324.°, ambos
do CPI), remetendo-se, com as devidas adaptacdes, para a anotacdo ao artigo 321.°. De notar,
que para efeitos do que se dispde no vertente artigo, os atos que ndo se enquadrem no
exercicio de atividades econémicas ndo constituem um ato ilicito, de acordo com o que se
dispde no artigo 258.°.

Dentro do enquadramento do exposto e da linha de raciocinio explanada no acordéo
do TJCE de 22 de novembro de 2007, Processo C-328/06 (NIETO NUNO v. MONLLEO
FRANQUET) ™', teve como resultado, em conformidade com o exposto na alinea d) n.° 2 do
artigo 4.° da Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, (sobre a
harmonizacéo das legislacGes dos Estados-membros, em matéria de marcas), € interpretado,
no sentido de que a marca anterior deve ser notoriamente conhecida em todo o territério do
Estado-membro de registo ou numa parte substancial deste. Ao contrario da protecdo

conferida as marcas de prestigio (definida no artigo 242.° do CPI), a protecdo das marcas

15 1 dem,p.264.

18 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes (1987) - “Cédigo Civil Anotado”. Vol. I, 4.2 ed. revista e
atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, p.263.

7 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).
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notdrias sdo limitadas pelo Principio da Especialidade, pelo que s6 impede o registo de
marcas iguais ou semelhantes que se destinam a identificar produtos idénticos ou afins. Sendo
que, em regra, a sua notoriedade tem que ser demonstrada por quem a invoque, podendo
nomeadamente, para esse efeito, ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidéncias
do volume de vendas, da posi¢édo alcancada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha
sido objeto e decisfes judiciais em que a0 mesmo ja tenha sido reconhecida notoriedade. De
acordo com o n.° 2 do artigo 241.°, o pedido do registo da marca notoriamente conhecida é
indispensavel para que esta possa ser invocada em oposicéo.

Por Gltimo, mesmo nédo existindo uma sinonimia dos termos “notdria” para marca e
“notorio” para os factos, enquanto previstos na lei portuguesa (n.° 1 do artigo 241° do CPI; n.°
1 do artigo 514° do CPC; e n.° 2 do artigo 87° do CPA) - a verdade é que, ocasionalmente,
fara todo o sentido que a notoriedade de certa marca acabe por cair naquele conceito de
Direito adjetivo, em especial nos casos em que estamos perante marcas de grande consumo.

As conclusfes que se extraem das linhas que antecedem incitam, como se disse no
fecho do ponto anterior, ao estudo do conceito de marca de prestigio e a inevitavel

comparagdo com a marca notoria.
1.2. Marca de prestigio

Tal como o preceito do artigo 241.° do CPI refere-se as marcas notdrias, o artigo
242.° mitiga os riscos associados a um sistema de registos constitutivo, permitindo que a
existéncia de marcas a que seja reconhecido prestigio em Portugal ou na Comunidade
Europeia (ainda que ndo registadas) conduza a recusa de protecdo de sinais que, com 0s
mesmos colidam.

Contudo, o regime das marcas prestigio difere largamente do previsto relativamente
as marcas notorias, desde logo porgue derroga o Principio da Especialidade (cobre situacdes
em que ndo hé identidade ou afinidade entre produtos ou servi¢os) e na medida em que, em
certos casos, a afericdo do estatuto atingido pela marca pode ndo ser efetuada com referéncia
a Portugal, mas sim a Comunidade Europeia (se for comunitéria).

A classificacdo de uma marca como de prestigio depende do facto de ser, tal como a
marca notoria, conhecida de significativa parte do publico relevante, e de este mesmo publico
associar, por representacdo mental da marca, de forma imediata, uma avaliacdo positiva com
carater de excecionalidade que Ihe traz uma especialidade e uma raridade que constituem a

parte essencial do seu valor - 0 seu prestigio.
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Como salienta (GONCALVES, 2008: 312) 8 na ampla salvaguarda atribuida as
marcas de grande prestigio “Representam uma solucdo andémala num sistema assente no
interesse da diferenciacdo de bens, ou servicos num pretenso mercado de livre
concorréncia”, pelo que “A abertura do sistema a protecdo de marcas célebres deve ser o
mais exigente possivel”.

Procurando resumir as carateristicas das marcas de prestigio, o citado autor refere
que devem “Gozar de excecional notoriedade” no sentido de ser “Espontanea, imediata e
generalizadamente conhecida do grande publico consumidor e ndo apenas dos
correspondentes meios interessados”, e de “ Excecional atracdo e /ou satisfacdo junto dos
consumidores”.

Acrescenta ainda 0 mesmo autor *'°, que se uma marca ¢ conhecida “Apenas junto
dos meios interessados” nao faz “muito sentido protege-la para além do Principio da
Especialidade”, pois significa que assim consegue “Pelo Direito aquilo que ndo alcancara
pelo mercado, isto é, um circulo de protecdo juridica superior ao circulo de afirmacéo
economica”.

Contrariamente a posi¢cdo doutrinaria, o TICE em acorddo de 14 de setembro de
1999, no Processo C-375/97 (GENERAL MOTORS CORPORATION v. YPLON, SA, em

) 12 em que se concluiu que o “Publico perante o qual

litigio envolvendo a marca “CHEVY”
a marca anterior deve gozar de prestigio € o interessado nessa marca, quer dizer,
determinado em fungdo do produto ou do servico comercializado, por exemplo, determinado
meio profissional”.

Ainda sobre este acérddo, as autoridades competentes devem, na ponderacdo do
reconhecimento do estatuto de marcas de prestigio “Tomar em consideracdo todos 0s
elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a quota de mercado da marca, o
seu posicionamento e o alcance geogréafico, assim como o valor dos investimentos
publicitarios efetuados pela empresa para a promover”, e ter em conta que ndo € necessario
que o prestigio exista na totalidade do territério nacional ou da Comunidade Europeia
bastando que ocorra “numa parte substancial” dos mesmos.

Em regra, o prestigio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque,
podendo, nomeadamente, para este efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado,

evidéncias do volume de vendas, da posi¢édo alcancada no mercado, da publicidade de que o

18 GONCAVES, Luis Couto (2008) — Manual de Direito Industrial. Coimbra: Ed. Almedina.
9 1dem, pp. 308-309.
120 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).
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sinal tenha sido objeto e decisfes judiciais em que 0 mesmo ja tenha sido reconhecido
prestigio.

O acorddao em questdo abre um procedente de dificil resolucdo de critérios, ao
permitir qualificar de prestigio todas aquelas marcas que, sem se destinarem a assinalar
produtos de luxo ou de qualidade extrema, incutem no espirito do consumidor uma imagem
positiva e consequentemente uma excecional capacidade evocativa. E precisamente neste
motivo que subjaz a necessidade de proteger estas marcas além da comarca do Principio da
Especialidade.

Contudo, para que o regime do artigo 242.° do CPI seja aplicavel, ndo basta que se
apure a existéncia de uma marca de prestigio idéntica ou semelhante, sendo exigivel que
terceiro “Procure tirar partido indevido do carater distintivo ou do prestigio*, dessa marca (0
que sucede, por exemplo, se o consumidor puder atribuir os produtos ou servicos a mesma
origem empresarial ou a entidades com alguma relagdo entre si), “ou possa prejudica-los”
(nomeadamente, através da diluicdo da singularidade e do valor da marca que o uso de sinal
igual ou semelhante em produtos ou servi¢os nao afins pode acarretar).

O juizo sobre o preenchimento destas condi¢cdes ndo pode deixar de ser casuistico
(levando em conta todos os fatores relevantes na situacdo em apreco), ndo devendo, no
entanto, ser ignoradas as orientacdes tracadas pelo TJCE, que no dominio do Processo C-
375/97 (GENERAL MOTORS CORPORATION v. YPLON) **. Aludido ainda & anotacéo
anterior, frisou que “Quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestigio (...),
mais facilmente ser& de admitir a existéncia de violagcdo”, e que, em acordao de 23 de outubro
de 2003, ndo conclui que ndo é necessaria “A verificacdo de um grau de semelhanca tal entre
a marca de prestigio e o sinal que exista, no espirito do publico em causa, um risco de
confusdo entre estes. Basta que o grau de semelhanca entre a marca de prestigio e o sinal
leve o publico em causa a estabelecer uma ligagéo entre o sinal e a marca”.

Em ac6rddo de 27 de novembro de 2008, no Processo C-252/2007 (INTEL
CORPORATION INC. v. CPM UNITED KINGDOM, Ltd) *?? o0 TICE voltou a abordar esta
tematica, acrescentando, nomeadamente, que “A prova de que 0 uso da marca posterior
causa, ou é suscetivel de causar prejuizo ao carater distintivo da marca anterior pressupde,
que sejam demonstrados uma alteracéo de comportamento economico do consumidor médio
dos produtos ou servigos para 0s quais a marca anterior esta registada consecutiva ao uso da

marca posterior ou um risco sério de que esta alteracdo venha a concretizar-se no futuro”.

121 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (05/07/14).
122 |dem, (05/07/14).
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Por ultimo, nos termos do n.° 2 do artigo 242.°, o pedido de registo da marca de
prestigio para os produtos ou servi¢os em que a mesma se destacou € indispensavel para que
possa ser invocada em oposicdo, constituindo uma manifestacdo do carater constitutivo,
indicando faculdades impeditivas de que o titular goza ap6s a concessdo do mesmo, as quais
se pendem essencialmente com o direito de se opor a usurpagOes da marca por parte de
terceiros, (artigo 258.° remete para artigo 323.°, ambos do CPI), sendo que, no caso das
marcas notorias e prestigio, a norma apenas exige que, no momento da pratica dos factos, o
respetivo registo ja tenha sido requerido. Caso contrario, como refere OLAVO ** “Se ngo for
requerido o registo (...) é porque o titular da marca de prestigio se desinteressou da
protecao, pelo que ndo ha raz&do que a lei a imponha contra terceiros”.

Em termos de concluséo sobre as marcas notorias e de prestigio somos a considerar:
Entre marca notdria e marca de prestigio, ndo existe em nossa opinido nenhuma relacdo de
escala progressiva, do menor para 0 maior ou vice-versa, antes sendo institutos que tutelam
funcGes diferentes da marca.

Enquanto o regime juridico da marca notoria tutela a funcdo distintiva da marca, o
consumidor e a sua confianca na origem dos produtos; o regime da marca de prestigio tutela,
ainda, a funcdo publicitaria desta, assim como defende os interesses dos titulares da marcas e
0 seu valor comercial.

Ambos os regimes visam ainda evitar riscos: do lado das marcas notorias pretende
evitar-se o risco de confusdo em sentido lato, isto €, abrangendo o risco de associacdo, do lado
das marcas de prestigio visa evitar-se, além do riscos de confusdo, o risco de diluicdo.

As solucdes juridicas para a defesa destas classes de marcas caraterizam-se por
serem regimes excecionais. Ambas estdo contempladas com a possibilidade de os seus
titulares se oporem a um registo de terceiro ou de obterem a anulagdo de registo de marca
posterior conflituante, se for aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins, sem que a
marca notdria ou de prestigio esteja ainda definitivamente registada (Cf. artigos 241°, 242° e
n.% 1 e 2 do artigo 266° do CPI).

Deve atender-se ao facto do conceito de afinidade entre produtos ser aqui alargado,
para as marcas notorias, nestas condi¢fes: porque a marca é notoria, a possibilidade de se
presumir uma extensdo a novos setores de mercado, por si ou sob a forma de associa¢do a

outras entidades, € maior, pelo que um bem que ndo seria considerado nem idéntico nem afim

2 OLAVO, Carlos (2005) - Propriedade Industrial. Vol. | - Sinais distintivos do comércio,
concorréncia desleal. 2.2 ed. Coimbra: Ed. Almedina, p.123.
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se estivessemos perante uma marca vulgar, sé-lo-a assim considerado, porque estamos perante
uma marca de incidéncia de grandes dimensdes.

No caso das marcas de prestigio, os titulares das mesmas podem ainda opor-se
aquele registo ou requerer a sua anulagdo para produtos ou servi¢os ndo idénticos nem afins: é
a excec¢do ao Principio da Especialidade.

A tutela destas marcas abrange, ainda, a possibilidade de recurso a tutela penal nos
termos das alineas d) e e) do artigo 323.° do CPI, sendo que, entendemos que a tutela criminal
ndo exclui, de modo algum, uma tutela indemnizatéria no ambito da responsabilidade civil
extracontratual prevista no artigo 483° do Caddigo Civil.

No que respeita a duvida gerada sobre a possibilidade dos cidadados poderem recorrer
ao n.° 3 do artigo 16° do Acordo TRIP’S/ADPIC, para reivindicarem a protecao para além do
Principio da Especialidade de marcas notorias, somos em crer que a resposta devera ser
negativa. Isto porque o proprio acordo referido o declara. O CPl é suficientemente
esclarecedor, assim como o Direito comunitario, ao restringir tal possibilidade aos titulares
das marcas de prestigio, tendo afastado das marcas notorias aquela extensdo a esta excecéo,
talvez porque nédo veja nestas o valor - a reputacdo - que a mesma excegao visa proteger.

Aferidos os conceitos de marca notoria e de marca de prestigio, conclui-se que o
trindmio, doutrina, jurisprudéncia e lei, ndo alcangou ainda a almejada rigorosa autonomia
conceptual (entre ambos 0s conceitos) e concludentemente assiste-se, ndo raras vezes, a uma
aplicabilidade do regime juridico deficiente e desigual o que se traduz sobretudo, como se
explanou, na incorreta aplicacdo do Principio da Especialidade das marcas com as

indesejaveis consequéncias e inseguranca juridicas dai advenientes.
2. Registo dos nomes e dominios das marcas notorias e prestigio

No que respeita a probleméatica dos Nomes de Dominio, diga-se que, a
impossibilidade de registo na FCCN *2* em conformidade com a alinea b) do n.° 1 do artigo
9.9) do Regulamento de Registo de Dominios/Subdominios de (.pt), de um descritivo de uma
marca que induza em confusdo ou em erro, nomeadamente por coincidir com marcas notorias
ou de prestigio, incluindo no caso de subdominios (.com.pt) artigo 26.° do mesmo
Regulamento, permite-nos concluir que os titulares destas classes de marcas se encontram
intensamente protegidos, contra registos “ilegitimos” de nomes de dominio com estas

conflituantes.

124 Fonte: FCCN - Fundagc&o para a Computagéo Cientifica Nacional.
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Parece-nos, ainda, que a aplicagdo de descritivo, coincidente ou que possa induzir em
erro ou confusdo com marca notdria e marca de prestigio, a um nome de dominio pode ser
considerado uso criminoso de qualquer destas classes de marcas desde que preenchidos 0s
elementos tipologicos legais exigidos, alineas d), e) do artigo 323.° do CPI.

Sendo nossa opinido que a formulacdo do artigo 9.° deveria ser revisto, no sentido de
se acautelarem usos que ndo conflituem com a esfera de prote¢do da marca notdria e da marca
de prestigio, nomeadamente por a mera utilizagdo como nome de dominio ndo consubstanciar
um uso tipico ou comercial do sinal em causa, nota que aqui deixamos, numa perspetiva, de
iure constituendo.

A possibilidade de acesso, em territdrio nacional, a paginas Web de origem
estrangeira, que tenham nome de dominio conflituante com marca notdria ou de prestigio
nacional relevard apenas enquanto este dominio cruzar o publico relevante para efeitos de
afericdo das qualificacBes nestas classes. Se a marca lesada (portuguesa) sofrer danos em
territorio nacional o tribunal competente serd o portugués, que averiguara dos danos ocorridos
no seu territorio, aplicando-se-lhe o Direito interno, conforme ao Principio lex loci

protectionis.
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CAPITULO V

O VALOR ECONOMICO DAS MARCAS
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1. O conceito de valor da marca

Na década de 80 fizeram transferir para a marca maior importancia, como
potenciadora de valor acrescentado, no que consistia na diferenca entre o valor de mercado e
o valor contabilistico de algumas empresas.

As constatacdes desta natureza resulta da observacdo de fenOmenos emergentes no
funcionamento do mercado da época, com a compra e fusdes de marcas conhecidas do
publico, por grandes grupos econémicos, atingindo valores descomunais.

Na verdade, estes fendbmenos emergentes tiveram do ponto de vista da gestdo das
marcas um impacto positivo, na medida em que as empresas detentoras das marcas
procuraram refletir sobre a forma como deveriam focar as suas estratégicas para
rentabilizarem as suas marcas, traduzindo esse valor simbdlico em valor econdémico, fazendo
com que as marcas desempenhassem uma outra funcdo (patrimonial), para além da funcéo
distintiva que esta contempla.

Concluiu-se que, ao nivel da cotacdo bolsista a marca influenciava o valor das agdes
das empresas; sendo muita das vezes compradas e vendidas por valores mais elevados do que
0s bens tangiveis das empresas. Este fendbmeno fez nascer a preocupagdo das empresas em
fixarem um valor patrimonial as marcas, fazendo com que este ultrapassasse outros
designados como principais ativos, tais como os produtos e instalacdes fisicas. Contudo, a
declaracdo desse valor na folha de balanco da empresa revelou-se dificil de contabilizar,
devido & falta de dados avaliativos sobre a marca, para efeitos patrimoniais.

Segundo SCHULTZ ** nos anos 80, assegurou “Que o valor da marca a existir teria
ainda um longo caminho a percorrer, embora esse processo de quantificacao visivel estivesse
ainda em desenvolvimento”. ”. No entanto, na necessidade de se encontrar uma formato de
valorizacdo concreto das marcas conduziu os interessados (empresarios e investigadores), ao
reconhecimento de que estavam perante um novo modelo de gestdo potencial de negdcio.
Na necessidade de investigar e estudar rapidamente a marca como valor econémico,
designado na literatura anglo-saxonica por brand equity (capital da marca) fez com que
houvesse autores que focaram a abordagem da valorizacdo da marca numa perspetiva

financeira enquanto outros abordaram este conceito mais numa otica do valor diferencial, o

125 SCHULTZ, Don Edward (1993) - Branding the Basis for Marketing Integration. Marketing News,
32. Professor e investigador, conhecido pelas suas pesquisas, muitas vezes referido como o "pai do marketing
integrado”.
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gue a empresa permite através da marca oferecer aos seus consumidores,
AAKER e KELLER *?°.

Segundo os defensores da perspetiva financeira a avaliacdo da marca devia partir da
analise da forca da marca, na sua ideia é este o indicador que vai estabelecer a taxa de menor
ou maior de capitalizagéo a utilizar sobre os cash flows gerados pela marca. Para isso, para a
elaboracdo de uma correta avaliacdo da for¢a da marca requer uma observacdo individual e
conjunta, sdo elementos criteriosos em funcdo do seu posicionamento global no mercado em
que opera, comparativamente com a concorréncia, performance, estratégias futuras e riscos da
marca. A forca da marca deve ser vista como uma ponderacdo de diversos fatores: a
lideranga, a idade da marca no mercado, o mercado, a distribui¢do, as tendéncias, os
investimentos e a protecdo da marca.

Numa nocéo distinta KAPFERER ** descreve que o grau do valor da marca est
relacionado com dois fatores: o conceito de quota da mente do cliente e com a distin¢éo entre
ativos da marca e valor financeiro da marca. Na analise do valor da marca o autor da relevo a
guota da mente dos clientes que a marca adquire ao longo do seu percurso. Destacando que o
valor da marca decorre da sua capacidade de se tornar algo com significado e Unico junto dos
consumidores. Este valor pode estar baseado em atributos tangiveis e intangiveis. Assim, o
valor da marca antes de mais exige tempo.

Uma marca quando é criada pouco mais vale do que o valor pago aquando do seu
registo, sendo que, atraves do tempo € alvo de associaces pelo consumidor levando este a
diferencia-la positivamente em detrimento de outras da concorréncia.

Nesta metamorfose, a marca passa a ser um ativo valioso para a organizagdo na
medida em que passou a deter uma determinada quota da mente dos clientes, acrescentando
assim a marca uma mais-valia. Com a mesma conspecdo de KAPFERER, mas um mais
complexo AAKER e JOACHIMSTHALER 2 destacam que na perspetiva de analise, o valor
da marca é um conjunto de elementos ligados a marca, nome e simbolo, que adicionam ou
subtraem valor ao produto ou servigo, através da lealdade, notoriedade, qualidade percebida
e associagdes. E para manter esses ativos a gestdo da marca deve contemplar estratégias de

investimento.

126 AAKER, David A. (1991) - Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name.
New York: The Free Press; KELLER, Kevin Lane (1998) - Strategic Brand Management: Building, Measuring,
and Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.

27" K APFERER, Jean-Noél (1997) - Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand
Equity Long Term. Business & Economics, Second Edition, London.

18 AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich (2000) - Brand Leadership: The Next Level of the
Brand Revolution. Bookseller: Online Bookstore, Houston, Texas, U.S.A.
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Cada ativo da marca gera valor de diferentes formas: através da reducdo de custos
em marketing; de fomentacdo de novas associagdes; pelo valor de compra; e facilitando a
interpretacdo e o processamento de informacdo. Cada um destes ativos podem ainda ser
analisados de forma mais especifica. Cabendo a cada uma das empresas adaptarem as
decisdes de marketing em conformidade com o respetivo impacto que pretendem ter no
mercado, para melhor valorizarem as suas marcas.

A marca cria valor acrescentado tanto para os clientes como para as empresas,
assentando essencialmente nestes pressupostos. Para o consumidor, a marca permite uma
maior facilidade de interpretar, processar e armazenar toda a informagao que os consumidores
precisam para melhor identificar os diferentes produtos e servigos marcados, facilitando o
processo de decisdo do consumidor. Para as empresas, a marca permite o aumento dos cash
flows gerados atraves do seu reconhecimento, decorrendo da lealdade dos consumidores, da
eficiéncia dos programas promocionais, do aumento do potencial de extensdo de marca (huma
tentativa de dificultar a entrada de concorrentes) e facilidade de acesso aos canais de
distribuicéo, etc.

Tendo em conta que a pujanca da marca vai provir da gestdo integrada de todos os
elementos da marca, tais como, os elementos associados ao nome e ao simbolo da marca,
permitindo a exploragédo de sinergias e a redugdo de acontecimentos nefastos sobre a imagem
da marca, permitindo uma maior flexibilidade na gestdo dos seus recursos e adaptacdo ao
mercado. Tendo em conta a marca dispde de valor quando os consumidores reagem
positivamente ao produto a partir do momento que o conhecem e identificam a marca.
Segundo KELLER™ tudo isto consistia em funcdo do efeito diferencial no consumidor que
ocorre a nivel cognitivo, afetivo e comportamental.

Na perspetiva do consumidor, a andlise do valor da marca baseia-se no
conhecimento e impacto que a marca alcanca na mente deste, fazendo muitas vezes com que,
aquando do processo de decisdo de compra esta 0 “influencie”. Ao deixar-se influenciar o
consumidor reduz a procura de informacao, permitindo assim que limite a realizacdo de novas
avaliacdes, de outras marcas alternativas, ou se as realizar, o faz com um namero restrito de
marcas, pelo facto de sentir que a marca que normalmente adquire lhe transmite seguranca.

Nesta perspetiva do valor da marca apesar de estar intimamente ligado a atividade de
marketing que a empresa adota, em Ultima instancia resulta do que reside na mente dos

consumidores, a partir da notoriedade e das associa¢des que este tem a marca.

2 KELLER, Kevin. Lane (1998) - Strategic Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.
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Definidas que estdo as posi¢des de diversos autores, na verdade, existem indmeras
definicbes de valor da marca, contudo, a nosso ver, consideramos a proposta de KELLER a
mais completa e abrangente. Segundo o autor, “O valor da marca é o efeito diferencial que o
conhecimento desta tem sobre a resposta do consumidor ao marketing da marca em causa. A
marca € possuidora de valor quando o consumidor reage de modo positivo a esta, em
detrimento de outras. A resposta diferencial do consumidor reflete-se a nivel cognitivo,

afetivo e comportamental.

2. A procedéncia do valor da marca

O desenvolvimento idealista do conceito do valor da marca nasce associado ao
desenvolvimento do marketing, interessada em conhecer melhor as formas de influenciar o
comportamento dos consumidores. Embora o marketing tenha tido maior impacto no século
XX. Contudo é necessario analisar séculos para tras para compreender tanto a sua evolugéo,
como o contexto no qual ele surgiu.

E com a razdo do desenvolvimento do comércio e uma conjuntura econdmica
propicia, que o marketing ao longo dos tempos se diferenciou como prética e area do
conhecimento. Dessa forma, o marketing pode ser considerado tdo velho quanto o comércio,
em que 0 seu inicio, resume-se com a primeira forma de mercar (troca de produtos), cuja
historia muitas vezes se confunde com o inicio da humanidade.

Tendo em conta o cenério descrito em todo o processo de desenvolvimento do
comércio, desde a antiguidade até ao presente, levaram autores como (AMBLER, 2004: 3) **°
a afirmar “O marketing tem existido desde o inicio do comércio, sempre pensado, ndo era
chamado desta forma. Os comerciantes ndo sé compravam e vendiam, como também
desenvolviam relacionamentos comerciais ao longo dos tempos, atualmente denominado
equidade da marca; ndo eram téo introspetivos sobre seus métodos de negdcios, mas se eles
nao tivessem conhecimento como satisfaz os seus clientes na realizacéo de lucro na venda, o
comércio ndo teria sobrevivido”.

Mesmo considerada esta forma de “conhecimento” recente, especialmente quando
comparado a outros “conhecimentos”, ndo se pode deixar de levar em consideracdo que, desde
a sua criagdo até aos dias de hoje, o “marketing” j& sofreu inimeras mudancas e

transformagoes.

130 AMBLER, T. (2004) - “The new dominant logic of marketing: views of the elephant”. Centre for
Marketing Working, Paper n.° 04-903, London Business School.
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O marketing tem vindo a desenvolver dentro de um contexto especifico,
acompanhando a prépria evolucao/desenvolvimento do mercado, criando perspetivas que o
diferenciam de outras praticas organizacionais, através de métodos pré-concebidos e
estudados ao pormenor por especialistas, que o modificaram e inovam em funcdo das
caréncias de sociedade consumista.

O marketing ao servigo das empresas “desabrochou” com maior impacto, no inicio
do século XX, num momento “expansivo” da economia de mercado que se propagava no
mundo ocidental. O desenvolvimento das economias transformou radicalmente as relacdes
entre economia e a sociedade, conferindo as atividades econdmicas um enorme valor
acrescentado e desenvolvimento, nunca antes imaginavel. As relagBes existentes entre
produtores, trabalhadores e consumidores seriam, pela primeira vez regidas em funcdo das
leis de mercado ora existentes, e ndo mais pelo controle social.

Estdvamos no inicio da revolucdo industrial. O marketing vem paulatinamente,
“reajustou-se”, assim, como as massas a questdo econdmica, e obteve o seu lugar quando os
mercados passaram a ser autorregulados e ndo mais determinados e controlados pela estrutura
social. Os investidores criaram novos produtos; os rendimentos populacionais aumentaram, 0s
valores sociais exaltaram ao sucesso financeiro e, novos mercados ofereceram oportunidades
ilimitadas a iniciativa e a inovacao.

Contudo, na primeira metade do século XX, os “agentes de marketing” ajustavam os
seus trabalhos, ainda, na descricdo e explicacdo dos seus métodos com o investidor, para
melhor potenciar a venda desses produtos, dedicando-se essencialmente aos problemas mais
concretos suscitados pelo novo contexto de expanséo territorial: basicamente, tendo em conta
a superacao das dificuldades impostas pela distancia geografica que separa os produtores dos
consumidores.

Mas, o seu alcance rapidamente ultrapassou esses limites, longe de se apoiarem
somente nas questdes logisticas, o marketing veio abranger setores cada vez mais
significativos na relagdo produtor versus consumidor.

Num mundo em pleno desenvolvimento industrial, com o aumento da oferta de
producdo, concorréncia entre produtos e servigos e com a necessidade de esclarecer melhor os
consumidores, faz surgiu a condicdo basilar para a potencializacdo de um marketing
“beligerante” e “aprimorado”.

Com o aparecimento de novos produtos de divulgagdo/comunicagdo com grande
audiéncia, tais como a radio, cinema e televisdo, vinculado a funcdo de distribuicdo; o

marketing comecou a desenvolver métodos de publicidade que pudessem potenciar as vendas
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das empresas, fazendo uma ponte entre produtos/marca e consumidores. N&o existindo uma
forma certa ou errada de se desenvolver um negocio, o importante é que qualquer empresa
que se sentisse confortavel financeiramente disponha dos mesmos meios para divulgacdo dos
seus produtos ou Servigos.

- A chave do sucesso passava pelo compromisso e uma boa comunicagdo com o
consumidor.

Fazendo com que (BARTIGOELS, 1976: 27) '3, referisse “O problema na
distribuicdo passa a ser tratado por um novo tipo de analista, que envolvia ainda outros
corpos de pensamento, entre eles o marketing”.

O marketing descobre o potencial das marcas como forma “peculiar” de apelo ao
consumo, ultrapassando as ditas funcdes classicas da marca, de identificacdo do produtor. E
vai mais longe, atribuindo-lhes valores intangiveis, sentimentos, ideias ou afetos, que
sobrevalorizam mesmo em relagéo ao produto e sua prestacdo funcional; que veria a fazer a
efetiva distingdo entre as marcas e seus produtos, constituindo assim, os elementos
fundamentais para a orientacdo do comportamento do consumidor. Fazendo com que 0
recurso a promoc¢ao das marcas pelas empresas crescesse, bem como o interesse intelectual
pelo seu funcionamento psicoldgico.

Nos anos 60 a (AMA) **2 apercebendo-se da evoluc&o do fenémeno define uma nova
concecdo que vem ao encontro da tendéncia da época, numa pretensdo de definicdo de
superioridade da marca em relacdo ao produto, “O valor da marca estava associado a
consciéncia dos consumidores perante determinada marca”, como uma construgdo teorica
que dependeria fundamentalmente da sua gestao.

Contudo, autores como KELLER e AAKER *** defendiam que “As marcas eram
sobretudo extensfes do produto”. Ou seja, estes elementos distintivos representavam a base
de diferenciacdo do produto, no sentido da vantagem competitiva em torno das carateristicas
tangiveis do produto. A partir das acdes de marketing desenvolvidas pela empresa a marca
constituia a principal atracdo na compra do produto, assentando na ideia, essencialmente, que

os consumidores formavam da marca, em detrimento do produto. Fizeram com que estas

1 BARTELS, Robert (1976) - The History of Marketing Thought. 2.2 ed. Columbus, Ohio.

132 AMA - American Marketing Association. Fundada em 1937, sede em Chicago, USA, funciona
como uma associagdo profissional de individuos e organizagdes que levam a prética, o ensino e desenvolvimento
de conhecimentos de marketing em todo o mundo. Tendo como principal papel servir como um foérum para
conectar individuos like-minded e partilhar de conhecimentos Foster, fornecer recursos, ferramentas e
experiéncia e suporte de marketing.

13 KELLER, Kevin Lane (1993) - “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based
Brand Equity”. Journal of Marketing, vol. 57 (march): e, AAKER, David A. (1996) - Building Strong Brands.
The Free Press, New York.
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construgdes tedricas (elementos intangiveis) formadas muito para além das carateristicas
fisicas do produto resultassem no aparecimento da teoria (inglesa e americana) do brand
equity (capital de marca), como resposta as questdes emergentes desta nova forma de
projecao das marcas.

Para estas respostas tiveram um enorme contributo a comunidade financeira
(interessados pela determinacéo do prego do valor das marcas) e o reconhecimento pelo MSI -
Marketing Science Institute ***, AAKER e BIEL **°.

Contudo, cada uma delas chamava a atencéo para um aspeto particular do conceito e
sua importancia numa gestdo de marca eficaz tentaram organizar estas maltiplas defini¢des,
acabando por ser atribuido ao conceito uma dupla dimensao do valor das marcas: a de valor
patrimonial e a de valor da sua gestéo.

Muitas sdo as teorias de capital de marca ocorridas no mundo académico
(TAUBER"™®; SRIVASTAVA e SHOCKER **"; AAKER **; KELLER **).

Cada uma delas assume um aspeto particular de conceito e importancia para uma
gestdo de marca eficaz. Se havia autores que salientam a primeira vertente, havia outros
associados a outro tipo de conceito, (PINTO e TROIANO, 1993: 44) **° apud (PINHO, 1996:
46) **1 admitem uma segunda teoria no conceito de brand equity “O incremento patrimonial
que se vai juntar ao patriménio liquido, perfazendo o valor de venda da empresa e suas
marcas”.

A primordial preocupacao desta extensdo € financeira e prende-se com a estimativa

do valor da marca no ambito contabilistico, nos casos de aquisices e fusdes.

3% MSI — Marketing Science Institute, fundado em 1961, sede em Massachusetts EUA, é uma
organizacdo sem fins lucrativos, baseada em membros dedicados a fazer a ponte entre a teoria de marketing
académica e pratica de neg6cios. MSI € Unica organizacdo baseada em pesquisa com uma extensa rede de
académicos de marketing praticamente de mentalidade das melhores escolas de negécios de todo o mundo, bem
como profissionais pensativas de mais de 70 empresas lideres. A missdo MSI é trazer o melhor da ciéncia para o
mundo complexo de marketing. Através de eventos de alta qualidade e atividades, o conteldo de ponta e
publicacdes, e oportunidades de networking produtivos, para que os membros do MSI permanecer na vanguarda
do marketing pensamento e pratica.

135 AAKER, David A.; BIEL, Alexander L., (1993) — “Brand Equity and Advertising: an overview”.
in Brand Equity and Advertising, advertising’s role in building strong brands. (eds.), Hillsdale, New York:
Lawrence Erlbaum Associates, pp. 1- 8.

3¢ TAUBER, E. M., (1988) - “Brand leverage: strategy for Growth in a Cost-Control world”.
Journal of Advertising Research, 28, (august-september), 26-30.

7 SRIVASTAVA, R.; SHOCKER, A. (1991) - Brand equity: a perspective on its meaning and
measurement. Marketing Science Institute, Cambridge, MA, Working Paper 91-124.

138 AAKER, David A. (1991) - Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name.
New York: The Free Press.

139 KELLER, Kevin Lane (1993) - “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based
Brand Equity”. Journal of Marketing, vol. 57 (march).

YO PINTO, Ivan S.; TROIANO, Jaime, (1993) - Na esquina da Madison Avenue e Wall Street. In:
Mercado Global. So Paulo.

Y1 PINHO, José Benedito (1996) - O poder das marcas. S&o Paulo: Summus.
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Teoria defendida por TAUBER, BIEL e DIMITRIADIS '** TAUBER, BIEL e
DIMITRIADIS, exaltavam o elemento do valor patrimonial da marca, tendo em conta a
diferenca entre o valor liquido do patrimonio da empresa por um lado e o valor pelo qual esta
poderia ser vendida, em funcao da detencdo de uma ou mais marcas.

A segunda medida do conceito de capital da marca € a que resulta da sua gestdo
eficiente, como consequéncia da dimensdo de valor da sua gestdo administracdo de marcas,
enfatizando a relacdo da marca com os consumidores. Trata-se neste caso, da dimensdo que
agrega valor as marcas, em funcdo da forca e natureza dos sentimentos e significados que 0s
consumidores estabelecem na sua relagdo com as marcas. Recebendo a forga do entendimento
do MSI em 1988.

Apesar de apresentarem perspetivas diferentes, estes autores reconheciam que este
valor confere & marca o direito de ser considerada como um dos elementos do “ativo” de uma
empresa, suportando as suas teorias no pressuposto, consensual, de que o capital de marca
tem enorme importéancia na gestao das empresas, independentemente da sua dimenséo, tipo de
industrias ou carateristicas do mercado devendo ser um “ativo” duradouro e lucrativo para 0s
seus detentores, devendo por isso ser aproveitado por estes nas suas diferentes manifestacdes,
tais como nos processos de licenciamento, fusdo ou aquisicdo, (KELLER) *,

Ainda em discussdo as formas de contabilizacdo do capital da marca classica e
idealista, quando (GRASSI) *** apresenta uma nova perspetiva de pensamento académico da
designada visdo realista, em oposicdo a visdo idealista, devido aos seus fundamentos
experimentais.

Esta tendéncia ja referenciada anteriormente a tendéncia idealista, teve o seu inicio
nos anos 70 onde sugeria que “As marcas ndo seriam simples agregados dos produtos, mas
entidades cognitivas complexas, criadas pelos consumidores em consequéncia da totalidade
das suas experiéncias com os produtos”, HANBY **.

Surge de novo, agora com um leque mais alargado de defensores, autores como
(HANBY, GRASSI, KAPFERER e DOYLY), numa visdo mais alargada do conceito de

Y2 DIMITRIADIS, S. (1994) - Le Management de la Marque. Paris: Les Editions d’Organization.

3 KELLER, Kevin. Lane (1998) - Strategic Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA.

144 GRASSI, W., (1999) — “The reality of brands: towards an ontology of marketing”. The American
Journal of Economies and Sociology. vol. 58, abril, pp. 313-359. O realismo continuava a aceitar que é o produto
aumentado, pela aplicacdo de nomes, simbolos e publicidade, que conduz a marca, mas acrescenta que, nao
obstante isso, ha uma dependéncia da marca em relagéo produto. Para os realistas a marca ndo é algo que existe
apenas num espaco conceptual, mas tem de existir igualmente num dominio objetivo, isto é, no dominio do
produto.

Y HANBY, Terry (1999) - “Brands— Dead or Alive?” in Journal of Marketing Research Society. Vol.
41,n°1, pp.7-18.

86



marca, em consequéncia, segundo os patrocinadores da observagdo do mundo real, aonde o
resultado é a definigdo da marca como um produto emergente, ndo reduzivel as carateristicas
anexas aos produtos como pretendiam os idealistas. Considerando que “As marcas constituem
algo mais para além do produto, embutidas de um conjunto de atributos especificos e
imateriais, desenvolvidos também pelo seu nome, imagem ou embalagem mas, ndo obstante,
serdo sempre aportadas pela tangibilidade dos produtos que identificam”.

Levando autores como (KAPFERER, 1992: 130) ¢ a afirmar “A verdadeira marca é
aquela cuja imagem esta envolvida pela caracteristica do produto”. E DOYLE **' reforca “4
marca facilita o processo de escolha do consumidor, baseado, na experiéncia de uso, nas
percecOes culturais, sociais ou de personalidade que Ihe sdo proporcionadas pela marca”.
Ou seja, a teoria da perspetiva realista advéem de uma visdo mais holistica e organica da
marca, analisando como um todo, constituido por elementos tangiveis e intangiveis,
simbdlicos e materiais.

Assim, quando DE CHERNATONY ** apresenta a teoria das marcas na dupla
dimensdo funcionalidade/representatividade, a tendéncia realista importa uma nova
linguagem ao dominio comercial, rotulando as marcas como “entidades vivas” COOPER *;
ou com “personalidade prépria” HANBY *° e com as quais podiamos estabelecer
“relacionamentos” FOURNIER ™.

Com maior abrangéncia KAPFERER 2 desenvolveu o conceito de “identidade da
marca” definido por seis modalidades: a fisica, a personalidade, a cultura, o relacionamento,
o reflexo e a auto imagem.

Esta analise metaférica ao estudo das marcas resulta em parte recorrendo a
transposicdo de carateristicas humanas para objetos inanimados, como 0s produtos e seus
simbolos visuais, atribuindo a marca carateristicas humanas para definir a sua identidade.
Ao longo dos tempos tem sido partilhada pela maioria dos estudiosos do fendmeno, abriram

caminho para a utiliza¢do da “imagem” da teoria das marcas, que a considerou muito util no

1% K APFERER, Jean-Noel (1992) - Strategic Brand Management, new approaches to creating and
evaluating brand equaty. New York: The Free Press.

Y7 DOYLE, P. (1990) - Building Successful Brands: Strategic Options. Journal of Consumer
Marketing. vol. 7, n.° 2, pp. 5-19.

8 DE CHERNATONY, L. (1993) - “Categorizing brands: evolutionary processes underpinned by
two key dimensions”, Journal of Marketing Management, vol. 9, n° 2, April, pp. 173-188.

19 COOPER, Peter (1979) - “Symbiosis: consumer psychology of branding”. ADMAP, vol. 15,
november, pp. 578-583.

“UHANBY, T., idem.

1 FOURNIER, S. M. (1998) — “Consumers and their brands: developing relationship theory in
consumer research”. Journal of Consumer Research. vol. 24, n.° 4, pp. 343-373.

152 K APFERER, Jean-Néel (1991) - Marcas - capital de empresa. Lisboa: Ed. CETOP.
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entendimento dos conceitos abstratos e emocionais que lhe estdo associados. Segundo
(AAKER, 1999: 45- 57) 2 »__as atitudes dos sinais, como as marcas, que podem ser
associados a tracos de personalidade, fornecem beneficios auto expressivos e simbdélicos aos
consumidores”, que influencia comportamentos dos consumidores.

A perspetiva metafdrica resultou, ainda, na divisdo das duas tendéncias histdricas: a
primeira, identificada como a visao classica, em que a marca se percebe como elemento sem
vida e facilmente manipulavel; e, a segunda, identificada como viséo realista, a que a entende
como uma entidade viva.

1% 5 estudo das marcas devera

Dependendo da metéfora adotada, e segundo HANBY
seguir metodologias diferentes. Para a visao classica/idealista as técnicas mais adequadas sao
as oriundas das ciéncias naturais: métodos quantitativos, com amplas amostras estatisticas; e
na visao relativista sugere as metodologias das ciéncias sociais: como o estudo de casos, ou
outras técnicas qualitativas.

Tendo em conta o aparecimento da visdo realista, ndo conduziu ao desaparecimento
da visdo classica ou idealista. Tendo em conta que as duas posi¢cdes ndo sdo inconciliaveis.
Para os defensores da visdo realista a marca tinha que existir num espaco conceptual, assim
como existir igualmente num dominio objetivo, isto é, no dominio do produto. Havendo uma
dependéncia da marca em relagdo produto, GRASSI **°.

Por outro lado, ambas as tendéncias tedricas reinem consenso comum relativamente
a marca, esta oferece valor acrescentado a organizacao proprietaria, esteja esta assente em
“estratagemas” comunicativos ou em elementos concretos do produto. Pelo que somos a
entender uma das principais funcdes da marca, para além de identificar e distinguir o produto

ou servico marcado, é de gerar valor para a empresa e para 0 consumidor.

3. Extensdes da marca - (O impacto no valor da marca)

A popularidade das extensdes de marca e de linha cresceu entre os profissionais ao

longo das ultimas décadas e, consequentemente, como objeto de pesquisa, esta tem coincidido

156

com o surgimento do conceito de valor da marca (AMBLER e STYLES ™). As duas tém

153 AAKER, Jennifer L. (1999) - “The Malleable Self: the Role of Self-Expression in Persuasion”. in:
Journal of Marketing Research. Vol. 36.

" HANBY, T., idem.

155 GRASSI, W., (1999) — “The reality of brands: towards an ontology of marketing”. The American
Journal of Economies and Sociology. vol. 58, abril.

%6 AMBLER, T.; STYLES, C. (1997) - “Brand development versus new product development:
towards a process model o f extension decisions”. Journal of Product & Brand Management. Vol. 6, n.° 1,
London Business School, pp. 13-96
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sido relacionadas: o valor da marca tem um impacto sobre o sucesso das extensdes
(RANGASWAMY ' SHOCKER e WEITZ ) e, as suas extensdes, por sua vez tém um
impacto sobre o valor de uma marca (DACIN e SMITH) **°, (KELLER e AAKER) **. Dai
que estes autores tenham considerado relevante averiguar qual o papel do valor da marca, no
processo de extensdo de marca.

Importa concetualizar o conceito de valor da marca.

AAKER ! ¢ uma vez mais um precursor nesta matéria, apresenta uma definicdo
para o valor da marca, em que esta depende do conjunto de ativos (e passivos) relacionados
com o nome e o simbolo da marca que acrescentam, ou ndo, valor ao produto ou servigo de
uma empresa e/ou aos clientes dessa, identifica também como principais fontes de valor: a
notoriedade, lealdade a marca, qualidade percebida e associacdes a marca, e também outros
como direitos legais sobre a marca.

KELLER " por sua vez, completa este conceito conferindo-lhe uma nova vertente,
no ambito em que introduz a nog¢dao de valor da marca baseado no consumidor”, onde
incorpora a resposta do consumidor a marca, face ao conhecimento desta.

Enquanto BRITO ®® elaborou um modelo em que avalia o valor da marca numa
perspetiva relacional, foram identificados trés niveis de envolvimento entre a marca e 0s seus
clientes: acao, interacao e relagéo.

Estes trés niveis sdo crescentes, no que diz respeito ao envolvimento e postula, de
certa forma, uma posicdo intermédia em que ndo cabe sd as empresas construir a sua marca,
mas também o valor desta n&o resulta apenas da resposta do cliente & marca. E defendida uma
posicdo em que o valor da marca resulta de distintas abordagens: “agir e interagir para, em
ualtima instancia, relacionar” (BRITO, 2008: 19). Aqui o valor da marca é medido pelo

relacionamento que esta tem com os seus clientes, um nivel de envolvimento alto sugere

" RANGASWAMY, Arvind; BURKE, Raymond R. and OLIVA, Terence (1993) - “Brand equity
and the extendibility of brand names". International Journal of Research in Marketing. Vol.10 n.°1, pp. 61-75.

%8 SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. (1988) - “4 Perspective on brand equity principles and issues”. In:
Defining, Measuring, and Managing Brand Equity. Marketing Science Institute, Cambridge, MA. Conference
(report n.° 88-104).

9 DACIN, P.; SMITH, D. (1994) - “The effect of brand portfolio characteristics on consumer
evaluations of brand extensions”. Journal of Marketing Research. Vol. 31, May, pp. 229-42.

10 KELLER, Kevin L.; AAKER, David A. (1992) - "The Effects of Sequential Introduction of Brand
Extensions". Journal of Marketing Research. Vol. XXIX (february). pp. 35-50.

11 AAKER, David A. (1996) - Building Strong Brands. The Free Press. New York.

162 KELLER, Kevin Lane (1993) - “Conceptualization, Measuring and Managing Customer-Based
Brand Equity”. Journal of Marketing, Vol. 57 (january), pp. 1-22.

163 BRITO, Carlos (2008) - Uma Abordagem Relacional ao Valor da Marca. Porto: FEP-UP Working
Papers N°. 297.
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lealdade comportamental, atitude de ligacdo, sentimento de comunidade e um envolvimento
ativo.

Como ja tivemos a oportunidade de referir anteriormente, o termo brand equity surge
nos EUA pelos anos 80. A literatura que emergiu sugere duas abordagens distintas para a
definicdo e medicdo do brand equity (AMBLER e STYLES) **: a avaliagéo financeira, que
se centra mais no valor da marca como um bem, ou uma abordagem baseada no consumo que
se centra no bem por si so.

Os autores apontam esta como sendo a principal fonte de confusdo em torno do
conceito: a distingéo entre os bens e a sua avaliagéo.

Em certa medida, os gestores terdo de escolher entre ter lucro ou armazenar para o
futuro. O brand equity é, essencialmente, a acumulacéo de lucros a serem realizados numa
data posterior. De acordo com (SRIVASTAVA e SHOCKER) ', “O valor da marca ¢ a
agregacao de todas as atitudes acumuladas e padrdes de comportamento nas mentes dos
consumidores, canais de distribuicdo e agentes de influéncia que irdo reforcar os lucros
futuros e rendimentos a longo prazo”.

Apesar do entusiasmo em volta dos beneficios conseguidos com a extensdo de
marca, dadas as sinergias conseguidas através destas, e, tendo presente a influéncia destas nas
abordagens anteriormente referidas na construgdo do valor da marca, comegaram a surgir
algumas preocupacdes acerca dos efeitos negativos que as extensdes de marca podem causar
nas marcas, a longo prazo. As preocupacdes giram em torno da problematica da utilizacéo
repetida do nome da marca.

- Ndo “gastara” este e no limite, extensoes de marca mal sucedidas diluirdo o valor
da marca? De facto, alguns observadores acreditam que a combinacdo entre a utilizacdo
excessiva e a diluicdo, eventualmente, resultardo num total desgaste do valor da marca, um
bem precioso para a organizacéao.

O trabalho de AMBLER e STYLES ®® visa explorar os processos de gestdo que
levam ao langamento de uma marca, e respetivas extensoes, e, definir o papel, se algum, que o

valor da marca tem no processo de decisdo. Estes concluem que trazer novos produtos ao

14 AMBLER, T. e STYLES, C. (1994), “Brand equity: towards measures that matter”. \orking
Paper 95-902 do Centre for Marketing, London Business School, London.

%5 SRIVASTAVA, R.; Shocker, A.(1991), Brand equity: a perspective on its meaning and
measurement. Working Paper 91-124, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

16 AMBLER, T.; STYLES, C. (1997) - “Brand development versus new product development:
towards a process model o f extension decisions". Journal of Product & Brand Management, Vol.6, n.° 1,
London Business School, pp. 13-96.
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mercado como extensdes, devem ser vistos mais como um processo do desenvolvimento da
marca, do que o desenvolvimento de novos produtos.

Uma corrente de pesquisa do valor da marca tem incidido sobre extensdes de marca
BARWISE ®", parte deste trabalho tem explorado o impacto do valor da marca e a sua
extensibilidade, com a conclusédo geral que a empresa pode alavancar capital existente de uma
marca em novas categorias (SHOCKER e WEITZ) ' Neste sentido concluiu-se
posteriormente que “As marcas com maior valor reconhecido tém extensdes de marca com
malis sucesso, por outro lado extensées de marca de menor valor pode diluir este e 0 seu
patriménio”, de acordo com o pensamento (RANGASWAMY, BURKE e OLIVA) **°. No é
reciproca, portanto, a relagdo entre valor de marca e extenséo de marca.

O estudo (LOKEN e JONHN) ' aflora especificamente se as extensdes mal
sucedidas poderdo diluir determinadas opinifes, que os consumidores reuniram acerca do
nome da marca. Quando os nomes de uma marca sdo estendidos para novos produtos €
comum que os consumidores transfiram para estes caracteristicas especificas e isso forma o
posicionamento base da marca no mercado. O estudo identifica as situacdes em que a
extensdo de marca terd& maior ou menor probabilidade de diluir a imagem que os
consumidores associam & marca.

Uma extenséo de marca nova introduz um conjunto de opinides que pode, ou néo, ser
consistente com a imagem projetada da marca.

Deste modo: - Como é que a opinido dos consumidores é afetada pela nova
informacéo veiculada da extensdo da marca, caso esta seja inconsistente com a imagem da
marca? O estudo (LOKEN e JOHN) *"* apresenta dois modelos o “bookkeeping model”, ¢ o
“typicality-based model”. De acordo com o primeiro modelo, as alteracdes séo processadas de
uma forma incremental, de acordo com a informacdo recebida, assim qualquer informacéo
inconsistente acerca da extensdo da marca resulta numa modificacdo menor ou atualizacdo da
imagem da familia da marca correspondente. O segundo modelo baseia-se na nocéo de
tipicidade, e defende que o impacto dado a informacdo inconsistente acerca de uma marca

17 BARWISE, P. (1993) - “Brand equity: snark or boojum?”. International Journal of Research in
Marketing. Vol.10 n.° 1, pp. 93-104.

18 SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. (1988) - “4 Perspective on brand equity principles and issues”.In:
Defining, Measuring, and Managing Brand Equity. Marketing Science Institute, Cambridge, MA. Conference
(report n.° 88-104).

%9 RANGASWAMY Arvind; BURKE, Raymond and OLIVA, Terence (1993) - “Brand equity and
the extendibility of brand names". International Journal of Research in Marketing, VVol. 10 n.° 1, pp. 61-75.

0 |LOKEN, B.; JOHN, D. (1993) - “Diluting Brand Beliefs: When Do Brand Extensions Have a
Negative Impact?” In: Journal of Marketing. Vol. 57, july, pp.71- 84.

' LOKEN, B.; JOHN, D., Ibidem.
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depende da maior ou menor tipicidade dos membros da categoria, ou seja, quantos mais
consumidores entendam a extensdo de marca inconsistente com os atributos da marca, essa
extensdo sera entendida como menos tipica e a generalizacdo da extensdo desses atributos sera
menos provavel de ocorrer, e por conseguinte afetar menos a marca corporativa.

Por contraponto esta teoria acredita que qudo maior for a tipicidade, maior serd o
Impacto de informagéo inconsistente.

(LOKEN e JOHN) " sugerem ainda sugestdes para a gestio, uma vez que é
necessario ter em consideracdo varios fatores quando é lancada uma extensdo de marca, de
forma a limitar os danos que esta possa causar. Os dados corroboram a teoria que as marcas
podem sofrer, aos olhos do consumidor, com certos tipos de extensdo de marca cujos atributos
estdo desencontrados com o que 0s consumidores esperam da marca.

Numa outra perspetiva, o estudo fala também da gestdo do dano, ou seja ap6s um
lancamento mal sucedido, é importante medir a dimensdo do dano em termos da crenga nos
atributos da marca e identificar estratégias de afastamento da marca corporativa da sua
extensdo. Uma destas podera ser evidenciar a atipicidade da extensdo da marca face a marca
corporativa, evidenciando eventualmente um packaging diferente, uma outra estratégia podera
passar por enfatizar os atributos da marca corporativa.

O estudo levado a cabo (SERRAO e BOTELHO) ' no Brasil, no ambito do
consumidor e como este avalia o impacto no valor da marca, na existéncia de varias
extensdes. Para o efeito as autoras concluiram que a diluicdo das associa¢fes da marca, na
mente do consumidor, assim como o interesse do cliente na categoria de produto corporativo
pode ser afetado negativamente ap6s a extensdo, mostrando que o efeito da diluicdo se
espalha, ndo s para a marca corporativa, mas também para as extensoes.

Em termos de conclusdo, a marca aparece assim como um dos recursos fundamentais
da organizacdo. Deste modo, uma area que esta a ganhar crescente importancia, na area do
marketing, visa estudar as varias opgdes para potenciar este ativo, sem, no entanto, diluir o
seu valor. Surge assim a arquitetura da marca, que € uma ferramenta crucial tanto para a
prépria marca, seus titulares, como para o mercado. Estratégias como extensdes de marca,
submarcas e marcas endossadas estdo ao dispor dos gestores, a estes compete avaliar se a
marca corporativa contribui para a oferta, se estas associa¢des vao beneficiar a oferta de valor

e se trazem credibilidade, visibilidade e eficiéncia na comunicacdo, para a organizagéo.

2 LOKEN, B.; JOHN, D., Ibidem.
13 SERRAO, Priscila Norcia; BOTELHO, Delane (2008) - “Effect of Brand Extension on Brand
Image: A Study in the Brazilian context”. Latin American Advances in Consumer Research, vol. 2, pp. 22-27.
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4. As fontes de valor da marca e suas associagdes

A questdo do calculo do valor da marca, sempre esteve envolto em alguma
confuséo.

Ao longo dos tempos foram propostas varias definigdes, umas meramente
qualitativas, outras meramente financeiras, outras na definicdo de valor apenas para a
organizacao, outras na definicdo do consumidor, o que resultou numa certa ambiguidade.

Com inumeras propostas a avaliacdo do valor de capital da marca apresentadas por
diferentes autores teve do ponto de vista da gestdo da marca um impacto positivo, convenceu
as organizacGes a focalizarem nas estratégias de marca e analisarem o0s modelos mais
adequados de avaliacdo dos seus ativos.

No entanto, mesmo apresentando propostas distintas de calculo do valor da marca, a
maioria dos autores concordam que a determinacdo desse valor é importante para a
construcdo do capital de marca da organizacao.

Neste contexto, pretendemos de uma forma sintetizada apresentar algumas visdes de
académicos de referéncia neste dominio, de modo a suscitar o interesse para leituras mais
aprofundadas.

Assim, entendemos optar pela descricdo da concecdo de capital de marca
apresentada por AAKER, a nosso ver, assenta essencialmente na razdo, de se tratar de uma
das primeiras abordagens do estudo das marcas, servindo como base de inspiragdo para outros
estudos sobre o capital de marca.

O capital de marca corresponde ao conjunto dos ativos (e disponibilidades) ligados
ao nome e simbolos da marca, que acrescentam (ou retiram) valor, fornecido por um produto
OU Servico a uma empresa ou aos seus clientes. Sendo as maiores categorias de ativos: a
notoriedade da marca; a fidelidade a marca; a qualidade percebida e as associacdes de marca
AAKER '™,

- A notoriedade da marca designa a forca da presenca da marca na mente do
consumidor. Ou seja, a capacidade que o consumidor tem em identificar a marca, sob
diferentes condig¢bes, como sendo pertencente a uma dada categoria de produto ou servigo
(AAKER, 1991: 61) . Essa mesma identificacdo pelo consumidor é designada como a

forma de reconhecimento ou de evocagéo.

1% AAKER, David A. (1991) - Managing Brand Equity — Capitalizing on the value of a brand name.
New York: The Free Press; (1996) - Building Strong Brands. The Free Press, New York.

> AAKER, David A. (1991) - Managing Brand Equity — Capitalizing on the value of a brand name.
New York: The Free Press.
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Por sua vez esse reconhecimento da marca ou notoriedade assistida (brand
recognition) reporta-se a capacidade do consumidor mencionar, de entre um conjunto de
marcas diferenciadas, as marcas que ja viu ou de que ja ouviu falar (AAKER, 1991: 62) 1’®,
Se a ligacdo da marca a categoria de produto for fraca, consideraremos que o nivel de
notoriedade que é assegurado pelo reconhecimento da marca pelo consumidor é baixo.

- A evocacdo da marca, também designada notoriedade esponténea (brand recall),
verifica-se quando a marca é referida perante a indicacdo da categoria de produto, das
necessidades satisfeitas pelo produto, ou da situacdo de uso.

- A fidelidade a marca mede-se através da ligacdo de uma marca aos consumidores,
corresponde ao grau em que os clientes estdo predispostos a permanecer com determinada
marca, resistindo a ofertas da concorréncia. Ainda que o objetivo das empresas sejam o de
desenvolver clientes fiéis as suas marcas, a fidelidade nunca é tdo forte ao ponto dos clientes
resistirem ao apelo de um marca concorrente que ofereca produtos ou servigos idéntico de
valor menor. A fidelidade, num contexto empresarial corresponde a vontade do cliente de
continuar prestigiando os produtos ou servicos da marca por um periodo prolongado de
tempo, comprando sistematicamente os produtos ou servicos correspondentes aquela marca,
de forma preferencialmente, exclusiva e recomendando a marca ou servigos a terceiros.

- A qualidade percebida € designada pela percecdo que o consumidor tem sobre a
qualidade global ou superioridade da marca/produto ou servico em relacdo a outras da
concorréncia. (AAKER, 1991: 85) *'" entende a qualidade percebida como resultado da
percegdo dos consumidores, 0 que esta expresso no seu conceito: “ A qualidade percebida
pode ser definida como a percecdo do consumidor da qualidade total ou superior de um
produto ou servigco com respeito aos seus propasitos e em relacdo as alternativas existentes”.

Assim, a qualidade percebida é a nocdo que dificilmente pode ser determinada
objetivamente, porque nela esta incluida a avaliacdo dos consumidores do que é importante e
relevante. Mesmo que ndo tenha experimentado o Ultimo produto de uma determinada marca,
0 consumidor espera que 0 novo produto tenha o nivel de qualidade que sempre a carateriza,
essa é a expectativa de nova percecao.

A percecdo de uma marca € um sentimento intangivel, imensuravel - quem determina
é o consumidor. E, como sabemos, os consumidores diferem profundamente em seus gostos,

desejos e necessidades, 0 que torna relativo o conceito de qualidade percebida, pois ele sera

176 AAKER, D. A., idem.
T AAKER, D. A., idem.
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definido pelo consumidor em consonancia com o proposito que o produto assumir e em
relacdo a um conjunto de alternativas disponiveis.

- No que respeita as associacfes que os consumidores fazem a partir do estimulo a
marca. AAKER '8 defende que qualquer ideia ou experiéncia dos sentidos despoleta
automaticamente na mente ligacGes a outras ideias e sensagdes e que, apesar de estas ligacoes
nem sempre ser conscientes, elas podem ser suficientemente poderosas para influenciar o
nosso comportamento. A publicidade funciona através da criacdo do tipo certo de associagdes
para a marca. Este processo ndo tem que ser consciente ou verbal.

Por recentes descobertas no estudo do cérebro, DAMASIO ' no seu livro “O erro
de Descartes”, escreve sobre ligagdes neurologicas denominadas “engramas” e ligagdes entre
pensamentos e sentimentos a que ele chama “marcadores somaticos”, baseado assim todo o
nosso processo de tomada de decisdo ndo na razdo, mas nas nossas emocdes e memorias
inconscientes. Perante estas investigac0es recentes e aproveitadas pelo marketing e
publicidade das empresas, reconhecemos que uma tal aprendizagem implicita estd longe de
ser fragil e pode ser extremamente poderosa para influenciar o consumidor pela determinada
marca.

Contudo facilmente se conclui que através da criacdo de associacOes 0s
consumidores criam comportamentos associados a determinada marca. Constituindo bases de
compromisso com a definicdo do valor das marcas, pelo facto de terem um papel ativo na
tomada de decisGes de compra e na constancia da lealdade a marca.

Neste contexto (AAKER, 1991: 109) ¥ define, “A imagem de marca é um conjunto

de associac¢des, normalmente organizadas de forma significativa”. O mesmo autor, anos mais

178 AAKER, David A. (1996) - Building Strong Brands. The Free Press, New York.

1% DAMASIO, Anténio (2011) - “O Erro de Descartes «. Edi¢do Revista e atualizada, Lisboa: Ed.
Circulo dos Leitores - “O Erro de Descartes “conduz o leitor a uma viagem de descoberta desde a histéria de
Phineas Gage, o famoso caso oitocentista de alteracdo comportamental apds lesdo cerebral, até a recriacao
moderna do cérebro de Gage; e das dividas de um neurologista sobre uma hipédtese testavel relacionada com as
emogdes e 0 seu papel fundamental no comportamento racional humano. Com base nas suas experiéncias em
doentes neuroldgicos afetados por lesbes cerebrais, Anténio Daméasio demonstra como a auséncia de emogdes
pode prejudicar a racionalidade. Ao explicar como a emoc¢do contribui para a razdo e para 0 comportamento
social adaptativo. Damésio oferece-nos também uma nova perspetiva do que as emogBes e 0s sentimentos
realmente sdo: uma percecédo direta dos nossos proprios estados fisicos, um elo entre o corpo e as suas regulagdes
gue visam a sobrevivéncia, por um lado, e a consciéncia, por outro. Tdo profundo no seu humanismo como no
aspeto cientifico, “O Erro de Descartes” leva-nos a concluir que os organismos humanos estdo dotados, desde
gue nascem, de uma apaixonada inclinacdo para fazerem escolhas que a mente social utiliza para criar
comportamentos racionais. Escrito com clareza e elegéncia, este livro provocou animadas discussées e mudou
para sempre a visdo que temos da relagcdo entre mente e corpo.

180 AAKER, David A. (1991) - Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name.
New York: The Free Press.
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tarde (KELLER, 1993: 2) '# acrescenta que “O conjunto de associaces vinculadas & marca
que os consumidores conservam na memoria”.

A imagem de marca, enquanto resultado comunicativo global, ndo é de modo algum,
como de algo se implante na memaria dos recetores/publicos.

E a atual vis&o construtivista da comunicagao corrobora exatamente estas conclusoes,
defendendo que os recetores/publicos ndo sdo mentes vazias, mas tém uma histdria, grupos de
referéncia com conhecimentos de vida, valores, preconceitos, etc., que levam a condicionar as
suas interpretacdes das mensagens.

Tendo em conta que a exposicdo dos consumidores as mensagens das marcas é
seletiva, como a sua percecdo e memorizagdo, leva-nos a compreender que, entre o envio da
mensagem ao publico e a imagem que é criada no puablico/recetor, ha todo um processo
interno de concecdo (de comprar ou ndo comprar, de mudanca de atitude, de alteracdo de
opinido, etc.), ndo controlavel pelo detentor da marca e, da qual dependera a decisédo final do
cliente.

Na verdade, essas associacBes constituintes da imagem representam percecdes que
podem ndo refletir uma realidade objetiva, mas que tém influéncia no momento da compra e,
consequentemente nas vendas da organizagdo. AsSim, a nosso ver, a “imagem” como
resultado das acGes de comunicacdo na mente do publico-alvo deve ser considerada na

medicdo do valor da marca.
4.1. A ldentidade, a Imagem e a Comunicacao

Vivemos momentos, nos quais, o paradigma de comunicacdo tradicional,
desenvolvido ao longo de anos, esta a dar lugar a outro, mais complexo, indicado a desafiar as
convencoes estabelecidas.

O avanco da tecnologia, a globalizacdo da economia e, consequentemente, a
sociedade, tém provocado mudancas no comportamento dos individuos que, por sua vez,
passam a perceber, a sentir, e a se relacionar de formas diferentes e, a0 mesmo tempo
“padronizadas”. Tudo nos parece que estd em constante construgdo e renegociacdo, tudo
parece caoticamente heterogéneo, repleto de padrBes e, a0 mesmo tempo, de comportamentos
inusitados.

Neste universo empresarial, em que 0s negocios sdo determinados pelas novas

tecnologias de comunicacéo e informagdo, bem como, pela valorizagédo de variaveis culturais,

81 KELLER, Kevin Lane (1993) - “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer - Based
Brand Equity”. Journal of Marketing, vol. 57 (march).
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cada vez mais complexas, em que, na maioria dos casos, deixou-se de considerar a qualidade
de produtos e servicos como base do sucesso do negdcio, para se evidenciar a capacidade de
gerir a imagem publica das organizacoes.

Para todas estas mudangas, muito contribuiu a conjugacao e a harmonia destes trés
elementos, a identidade, a imagem e a comunicagao das organizag0es empresariais.

Entender, portanto, o processo de formacdo da identidade e a fluidez da imagem
organizacional, sdo fatores imprescindiveis para o desenvolvimento de um processo de
comunicacao.

Cada organizacdo é Unica, e a sua identidade corporativa deve emergir das suas
proprias raizes, numa tentativa de conseguir criar uma identidade diferenciadora, conhecida e
reconhecida pelos atores sociais, inclusive pela propria organizacdo, uma vez que esta se tem
destacar como diferencial competitivo.

Nesse sentido, considera-se a necessidade de identificacdo e diferenciacdo das
organizagOes atuais por meio da implementagédo da gestdo da identidade corporativa. Afinal,
a meta da gestdo da identidade corporativa é estabelecer, através dos instrumentos de
comunicacdo da organizacdo, uma unidade discursiva a partir da projecdo adequada de sua
identidade, além de tornar possivel a insercdo de valor e qualidade a marca, ao produto e ao
produtor.

N&o importa para o caso, se a identidade referida, € melhor ou pior, nem tdo pouco se
a identidade é verdadeira, importa, ¢ que o publico “absorva” a sintaxe da tal identidade
pretendida da organizacdo, a partir das informacdes veiculadas por esta, bem como todas as
associacOes que esta pretenda exortar, no que estabelece entre ela e qualquer outra coisa - seja
um objeto, uma acdo, uma ideia, uma fantasia, uma sensacdao ou um sonho, tendo em conta,
gue essa gestdo promocional tera no futura, como contrapartida, a consequéncia do modo
como a organizacao se apresentou perante o publico, e como esta a aceitou.

Neste contexto, a personalidade da organizacdo podera ser considerada como um
“estilo”; a esse “estilo”, em sentido amplo, poder-se-a chamar, com propriedade - a imagem
da empresa, cujo alicerce esta na percecdo que essa imagem € diferente de qualquer outra.

Assim sendo, podemos considerar que a identidade organizacional se constroi
internamente, projetando a imagem da organizacao que pretende dar a conhecer no mercado,
dos seus produtos ou servigos. Por sua vez, a imagem configura-se em base da identidade, que
determina a maneira como 0 publico/consumidor V&, pensa, analisa, a marca dessa

organizacao.
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Desta forma, as organizagdes fazem uso de trés canais de formacgdo de imagem, cujo
objetivo, € estabelecer a insercdo da empresa na sociedade, favorecendo o acréscimo das
vendas e da obtencdo de beneficios, através: do produto — que orienta 0 aumento da
capacidade comunicativa deste (produto) na sua relagdo com o distribuidor e o cliente; da
identidade corporativa — dirigida & formacdo da imagem publica e valorizacdo de uma
instituicdo e da opinido genérica sobre a mesma; e da marca — que potencializa a presenca da
organizacao e de seus produtos no mercado.

Esta relacdo identidade/imagem mesmo diferindo entre si, em forma e conteldo,
porém, sdo imbuidas atraves de um vinculo comum, a comunicacao.

O campo da comunicacdo desempenha o papel preponderante junto ao grupo
decisorio: perceber e informar os acontecimentos da organizacdo e promover um pacto de
cooperacdo para direcionar e dar sentido ao que acontece.

Considerando que a imagem é consequéncia da comunicacdo, dessa forma, a
comunicagdo ganha notoriedade pela sua funcdo de se dar a conhecer, direcionando esses
fluxos de informacdo para o objetivo primordial da organizacao, dando um sentido estratégico
a préatica comunicacional. Segundo (AAKER e JOACHIMSTHALER, 2000: 111) ‘¥ “Para
que a marca seja comunicada da melhor maneira, é conveniente que a identidade da marca
seja forte, memoravel, focalizada e motivadora”.

Contudo, a comunicacdo pode produzir efeitos de imagem de marca adversos,
através de uma comunicacao ideal ou e uma comunicacéao distorcida.

Entendemos por - comunicacao ideal, quando estamos perante uma organizagéo que
ao transmitir para o exterior, a identidade da sua marca corporativa ou de produto
correspondente a sua verdadeira identidade interna, faculta o conhecimento da totalidade dos
elementos capazes de comunicar os atributos e valores da instituicdo ao publico, de uma
forma adequada, que se estende, desde a comunicacdo com o proprio produto até a marca,
criando uma imagem credivel perante o publico, elemento decisivo para a escolha do produto,
que por vezes, ultrapassa a qualidade do mesmo.

Por sua vez, a comunicacdo distorcida, produz um lapso entre a sua identidade e
imagem de marca, corporativa ou de produto. Assim, quando uma imagem de marca se
apresenta forte e solida, mas pouco definida, ficando aquém das expetativas do publico
consumidor, podemos estar perante um ato de publicidade que engrandece uma identidade

fraca, disfarcando a verdadeira identidade desta, no intuito exclusivo de defraudar o

82 AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich (2000) - Como construir marcas lideres.
Traducdo Bazan Tecnologia e Linguistica, Sdo Paulo: Ed. Futura.
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consumidor. Este tipo de comunicagdo sem credibilidade, faz com que o publico se desmarca
deste tipo de imagem da marca, levando esta a um desgaste, ao ponto de a por em risco a sua
continuidade no mercado.

Do mesmo modo, se a marca tem uma identidade bem definida, mas a organizacao
ndo a sabe comunicar, transmitindo ao publico uma identidade fraca, significa que o problema
esta na comunicacao. Ou seja, a falta de criatividade da organizagéo para impor uma imagem
de marca forte ao publico, através de uma comunicacao ideal, resulta numa imagem de marca
enfraquecida, podendo-a “conduzir” a sua decadéncia ou mesmo ao seu desaparecimento no
mercado.

Assim, perante os factos expostos, concluimos que, quando a marca é gerada e
comunicada no intuito de informar o publico corretamente da sua identidade corporativa e
indo ao encontro das necessidades dos consumidores, gera retorno econémico para a
organizacao e ajuda a superar, minimizar e, as vezes, a prevenir a crise na imagem. Pelo que
gerir a identidade e a imagem de marca no mercado é também a forma de gerir o seu valor.
Tendo em conta que para além da comunicacdo, todos os atributos associados as marcas
servem para melhor se apurar o valor que estas se fixam no mercado, caso venham a ser
negociadas.

Contudo, para que tudo isto possa surgir é necessario divulgar os produtos ou
servicos marcados. Assim sendo, € certo que, se centramos a nossa atencdo na funcéo
distintiva que a marca desempenha no mercado, esta, na sua funcdo econémica, extravasou
axiomaticamente os limites de uma funcdo identificadora e diferenciadora de produtos ou
servicos, podendo servir para novas e cruciais tarefas, tais como publicitaria ou sugestiva '*.

E através do marketing que reveste a marca, que O empresario entra no jogo
concorrencial, instalando-se no mercado de forma a incrementar e perpetuar a sua atividade; é
na exploracdo da marca que se alicerca a sua atuacdo, ndo apenas do que concerne a
apresentacdo dos seus produtos ou servigos, bem como na promog¢do destes, em si mesmo
considerados, como pelo recurso a todas as novas técnicas publicitarias proficuas a conquista

e expansdo de uma “quota de mercado” *#,

18 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos (1978) - “Las funciones de la marca*. ADI, n.% 5 pp.54 e ss.;
para esta corrente a marca ¢ um mecanismo apto para condensar a “fama” ou boa reputa¢do que os produtos ou
servigos granjearam junto dos consumidores, uma vez que é através da marca que o publico reconhece os
produtos (ou servigos) que merecem a sua preferéncia, facilitando a sua decisdo aquisitiva. Nao é facil definir o
que é o goodwill ou aquilatar de como se forjou, uma vez que pode dimanar de uma heterogeneidade de
motivacdes, tais como a qualidade dos produtos, a publicidade, o efeito psicolégico dos produtos ou servigos,
etc.

184 Reflexdo similar, ASCARELLI, Tullio (1970) - “Teoria de la concurrencia y de los bienes
inmateriales”. Trad: E. Verdera y L. Suaréz-Llanos, Barcelona: Bosch, pp.399 e ss; e GONZALEZ, Rivero
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Os atos de publicidade realizam ainda a func@o de “informar”, para identificar o
consumidor sobre os novos produtos ou servicos disponibilizados no mercado por um dado
empresario, realcando as suas qualidades no confronto com os disponibilizados por outros
empreendedores %°,

O que vai sendo escrito é especialmente valido numa época em que se digladiam no
mercado uma multiplicidade de empresarios, que oferecem com simétricos custos, com
igualitarios niveis qualitativos, um amplo conjunto de produtos e servicos suscetiveis de
proporcionar idéntica satisfacdo das necessidades individuais; perante este paradigma as
empresas foram coagidas a descobrir novos meios de diferenciar os seus produtos ou servicos
dos disponibilizados pela concorréncia com o intuito de captarem a atencdo e a estima do
publico: a marca de empresa insere-se neste novo contexto macroeconémico.

Por vezes, 0 magnetismo da marca baseia-se na exceléncia dos produtos ou servicos
que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua especial
potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atrativa encontra
sustentacdo na associacdo da marca a pessoas, personagens, simbolos famosos ou outras
marcas de excecional reputacdo, pretendendo canalizar-se para os produtos ou servicos nos
quais a marca € aposta, o prestigio social daqueles.

Finalmente, urge salientar a proeminéncia do fendmeno da publicidade na expansdo
do contetdo da marca. - Podemos atualmente considerar a publicidade como um mero
aniincio aos produtos ou servicos de dado empresério, enaltecendo as suas carateristicas? 2
Por tudo o que referimos anteriormente, levantam-se algumas duvidas! Tendencialmente a
publicidade perdeu a sua original “pureza” informativa, para se tornar num veiculo de
sugestdo, criando no imaginario coletivo uma heterogeneidade de sensacdes e imagens.

A pergunta, de onde emerge esta vis attractiva da marca, ou seja, de como uma
marca adquire esta capacidade de em si mesma atrair a clientela, tradicionalmente dava-se
uma resposta linear e incontestada: pela qualidade dos seus produtos, pela sua suscetibilidade
intrinseca de colmatar com eficicia as necessidades dos consumidores, capitalizava uma
auréola de confianca conseguindo incutir nos consumidores uma imagem de credibilidade e

satisfacéo.

(2000) - “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromaticas y olfativas”. RDM, n.® 238,
Madrid, p.1645.

SASCARELLI, T. - idem, pp.304 e ss..

18 CORREIA, Antonio A. Ferrer (1994) - Licdes de Direito Comercial. ed. Reprint, Lisboa: Ed. Lex,
cit. p. 180, visdo tragada pelo autor ao que “...a marca desempenha, no jogo da concorréncia uma fungdo muito
importante [...] pode o empresario acreditar perante a clientela os seus melhores produtos [...] e facilitar a sua
procura no mercado. Vai contribuir, por outras palavras, para que aumente o consumo dessas mercadorias
concorrer, portanto, para o maior lucro da empresa”.
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No sentido denunciado, a marca teria a suscetibilidade de garantir a qualidade dos
produtos, porque funcionava como penhor da estabilidade qualitativa dos produtos, exercendo
ainda a prerrogativa de permitir condensar na marca a mais-valia da empresa.

Atualmente, - Serd que se pode sustentar tal afirmacdo? As nossas duvidas
subsistem! Cada vez mais o marketing publicitario tende a criar uma imagem subjetiva dos
produtos ou servicos que se projeta na mente dos consumidores **”. A escolha do consumidor
torna-se cada vez menos alicer¢cada em conceitos objetivos (tais como o preco, a qualidade, o
nivel de satisfacdo) mas por um conjunto intangivel de motivacdes decorrentes do labor
publicitério, sendo o ato aquisitivo motivado por decisdes de diminuta racionabilidade. Cada
vez mais, ndo compramos um produto ou servi¢o de marca, compramos a marca que estd num

produto ou servico.

4.2. Regulamentacéo dos media publicitarios

Enquanto os empresarios europeus andaram durante décadas a falar de publicidade
encapotada, na Ameérica, discutiam-se estratégias sofisticadas de comunicacdo baseadas na
integracdo de marcas, LEHU ®® “Explora a longa histéria de colocacdo dos produtos e,
discute o seu potencial no futuro”.

Os empresarios concluiram através de inimeros estudos, que os meios audiovisuais
evidenciavam gue os espetadores se apercebiam da existéncia de marcas e produtos colocados
em filmes e programas de televisdo, independentemente dos resultados ao nivel da recordacao
e memorizagao.

Contudo, é nos anos 90 com as publicacdes de (AAKER e KELLER) **° e se atribui

a marca maior visibilidade académica e reconhecimento cientifico, indo ao encontro de

87 GONZALEZ, R., idem, cit. pp. 1652/1653, ...é axiomatico que na atualidade as marcas sdo
dotadas de atributos emocionais, conceptualizando estilos de vida; as novas marcas dirigem-se tanto ao
coragdo como ao cérebro e exercem uma influéncia fisica e psiquica nos consumidores que os impele no
mercado .

188 | EHU, Jean-Marc (2007) - Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the
Entertainment Business. Front Cover, Kogan Page Publishers, "A colocacdo de produtos evoluiu de uma tatica
de marketing romance para uma estratégia-chave de marketing em uma escala global." PATRICK QUINN, PQ
Media Branded Entertainment explica como colocagdo de produtos, um fenémeno de longa data em filmes,
ultrapassou esta e agora esta a abracar todos os media. Citando exemplos do cinema, o video da musica, para
jogos de computador, o autor explica a: historia e desenvolvimento da colocacdo de produto; vantagens desta
forma de publicidade da marca; métodos empregues por diferentes marcas mais importante, Branded
Entertainment discute as possibilidades futuras para a utilizagdo deste tipo de promocdo para recriar uma
conexdo emocional com os clientes e explorar as oportunidades oferecidas pelos avangos na tecnologia para
espalhar a mensagem através dos canais multimédia. "Lehu explora a longa histéria de colocagéo de produtos, e
discute o seu potencial no futuro".

189 AAKER, David (1991) - Managing Brand Equity — Capitalizing on the value of a brand name.
New York: The Free Press; and, Building Strong Brands, New York: The Free Press, 1996; e KELLER, Kevin
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medidas adequadas do valor quantificavel da gestdo das marcas. Assegurando-se assim
solucdes mais eficientes de funcionamento desse ativo, que “aparentemente” para a maioria
das empresas nao era quantificavel. Ao ponto da maioria dos empresarios se apressaram em
justificar o quantificavel do valor das suas marcas, com medidas pouco corretas, procurando-
se apoiar no mitismo que residia nos valores quantificaveis das campanhas publicitarias nos
media (radio, cinema e televisdo) enquanto “veiculo” privilegiado ¢ de maior abrangéncia
promocional.

Face a consolidacdo destas novas tendéncias socioeconomicas e perante a afirmacéo
de movimentos de defesa do consumo, torna-se necessario que as empresas repensem a forma
de gestdo das suas marcas. Surgindo Vérias criticas & comunicacdo de marketing, pelo modo e
forma ilusdria com que publicitam as marcas e os produtos, dominando as massas sociais.

Na Europa, ja no final da década de 80, o Conselho da Unido Europeia tinha
aprovado a 3 de outubro a Diretiva 89/552/CEE do Conselho, sobre regulamentacdo que
visava especificamente a radiodifusdo televisiva, para ndo prejudicar os atos comunitarios de
harmonizacéo, de entdo em vigor, ou futuros, tendo nomeadamente por objeto fazer respeitar
os imperativos relativos a defesa dos consumidores, a lealdade das transacbes comerciais € a
concorréncia. Assumindo imperativamente a proibicdo de publicidade através destes meios
audiovisuais, de produtos nocivos aos consumidores, tais como tabaco, bebidas alcodlicas,
entre outras, como normas de defesa, de protecdo do desenvolvimento fisico, mental e moral
dos menores, nos programas e na publicidade televisiva.

Contudo, esta regulamentacdo veio-se a entender como insuficiente, fazendo com
que os varios Estados da UE, de novo, desenvolvessem nova legislacdo em prol e defesa dos
consumidores %,

Neste enquadramento a Diretiva 89/552/CEE sofre alteracbes de modo substancial,
procedendo-se a sua codificacdo por razGes de clareza e racionalidade que lhe foram
introduzidas pelas Diretivas 97/36/CE e 2007/65/CE (Diretiva "Televisdo Sem Fronteiras"),
revogada pela Diretiva 2010/13/UE de 10 de marco de 2010 (Diretiva "Servicos de
Comunicacdo Social Audiovisual™), publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia em
06/10/2010, respeitante & coordenacdo de certas disposicdes legislativas regulamentares e
administrativas dos Estados-membros, relativos ao exercicio de atividades publicitarias de

radiodifusdo televisiva. Que para além da publicidade televisiva e da televenda, introduziu

Lane (1993) - “Conceptualizing, measuring, and managing customer - based brand equity”. Journal of
Marketing, vol. 57 (march).

1% DUNCAN, Tom; MORIARTY, Sandra Ernest (1998) - A communication-based marketing model
for managing relationships. Journal of Marketing, vol. 62, n.° 2, april.
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uma definicdo mais alargada de comunicagdo comercial audiovisual; maior quantidade de
publicidade televisiva diéria, abolindo assim o limite diério.

Contudo, ndo esclareceu na totalidade o funcionamento concreto das marcas neste
meio publicitario, continuando a ser um assunto polémico. Em concreto, 0 que se rege a
posicdo de produtos ou servicos, € referido que esta forma de comunicacdo comercial
audiovisual, que consiste na inclusdo ou referéncia a um produto ou servico, ou a respetiva
marca comercial num programa a troco de pagamento, € proibida, sendo no entanto previstas
excecdes a este principio, para determinados tipos de programas (filmes, séries, programas
desportivos e programas de entretenimento ligeiro), ressalvadas determinadas condic¢des. No
entanto, esta excecdo, ndo se aplicava aos programas infantis, nos quais sera proibida a
colocaco de publicidade dos produtos ou servigos **.

No que respeita a Portugal, foram de modo geral salvaguardados os direitos
Constitucionais, segundo as normas da nossa CRP %, preceituado no n.° 2 do artigo 60., cito:
“A publicidade € disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta,
indireta ou dolosa”. Este preceito tem como finalidade a prote¢do dos consumidores e o
respeito dos publicitarios pela lei, pelos valores e principios institucionais, fundamentais para
toda a sociedade.

No ambito da publicidade do meio de comunicagdo audiovisual, foi assinado o
Acordo de Autorregulacdo em Matéria de Colocacdo de Produto, Ajudas a Producdo e

Prémios %

a 6 de fevereiro de 2009, pela Confederacdo Portuguesa dos Meios de
Comunicacao Social (CPMCS), os representantes dos Canais Televisivos, e o Instituto Civil

de Autodisciplina de Publicidade (ICAP) ***. Dotando o ICAP de um Cédigo de Conduta

9L A este proposito, 0 Cédigo de Conduta do ICAP, Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicagio
Comercial, refere que a comunicacdo comercial ndo deve explorar a inexperiéncia ou credulidade das criancas e
jovens, em particular ndo devendo contribuir para dificultar a distingdo entre realidade e fantasia nas criancas de
forma que lhe seja prejudicial, bem como ser apresentada de forma que possa ser por estas claramente
reconhecivel.

192 CRP — Constituigdo da Republica Portuguesa.

1% A DIRETIVA 2010/13/EU refere nos seus considerandos, (44), que a autorregulacdo pode
contribuir de forma importante para garantir um elevado nivel de prote¢do dos consumidores e constitui um tipo
de iniciativa voluntéria que oferece aos operadores econémicos, aos parceiros sociais, as organiza¢fes nado-
governamentais e as associacdes a possibilidade de adotarem orientagdes comuns entre si e para si. Os Estados-
membros deverdo reconhecer o papel que pode desempenhar uma autorregulamentacdo eficaz como
complemento dos mecanismos legislativos, judiciais e/ou administrativos existentes, bem como, o seu contributo
para atingir os objetivos da presente Diretiva.

1% 0 cODIGO DE CONDUTA DO ICAP, que é inspirado no Cédigo das Praticas Leais em Matéria
da Publicidade da autoria da CCl - Camara de Comércio Internacional, adotado em 1991, ano da criagdo do
Instituto, foi entretanto revisto e atualizado seis vezes de forma a manter-se atualizado em relacdo aos padrdes de
referéncia do mercado, janeiro e dezembro de 1993, dezembro de 1997, marco de 1999, julho de 2000 e maio de
2003. Em 2006, a CCI elaborou o Cdédigo Consolidado de Praticas de Publicidade e outras formas de
Comunicacdo Comercial, que veio a servir de Disponivel: de inspiracdo do renovado Cédigo de Conduta do
ICAP, ora denominado Cédigo de Conduta em Matéria de Publicidade e outras formas de Comunicagdo
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proprio que promove linhas de orientagdo em matéria de ética da atividade e licitude na
comunicacdo publicitaria. Para isso, o ICAP constitui uma referéncia para todas as empresas
do ramo no que respeita a um padrdo de conduta responsavel, honesto e transparente, em
meios de comunicacdo audiovisual.

Em nenhuma circunstancia é permitido, ainda assim, a inclusdo de imagens sem
qualquer ligacdo aparente ou ldgica com a narrativa ou espago ceénico, o que resulta da
natureza da colocacdo de produto que ndo pode integrar ou incluir referéncias a produtos ou
servigos das marcas que nao sejam justificadas por razdes editoriais. Este Acordo diz respeito
a regras e sangdes que voluntariamente os canais de televisdo passaram a adotar, e € fruto de
um longo trabalho que teve inicio em 2008, tornando Portugal no primeiro pais europeu a
estabelecer normas adequadas de utilizagdo desta pratica .

No nosso entender esta regulamentacdo trouxe um valor acrescentado para a defesa
do consumidor, privilegiando valores informativos da qualidade dos produtos ou servigos,

associada a credibilizacdo e reconhecimento das marcas no atual estadio da economia.

Comercial, em vigor desde marco de 2010. Em maio de 2014, o Codigo de Conduta do ICAP em Matéria de
Publicidade e outras formas de Comunicacdo Comercial sofreu ainda mais uma revisdo, em vigor desde 22 de
julho de 2014. Esta nova atualizacdo incide sobre diversas areas ndo obstante, em particular se releva a do
digital. O ICAP tem mantido, pois, uma permanente adequagdo aos padrGes e normas de ética pelos quais a
Publicidade se deve reger, resultado da realidade nacional, bem como das revisbes da Camara de Comércio
Internacional. Fonte: www.icap.pt, (10/10/14).

1% Fonte: www.icap.pt, (10/10/14).
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CAPITULO VI

SISTEMAS DE TUTELA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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1. Sistema de tutela da propriedade industrial

1.1. A importéncia das normas juridicas

Em sentido amplo, a propriedade industrial como ramo de Direito, surge para
resolver um problema que se manifestava com particular especificidade: a necessidade de
proteger os modos de afirmagdo econdmica da identidade da empresa em mercado aberto e
com produgdo em massa.

Essa protecdo concretiza-se por duas vias distintas: pela atribuicdo de direitos
privativos em relagcdo a concretas formas de afirmacdo e pela proibicdo de determinados
comportamentos concorrenciais. Pela primeira via (propriedade industrial, propriamente dita),
é possivel proteger, eficazmente, conforme o caso, a afirmacdo técnica (patentes de invencéo,
modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores), estética ou ornamental
(desenhos ou modelos), distintiva (sinais distintivos) da empresa; pela segunda via (a
concorréncia desleal), é possivel garantir que ndo seja prejudicada a afirmagdo autdbnoma de
uma empresa e/ou seja possivel a afirmacéo desleal de uma outra *.

O comércio a partir dos anos 40 do século passado, ganha uma dimensdo global, a
circulacdo de bens num mercado tdo vasto e dispar, do ponto de vista juridico, representa um
sério perigo para a defesa dos direitos de propriedade industrial. A contrafacdo desses direitos
ndo sé passou a constituir uma ameaca como veio a revestir, ela mesmo, em alguns paises
menos respeitadores de direitos e garantias, uma atividade econdmica crescente e rentavel.

Foi neste ambiente de tensdo entre os paises ricos, interessados na protecdo da
propriedade industrial, e os paises mais pobres, interessados fundamentalmente, no
desenvolvimento, que, por imposicdo dos primeiros, surgiu, pela primeira vez, no ambito das
negociagdes comerciais multilaterais do “Uruguai Round” de revisdo do GAT (Acordo Geral
Sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, de 1948), o Acordo sobre os direitos de propriedade

intelectual relacionados com o comércio (ADPIC) **’

. Este Acordo faz parte integrante, como
um anexo, do Tratado OMC, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, da Decisao
94/800/CE do Conselho de 22 de Dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em nome da
Comunidade Europeia e em relacdo as matérias da sua competéncia dos Acordos resultantes

das negociag8es multilaterais do URUGUAY ROUND (1986-1994) 8,

1% GONCALVES, Luis Couto (2008) - Manual de Direito Industrial. Coimbra: Ed. Almedina, pp.31
e ss..

97 ADPIC - Acordo sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o
Comércio - TRIP’S (em inglés).

1% Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).
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Em resumo, os principios basicos sdo o Principio do Tratamento Nacional e o
Principio do Tratamento da Nacdo mais Favorecida. Por conseguinte, resulta que o0s
membros da OMC deverdo conceder aos nacionais de outros membros 0 mesmo tratamento
favoravel que concedem aos seus préprios nacionais. Neste contexto, qualquer vantagem
concedida por um membro aos nacionais de outro membro, sera concedida do mesmo modo
aos nacionais de todos os outros membros, mesmo que esse tratamento tenha sido mais
favoravel do que aquele que concede aos seus nacionais.

O Acordo tem por objetivo garantir que sejam aplicadas em todos 0s paises
membros, normas adequadas de protecdo da propriedade intelectual que se inspiram nas
obrigagdes de fundo enunciadas nas diferentes convengdes OMPI, relativas aos direitos da
propriedade intelectual, (a Convencdo de Paris relativa a protecdo da propriedade intelectual;
a Convencdo de Berna relativa a protecdo das obras literarias e artisticas; a Convencéo de
Roma relativa a protecdo dos artistas intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e
organismos de radiodifusdo; e o Tratado de Washington em matéria de circuitos
integrados)*®°.

O ADPIC/TRIP’S constitui um marco multilateral de principios, normas e disciplinas
respeitantes a existéncia, alcance, exercicio e protecao de direitos de propriedade intelectual
(que abrange, para além da propriedade industrial, os direitos de Autor) relacionados com o
comércio, tornando-se aplicavel a partir de 1 de janeiro de 1996 (n.° 1 do artigo 65.°).

O ADPIC/TRIP’S reconhece a importancia e o peso econdémico e comercial da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual mediante o estabelecimento de regras
minimas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual a ser aplicadas pelos paises
membros, quanto aos direitos de autor e direitos conexos (artigos 9.° a 14.%); marcas (artigos

15.2 a 21.9): indicacBes geogréficas >

(artigos 22.° a 24.9); desenhos e modelos industriais
(artigos 25.° e 26.°); patentes (artigos 27,° a 34.°); topografia de circuitos integrados (artigos
35.°a 38.9); e a protecdo de informacGes ndo divulgadas (artigo 39.9).

Na Comunidade Europeia, assistiu-se a uma maior exigéncia de intervencdo na

regulamentacdo da propriedade industrial (por recurso, tanto a Diretivas de harmonizacdo,

19 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

20 0 que identifica um produto originério do territério de um membro, ou regido, ou localidade deste
territdrio, quando determinada qualidade, reputacdo ou outra carateristica do produto € essencialmente atribuida
a sua origem geografica. Distinguem-se das indicacBes de proveniéncia, pelo facto, destas, s indicam o lugar de
producdo de um bem, abstraindo-se das suas carateristicas particulares.
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como Regulamentos de criacdo de direitos comunitérios) especialmente, ap6s a criacdo do
mercado Gnico, com o Tratado da Unido Europeia (celebrado em Maastricht), de 1992 %%,

2. Registo internacional de marcas

No plano do Registo Internacional de marcas - O sistema € regulado por dois
tratados: o Acordo de Madrid (AM) relativo ao Registo Internacional de Marcas de 14 de
abril de 1891 ?%?, e 0 Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM) de 1989 %=,

Na revisdo de Nice em 1957, as partes contratantes de ambos os tratados constituem
a Unido de Madrid, que é uma Unido Especial, constituida de acordo com o previsto no artigo
19.° da CUP. O sistema é administrado pela (OMIP), ap0s a sua constituicdo em 1967.

A adesdo ao AM (Acordo de Madrid) esta aberta, exclusivamente, aos Estados que
integram a CUP (Convencdo da Unido de Paris). O ambito subjetivo do AM compreende, 0s
nacionais de cada um dos paises contratantes e ainda 0s que sejam equiparados a nacionais, de
acordo com o critério de equiparacdo previsto no artigo 3.° da CUP, por forca do disposto no
n.° 2 do artigo 1.°, e da remissédo feita pelo artigo 2.°.

O pedido de registo internacional, junto da secretaria internacional da (OMPI),
pressupde o registo da marca no pais de origem (n.° 2 do artigo 1.°). Constituindo assim uma
vinculacdo genética ao registo nacional.

Relativamente ao PAM (Protocolo ao Acordo de Madrid) 1998 2** em vigor a 1 de

6 2°° ¢ aberto aos Estados-membros

dezembro de 1995, e aplicado a partir de 1 de abril de 199
do CUP e a Organizacdes Intergovernamentais (n.°1 do artigo 14.°). Comparativamente ao
AM ¢ a possibilidade de o registo internacional ter por base tanto um registo nacional como
um pedido de registo nacional (n.° 2 do artigo 1.°). Os nacionais dos Estados contratantes ou
de um Estado-membro de uma Organizacdo Intergovernamental e os que tenham domicilio,
um estabelecimento comercial ou industrial, sério e efetivo, no territorio de um destes

Estados.

01 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).

22 pPORTUGAL foi um dos nove fundadores, tendo ratificado o Acordo pela Lei de 11 de outubro de
1892.

203 Foi aprovado, para ratificacdo, por Portugal, pelo Decreto n.° 31/96, de 25 de outubro e entrou em
vigor a 20 de margo de 1997.

204 \/erdadeiro Tratado de um acordo celebrado entre Estados destinado a produzir efeitos entre as
partes e regulado por normas de Direito internacional. Neste sentido, BOTANA AGRA (1994) - La proteccion
de las marcas internacionales (com especial referencia a Espafia). Madrid: Ed. Marcial Pons, p. 157.

% Em Portugal, o Protocolo foi aprovado para ratificacdo pelo Decreto n.° 31/96, de 25 de outubro.
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Desde que a CE se tornou parte integrante do Protocolo, é possivel apresentar um
pedido de registo internacional a partir de um pedido feito no IHMI (Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno), com sede em (Alicante), Espanha. O mesmo € possivel
solicitar um pedido de marca comunitaria a partir de um pedido de marca internacional.

O Protocolo trouxe, ainda, mais duas inovagfes: a) Um Estado signatario pode, em
caso de oposicdo, recusar a protecdo da marca, hum prazo que vai até dezoito meses (n.° 2,
alineas b) e c) do artigo 5.°) enquanto o AM, exige expressamente, que a recusa se faca num
prazo maximo de doze meses;

b) Um registo anulado, a pedido do pais de origem, pode ser transformado em pedido
de marca nacional ou regional, salvaguardando-se, para efeitos de prioridade, a data do registo
internacional (artigo 9.° - quinquies) no AM esta situacdo nao esta prevista.

No procedimento de registo (artigo 3.°), os efeitos do registo (artigo 4.°) e a recusa
nacional dos efeitos do registo (n.° 1 do artigo 5.°) sdo aspetos do regime juridico do PAM
(com a ressalva da importante diferenca de o registo internacional pode ter por base um

pedido de registo nacional) regulados de modo semelhante ao previsto no AM.

3. Adesdo da (CE) a (OMPI) no ambito do Protocolo de Madrid referente ao
Acordo de Madrid

Em 2004, a Comunidade Europeia apresentou a OMPI, o seu instrumento de adesdo
ao Protocolo de Madrid, através da Decisdo 2003/793/CE do Conselho de 27 de Outubro de
2003, que aprova a adesdo da Comunidade Europeia ao Protocolo 2 referente ao Acordo de
Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, adotado em Madrid em 27 de Junho de
1989; e Regulamento (CE) n.° 1992/2003 do Conselho de 27 de Outubro de 2003, que altera o
Regulamento (CE) n.° 40/94 sobre a marca comunitéria, a fim de ter em conta a adeséo da
Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo
internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 2%,

Os textos desta adeséo pretendem estabelecer uma ligacdo entre o sistema da marca
comunitéria gerido pelo (IHMI) e o sistema de registo internacional de marcas da OMPI. O

objetivo é permitir as empresas obter, mediante o depdsito de um pedido Unico, a protecdo da

207 designagdo “Protocolo” ¢ algo enganosa, porquanto do que se trata, em sentido técnico juridico, é
de um verdadeiro Tratado, isto é, de um acordo celebrado entre Estados destinado a produzir efeitos entre as
partes e regulado por normas de Direito internacional. O Acordo de Madrid (AM) e o Protocolo ao Acordo de
Madrid (PAM) séo tratados independentes embora haja pontos fortes de conexdo. O PAM existe por que existe o
AM. Neste sentido, BOTANA AGRA (1994) - La proteccion de las marcas internacionales (com especial
referencia Espafia). Madrid: Ed. Marcial Pons, p. 175.

27 Fonte: www.eur-lex.europa.eu, (07/09/2014).
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respetiva marca, ndo s6 em toda a Comunidade, enquanto marca comunitaria, mas também
nos paises que s&o partes no Protocolo de Madrid 2.

Por outras palavras, o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho *%°, designado por
"regulamento sobre a marca comunitaria”, baseado no artigo 308.° do Tratado, tem por
objetivo a criagdo de um mercado que funcione adequadamente, e ofereca condicdes
semelhantes as existentes num mercado nacional. Com vista a criagdo de um mercado desse
tipo e ao reforco da sua unidade, o citado Regulamento instituiu o sistema da marca
comunitaria, através do qual as empresas podem, por um processo unico, obter marcas
comunitarias que beneficiam de protegdo uniforme e produzem efeitos em todo o territério da
Comunidade Europeia.

O sistema da marca comunitaria e o sistema de registo internacional instituido pelo
Protocolo de Madrid sdo complementares. A fim de dar as empresas a possibilidade de
beneficiar das vantagens da marca comunitaria através do Protocolo de Madrid e vice-versa, €
necessario autorizar os requerentes de marcas comunitarias e os titulares dessas marcas a
solicitar a protecdo internacional das suas marcas por meio do depdsito de um pedido
internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid e, reciprocamente, autorizar os titulares de
registos internacionais ao abrigo do Protocolo de Madrid a requerer a protecdo das suas

marcas ao abrigo do sistema da marca comunitéria.

A articulacdo do sistema da marca comunitaria com o sistema de registo
internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid veio promover o desenvolvimento
harmonioso das atividades econdmicas, eliminando distor¢cdes da concorréncia, permitiu a
reducdo dos custos e aumentar o nivel de integracdo e funcionamento do mercado interno. A
adesdo da Comunidade ao Protocolo de Madrid foi, por conseguinte, necessaria para tornar
mais atrativo o sistema da marca comunitaria.

Pelas razdes atras referidas, o Conselho 2%, sob proposta da Comiss&o, aprovou o
Protocolo de Madrid e autorizou o presidente do Conselho a depositar 0 instrumento de
adesdo junto do diretor-geral da OMPI, a partir da data em que o Conselho adote as medidas

necessarias para tornar efetiva a adesdo da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid.

208 1 dem.

29 £ com o Regulamento (CE) n.° 1992/2003 contém as disposicdes necessérias para que a referida
adesdo produza efeitos, alterando o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho de 29 de dezembro de 1993 (JO n.°
L 11 de 14 de janeiro de 1994) sobre a marca comunitaria. Trata dos procedimentos e dos efeitos relativos ao
Registo internacional com base num pedido de marca comunitaria e Registo internacional que designe a
Comunidade Europeia.

219 Decisdo 2003/793/CE do Conselho de 27 de Outubro de 2003, que aprova a adesdo da
Comunidade Europeia ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas.
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Essas medidas foram incorporadas no regulamento sobre a marca comunitaria
através da inclusdo do novo titulo "Registo internacional de marcas". Por esta razdo, a
presente proposta tem de ter o mesmo fundamento juridico que o regulamento sobre a marca

comunitaria, ou seja, o artigo 308.° do Tratado.

Além disso, foi necessario estabelecer as regras aplicaveis ao deposito de pedidos
internacionais no secretariado internacional da OMPI, por intermédio do IHMI - Instituto de
Harmonizagao no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos).

Quando um pedido internacional for depositado com base num pedido de marca
comunitaria numa lingua diferente das linguas autorizadas pelo Protocolo de Madrid para o
deposito dos pedidos internacionais, o Instituto (IHMI) devera envidar todos os esforgos para
assegurar a traducao da lista dos produtos e servicos na lingua indicada pelo requerente, a fim
de manter a data de prioridade, deve este, enviar o pedido nos prazos estabelecidos ao
secretariado internacional.

No Protocolo de Madrid e nos regulamentos aprovados ao abrigo desse protocolo
ndo existe nenhuma disposicdo que determine o regime linguistico a aplicar pelo Instituto
(IHMI) ao tratar um pedido internacional ou um registo internacional.

Tendo em conta que, as regras e procedimentos relativos a registos internacionais
que designem a Comunidade Europeia devem, em principio, estar sujeitos as mesmas regras e
procedimentos que os pedidos de marca comunitaria e as marcas comunitarias registadas. De
acordo com este principio, 0s registos internacionais que designem a Comunidade Europeia
deverdo ser sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa, a investigacdes no registo
de marcas comunitarias e nos registos de marcas dos Estados-membros que tenham informado
0 Instituto da sua decis@o de efetuar essa investigacdo, e poderdo ser objeto de oposi¢cdo nos
mesmos termos que as marcas comunitarias publicadas. De igual modo, os registos
internacionais que designem a Comunidade Europeia estardo sujeitos as mesmas regras que as
marcas comunitarias em matéria de utilizacdo e nulidade. Por outro lado, a designacdo da
Comunidade Europeia através de registos internacionais pode ser transformada em pedidos de
marcas nacionais ou em designacdo dos Estados-membros que sejam partes no Protocolo de
Madrid ou no Acordo de Madrid, quando a designacdo da Comunidade Europeia através
desses registos internacionais for recusada ou deixar de produzir efeitos.

A Adeséo, veio ao encontro de uma maior garantia institucional no espaco europeu
da (CE) no ambito da propriedade industrial, sobre a harmonizacdo das normas das Diretivas

e dos Regulamentos da (CE), dos seus Membros, juntamente, com o0s outros Estados-
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membros fora deste espaco, que sejam partes no Protocolo de Madrid ou no Acordo de
Madrid.

Néo fazia qualquer sentido pensar numa Europa com uma moeda Unica e sem um
sistema unitario de propriedade industrial que possa garantir a efetiva e transparente

circulagdo de bens e servigos ***.

3.1. Influéncia comunitaria por Diretiva, no Direito interno

No que concerne as normas que tutelam a propriedade industrial, nomeadamente as
marcas, no ambito nacional, houve uma influéncia comunitaria por Diretiva: Diretiva n.°
89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988 *? (destinada a harmonizar as legislacées dos
Estados-membros em matéria de marcas), contudo certos aspetos do regime juridico das
marcas nao foram sequer abordados pela DM, enquanto outros o foram apenas através de
disposicdes opcionais, numa base facultativa que permitiu aos Estados-membros fazer apenas
a transposicao da parte que consideraram oportuna.

A uniformizacéo incidiu sobretudo sobre os pressupostos, o regime geral e os limites da
protecdo das marcas registadas, limites esses que incluiam o principio da especialidade,
confinando o exclusivo da marca ao circulo dos produtos ou servi¢os idénticos ou
semelhantes aqueles para os quais o registo foi efetuado.

Consagrando explicitamente o Principio da Especialidade das marcas, prevendo
derrogacOes a esta regra, no caso das marcas de prestigio. Estas derroga¢des foram de adocéo
obrigatdria para os Estados-membros, quando a marca a tutelar fosse de registo comunitario, e
de transposicdo facultativa quanto as marcas de registo nacional. Esta prote¢do alargada
consistiu ndo s6 na recusa ou anulacdo do registo das marcas iguais ou confundiveis com a
marca prestigiada, como também no poder conferido ao titular desta Gltima de proibir o seu
uso por terceiros.

A matéria de harmonizacao da Diretiva também ndo tomou posi¢do quanto a forma — civil
ou penal — que a repressao desse uso poderia assumir, nem quanto as consequéncias juridicas
da infracdo, e que, permaneceu na esfera de competéncias dos Estados-membros, embora

necessariamente enquadrada pelas regras comunitérias relativas a liberdade de circulacéo de
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(07/10/14).
212 30 n.° L 40/1 de 11 de fevereiro de 1989.

Fomtes: www.oami.eu; WWW.europa.eu; www.marcasepatentes.pt; Www.eur-lex.europa.eu,
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mercadorias e a disciplina da concorréncia, e pela disciplina estabelecida pelo Acordo
ADPIC/TRIP’S 2,

A Diretiva n.° 89/104/CEE foi entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 ***. Esta Diretiva, haveria de
aproximar ainda mais as legisla¢des dos Estados-membros, em matéria de marcas.

Se tradicionalmente a marca era um sinal independente do produto. O produto teria
de estar acabado sob o ponto de vista essencial, funcional ou estético, independentemente da
marca 2*°. Com a entrada em vigor da Diretiva 2008/95/CE, esta determina no seu artigo n.° 2,
relativamente aos sinais suscetiveis de constituir uma marca, que “Podem constituir marcas
todos os sinais suscetiveis de representacédo grafica, nomeadamente as palavras, incluindo o
nome de pessoas, desenhos, letras, nimeros, a forma do produto ou da respetiva embalagem,
na condicdo de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas”.

A abertura expressa a forma do produto ou da respetiva embalagem é bastante, por si
s0, para justificar a derrogacao do Principio da Independéncia fisica da marca.

Esta solucdo legal corresponde a um processo gradual de desmaterializacdo do
conceito de marca e de alargamento de protecdo de sinais ndo convencionais, isto €, que nao
sdo fisica e visualmente percetiveis como elementos externos do produto. A autonomia da
marca enquanto sinal distintivo ou significante evolui da autonomia fisica, em relacdo ao
produto assinalado 2'®, para uma autonomia conceptual que acaba por emergir, apenas, por
separacdo meramente ideal ou intelectual, a partir da apreciacdo do objeto que visa distinguir
através do seu proprio significado. O limite legal sobre a possibilidade do sinal passa a ser o
da suscetibilidade de representacdo grafica, condicdo necessaria a salvaguarda da seguranca
juridica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige. O sinal, ainda que néo
visualizavel em si mesmo, deve ser identificavel, estdvel e delimitado através de uma
reproducdo suscetivel de ser objetivamente lida e interpretada, documentada e registada.
Fazendo com que, deste modo, a autoridade competente do registo possa saber 0 que regista e

porque regista, respeitando assim o Principio da Tipicidade dos direitos de propriedade

3.0 Artigo 61.° prescreve tutela penal pelo menos em casos de contrafagéo deliberada de uma marca
ou de pirataria em relagdo ao direito de autor numa escala comercial.

214 JO-L 299/25 de 8 de novembro de 2008.

215 Neste sentido vide GONCALVES, Luis Couto (2003) - Direito das Marcas. 2.2 ed. Coimbra: Ed.
Almedina, 2003.

?% No inicio da Revolucéo Industrial, a marca era apenas a marca figurativa, por se entender que a
inclusdo de nomes na composi¢do de marcas poderia perigar o principio da livre utilizacdo das palavras.
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industrial, e por sua vez o titular do direito sabe qual o objeto e ambito de protecdo do seu
direito privativo.

Outro aspeto relevante desta DM, foi a proposta de adocdo de uma nova categoria de
marcas: marca de prestigio %’ isenta do Principio da Especialidade **® (n.° 3 e 4, alinea a) do
artigo 4.° da DM). Uma solucéo injuntiva, prevista no artigo 7.° desta mesma DM, consagra
expressamente 0 esgotamento do direito da marca a nivel comunitario (EEE - Espaco
Econdmico Europeu).

Assim como, em conformidade com o n.° 2 do artigo 65.°, em conjugacdo com 0
Anexo XVII n.° 4, do Acordo do Espa¢o Econdmico Europeu de 2 de maio de 1992 (JO n.° L
1, 1994, p.3), 0 n.° 1 do artigo 7.° da Diretiva, foi alterado, sendo substituida a expressao “na
Comunidade ” pela expressdo “numa parte contratante .

Querendo isto dizer que “O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular,
proibir o uso desta para produtos comercializados sob essa marca, parte contratante pelo
titular ou com o seu consentimento”.

No entanto, o esgotamento dos direitos conferidos pela marca, de acordo com o n.° 2
do mesmo artigo, “O n.° 1 ndo é aplicavel sempre que existam motivos legitimos que
justifiqguem que o titular se oponha a comercializacdo posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado apds a sua colocagdo no
mercado”.

Esta solucdo comunitéria que consagra a aplicacdo do Principio do Esgotamento do
Direito (cfr. ponto VII. da anotagdo ao artigo n.°1) encontra-se transposta no Direito
portugués, que estabelece uma das mais relevantes limitacGes aos direitos conferidos pelo
registo **°.

Deste modo e de acordo com o n.° 1 do artigo 259.° do CPIl e com o artigo 7 da
Diretiva 95/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que
harmoniza as legislacbes dos Estados-membros em matéria de marcas, em Portugal, vigora

um regime de “esgotamento comunitario”, pelo que, ndo pode, em principio, o titular opor-se

2" Em Portugal consagrou-se esta figura no CPI de 1995, e mantém-se no atual CPI (Artigo 242.9).

8 No nosso Direito das marcas vigora o principio da especialidade, segundo o qual o uso exclusivo
de uma marca apenas é reconhecido ao respetivo titular no que respeita aqueles produtos ou servigos que estejam
numa maior ou menor relacdo de concorréncia com os produtos ou servicos a que a marca registada se destina.
Enquanto a marca de prestigio merece uma protecéo reforgada que vai além do principio da especialidade ou da
novidade, e, como tal, é protegida face a marcas que sejam iguais ou semelhantes a marca de prestigio, ainda que
ndo estejam em causa 0s mesmos produtos ou servigos, a marca notdria continua limitada ao principio da
especialidade.

1% VVide, GONCALVES, Luis Couto (2008) - Manual de Direito Industrial. Coimbra: Ed. Almedina,
p.321.
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a comercializagdo no (EEE) dos bens que ostentem a marca registada que por si ou com a sua
permissao, tenha sido colocados no mercado.

No entanto, gozam, ao invés, os detentores dos registos do direito de impedir a
transacdo de produtos nessas condicdes fora do limite geografico (EEE). O TJCE, tem varios
acordaos proferidos sobre esta matéria, entre o qual, o relativo ao Acérddo do TJCE de 16 de
Julho de 1998, referente ao Processo C-355/96 (SILHOUETTE INTERNATIONAL
SCHMIED GMBH & Co. KG contra HARTLAUER HANDELSGESELLSCHATT MBH),
pedido de decisdo prejudicial: OBERSTER GERCHTSHOF, Austria. - No ambito de
aproximagdo das legislagbes, marcas, (Diretiva 89/104/CEE) - Produto colocado em
circulagdo fora do Espaco Economico Europeu pelo titular da marca ou com o seu
consentimento - Importacdo num Estado-Membro - Oposicdo do titular - Regras nacionais
prevendo o esgotamento internacional do direito conferido pela marca - Mercadoria
comercializada na Comunidade ou num pais terceiro. Inadmissibilidade (artigo 5.° e n.° 1 do
artigo 7.° da Diretiva 89/104/CEE). Afastada a hipétese de qualquer dos Estados-membros
aplicarem ou instituirem um sistema de esgotamento internacional (em que aquela faculdade

impeditiva fora do EEE, ndo existiria) 2.

3.2. Influéncia comunitaria por Regulamento, no Direito interno

O passo mais importante foi dado com a aprovacdo da marca comunitaria atraves do
Regulamento (CE) n.° 40/94 de 20 de dezembro de 1993 ??!, revogado pelo Regulamento (CE)
n.° 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009 %?? e a criagdo do IHMI (Instituto de Harmonizagdo
no Mercado Interno) com sede em Espanha (Alicante), destinado ao registo da marca
comunitaria e do desenho ou modelo comunitario. Tendo como funcdo assegurar o registo da
marca com carater unitario para toda a Unido Europeia. Este sistema de marca comunitaria
coloca um ponto final no conflito entre a marca nacional e o Principio da Livre Circulacdo

de produtos e servicos, no EEE.

220 MARCAS. Esgotamento dos direitos do titular da marca. Interpretagdo do n.°1 do Artigo 7.°, da
Diretiva 89/104/CEE. O consentimento, que equivale a uma renuncia do titular ao seu direito exclusivo, constitui
o0 elemento determinante do esgotamento desse direito e deve, portanto, ser expresso de uma forma que traduza
inequivocamente a vontade do titular de renunciar a esse direito. Deve ser interpretado no sentido de que o
consentimento do titular de uma marca, para a comercializacdo de produtos que ostentem essa marca,
diretamente no Espago Econdmico Europeu, por um terceiro sem nenhuma ligagdo econdmica a esse titular,
pode ser implicito, desde que tal consentimento resulte de elementos e de circunstancias anteriores,
concomitantes com ou posteriores a sua comercializacdo nessa zona, que, apreciados pelo juiz nacional,
traduzam de forma inequivoca uma rendncia do referido titular ao seu direito exclusivo. Jurisprudéncia
relacionada, em sentido equivalente: TJUE, 12 Seccéo, A de 23 de Abril de 2009 (JusNet 2303/2009); e TJUE, 42
Seccéo, A de 3 de Junho de 2010 (JusNet 2895/2010).

221 3O n.2 L 11 de 14 de janeiro de 1994.

222 JO n.° L 78 de 24 de marco de 2009.
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No plano substancial, e sem surpresas, tratando-se de fontes derivadas de Direito
comunitario, o regime juridico essencial da marca comunitaria, que surgiu num momento
temporal posterior, e 0 da Diretiva comunitaria sobre marcas sdo bastante proximos. Isto
também significa que as legislagdes nacionais, que refletem a transposicdo da DM, ndo sejam
estruturalmente distintas do RMC (Regulamento da Marca Comunitéria). Podendo destacar os
seguintes aspetos comuns:

a) O conceito legal de marca que estatui 0s sinais suscetiveis de constituir uma marca (artigo
4.°do RMC e o artigo 2.° da DM);

b) O elenco de proibic¢Ges absolutas ao registo da marca (n.° 1 do artigo 7.°do RMCeon. 1
do artigo 3.° da DM);

c) O elenco de proibicdes relativas ao registo da marca (artigo 8.° do RMC e n°s 1 e 3 do
artigo 4.° da DM);

d) Nocéo de risco de confusdo (alinea b) do n.° 1 do artigo 9.° do RMC, e alinea b) n.° 1 do
artigo 5.° da DM);

e) Limitacdo dos efeitos da marca comunitaria (artigo 12.° do RMC, e artigo 6.° da DM);

f) Esgotamento do Direito de marca (artigo 13.° do RMC, e artigo 7.° da DM);

g) Licenca de marca (artigo 22.°do RMC, e artigo 8.° da DM);

h) Regime juridico de caducidade da marca (artigo 51.° do RMC, e artigo 12 da DM);

i) A aplicacao do secondary meaning (n.° 3 do artigo7.° e n.° 2 do artigo 52.° do RMC, e n.° 3
do artigo 3.° da DM);

j) A previsdo de protecdo de trés categorias de marcas: ordinarias, notorias e de prestigio
(alinea ¢) do n.° 2 e 5 do artigo 8.° do RMC, e alinea d) do n.° 2, n.° 3, e alinea a) do n.° 4 do
artigo 4.° da DM).

Do regime juridico mais especifico atente-se: i) no disposto do artigo 6.° do RMC,
que estabelece o registo como Unico modo de aquisicdo da marca comunitaria; ii) no
procedimento do registo no qual sobressai o sistema de controlo baseado no exame oficial a
cargo do IHMI relativo as proibicdes absolutas (artigo 37.9), sem excluir as observacdes de
terceiros (artigo 40.9); iii) no sistema de investigacdo obrigatério de marcas comunitarias ou
pedidos de marcas comunitérias anteriores e de investigacdo facultativa de marcas nacionais
anteriores (artigo 38.%); iv) na oposicdo de interessados titulares de direitos anteriores
conflituantes (artigo 41.9).
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4. Principios que regulamentam a marca comunitaria versus marca nacional

4.1. Principio da Unidade

O n 2 do artigo 1.° do RMC, consagra o Principio da Unidade da marca
comunitaria, que estatui “A marca comunitaria tem carater unitario. A marca comunitaria
produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: s6 pode ser registada, transferida, ser
objeto de renuncia, de decisdo de extincdo de direitos do titular ou de anulacéo, e 0 seu uso
sO pode ser proibido, para toda a comunidade”. Este principio ndo é absoluto, portanto o
inciso final desta norma estabelece que “Este principio € aplicivel salvo disposi¢do em
contrario do presente regulamento”. Uma das limitaches resulta da necessidade deste
Principio conviver com o Principio da Coexisténcia entre a marca comunitaria e a marca

nacional e outros direitos anteriores de ambito local (artigo 111.° do RMC).

4.2. Principio da Coexisténcia

O RMC, consagra o Principio de Coexisténcia entre a marca comunitéaria e a marca
nacional, pressupondo sempre o respeito pela “dignidade” de cada uma das vias de protegao,
fazendo com que o titular da marca nacional anterior (ordinaria, notéria e prestigio) pode
opor-se ao registo de marca comunitaria posterior, ou pedir a anulacdo do respetivo registo,
(alineas a) ii), ¢) do n.° 2 e n.° 5 do artigo 8.° alinea a) do n.° 1 do artigo 41.°; alinea a) do n.°
1 do artigo 53.° do RMC). No entanto, no sentido de atenuar este principio, em termos
razoaveis, o titular da marca nacional anterior ndo pode opor-se ao registo se ndo tiver usado a
marca, de modo sério, nos cinco anos anteriores a publicacdo do pedido da marca comunitaria
(n.° 2 do artigo 42.°), ou pedir a nulidade da marca comunitéria posterior se tiver tolerado a
sua utilizacdo durante cinco anos consecutivos (preclusdo por tolerancia - n.° 2 do artigo 54.°).

Em conformidade com o n.° 1 do artigo 14.° do RMC, a marca comunitaria é
regulada pelas normas comunitarias, contudo, ndo estad excluida a aplicacdo de normas
nacionais. Tais como, para regular a matéria de infragdes de marcas comunitarias a marcas
nacionais sao reguladas pelo Direito nacional nos termos do disposto do titulo X.

No ambito da matéria de responsabilidade civil e de concorréncia desleal o n.° 2 do
artigo 14.° do RMC, ndo se exclui que sejam intentadas agdes respeitantes a marcas

comunitarias com base no Direito dos Estados-membros.
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5. Recursos e a¢des judiciais no ambito da Propriedade Industrial

O preceituado nos artigos 58.° a 65.° do RMC prevé o recurso administrativo das
decisbes do IHMI (de concessdo ou de denegacdo do registo, de recusa de oposi¢do ou registo
ou de declaracdo de nulidade) para a Camara de Recurso do proprio Instituto e ainda recurso
judicial das decisdes desta Camara para o Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades®®.

O RMC prevé ainda a competéncia exclusiva dos tribunais nacionais de marcas
comunitarias no seu artigo 100.°, para as a¢des de contrafacdo ou de ameaca de contrafagdo de
marcas comunitarias e os pedidos reconvencionais de extincdo ou de nulidade de marca
comunitaria em acdes de contrafacéo .

De acordo o preceituado do artigo 101.° do RMC, os tribunais comunitarios aplicam
0 RMC, contudo, poderdo aplicar o Direito do foro, incluindo o Direito internacional privado,
nas questdes ndo abrangidas pelo &mbito de aplicacdo do Regulamento. No que concerne a
matérias de sancOes e de medidas provisorias e cautelares pode ser aplicada a lei nacional do
Estado-membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafacdo (artigos 102.° e 103.°
do RMC).

6. Avaliacdo de protecao da Propriedade Industrial (Direito interno)
6.1. Alvaréa de 28 de abril de 1809

A nivel nacional, foi com o Alvara de 28 de abril de 1809 de D. Jodo VI, que se da
inicio aos primeiros registos sobre a propriedade industrial, representando o primeiro passo da
legislacdo portuguesa no a&mbito da propriedade industrial %%°.

Seguindo-se o Decreto de 16 de janeiro de 1837 que versa sobre as patentes de
invencdo e as patentes de introducdo. A publicacdo sobre patentes é, de algum modo,

consequéncia da revolucdo de setembro de 1836, cujo programa econdémico pretendia dar

22 Criado por Decisdo do Conselho 88/59/CECA, CEE, EURATOM de 24 de outubro de 1988
(JOCE, L 319 de 25 de novembro de 1988).

224 Em Portugal, os tribunais de marcas comunitarias sd0 o juizo de propriedade intelectual do
Tribunal de Comarca de Lisboa e o Tribunal da Rela¢do de Lisboa (n.° 2 do Artigo 40.° do CPI, com redacgdo
dada pelo Artigo 167.° da Lei n.° 52/2008 de 28 de agosto, que aprovou a organizacdo e funcionamento dos
tribunais judiciais).

225 Alvara de 28 de abril de 1809 de D. Jodo VI (ao que se conhece o primeiro documento portugués
especifico que se refere a propriedade industrial. - Cfr. a Historia da Tecnologia Brasileira, contada por Patentes,
editado pelo INPI, do Brasil, p.16), que, no ponto VI, conferia privilégios reais exclusivos aos inventores pelo
prazo de 14 anos, e as referéncias da Carta Constitucional de 1826 e da Constituicdo de 1838 a propriedade das
invencdes (Artigo 145.° § 24.° e Artigo 23.° § 4.2, respetivamente).
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satisfacdo as atividades produtivas nacionais, na qual se interessaram 0s industriais,
comerciantes e a média burguesia.

O Decreto de janeiro de 1837 tinha como papel primordial o facto de se atribuir um
direito exclusivo de propriedade aos autores e inventos de novas criacdes e descobertas, quer
a inventores nacionais quer a inventores estrangeiros.

O prazo de durabilidade dos direitos concedidos aos autores e inventores era até
quinze anos a sua escolha, sendo o valor das taxas a pagar em funcdo do nimero de anos que
foram escolhidos; os direitos cedidos aos introdutores tinham a duracdo que lhes fosse
convencionada e outorgada pelo Governo. A patente de novo invento ja protegida e
vulgarizada noutro pais, tinha a duracdo pelo tempo que lhe faltava para gozar essa protecéo,
desde que inferior a quinze anos.

Contudo, as patentes eram revogadas, caso tivesse decorrido metade dos prazos para
0s quais as patentes tinham sido concedidas, sem que 0s respetivos proprietéarios tivessem
feito uso delas. Neste Decreto, estava determinada a disciplina juridica minima, essencial para
a definicdo, atribuicdo e defesa dos direitos relativos a inventos, assim como, as obrigacdes
dos titulares das patentes sobre a sua exploracdo e publicidade.

Este Decreto constituiu o marco inicial do sistema da propriedade industrial no
Portugal do século XIX. O Decreto vigorou de 1837 a 1852, durante este lapso temporal
foram concedidas menos de uma centena de patentes.

Apbs este periodo verifica-se uma maior dindmica em varias infraestruturas
destinadas a formacéo e sedimentacdo do mercado, assistindo-se entdo a uma maior enfase da
iniciativa privada relativamente ao dirigismo estatal nos dominios financeiro, agricola e
industrial, o que possibilitou um despoletar das capacidades de investimento na protecdo das
indUstrias nascentes.

E neste cenario que se insere a publicacdo do Decreto de 31 de dezembro de 1852,
relativo ao direito de propriedade de novos inventos e da sua inser¢do, Decreto que se revelou
mais conforme com as disposi¢fes adotadas por outros paises em semelhantes matérias.
A adocdo de tal Decreto corroborou a insuficiéncia do Decreto de 16 de janeiro de 1837.

De acordo com o convencionado pelo Decreto de 1852, era garantido o direito
exclusivo de propriedade para novas descobertas e novos inventos. Aos estrangeiros era
garantida a propriedade exclusiva das descobertas ou inventos protegidos nos respetivos
paises, mas so pelo tempo que lhes faltava para findar a protecdo no pais de origem.

Cabia ao requerente fixar no ato do depdsito, o nimero de anos para que pedia a

protecdo, devendo pagar a taxa respetiva ao nimero de ano. Detalhadamente, regulamentada
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no Decreto encontra a pe¢a fundamental do processo de depdsito: o projeto da descoberta,
invencdo, aplicagdo ou introdugdo compreendendo desenhos ou amostras necessarias a sua
compreensao.

Além destas definicbes, de descoberta, de invencdo e de introducdo, o Decreto
continha ainda uma primeira nogdo universalista de novidade (membros aderentes), que nao
era considerado novo qualquer invento, descoberta ou aplicacdo que tivesse sido
anteriormente a data do seu deposito objeto de publicidade bastante para ser executado.
O Decreto de 1852 representava uma melhoria legislativa consideravel, se atendermos,
principalmente, & sua parte regulamentar relativa ao processo de depdsito e patenteabilidade e
respetivas definicdes.

Sendo de considerar relevante, o facto de que ao abrigo desta legislacdo foram
concedidas mais de trés centenas e meia de patentes, no periodo entre 1853 e 1875. O que
prova a importancia atribuida a valorizacdo da propriedade industrial na época.
No ambito desta dindmica seguiu-se um periodo de prosperidade no desenvolvimento
industrial promovido pela politica econdmica da regeneracao.

Foi dentro deste contexto de desenvolvimento do pais, e em prol da defesa dos
produtos agricolas, com destaque para o vinho, representava uma importante componente do
comeércio externo portugués, que Portugal participou em 1880 nos trabalhos preparatérios e
em 1883 na Conferéncia diplomatica para a instituicdo da Convencéo de Paris na protecdo da
propriedade industrial.

Este Decreto constituiu 0 marco inicial do sistema da propriedade industrial no
Portugal do século XIX. O Decreto esteve em vigor de 1837 a 1852 e durante estes anos
foram concedidas perto de uma centena de patentes.

A maior preocupacao da comissdo portuguesa de entdo, residia na colocacdo sobre a
protecdo da Convencdo os produtos da agricultura, nomeadamente os produtos vinicolas, 0s
quais eram objeto de flagrante contrafacéo.

Era também intencdo da comissdo portuguesa, que se consagrasse um principio
moral cujo objeto seria 0 de proibir as contrafacdes dos produtos agricolas, que formavam a

principal riqueza do pais *%°.

6 Esta Convencdo teve a participacdo e apoio duma delegacdo portuguesa. “Office international
organisé sous le titre de Bureau international de I’Union pour la proteccion de la propriété industrielle”. Tendo
o delegado portugués dito a este proposito que, “sans un Office international, I’'Union ne serait qu’un corps sans
téte, et, sans le journal ce serait un corps dépourvu de force vitale”. Fonte: Documentagdo avulsa do
Departamento de Informagéo e Promogdo da Inovacdo do INPI.
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A 20 de margo de 1883 foi assinada a Convencdo de Paris, e em Portugal foi
confirmada e ratificada por Carta Régia de 17 de abril de 1883, cujo deposito de ratificacdo
foi feito em Paris a 6 de junho de 1884.

Na sequéncia da assinatura da Convencdo de Paris, promulgada a 4 de junho de
1883, que estabelece a lei sobre marcas de fabrica ou de comércio é seguida de regulamento
aprovado por Decreto de 23 de outubro do mesmo ano. Esta lei compreendia uma definicao
de marca bastante diminuta.

A definicdo abrangia todos os sinais que servissem para distinguir os produtos de
uma industria ou os objetos de um comércio, contudo, deixava de fora outras funcdes
importantes da marca. Um dos requisitos basicos da adocdo das marcas era o da
“especialidade”, os sinais constitutivos das marcas deviam ser distintos. Qualquer industrial,
ou comerciante, deveria respeitar a marca usada de outrem ou marca com que se pudesse
confundir.

A Lei de 4 de junho de 1883 considera ainda ilegitima a inclusdo nas marcas de
indicacdes de um pais, regido ou localidade que ndo correspondesse aos locais de producéo
dos produtos marcados, tendo em conta a possibilidade de concorréncia desleal. Defendida
também uma posicdo especial relativa as marcas de vinhos, de que todo o fabricante de vinhos
indicasse na sua marca, 0 pais ou a regido produtora, assim a obrigatoriedade de mencionar o
nome da quinta onde o vinho era originalmente preparado.

Fazendo jus as preocupacdes das autoridades portuguesas, de entdo, na defesa da
producdo vinicola, das fraudes e contrafacfes de que ja era alvo (nomeadamente na regido
demarcada do vinho do Porto).

A Lei de 4 de junho determinava também, que o primeiro que tivesse usado uma
determinada marca (mesmo sem o respetivo deposito e registo), pudesse, num prazo de seis
meses, reclamar contra o deposito ou registo efetuado em nome de outrem.
E ainda de salientar que esta mesma lei continha disposices penais a aplicar em caso de
falsificagdo e imitacdo de marcas, estabelecia os preceitos relativos a agdes judiciais e
autentificacdo das marcas depositadas e registadas através da aplicacdo de um carimbo oficial.

De realcar o tempo indefinido de duragéo das marcas depositadas e registadas. Na
esteira da intensa corrente protecionista que entdo conduziu a tomada de varias medidas
legislativas destinadas a incrementar e aperfeicoar a producdo agricola do pais, o0 Governo
elabora o Decreto sobre patentes de introducdo de novas industrias, promulgado a 30 de
setembro de 1892.
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Por sua vez, na base da referida Lei de 1896, esteve o Decreto ditatorial n.° 6 de 15
de dezembro de 1894 sobre propriedade industrial (DG n.° 286 de 17 de dezembro de 1894),
regulamentado pelo Decreto de 28 de margo de 1895 (DG n.° 74 de 3 de abril de 1895) teve
por objeto colmatar algumas lacunas que os anteriores Decretos ndo previram. De salientar
que o Diploma de 1894 foi convertido na Lei de 1896, embora com algumas alteracdes,
continuando a ser aplicavel o Regulamento de 1895.

6.2. Lei de 21 de maio de 1896

A propriedade industrial em Portugal, no seu conjunto, foi regulada, pela primeira
vez, de modo estavel, pela Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.° 119 de 28 de maio de 1896).

22T que lhe foram

Foi a legislacdo que, com as modificagbes complementares
introduzidas, garantia a protecdo da propriedade industrial, por titulo de patente, de registo e
de depdsito (artigo 1.9).

O titulo de patente abrangia a invencdo (artigo 6.° a 57.9); o titulo de registo
compreendia a marca industrial e comercial (artigos 58.° a 103.°; o nome industrial ou
comercial (artigo 104.° a 133.°); e a recompensa (artigos 134.° a 156.°); o titulo de deposito
dirigia-se ao desenho industrial e modelo industrial (artigos 157.° a 197.°); a lei terminava
com a regulamentacdo das normas repressivas da concorréncia desleal (artigos 198.° a 209.°).

Esta espécie de “ensaio codificador”, originario haveria de marcar a técnica
legislativa de regulacdo da propriedade industrial em Portugal, ao contrario do que se
verificou na generalidade dos outros paises, que optaram por legislacdo avulsa, com poucas
excecdes, uma das quais a Espanha que veria a aprovar a Lei de 16 de maio de 1902 revogada
posteriormente pelo Estatuto sobre Propriedade Industrial de 26 de junho de 1929. No
entanto, comecaria a abandonar este modelo gradualmente, a partir da década de 1980.

A Franca (Codigo de Propriedade Intelectual de 1 de julho de 1992) e a Italia
(Cddigo da Propriedade Industrial de 10 de fevereiro de 2005) retomaram a ldgica
codificadora.

A Lei de 21 de maio de 1896 vigorou no nosso pais durante cerca de quarenta anos,
conhecendo convulsbes sociopolitica da revolucdo de 1910, que dep6s a Monarquia e

instaurou a Republica.

221 De salientar: a Lei de 21 de maio de 1896; 0 Decreto de 17 de dezembro de 1903; e o Decreto n.°
12 693 de 30 de outubro de 1926.
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Tendo subsistido ao periodo de instabilidade politica da 1.2 Republica de 1910 a
1926, durante o qual foram também conhecidos os efeitos da primeira Guerra Mundial e, s6 a
21 de junho de 1938 com a Lei n.° 1972, baseada numa proposta de Lei de 24 de novembro de
1936, sobre a qual recaiu um assinalavel parecer da Camara Corporativa de 25 de marc¢o de
1937, cujo relator Abel de Andrade %, veio a erigir as novas bases do CPI de 1940, que veio
a ser aprovado pelo Decreto n.° 30. 678 de 24 de agosto de 1940.

6.3. Codigo da Propriedade Industrial de 1940

O CPI de 1940 era inspirado numa filosofia politica e econdémica da época em que
foi criado, em pleno inicio da segunda Guerra Mundial, e que viria a perdurar mais de
cingquenta anos. Visava estimular, animar e proteger, por todos 0s meios, a atividade criadora
considerada necessaria a “reconstrucéo de um pais”.

Em relacdo a Lei de 1896, o CPI de 1940 acrescentou duas novas modalidades de
direitos de propriedade industrial: os modelos de utilidade e as denominacdes de origem.

No que respeita as marcas em concreto, é relevante assinalar:

a) A marca deixa de ser uma marca de fabrica ou de comeércio passando a ser um
sinal distintivo de produtos ligados a atividade econémica (corpo do artigo 74.°e n.°1 a 6 do
artigo 76.9);

b) Definiu-se, com maior rigor, o Principio da Liberdade de constitui¢do da marca
(nominativa, figurativa, ou mista) e a proibicdo de protecdo de sinais descritivos e usuais
(artigo 79.9);

c) Concedeu-se uma protecdo de marca livre ou ndo registada (artigo 85.9),
atribuindo ao respetivo titular um direito de prioridade de registo durante o periodo de 6
meses;

d) Maior clarificagdo dos fundamentos de recusa do registo (artigo 93.9);

e) Consagrou-se a protecdo da marca notoria (artigo 95.°), embora limitando-se a
cumprir internamente uma obrigacdo unionista. Referimo-nos a norma auto executoria
constante no artigo 6.° bis da CUP (introduzida na Revisdo de Haia de 6 de novembro de
1925);

f) Alterou-se o conceito de imitagdo de marca (artigo 94.°), tornando-0 menos restrito
do que o previsto na Lei de 1896 ¢ deixando “cair” a apreciacdo da afinidade pelo critério da

classificacdo por classes. Produtos de diferentes classes passam a poder ser afins;

228 Fonte: Diario das Sessdes da Camara Corporativa n.° 147 de 27 de novembro de 1937, pp. 48 e ss.

123



g) Previu um conjunto de normas relativas ao registo internacional de marcas (artigos
103.°a 117.9), de acordo com o Acordo de Madrid de 1891,

h) A marca de um modo muito mais inequivoco do que na legislacéo anterior, podia
ser transmitida desvinculada do estabelecimento, verificados determinados requisitos (artigo
118.0§ 19);

i) O registo da marca era valido por dez anos indefinidamente renovéveis (artigo
125.9);

j) Como fundamento de caducidade acrescentou-se 0 ndo uso da marca durante trés
anos consecutivos, salvo caso de forga maior devidamente justificado n.° 3 do artigo 124.°.

De realcar, que a publicagdo deste importante e necessario instrumento juridico, em
matéria de propriedade industrial, ndo foi assistida de uma correspondente criacdo de servicos
com a dimensdo, competéncias e meios materiais € humanos que permitissem uma aplicacédo
eficaz em toda a sua grandeza.

Em 1976, da-se inicio a criacdo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial), enquanto estrutura evolutiva adaptada as exigéncias da aplicacdo efetiva das
matérias abrangidas no CPI de 1940 ?*°. Porém, a evolugdo dos tempos, progresso da
sociedade e a integracdo de Portugal na Comunidade Econdmica Europeia (CEE) em 1986,
como também a adesdo de Portugal a Convencgdo de Munique, sobre a Patente Europeia e ao
Tratado de Cooperacdo em 1992, sobre matéria de patentes. E a juntar a todas estas
associacfes as mudancas vertiginosas dos processos tecnolédgicos de criacdo de produtos e
servicos, assim como o progresso do Direito internacional sobre esta matéria; como a ligacéo
do sistema de propriedade industrial as linhas diretrizes essenciais de politicas
macroeconomicas ou de estratégias empresariais, modernas e competitivas, condicionadas por
uma sociedade de informacdo e por uma economia globalizada; sendo necessario oferecer a
propriedade industrial a protecdo atingida na CEE, mostraram que seria premente aprovar um

novo codigo, que permitisse clarificar, simplificar e aperfeigoar.

6.4. Codigo da Propriedade Industrial de 1995

Apos a Diretiva Comunitaria n.° 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de

229 para mais desenvolvimento sobre o CPI de 1940 ver: COELHO, José Gabriel Pinto (1957) - LicBes
de Direito Comercial. 1.° vol., 3.2 ed., Lisboa, pp. 333 e ss; CORREIA, A. Ferrer (1973) - LicBes de Direito
Comercial. 1.2 ed. policopiada, Universidade de Coimbra, pp.253 e ss; e, CRUZ, Justino - Coédigo da
Propriedade Industrial (1940) anotado. 2.2 ed., Coimbra: Livraria Arnado, 1985.
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1988, o Governo nacional promove uma comissdo de especialistas para propor as alteragdes
necessarias para a elaboracdo do novo CPI, pelo Decreto-Lei n.° 16/95 de 24 de janeiro,
veio-se a constituir o CP1 de 1995, entrando em vigor em 01 de junho de 1995 2*°,

Este Codigo vem alterar profundamente o regime juridico da marca imposta pela
necessidade de transposicdo da Diretiva Comunitaria n.° 89/104/CEE do Conselho, destinada
a harmonizar as legislagdes dos Estados-membros em matéria de marcas (CE). Esta Diretiva,
intencionalmente, selecionou 0s aspetos que considerou terem mais incidéncia sobre o
funcionamento do mercado interno %%,

Destacamos:

a) Conceito da marca (artigo 2.%);

b) Secondary meaning antes do registo (n.° 3 (1.2 parte) do artigo 3.°);

c¢) Conteldo do direito é limitado pelo Principio da Especialidade (artigos 5.° e 6.°);

d) Esgotamento do direito (artigo 7.°);

e) Caducidade do registo de marca por conversdo da marca na designacdo usual do
produto ou servico (alinea a) do n.° 2 do artigo 12.°);

f) Caducidade do registo de marca por uso enganoso da marca (alinea b) do n.° 2 do
artigo 12.9);

g) Protecdo da marca de prestigio (artigo 191.9) %2,

Face ao descrito é de salientar que a op¢do politica tomada em 1976, através do
Decreto-Lei n.° 632/76 de 28 de julho, por reforma da antiga Reparticdo da Propriedade
Industrial, adota o INPI a forma de Instituto Publico Auténomo, dotado de personalidade
juridica com autonomia administrativa, financeira e patriménio préprio, na dependéncia da
tutela de um Ministério, sendo definidas as respetivas atribuicdes, organizacdo, competéncias
e 0 seu regime de pessoal, através do Decreto Regulamentar n.° 16/77 de 2 de marco.

Porém com a adesdo a CEE e a evolucdo no dominio da propriedade industrial, no
campo da inovagéo e das relagdes comerciais acarretou novas responsabilidades.

O Decreto Regulamentar n.° 17/90 de 30 de junho determinou a orgénica do INPI
atendendo as alteracdes verificadas no ambito interno e externo de atuacdo do organismo,

nomeadamente no que diz respeito a adesdo de Portugal a Comunidade Europeia e a

20 Cfr. ASCENSAO, José de Oliveira (2001) - A Reforma do Cédigo da Propriedade Industrial, in
Direito Industrial, Vol. | (obra coletiva). Almedina, pp. 481 e ss.; CRUZ, Jorge (1996) - Comentarios ao Codigo
da Propriedade Industrial, 1995, e Sugestdes para a Revisdo do Codigo da Propriedade Industrial.

231 Cfr. Preambulo da Diretiva.

%2 Inicialmente designado “marca de grande prestigio”, veria a ser corrigido para “marca de
prestigio” com o CPI de 2003.
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previsivel adesdo do pais as organizacdes europeias e mundiais especializadas na matéria e na
protecdo juridica das novas tecnologias %%,

Os mencionados fatores justificavam a necessidade de conferir maior racionalidade e
eficacia a estrutura e funcionamento do instituto. O propoésito foi formar um “Instituto publico
com atribui¢bes de estudo promocgdo e execugdo das politicas e atividades de garantia e
prote¢do da propriedade industrial (...) dotado de personalidade juridica, autonomia
administrativa e financeira e de patriménio préprio” 2**
Ministério (...).

O INPI através da promocdo das potencialidades da propriedade industrial nas suas

, que funcionasse sob tutela de um

vertentes de protecdo juridica e de fonte de informacdo tecnoldgica € motivado, num
panorama nacional, pelo estimulo a maior competitividade e internacionalizacdo empresariais,
no ambito do crescendo da concorréncia globalizada.

Em 17 de dezembro é promulgado o Decreto-Lei n.° 400/98, diploma que vem
corresponder as responsabilidades do INPI a nivel internacional, dotando o organismo de
flexibilidade funcional que lhe permita maior protagonismo a nivel nacional, passando
também a ser permitida a aplicacdo subsidiaria da legislacéo relativa as empresas publicas.

Este Decreto-Lei coloca o INPI na dependéncia do Ministério da Economia e aprova
0s estatutos do referido instituto nos quais se define como objeto do INPI “ (...) a promog¢do
da propriedade industrial quer a nivel nacional, quer internacional, de acordo com a politica
de modernizacdo e fortalecimento da estrutura empresarial do pais, nomeadamente em
colaboracao com as organizac@es internacionais especializadas na matéria de que Portugal

é membro” 2%,

6.5. Cddigo da Propriedade Industrial de 2003

No contexto de adaptacéo as realidades prementes surge o CPI de 2003 . Um novo
Cadigo, atualizado, agil e moderno, fruto da transposicéo para a ordem juridica portuguesa de
instrumentos de Direito comunitario, tais como a Diretiva 98/44/CE, de 6 de julho (JO-L/213
de 30 de julho de 1998) e a Diretiva 98/71/CE, de 13 de outubro de 1998 (JO-L/289 de 28 de
outubro de 1998), ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, relativas a prote¢éo juridica

das invencgdes biotecnoldgicas e a protecdo legal de desenhos ou modelos respetivamente. O

233 Fonte: www.marcasepatentes.pt, (07/09/14).

24 Art.2 1.° do Decreto Regulamentar n.2 17/90, de 30 de junho.

235 Art.0 4.0 dos Estatutos do INPI, in Decreto-Lei n.° 400/98 de 17 de dezembro.

2% Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de marco, entrou em vigor em 1 de julho de 2003.
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legislador integra ainda legislacdo avulsa: a Lei n.° 16/89 de 30 de junho, sobre protecdo
juridica das topografias dos produtos semicondutores, e 0 Decreto-Lei n.° 106/99 de 31 de
marc¢o, que regula o processo de emissdo de certificados complementares de protecdo para
medicamentos e para produtos fitofarmacéuticos, criados pelos Regulamentos (CEE) 1768/92
do Conselho de 18 de junho de 1992 e 1610/96 (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de julho de 1996, respetivamente.

De salientar ainda as regras decorrentes do Acordo sobre Aspetos dos Direitos de
Propriedade Industrial relacionados com o comércio (ADPIC), celebrado no ambito da
Organizagdo Mundial do Comércio, da qual Portugal é Estado-membro, em pleno direito,
desde janeiro de 1996.

Foi com a necessidade de transposicdo das referidas Diretivas e acolher regras do
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados com o comércio
(ADPIC/TRIPS), acabou por ser o pretexto, para o legislador justificar a publicacdo deste
novo CPI de 2003.

Em matéria de marcas ndo era previsivel que o Cédigo procedesse a uma reforma
profunda, ja que as grandes alteracbes tinham ocorrido no CPI de 1995, que transpds a
Primeira Diretiva Comunitaria sobre Marcas de 1998 (DM) 2*’,

No entanto houve algumas alteracdes, que passamos a descrever:

a) O artigo 183.° do CPI de 1995 foi suprimido;

b) Quanto as proibicdes absolutas,0 INPI podera continuar a examinar, mas em
relacdo as proibicdes relativas verifica-se uma alteracdo relevante: O Instituto examina
algumas proibicdes relativas (indicadas no n.° 1 do artigo 239.°), mas em relagdo as restantes
(indicadas no n.° 2 do artigo 239.°) s6 se as mesmas forem invocadas em reclamacao;

c) O CPI admite o registo de uma marca confundivel com uma marca anterior, caso
haja consentimento do titular da marca ou dos possuidores de licencas exclusivas, se 0s
houver e os contratos ndo dispuserem de forma diferente (artigo 243.9);

d) Na alinea c) do n.° 1 do artigo 193.° do CPI de 1995, sobre o conceito de imitagao,
referia-se, expressamente, no que respeita as modalidades de semelhanca entre sinais, a
“semelhanca gréfica, figurativa ou fonética”. Perguntava-se, entdo, se isso poderia significar

que a semelhanca conceptual escapava ao regime da imitacdo. Registando-se, agora, a

37 Diretiva n.° 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, JO n.° L 40/1 de 11 de fevereiro de 1989,
revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, JO n.° L
299/25-33 de 8 de novembro de 2008.
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abertura implicita introduzida pela alinea ¢) do n.° 1 do Artigo 245.° para a consideragdo deste
tipo de semelhanca %;

e) No ambito do uso da marca - 0 artigo 268.° estabelece o que é considerado uso
sério da marca, e 0 n.° 1 do artigo 269.° comina a sua falta com a caducidade do registo. A
novidade do Codigo é a consagracdo expressa da relevancia do uso indireto da marca. Para
evitar a caducidade é relevante o uso direto que é feito da marca pelo seu titular. Mas do
disposto nas alineas a) e c¢) do n.° 1 do artigo 268.° resulta também a relevancia do uso
indireto, isto é, do uso feito por terceiro com o consentimento do titular da marca. Este
preceito justifica-se pelo cumprimento do disposto no artigo 19.° do ADPIC/TRIP’S;

f) Revogacéo do artigo 256.° - Declaracdo de intengéo de uso da marca, cessou, com
a entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de julho;

g) O Cddigo, no n.° 2 do artigo 265.°, aproveitando a faculdade prevista no n.° 3 do
artigo 3.° da DM, consagra a possibilidade de o titular de uma marca registada invocar o
secondary meaning para impedir a declaragéo de nulidade do registo da sua marca por falta de
capacidade distintiva provando que a mesma a adquiriu apds o registo, em resultado do uso
reiterado e da adoc¢do de técnicas publicitarias de mutacdo semantica (n.° 2 do artigo 265.°);

h) Outra relevante alteracéo € relativa ao novo enquadramento juridico estabelecido
na relagdo entre o Direito de marcas e o Instituto da concorréncia desleal, especialmente no
que diz respeito ao modo de aquisi¢do do direito de marca e a amplitude dos atos desleais de

confusao.

6.6. Alteracdes ao Codigo da Propriedade Industrial de 2003 %*°

E dentro deste circunstancialismo da alteragdo do CPl em 2003, que vem a ser
dotado o INPI, como o organismo tutelar a quem compete a aplicacdo da legislagdo nacional,
no ambito do CPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de marco, sofrendo alteragdes
em 2008, pelos Decretos-Leis n.°%s 318/2007 de 26 de setembro; n.° 360/2007 de 2 de
novembro; n.° 143/2008 de 25 de julho; e pela Lei n.° 16/2008 de 1 de abril, relativamente as
disposigdes aprovadas dos Direitos de Propriedade Industrial, das Convengdes, dos Tratados e
Acordos Internacionais, que Portugal aderiu.

De referir que no ambito do Decreto-Lei n.° 79/2005 de 15 de abril, o n.° 8 do artigo

17.° determina, “(...) a competéncia para a definicdo das orientacBGes estratégicas do

%8 Cfr. GONCALVES, Luis Couto (2003) - Direito de Marcas. 1.2 ed., Coimbra: Ed. Almedina, pp
138/139, nota 326.
2% Fonte: www.marcasepatentes.pt; e www.inpi.pt. (05/07/14).
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., bem como o acompanhamento da sua
execucao”. Esse acompanhamento é concedido pelos Ministro dos respetivos Ministérios
tutelares.

Em 2008, procedeu-se também a importantes reformas, com destaque para dois
diplomas: a Lei n.° 16/2008 de 1 de abril, transpondo a Diretiva n.° 2004/48/CE de 29 de abril
de 2008, relativo as disposi¢es fundamentais ao nivel dos direitos de Propriedade Industrial,
e 0 Decreto-Lei n.° 143/2008 de 25 de julho, visando simplificar e melhorar o acesso a
propriedade industrial; modificando, ainda, de modo especial, o regime juridico dos desenhos
ou modelos e das marcas e suprimindo o nome ¢ insignia do estabelecimento “incorporando-
0S” no logétipo.

As medidas adotadas foram acompanhadas de instrumentos modernos e atuais,
pretenderam tornar o sistema mais simples, cobmodo, facilitando o utilizador, e contribuindo
para estimular o uso da propriedade industrial, em prol do desenvolvimento econémico e da
promocao do investimento no nosso pais.

Este Decreto-Lei procedeu ainda a uma republicacdo integral do CPl de 2003,
coligindo todas as alteracBes que foram sendo feitas através de diplomas avulsos, como o
Decreto-Lei n.° 318/2007 de 26 de setembro, o Decreto-Lei n.° 360/2007 de 2 novembro, e a
Lei n.° 16/2008 de 1 de abiril .

Também a Lei n.° 52/2008 de 28 de agosto, no seu artigo 167.° (que aprovou a
Organizacdo e funcionamento dos Tribunais Judiciais), alterou a redacdo do n.° 1 do artigo
40.° do CPIl. Cometendo a competéncia ao juizo de propriedade intelectual do Tribunal da
Comarca de Lisboa, “...salvo quando exista, na Comarca respetiva, juizo de propriedade
intelectual”. Ver o n.° 5 do Capitulo VI.

O INPI como Instituto publico autbnomo é dotado de personalidade juridica,
patrimonio proprio, capacidade financeira, autonomia administrativa, executando a sua
atividade sob a superintendéncia e tutela do Ministro da Justica (atualmente).

Em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.° 123/2011 de 29 de dezembro,
o INPI define as politicas especificas da propriedade industrial, bem como do
acompanhamento da sua execucdo. Regendo-se em consonancia com a sua Lei Organica
Decreto-Lei n.° 147/2012 de 12 de Julho, e pelos seus Estatutos, Portaria n.° 386/2012 de 29
de novembro.

Além do ja explanado, a atividade do INPI (em colaboragdo com as organizacgdes
internacionais de que Portugal é membro) centra fundamentalmente a sua funcdo na

atribuicéo e protecédo de direitos de propriedade industrial a nivel interno e externo, na difuséo
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da informacdo técnica e cientifica patenteada e na promocdo da utilizagdo do sistema de
propriedade industrial, visando a lealdade da concorréncia e o combate a contrafag&o.
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CAPITULO VII

CONCLUSAO
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1. Conclusao

A presente dissertacdo teve como objetivo refletir acerca das estratégias de
arquitetura da marca, particularmente nas estratégias de globalizagdo da marca, na avaliacao
destas por parte do consumidor e qual o seu impacto, no valor econdmica e sua protecdo
juridica.

Esta tematica considera-se de extrema relevancia, dado o reconhecimento da
importancia das marcas nas organizacGes e na gestdo de um portefolio de marcas. O
contributo tedrico para esta reflexdo foi proficuo e permitiu, ainda que, de uma forma sucinta,
compilar varias correntes e varios estudos que nos confirmam a atualidade desta tematica.

Pretende-se com esta dissertacdo, dar a conhecer 0 percurso e 0s caminhos
desenvolvidos pelas marcas até aos nossos dias, e, como a conjugacao dos langcamentos destas
no mercado, retratamos o “jogo de xadrez”, entre a oferta da marca, os consumidores e até a
prépria concorréncia.

Assumimos desde ja, que muito ficou por dizer. Como principais limitacdes desta
dissertacdo ao nivel do caso, realga-se a auséncia de estudos quantitativos e qualitativos de
marcas no mercado global, levando a que se fizesse uma analise pelo seu conjunto, sabendo
no entanto, que existem varias diferencas entre os lancamentos das marcas, que influenciam,
naturalmente, a avaliacdo por parte do consumidor.

A pesquisa futura certamente continuard a enfatizar a valorizacdo da marca, no
entanto, sera de maior importancia, mais producdo tedrica no que diz respeito & arquitetura
das marcas, sua protecdo, uma maior definicdo de conceitos e uma maior variedade de
solucdes poderia ser estudada, isto porque o custo de lancar novas marcas no mercado global
é proibitivo e as empresas tém cada vez mais de se sentirem seguras e protegidas no intuito de

poderem garantir o retorno do seu investimento.

132



BIBLIOGRAFIA

Doutrina:

AAKER, David A. - Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand
Name. New York: The Free Press, 1991.

AAKER, David A. - Building Strong Brands. The Free Press, New York, 1996.

AAKER, David A.; BIEL, Alexander L. - “Brand Equity and Advertising: an
overview”. Advertising’s role in building strong brands. Ed. Hillsdale, New York: Lawrence
Erlbaum Associates, 1993.

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich - Brand Leadership: The Next
Level of the Brand Revolution. Bookseller: Online Bookstore, Houston, Texas, U.S.A, 2000.

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich - Como construir marcas lideres.
Traducdo Bazan Tecnologia e Linguistica, Sdo Paulo: Ed. Futura, 2000.

AAKER, Jennifer L. - “The malleable self: the role of self-expression in
persuasion”. Journal of Marketing Research, Vol. 36, 1999.

ABREU, Coutinho de - Curso de Direito comercial. Vol. I, 8.2 ed., Coimbra: Ed.
Almedina, 2011.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de - Denominacdo de Origem e Marca. BFDC,
Coimbra: Ed. Coimbra, 1999.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de - “Indicacdes de Proveniéncia; DenominacGes de
Origem e Indicagdes Geograficas”. In Direito Industrial (AA.VV.). Vol. V, Coimbra: Ed.
Almedina, 2008.

ALMEIDA, Carlos Ferreira de - Os Direitos dos Consumidores. Coimbra: Ed.
Almedina, 1982.

AMBLER, T. - “The new dominant logic of marketing: views of the elephant”.
Centre for Marketing Working Paper n.° 04 - 903, London Business School, 2004.

AMBLER, T.; STYLES, C. - “Brand equity: towards measures that matter”.
Working Paper 95-902 do Centre for Marketing, London Business School, 1994.

AMBLER, T.; STYLES, C. - “Brand development versus new product development:
towards a process model o f extension decisions”. Journal of Product & Brand Management,
vol. 6, n.° 1, London Business School, 1997.

AREAN LALIN, Manuel - En torno a la Funcion Publicitaria de la Marca. ADI,
1982.

133



AREAN LALIN, Manuel - El cambio de forma de la marca: Contribucién al estudio
de la marca derivada. USC, Santiago de Compostela, 1985.

ASCARELLLI, Tullio - “Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales” .
Trad: E. Verderay L. Suaréz - Llanos, Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSAO, José de Oliveira - A Reforma do Cddigo da Propriedade Industrial,
in Direito Industrial, Vol. I (obra coletiva). Coimbra: Ed. Almedina, 2001.

ASCENSAO, José de Oliveira - As Funcdes da Marca e os descritores (meta tags)
na Internet, Direito Industrial. Vol. I1l, Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

ASCENCAO, José de Oliveira - Concorréncia Desleal. Coimbra: Ed. Almedina,
2002.

ASCENCAO, José de Oliveira - “Questbes problematicas em sede de indicagdes
geogrdficas e denominagdes de origem”. In Direito Industrial /AA.VV). Vol. V, Coimbra: Ed.
Almedina, 2008.

BARTELS, Robert - The History of Marketing Thought. 2.2 ed. Columbus, Ohio,
1976.

BARWISE, P. - “Brand equity: snark or boojum ?”. International Journal of
Research in Marketing. Vol. 10 n.° 1, 1993.

BEEBE, Barton - The Semiotic Analysis Of Trademark Law. 51 UCLA Law Review,
2004.

BEIER, Friedrich-Karl - “Marque et Droit Economique - les fonctions de la
marque”. AA.VV., 1975.

BEIER, Friedrich-Karl; AWEGER, Ulrich - Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen
und Zweck der Marke (68). GRUR Int., 1976.

BENTLY, Lionel - The making of modern trade mark law: the construction of the
legal concept of trade mark (1860 - 1880). Publisher: Cambridge University, UK, 2008.

BENEDETTO, Maria Ada - Marchio, Storia, Enciclopedia del diritto XXV. Milano:
Dott. A. Giuffre Editore, 1975.

BIEL, Alexander - “Converting imagem into equity”, in Brand Equity and
Advertising. AAKER, David A. and BIEL, Alexander (eds.) Hillsdale, New York: Lawrence
Erlbaum Associates, 1993.

BOTANA AGRA - La proteccion de las marcas internacionales (com especial
referencia Espafia). Madrid: Marcial Pons, 1994.

BRAUN, Antoine - Précis dés marques. 3.2 ed., Bruxelles: Ed. Larcier, 1995.

134



BRAUN, Antoine - Précis des marques de produits et de servisse. 12.2 éd.,
Bruxelles: Ed. Larcier, 1997.

BRITO, Carlos - Uma Abordagem Relacional ao Valor da Marca. Porto: FEP-UP
Working Papers n.° 297, 2008.

BROWN, Ralph S. Jr. - Advertising and the Public Interest: Legal Protection of
Trade. Symbols. 57 Yale Law Journal, 1165 - 1206, 1948.

CARVALHO, Orlando - Critério e estrutura do estabelecimento comercial.
Coimbra: Ed. Atlantida, 1967.

CARVALHO, Silva - Marca Comunitaria. Coimbra Editora, 1999.

CARVALHO, Maria Miguel - “Marcas Coletivas — breves consideragdes”. In
Direito Industrial (AA.VV), Vol. V, Coimbra: Ed. Almedina, 2008.

CARVALHO, Orlando de - Critério e estrutura do estabelecimento comercial.
Coimbra: Ed. Atlantida, 1967.

CARVALHO, Orlando de - Direito das Coisas. Coimbra: Ed. Centelha, 1977.

CARVALHO, Américo Silva - Marca Comunitaria. Coimbra: Ed. Coimbra, 1999.

CARVALHO, Américo da Silva - Direito de Marcas. Coimbra: Ed. Coimbra, 2004.

CHAVANNE, A. Jean; BURST, Jacques - Droit de la Proprieté Industrielle. éd.5?,
Paris: Ed. Dalloz Delta, 1998.

CHANDLER, Daniel - Semiotics: The Basics. 2.2 ed., London: Routledge, UK, 2007.

CIONTI, Ferdinando - La funzione del Marchio. Milano: Dott. A. Giuffré Editore,
1988.

COELHO, José Gabriel Pinto - LicBes de Direito Comercial. 1. Vol., 3.2 ed.,
Lisboa, 1957.

COOPER, Peter - “Symbiosis: consumer psychology of branding”. ADMAP, Vol.
15, november, 1979.

CORDEIRO, Antonio Menezes - Manual de Direito Comercial. 3.2 ed., Coimbra:
Ed. Almedina, 2010.

CORREIA, Antonio A. Ferrer - LicGes de Direito Comercial. 1.2 ed. policopiada,
Universidade de Coimbra, 1973.

CORREIA, Antonio A. Ferrer - LicGes de Direito Comercial. Edicao/reimpressao,
Ed. Lex, 1994,

CRUZ, Jorge - Comentarios ao Cddigo da Propriedade Industrial, 1995, e Sugestdes

para a Revisdo do Codigo da Propriedade Industrial, 1996.

135


http://www.amazon.co.uk/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Daniel%20Chandler

CRUZ, Justino - Cddigo da Propriedade Industrial (1940) anotado. 2.2 ed., Coimbra:
Livraria Arnado, 1985.

CUNHA, Paulo Olavo - Lic6es de Direito Comercial. Coimbra: Ed. Almedina, 2010.

DACIN, P. e SMITH, D. - “The effect of brand portfolio characteristics on consumer
evaluations of brand extensions”. Journal of Marketing Research. Vol. 31, may, 1994.

DAVIS, Jennifer - Between a sign and a brand: mapping the boundaries of
registered in European Union trade mark law. ed. by Lionel, 2008.

DAMASIO, Anténio - “O Erro de Descartes “. Ed. Revista e atualizada, Lisboa: Ed.
Circulo dos Leitores, 2010.

DE CHERNATONY, L. - “Categorizing brands: evolutionary processes
underpinned by two key dimensions”. Journal of Marketing Management, Vol. 9, n.° 2, (april),
1993.

DIMITRIADIS, S. - Le Management de la Marque. Paris: Les Editions
d’Organization, 1994.

DOYLE, P. - Building Successful Brands: Strategic Options. Journal of Consumer
Marketing, Vol. n.° 7, n.° 2, 1990.

DUNCAN, Tom; MORIARTY, Sandra Ernest - A communication-based marketing
model for managing relationships. Journal of Marketing, VVol. 62, n.° 2, (april), 1998.

FRANCESCHELLI, Remo - Sui marchi di impresa. 4.2 Ed., Milano: Dott. A. Giuffre
Editore, 1988.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - “Las funciones de la marca. Actas de Derecho
Industrial “. ADIn.°5, 1978.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - Fundamentos de derechos de marcas. Madrid: Ed.
Montecorvo, 1984.

FOURNIER, S. M. - “Consumers and their brands: developing relationship theory
in consumer research”. Journal of Consumer Research, Vol. 24, n.° 4, 1998.

GONCALVES, Luis Couto - Funcao Distintiva da Marca. Coimbra: Livraria
Almedina, 1999.

GONGCALVES, Luis M. Couto - Direito de Marcas, 2.° ed., Coimbra: Ed. Almedina,
2003.

GONGCALVES, Luis M. Couto - Manual de Direito Industrial. Coimbra: Ed.
Almedina, 2008.

GONZALEZ, Rivero - “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas

marcas cromaticas y olfativas. RDM, n.° 238, Madrid, 2000.

136



GRASSI, W. - “The reality of brands: towards an ontology of marketing”. The
American Journal of Economies and Sociology; Vol. 58, abril, 1999.

HANBY, Terry - Brands - dead or alive?, Journal of the Market Research Society,
1999.

ISAACS, Nathan - Traffic in Trade-Symbols. Harvard Law Review, Volume
XLIV,1931.

ISAY, Hermann - Die Selbsténdigkeit dea Rechts an der Marke. GRUR, S. 23 - 42,
1929.

KAPFERER, Jean-Néel - Marcas, capital de empresa. Lisboa: Edigdes CETOP,
1991.

KAPFERER, Jean-Noel - Strategic Brand Management, new approaches to creating
and evaluating brand equaty. New York: The Free Press, 1992.

KAPFERER, Jean-No6el - Marcas, Capital da Empresa. Mem Martins: Ed. CETOP,
1994,

KAPFERER, Jean-Noél - Strategic Brand Management: Creating and Sustaining
Brand Equity Long Term. Business & Economics, Second Edition, London: Kogan Page,
1997.

KELLER, Kevin L.; AAKER, David A. - "The Effects of Sequential Introduction of
Brand Extensions". Journal of Marketing Research, Vol. XXIX, February, 1992.

KELLER, Kevin Lane - “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer -
Based Brand Equity”. Journal of Marketing, VVol. 57, march, 1993.

KELLER, Kevin Lane - Strategic Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, USA, 1998.

LALIN, Arean - En torno a la Funcion Publicitaria de la Marca. ADI, 8, 1982.

LEHU, Jean-Marc - Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy
in the Entertainment Business. Front Cover, Kogan Page Publishers, 2007.

LENCASTRE, Paulo - O Livro da Marca. Lisboa: Edi¢des D. Quixote, 2007.

LEHMAN, Michael - The theory of property rights and the protection of intellectual
and industrial property. 1IC. Vol. 16, n.° 5, 1985.

LEMLEY, Mark A. - The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense.
Yale. Law Journal, Vol. 108, 1999.

LIMA, Pires de; VARELA, Antunes - “Codigo Civil Anotado”. Vol. I, 42 ed. Rev. e
At., Coimbra: Ed. Coimbra, 1987.

137



LOKEN, B.; JOHN, D. - “Diluting Brand Beliefs: When Do Brand Extensions Have
a Negative Impact?” In: Journal of Marketing. Vol. 57, july, 1993.

MANGINI, Vito - Il marchio e gli altri segni distintivi, Trattato di Dirrito
Comerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia. Diretto Francesco Galgano V Volume,
Padova, CEDAM, 1948.

MARQUES, Jodo Paulo Remédio - Direito Comercial. Coimbra: ReproSe, 1995.

MATHELY, Paul - Le nouveau droit francais des marques. Paris: Ed. J.N.A., 1994,

MATHELY, Paul - Le droit francais des signes distinctifs. Paris: Ed. J.N.A., 1994.

MCCARTHY, J. Thomas - Trademarks and Unfair Competition. 32 ed., New York,
Vol. I, 1992.

MCCARTHY, J. Thomas - Trademarks and Unfair Competition. Vol. I, The lawyers
Cooperative Publishing Co., 1973.

MCCRAW, Thomas K. - P&G: Changing the Face of Consumer Marketing. In
American Business, 1920 - 2000.

MENDES, Manuel Oeben - O Direito de Marcas no Paradigma Comunitario
Europeu. Lisboa: Dom Quixote, 2007.

OLAVO, Carlos - Propriedade Industrial, Coimbra: Ed. Almedina, 1997.

OLAVO, Carlos - Propriedade Industrial, Vol. | — Sinais distintivos do comércio,
concorréncia desleal. 2.2 ed., Coimbra: Ed. Almedina, 2005.

PATTISHALL, Beverly - Trade-Marks and the Monopoly Phobia, Michigan Law
Review. Vol. 50, n.° 7, may, 1952.

PINHO, José Benedito - O poder das marcas. Sdo Paulo: Ed. Summus, 1996.

PINTO, Ivan S.; TROIANO, Jaime - Na esquina da Madison Avenue e Wall Street.
In: Séo Paulo: Mercado Global, 1993.

RANGASWAMY, Arvind; BURKE, Raymond R. and OLIVA, Terence - “Brand
equity and the extendibility of brand names"”. International Journal of Research in Marketing,
Vol.10, n.°1, 1993.

RENATO, Corrado - Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e
Francesco Santoro - Passarelli. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1961.

RENATO, Corrado - Trattato di diritto civile / diretto da Giuseppe Grosso e
Francesco Santoro-Passarelli. Milano: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1975.

ROTONDI, Mario - Diritto Industriale. 5.2 ed., Padova: Ed. Cedam, 1965.

SANCHEZ GUZMAN, José Ramén - Breve historia de la publicidade. Madrid: Ed.
Ciencia Tres, 1989.

138



SCHECHTER, Frank I. - The Rational Basis of Trademark Protection. In: Harvard
Law Review, Vol. 40, n.° 6, 1927.

SCHULTZ, Don Edward - Branding the Basis for Marketing Integration. Marketing
News, n.° 32, 1993.

SCHULTZ, Don Edward - “What we dont’ know”. Marketing Management; Vol. 8,
n.% 3, Fall, 1999.

SERENS, Manuel Nogueira - Aspetos do principio da verdade da marca. Coimbra:
Ed. Almedina, 2002

SERENS, Manuel Nogueira - A proibi¢cdo da Publicidade Enganosa: defesa dos
consumidores ou protecédo (de alguns) concorrentes, Comunicacéo e Defesa do Consumidor.
Coimbra: Ed. Almedina, 1996.

ERRA, Elisabete Magalhdes; GONZALEZ, José A. Varela - A Marca: Avaliacéo e
Gestao Estratégica. Lisboa: Ed. Verbo, 1998.

SERRAO, Priscila Norcia; BOTELHO, Delane - “Effect of Brand Extension on
Brand Image: A Study in the Brazilian context”. Latin American Advances in Consumer
Research, Vol. 2, 2008.

SHOCKER, A. D.; WEITZ, B. - “A Perspective on brand equity principles and
issues ”.In: Defining, Measuring, and Managing Brand Equity. Marketing Science Institute,
Cambridge, MA. Conference (report n.° 88-104), 1988.

SILVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira - Metodologia das Ciéncias
Sociais, 10.2 ed., Porto: Ed. Afrontamento, 1999.

SILVA, Jodo Calvdo da - Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Ed.
Almedina, 1990.

SILVA, Pedro Sousa e - Direito Comunitario e Propriedade Industrial. Coimbra:
Ed. Coimbra, 1996.

SOFIA, Miguéns - Racionalidade. Porto: Campo das Letras - Editores S.A., 2004.

SRIVASTAVA, R.; SHOCKER, A. - Brand equity: a perspective on its meaning and
measurement, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, Working Paper 91-124, 1991.

TAUBER, E. M. - “Brand leverage: strategy for Growth in a Cost-Control world”.
Journal of Advertising Research, 28, august-september, 26-30, 1988.

VANZETTI, Adriano - Funzione e Natura giuridica del Marchio. lin RDC - Riv.
Dir. Comum, 1959.

VANZETTI, Adriano - Funzione e Natura giuridica del Marchio. RDC - Riv. Dir,
Comum, 1961.

139



Jurisprudéncia:

Acdérddo do TJCE del6 de Julho de 1998, referente ao Processo C-355/96 (Silhouette
International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartlauer Handelsgesellschaft mbH). Pedido
de decisdo prejudicial: Oberster Gerichtshof - Austria.

Acérddo de 14 de setembro de 1999, do TJCE, no Processo C-375/97 (General
Motors Corporation v. Yplon, SA, em litigio envolvendo a marca “Chevy”).

Acdérddo do TJCE, de 30 de marco de 2006, Proc. n.° 259/04, (Elizabeth Emanuel v.
Continental Shelf 128 Limited), sobre caducidade por uso enganoso.

Acérddo de 27 de novembro de 2008, TJCE, no Processo C-252/2007 (Intel
Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd).

Acordo do Espago Econdmico Europeu, de 2 de maio de 1992, Anexo XVII n.° 4 do
(JOn.L L 1,1994).

Alvara de 28 de abril de 1809 de D. Jodo VI.

Acordo de Madrid (AM).

Cadigo da Propriedade Industrial de 1940.

Caodigo da Propriedade Industrial (1940) anotado. CRUZ, Justino - 2.2 ed., Coimbra:
Livraria Arnado, 1985.

Cadigo da Propriedade Industrial de 1995.

Cadigo da Propriedade Industrial de 2003.

Caodigo da Propriedade Industrial de 2014.

Decreto de 28 de margo de 1895 (DG n.° 74 de 3 de abril de 1895).

Decreto de 17 de dezembro de 1903.

Decreto n.° 12 693 de 30 de outubro de 1926.

Decreto n.° 31/96 de 25 de outubro.

Decreto ditatorial n.° 6 de 15 de dezembro de 1894 sobre propriedade industrial (DG
n. 286 de 17 de dezembro de 1894).

Decreto n.° 30 678 de 24 de agosto de 1940.

Decretos-Leis n.° 15/95 e 16/95 de 24 de janeiro.

Decreto-Lei n.° 16/95 de 24 de janeiro.

Decreto-Lei n.° 400/98 de 17 de dezembro.

Decreto-Lei n.° 106/99 de 31 de marco.

Decreto - Lei n.° 520/99 de 10 de dezembro.

Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de marco.

140



Decreto-Lei n.° 79/2005 de 15 de abril.

Decreto-Lei n.° 318/2007 de 26 de setembro.

Decreto-Lei n.° 360/2007 de 2 de novembro.

Decreto-Lei n.° 143/2008 de 25 de julho.

Decreto-Lei n.° 123/2011 de 29 de dezembro.

Decreto-Lei n.° 147/2012 de 12 de julho.

Decreto Regulamentar n.° 16/77 de 2 de marco.

Decreto Regulamentar n.° 17/90 de 30 de junho.

Diploma de 1894 foi convertido na Lei de 1896.

Decisdo do Conselho 88/59/CECA, CEE, EURATOM de 24 de outubro de 1988
(JOCE, L 319 de 25 de novembro de 1988).

Decisdo 2003/793/CE do Conselho de 27 de outubro de 2003.

Diretiva n.° 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, (JO n.° L40/1 de 11 de
fevereiro de 1989).

Diretiva 98/71/CE, Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998
(JO-L/289 de 28 de outubro de 1998).

Diretiva 98/44/CE, Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho (JO-L/213 de
30 de julho de 1998).

Diretiva n.° 2004/48/CE de 29 de abril de 2008.

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de
2008 (JO n.° L 299/25-33 de 8 de novembro de 2008).

Estatutos do INPI.

Lei de 17 de abril de 1884.

Lei de 11 de outubro de 1892.

Lei de 21 de maio de 1896 (DG n.° 119 de 28 de maio de 1896).

Lei de 16 de maio de 1902.
Lei de 24 de novembro de 1936.

Lei n.° 1972 de 21 de junho de 1938.

Lei n.° 16/89 de 30 de junho.

Lei n.° 400/98 de 17 de dezembro.

Lei n.° 16/2008 de 1 de abiril.

Lei n.° 52/2008 de 28 de agosto.

Portaria n.° 386/2012 de 29 de novembro.
Protocolo ao Acordo de Madrid (PAM).

141


http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/73/Decreto-Lei%20n.%C2%BA%20147_2012_Lei%20Org%C3%A2nica%20INPI.pdf
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/73/Portaria%20n.%C2%BA%20386_2012_Estatutos%20do%20INPI.pdf

Regulamentos (CEE) 1768/92 do Conselho de 18 de junho de 1992.

Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho de 29 de dezembro de 1993 (JO n.° L 11 de
14 de janeiro de 1994).

Regulamentos (CEE) 1610/96 (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de
julho de 1996.

Regulamento (CE) n.° 1992/2003 do Conselho de 27 de outubro.

142



Outros contetdos de investigagéo:

www.dgsi.pt
www.eur-lex.europa.eu
www.icap.pt

www.irn.mj.pt

www.inpi.pt
www.lahistoriadelapublicidad.com
Www.marcasepatentes.pt

WWWw.0ami.europa.eu

www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents

www.wikipedia.org

143


http://www.dgsi.pt/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.icap.pt/
http://www.irn.mj.pt/
http://www.inpi.pt/
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/
http://www.marcasepatentes.pt/
http://www.oami.europa.eu/
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents
http://www.wikipedia.org/

