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Resumo

A presente dissertacdo pretende revisitar uma tematica do direito da propriedade industrial
que continua a suscitar questdes nos tempos que correm.

Como é sabido, o esgotamento do direito a marca dimanou da necessidade de salvaguardar
e permitir o estabelecimento do mercado comum, possibilitando a livre circulacdo das
mercadorias e libertando-o de barreiras ligadas aos interesses dos titulares do exclusivo.

A regra do esgotamento do direito a marca pode ser excecionada, homeadamente, pela
violacdo da licenca de exploracdo de marca e a existéncia de motivos legitimos.

Importa determinar em que situacdes a violacdo da licenga, figura uma excec¢éo a regra do
esgotamento do direito e que consequéncia pode resultar desse facto. Importa, igualmente,
compreender que motivos legitimos estdo em causa quando percorremos O perimetro

restrito das marcas de prestigio.



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de

prestigio

Modo de citar e alguns esclarecimentos

Vi.

Vii.

viii.

As obras citadas pela primeira vez sdo referidas pelo nome do autor, titulo,
indicacdo do volume e nimero da edicdo (se aplicado), local da publicacéo, editora,
ano e pagina(s) consultada(s). Nas referéncias subsequentes é referenciado o nome
do autor seguido do titulo da obra abreviado e acompanhado da expressdo “ob.
cit. ’e pagina(s) consultada(s). Caso a obra tenha varios autores, estes serdo citados
pela ordem que constante da obra.

Os artigos de revista sdo citados com referéncia ao autor, titulo do artigo, nome da
revista, numero, ano, e pagina(s) consultada(s). Nas referéncias subsequentes, é
referenciado o nome do autor, o titulo do artigo seguido da referéncia “ob. cit.” e
pagina(s) consultada(s). O mesmo se aplica aos artigos publicados em obras.

A citacdo de duas ou mais obras na mesma nota de rodapé segue a ordem pela qual
foram consultadas.

A jurisprudéncia é citada com referéncia ao Tribunal, data e nimero de processo.
Na lista bibliografica final, a ordenacdo das obras consultadas €é feita
alfabeticamente atendendo ao apelido dos autores. Note-se que, por defeito, a lista
bibliogréafica é redigida ao abrigo do novo acordo ortogréfico.

As transcricdes de textos estrangeiros (legislativos ou doutrinérios) encontram-se
feitas com a lingua original de modo a evitar uma possivel descaracterizacdo da
ideia que o autor visa transmitir, salvaguardando-se raras excecoes. Por defeito, as
transcricbes portuguesas foram feitas ao abrigo do novo acordo ortografico,
salvaguardando-se raras excecoes.

A numeracdo das paginas e das notas de rodapé € continua.

Todo o texto que se segue, a semelhanca do anterior, segue as regras do novo

acordo ortogréfico.
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1. Introducéo

Propriedade Intelectual

“(...) a mais indefesa, porém (...) a mais nobre, e a mais inquestiondvel de todas as

propriedades, a que se cria pela inteligéncia, e pelo espirito imortal do homem’*.

O objeto da presente dissertacdo consiste, no estudo de um dos temas classicos do
dominio da Propriedade Intelectual que motivou e continua a entusiasmar os doutrinadores
deste ramo do direito: a regra do esgotamento do direito a marca na esfera juridica do
titular com a primeira colocacdo do produto marcado no nicho comercial. N&o obstante as
vastas contendas que este assunto suscita desde ha muito, centralizamos o nosso estudo no
ressurgimento do direito adormecido, sobretudo, no dominio das marcas de prestigio cuja

funcéo essencial difere das demais marcas, como doravante se vera.

Em termos concretos, a nossa investigacdo centra-se, sobretudo, na apreciacdo do
artigo 7.° n.°2 da PD, quanto aos motivos legitimos que a norma contempla e demais que a
jurisprudéncia esbogou, bem como do artigo 8.°, n.°2 (e artigo 264.° do CPI) da PD
relativamente a violacdo da licenca de exploracdo de marca por parte do licenciado e as

respetivas implicaces no dominio da regra do esgotamento do direito a marca.

Para encetar esta tematica, comecaremos por abordar, em termos gerais, a tutela das
marcas e respetivas funcdes. De seguida, teceremos consideracfes ao nivel do principio da
livre circulacdo de mercadorias e da concorréncia ndo falseada por forma a chegarmos a
regra do esgotamento do direito a marca. Depois de apelarmos a uma breve resenha
evolutiva, cuidaremos dos requisitos necessarios para a verificacdo do esgotamento do

direito a marca sendo certo que, ndo obstante a expressdo comummente usada, mais nao

2 Pensamento de Almeida Garret. Este excerto foi citado pelo Dr. Jodo Laborinho Licio, um dos oradores no
I Congresso sobre Propriedade Intelectual realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2014 em Lisboa, com a
organizacdo das Edi¢Bes Almedina. Este orador apresentou-se no segundo dia do Congresso com o tema: “As
necessidades legislativas das entidades de gestdo coletiva”.

11
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significa do que um adormecimento, atento e informado, de prerrogativas do titular da

marca.

E nossa premissa dar um contributo para uma melhor compreensdo e aplicacio da
regra do esgotamento do direito a marca assim como contribuir uma maior clareza na
aplicacdo daquelas que s&o as excegdes a esta regra.
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2. As marcas

2.1. Breves notulas sobre este direito de propriedade industrial

A afirmacdo das marcas conforme hoje as conhecemos, acompanhou a formacéo
das corporacBes medievais®. Ao tempo, conheciam-se trés tipos de marcas: a marca
coletiva prépria, obrigatéria ou facultativa®, cuja titularidade (una) apesar de pertencer a
corporagdo, encontrava-se dissociada do seu uso e tinha como funcdo a distingdo dos
produtos dos membros da corporacdo dos produtos de outros artesdos, alheios aquela

5/6

corporagdo™”. Conhecia-se a marca individual obrigatoria, caso o estatuto das corporagdes

30 percurso histérico das corporacdes, pode ser cindido em dois periodos fundamentais: o primeiro situa-se
entre os século X1 e o século XII1 e é cunhado pelo seu reaparecimento; o segundo periodo vai desde o século
X1V até a sua abolicdo nos finais do século XVIII em Franca, e no século XI1X em Portugal bem como nos
varios Estados alemdes. Este segundo periodo é caracterizado pelo seu prolongamento. Cf. Serens, Manuel
Couceiro Nogueira - A Monopolizagdo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da Marca,
Almedina, Coimbra, 2007, p. 105.

*Relativamente as marcas coletivas, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (-A Monopolizacéo da Concorréncia
e a (Re-)Emergéncia da Tutela da Marca, ob. Cit., p. 633) - salvaguarda a existéncia de uma duplice
hipdtese: a existéncia de marcas coletivas obrigatérias e de marcas coletivas facultativas. No entendimento
do Autor, se a corporagdo fosse titular de uma marca, esta seria obrigatéria para os seus membros os quais
estariam obrigados ao uso da mesma nos seus préprios produtos. Porém, no que diz respeito a propria
corporacdo, a marca coletiva seria obrigatéria apenas e so se a respetiva titularidade correspondesse a uma
imposicdo de uma instancia politico-administrativa.

®Ainda, no que respeita as marcas coletivas (facultativas e/ou obrigatérias), visto que os estatutos das
corporacbes contemplavam normas técnico profissionais com a finalidade de garantir a qualidade dos
respetivos produtos, esperava-se que tais prescri¢des fossem aplicadas por quem tivesse competéncia para o
efeito, isto €, pelos mestres jurados ou pelos guardas do oficio, que exerciam o denominado direito de visita
as respetivas oficinas no sentido de prevenir a colocagéo de produtos defeituosos no mercado. A existéncia
deste sistema de prevencdo no seio das corporagfes medievais, fazia com que a marca coletiva (quer fosse
facultativa, quer fosse obrigatoria) desempenhasse uma nova funcéo: a funcéo de garantir a qualidade dos
produtos, das suas caracteristicas, ndo obstante a sua funcdo central ser a de distinguir os produtos dos
membros da corporacg@es face aos demais cuja titularidade pertenciam a outsiders. No fundo, garantia-se o
cumprimento integral pelas regras da arte através de um sistema de inspecéo e de um regime de sanc¢des que
as corporagBes do Ancien Régime instituiram. Deste modo, a marca coletiva assumia, também, o carater de
uma marca de qualidade ou de certificacdo, refor¢ado pelo facto de o direito de oposigdo caber integralmente
a prépria corporagdo. Daqui podemos concluir, na senda do mencionado Autor que, a responsabilidade civil
do produtor ndo é um problema novo. A mais disto, para além de a marca coletiva, porque permitia distinguir
os produtos legais dos produtos contrafeitos, constituir um instrumento poderoso de defesa do monopdlio de
que desfrutava a corporagdo titular dessa marca, permitia, também, controlar o fluxo e a oferta de cada um
dos artesdos que integravam a corporacdo. Os produtos ndo eram colocados no mercado sem a aposi¢do da
respetiva marca pelo que havia uma constante manipulagdo da lei da oferta e da procura. cf. Serens, Manuel
Couceiro Nogueira - A Monopolizagdo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da Marca, ob. cit.,
pp. 633 a 639, nota de rodapé n.° 1273.
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conferisse aos respetivos mestres o uso de uma marca propria [que era escolhida (embora
com limitacGes) pelo titular, mas ndo era outorgada pela corporacao] e, por fim, a marca
individual facultativa, utilizada pelo artesdo ou pelo mercador, fora dos interesses das
corporagdes, porquanto destinava-se a identificar a proveniéncia dos produtos e funcionava

como “simbolo de goodwill” cujo respetivo direito derivava do uso da marca em causa’.

Empos a aboligdo do Ancien Régime, a lei de marcas francesa de 12 de Abril de 1803
regulou, pela primeira vez, a marca no sentido moderno como um direito do titular cuja
finalidade essencial era concorrencial®. Afirmou-se uma ordem econdmica assente na livre
concorréncia e foi intensificado o carater individual da marca em detrimento do caracter

coletivo, obrigatério (ou facultativo) e certificado de qualidade.

® Atualmente, a disciplina da marca coletiva encontra-se regulada na subseccao Il no artigo 228.° e ss do CPI.
A luz do n.°1 do artigo 228.° da referida lei, a marca coletiva é uma “marca de associagio ou uma marca de
certificagdo” e dispondo o n.°3 que “o registo da marca coletiva da ao titular o direito de disciplinar a
comercializacdo dos respetivos produtos, nas condiclGes estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos
regulamentos internos”.

" De acordo com Nogueira Serens, a ideia de obrigatoriedade da marca individual ter4 sido “superveniente”.
Nas palavras do Autor, “o impulso para a desomogeneizagdo dos produtos, através da aposi¢do de um sinal
particular, coube aos proprios artesdos medievais, indiferentemente do respetivo sector de atividade”. Ora,
convindo-se disso, por motivos politico-econémicos ou de outra ordem, as autoridades municipais (e/ou
corporagoes) e a propria realeza “afirmaram o uso obrigatorio de marcas individuais em algumas industrias”.
Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira. A Monopolizacédo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela
da Marca, ob. cit., pp. 634 a 662.

® Todas as outras legislacdes datam da segunda metade do século XIX, a saber: Franca em 23 de junho de
1857; Italia 30 de agosto de 1868; Alemanha 30 de novembro de 1874; Bélgica 11 de abril 1879;
Luxemburgo 28 de marco de 1883; Reino Unido 25 de agosto de 1883; Espanha 1 de setembro de 1888;
Holanda 30 de setembro de 1893; Portugal 21 de maio de 1896. Cf. Gongalves, Luis M. Couto - Fungéo
Distintiva da Marca, Almedina, Coimbra, 1999, p. 25; Franceschelli, Remo - Sui Marchi di Impresa, Quarta
Edizione, Rifatta, Milano, 1988, p. 44. Importa ter presente que, antes de 1803 ja existiam sinais distintivos.
No término do Paleolitico, 0s nossos antepassados apunham aos utensilios que fabricavam e aos animais por
si domados aquilo que G. Ruston denominou de marcas de propriedade. Com a sedentarizagdo (no médio
oriente este processo consolidou-se a partir do ano de 9500 a.C.) os signos eram usados como forma de
assinalar as estremas das terras que agricultavam e as suas casas. A atividade de artesanato, posteriormente
desenvolvida por estes, foram apostos sinais distintivos de um estabelecimento — a artesania era exercida na
casa onde habitavam — ou sinais individualizadores da origem dos produtos — o sinal era colocado na obra. A
Idade Média e a Idade Moderna (Ancien Régime), foram marcadas pelo quase desaparecimento do uso das
marcas. Nogueira Serens explica que a maior ou menor utilizagdo das marcas por parte dos
artesdos/industriais ndo depende tanto da quantidade dos produtos que eles oferecem para troca como do
modo como esta mesma troca se aciona. Nesta época, 0 artesdo ndo sentia necessidade de apor um sinal
distintivo ao seu produto (no momento da troca) pois a concorréncia que aquele lhe poderia causar brota da
posicdo de monopdlio de que desfruta no local e no momento da venda. Segundo o Autor, a abnegacéo pela
marca pode ser ilustrada pela “posi¢do-de-absoluta-tranquilidade-na-concorréncia” em que os (poucos)
comerciantes se encontravam. Este ndo receavam que a procura ndo acompanhasse a sua prépria oferta, cf.
Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizagédo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da
Marca, ob. cit., pp. 589 a 590, nota de rodapé n.° 1158 e pp. 621 a 624. Sobre o0 nascimento do direito das
marcas, cfr. Fernandez-Novoa, Carlos - “El nascimiento del derecho sobre la marca”, RDM, vol. XLI n.° 99,
1966, pp. 187 a 241.
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Se a revolucdo francesa trouxe novos principios de liberdade de iniciativa e de
concorréncia, ndo menos importante foi a revolugéo industrial. Esta estabeleceu profundas
transformacdes ao nivel tecnoldgico que determinaram a producdo mecanizada e em série.
A igualdade resultante desta producdo, tornou indispensavel a protecdo de sinais de
diferenciagcdo. Constatou-se que o modelo da concorréncia pura mais ndo era do que isso
mesmo, um modelo tedrico sem aplicacdo no plano factico. Como enuncia CouTo
GONGALVES nas suas ligdes, “a marca tornou-se necessaria a concorréncia ndo para a fazer

mais livre, mas para a tornar possivel”.

A tutela da marca, fronte aos primeiros ordenamentos juridicos, encontrava-se
vinculada & protecao dos interesses dos industriais® e & preocupacdo em prevenir o risco de

confusdo com produtos similares de outros concorrentes.

Hodiernamente, a disciplina das marcas resulta da confluéncia de vérios regimes
nacionais, internacionais e da EU. O texto do CPI de 1995 e, posteriormente, o de 2003,
sdo o reflexo da transposicdo da PD. Apds o Tratado da Unido Europeia, em 1992, o
caminho da integracdo passou, maxime, pela atribuicdo de um titulo de propriedade
industrial comunitario e pela adocdo de um instrumento legislativo comunitario.
Atualmente, a regulamentacdo das marcas nacionais, coexiste com a disciplina das marcas

comunitarias*®.

® Falamos de interesses dos industriais e ndo dos comerciantes na medida em que, ao tempo, a marca era
essencialmente marca de inddstria. Todavia, 0 mesmo ndo significa que a protecdo da marca comercial ndo se
encontrava ja contemplada. Constatacdo disso mesmo é o artigo 58.° da Lei Portuguesa de 1896. Cf.
Goncalves, Luis M. Couto - A Funcdo Distintiva da Marca, ob. cit., p. 26, nota de rodapé n.° 3.

1% |mporta n&o olvidar o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.° 30:679, nos termos da Lei n.° 1:972, de 21
de junho de 1938.

1 O Regulamento (CE) n.° 40/94, de 20/12/1993 JO n.° L11 de 14/1/1994, revogado pelo Regulamento (CE)
n.° 207/2009 de 26/02/2009 JO n.° L 78 de 24/03/2009 aprovou a marca comunitéria. Importa igualmente,
atender ao Regime Internacional das Marcas previsto no Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891 (revisto
em 14 de dezembro de 1900, em Bruxelas, em Washington, a 2 de junho de 1911, em Haia, em 6 de
novembro de 1925, em Londres, em 2 de junho de 1934, em Nice, a 15 de junho de 1957, e em Estocolmo, a
14 de julho de 1967 e alterado em 28 de setembro de 1979). Tal acordo acabou por ser complementado pelo
Protocolo de 17 de junho de 1989, ratificado pelo Decreto n.° 31/96, de 25 de outubro), cf. Silva, Pedro
Sousa - Direito Industrial. No¢es Fundamentais, 1.2 ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 123.
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2.2. A tutela do signo

Seguindo os ensinamentos de NOGUEIRA SERENS, para que um sinal - nominativo
ou figurativo - seja tutelado como marca, havera de se achar “intrinsecamente nao-
decetivo™*?/*®, dizendo ainda que, “(...) a marca, para ser verdadeira, isto &, valida e

registavel, so precisa de ndo ser enganosa”’.

Como se vera adiante, proibe-se a publicidade enganosa. Justifica-se o principio da
verdade dos signos em defesa dos interferes legitimos dos respetivos titulares, em prol da

12 Afigura-se como mais correta a expressdo “intrinsecamente nio decetivo” ao invés de intrinsecamente
verdadeiro. Na linha de pensamento de Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- “Aspetos do principio da
verdade da marca”, BFD, Volume Comemorativo, Coimbra, 2002, p. 1), o sinal pode ser de mera fantasia
sem se reportar a quaisquer caracteristicas dos produtos ou servicos que assinala, dai que se diga que o
principio da verdade ndo tem dimensdes positivas necessarias. A irregistabilidade das marcas que contenham
sinais suscetiveis de induzir o publico em erro, mormente, sobre a sua natureza, qualidades, utilidade ou
proveniéncia geografica do produto ou servigo que guarnece, esta prevista no artigo 238.°, n.°4, al. d) do CPI.
Vejamos outras manifestacGes deste principio da verdade: artigo 3.%, n.° 1 al. g) da PD e no artigo 238.%, n.° 6,
als. a) e b) do CPI. Outras manifestacdes do principio da verdade podiam ser encontradas no CPI de 1940 e
no CPI de 1995, respetivamente, nos artigos 78.° e 183.°. Tais preceitos normativos indicavam que os dizeres
da marca deviam ser redigidos em lingua portuguesa. Atualmente, esta exigéncia ndo se encontra prevista no
CPI. Cf. Abreu, Jorge Manuel Coutinho de - Curso de Direito Comercial — Introducdo, Atos de Comércio,
Comerciantes, Empresas, Sinais Distintivos, vol. I, 7.2 ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 385-386 € nota de
rodapé n.° 94.

13 Existe uma irremediével correspondéncia entre a proibicdo do registo de marcas descritivas e a proibicéo
de registo de marcas decetivas. Porém, o mesmo ndo significa que todas as marcas descritivas sejam marcas
decetivas, pese embora, se acolhemos que “as marcas ndo deixam de descrever as caracteristicas (lato sensu)
dos respetivos produtos ou servigos quando as descrevem de forma enganosa”, entdo ndo custa afirmar que
todas as marcas decetivas sdo marcas descritivas. Todavia, a proibi¢do de registo das marcas descritivas ndo
reconduz a dispensabilidade da proibicdo de registo das marcas decetivas. Primo, a lei proibe, tdo-somente, o
registo de marcas compostas exclusivamente por indica¢Bes nominativas ou figurativas dos respetivos
produtos ou servigos. Desta forma, ndo proibe o registo de marcas constituidas por indicagbes descritivas das
caracteristicas, em sentido amplo, dos produtos ou servigos em causa. Secundo, ndo podemos olvidar a
existéncia de marcas suscetiveis de “fornecer informagdo” acerca das caracteristicas (latu sensu) dos
respeitantes produtos ou servicos. Terdi, ndo é indiferente a distin¢do entre sinais descritivos compreendidos
no trafico como marca de produtos ou servigos de um determinado empresério & data do pedido de registo
desse sinal (neste caso, os Estados Membros estariam obrigados a acolher a teoria do secondary meaning
segundo a qual, um sinal - nominativo ou figurativo - que ndo era compreendido como marca adquire, em
consequéncia do uso que desse sinal é feito, aquele outro sentido, isto €, um sentido secundério por se afirmar
posteriormente no tempo.) e aquelas que o tréfico s6 passou a compreender o sinal descritivo ap6s o pedido
de registo ou apds o proprio registo (nesta hipétese, os Estados-Membros possuiam inteira liberdade, como
tal, podiam atribuir relevancia a esse fendmeno de aquisicdo de um novo sentido do sinal em causa ou
recusa-la). Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “Aspetos do principio da verdade da Marca”, ob. Cit.,
pp. 5-7.

14 A este propésito, Carvalho, Maria Miguel (— A Marca Enganosa, Almedina, Coimbra, 2010, pp.18-22)
refere que, “a existéncia deste limite a tutela legalmente conferida as marcas esté incindivelmente relacionada
com a propria fundamentagéo da protecdo juridica destes sinais” e que esta tutela juridica”.
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satisfacdo dos interesses dos empresérios®®. A proibicdo da publicidade enganosa ndo é,
pois, uma decorréncia necessaria e basilar a defesa dos interesses dos consumidores. o
citado Autor, apoiado uma vez mais na historias (leia-se, na narrativa das marcas),
considera que a tutela da marca, ndo pode ser associada ao sistema da liberdade de
concorréncia que despontou, afirmando o Autor que, “(...) com a liberdade de comércio e
industria a principio da ordem publica (econémica)”. Tal associacao figura, nas palavras do
mencionado Autor, um erro “(...) janicéfalo (...)”, na medida em que, a afirmacdo da
primeira ( da liberdade de concorréncia) ndo pressupde a existéncia da segunda (a tutela
das marcas), assim como, a afirmacdo da segunda, ndo pressupde a existéncia daquela — da

livre concorréncia.*®

Enguanto sinais distintivos do comercio, as marcas sao direitos de propriedade
industrial e, como tais, se encontram regulados no ordenamento juridico portugués,
designadamente, nos artigos 222.° e ss do CPI e sobre ela incide, nos exatos termos da lei,
“o direito de propriedade (adquirido com o registo'’) e do exclusivo (...) para produtos e

servigos (...,

15 Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “Aspetos do principio da verdade da marca” ,ob. Cit., p. 1 e, do
mesmo Autor, “A proibicdo da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou protecao (de alguns) dos
concorrentes?”, Comunicacdo e defesa do consumidor, atas do congresso internacional organizado pelo
instituto juridico da comunicacdo da FDUC de 25 a 27 de nov. de 93, Instituto Juridico da Comunicacao,
1996, pp. 240-245.

16 Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da
Tutela da Marca, ob. Cit., p. 683.

7 ¢f. artigo 224.° do CPI

'8 Nao é consensual a natureza juridica dos direitos privativos. No entendimento de alguns autores, estes
direitos devem ser compreendidos como sendo direitos de personalidade. De acordo com esta tese, a
necessidade de protecdo atende ao objeto e este emana e revela a capacidade do criador, atribuindo-lhe um
direito umbilicalmente ligado a pessoa do titular e dele inseparavel. Porém, esta conce¢do olvida, por
completo, o facto de a impossibilidade de transmissdo e de renincia ndo serem, de todo, conforme com a
realidade dos direitos privativos, isto é, dos direitos de propriedade industrial. (Cfr. Otton Von Gieke cit. por
Carvalho, Paula de - A violagdo da Licenca e o Esgotamento do Direito de Marca, Coimbra Editora,
Coimbra, 2011, p. 22, nota de rodapé n.° 11). Entre n6s, Orlando de Carvalho ( - Direito das Coisas,
Coimbra, 1977, p. 190) e Cunha Goncalves (- Da propriedade e da posse, 1952, pp. 78 e 79), eram
defensores da tese de que estariamos perante puros direitos de propriedade sem que lhes fossem reconhecidas
quaisquer especialidades. Por outro lado, Carlos Olavo (- Propriedade Industrial: Sinais Distintivos do
Comércio, Concorréncia Desleal, vol. I, 2.2 ed., atualizada, revista e aumentada, Almedina, Coimbra, 2005,
pp. 50-57.) e Oliveira Ascensdo (Concorréncia Desleal: Li¢fes do Prof. Doutor Oliveira Ascensdo ao 5° ano
no ano letivo de 1993/94, Lisboa: Associacdo Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, pp. 389
ss.), consideravam que os direitos privativos industriais se inseriam em uma terceira categoria de direitos
patrimoniais, a par dos direitos reais e dos direitos de crédito. Estes Autores afirmavam que aos direitos
privativos deve ser atribuida a natureza de direitos de explora¢do econémica exclusiva porquanto, o respetivo
contetdo reconduz-se ao poder exclusivo de explorar economicamente o bem objeto e ao 6nus de o fazer.
Ainda, ha quem defenda que, os direitos privativos sdo direitos que visam a obtencdo de clientela e, por
serem direitos em constante movimento, porque acompanham o fluxo da clientela, diferenciam-se dos
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Estes direitos de propriedade industrial, estdo balizados pelo principio da
territorialidade, sdo reconhecidos pelas leis nacionais de cada pais, e circunscritos ao
principio da especialidade. Todavia, como todas as regras, também estas comporta

excegdes. Sendo vejamos:

2.1.1. A marca notdria
Dispde o artigo 241.° do CPI?° que,

1 - E recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial,
constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo de outra notoriamente
conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos
ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicagéo, for possivel
estabelecer uma associagdo com o titular da marca notoria.
2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o
numero anterior s podem intervir no respetivo processo depois de terem
efetuado o pedido de registo da marca que da origem e fundamenta o seu

interesse.

direitos de crédito e dos direitos reais em que, como sabemos, 0s elementos sdo fixos e estaveis. De acordo
com esta tese, os direitos privativos integram o regime patrimonial dos valores. Neste sentido, cf. Roubier,
Paul- Le Droit e la Propriété Industrielle, vol. I, Ed. Sirey, Paris, 1952, p. 104 e ss.. Remo Franceschelli (-
“II diritto do marchio come diritti di monopdlio”, RDI, 1970, pp. 270 e ss.) consideravam que os direitos
privativos sdo direitos de monopdlio.

1 Em Portugal, a tutela juridica da marca é feita através do seu registo no INPI, veja-se artigo 224.° do CPI.
N&o obstante, o artigo 227.° do mesmo diploma legal, concede alguma prote¢do as marcas livres (marcas de
facto). Aquele normativo dispde que, “aquele que usar marca livre ndo registada por prazo ndo superior a seis
meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for
requerido por outrem” e recorrer da decisdo de concessdo desse registo, de acordo com os artigos 236.°, n.°1;
17.°,n.°1 e 41.° todos do CPI. Ultrapassado aquele prazo, aquele que usa a marca tem o direito de se opor ao
registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorréncia desleal ou que esta seja
possivel, independentemente da sua intengdo. Além do mais, o titular dessa marca de facto tem o direito de
anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento, neste sentido, artigo 239.°, n.°1, al. ) e
artigo 266.°, n.° 1 do CPI.

20 Este artigo encontra paralelo no artigo 6.°bis da CUP no artigo 16.° do acordo ADPIC/TRIPS14, no artigo
4.°da PD e no artigo 8.° do RMC.
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A disciplina da marca notéria rompe com o principio da territorialidade®.
Atendendo ao especial e generalizado conhecimento de que beneficiam no mercado, estas
marcas gozam de protecdo em territorio diferente daquele em que solicitavam. No entanto,
mantém-se incélume o principio da especialidade?. Assim, a protecéo conferida as marcas
notorias, limitada apenas por este Gltimo principio, sé impede o registo de marcas iguais ou
semelhantes que se destinem a identificar produtos idénticos ou afins. Ora, o facto de a
marca ser notoriamente conhecida em determinado territorio nada tem que ver com o facto

de ai se encontrar registada ou ser efetivamente usada®*/**. Pese embora, nio podemos

21 Sobre a categoria das marcas notérias, importa ndo esquecer que depois da convencio de Haia em 1925,
foi criada uma excecdo ao principio da territorialidade. De acordo com o artigo 6.° - bis, n.°1, 1.2 parte da
CUP, cada um dos paises da unido estava obrigado a proteger as marcas que, apesar de nao se encontrarem
registadas na ordem juridica, fossem consideradas notoriamente conhecidas no territorio correspondente a
essa area, porque ja conhecidas dos cidaddos da unido. Assim, o direito sobre certa marca nédo cingia os seus
efeitos ao territério no qual essa lei cobrava aplicacdo, ocorrendo como que uma irradiacdo para o territério
de outra ordem juridica. Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “Sobre a ‘teoria da dilui¢cdo da marca’ no
direito norte americano”, nos 20 anos do Cddigo das Sociedades Comerciais Homenagem aos profs.
Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier,Coimbra Editora, Coimbra 2007, p.
261.

22 Neste sentido, Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-
)Emergéncia da Tutela da Marca, ob. Cit. p. 983, nota de rodapé n.° 1983, e Goncalves, Luis M. Couto — “O
uso da marca”, In Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual - Direito Industrial, vol. V, Almedina,
Coimbra, 2008, p. 391. Sobre o principio da especialidade, em 1988, Oliveira Ascensdo congratulava-se com
a previsdo do artigo 6° bis da CUP que se antevé, na protecdo das marcas notorias, ao principio da
especialidade, alertando para a pressdo ja efetuada no sentido de se Ihes estender a excecao aquele principio.
Cfr. Ascensdo, José de Oliveira - Direito Comercial, vol. I, Lishoa, 1988, p. 167: “[a]s grandes poténcias
tém feito grandes esforgos para eliminar esta limitagdo, sem o conseguirem”. Situagdo que se parece ter
alterado aquando da celebracéo do Acordo TRIPS/ADPIC, artigo 16.°, n.°3.

28 segundo o entendimento de Luis Pedro Domingues, no ordenamento juridico portugués, a marca notéria
“beneficia de uma protegdo fora do principio da territorialidade e da eficicia constitutiva do registo, mas
limitada ao principio da especialidade e ao pedido de registo”. Cf. Domingues, Luis Pedro — “Marcas
notorias, marcas de prestigio e Acordo ADPIC/TRIPS”, In Associa¢do Portuguesa de Direito Intelectual —
Direito Industrial, vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010, p. 204. Ribeiro de Almeida, considera que “[a]
disciplina da marca notoria [se prende] com a consagracdo de uma exce¢do a regra da natureza constitutiva
do registo”, uma vez que se exceciona “a necessidade de registo como condi¢do de defesa da marca”, e
“implica (...) uma derrogagdo ao principio da territorialidade da marca”, “mas ndo [do] principio da
territorialidade”. Cf. Almeida, Alberto Francisco Ribeiro de — “Marca de prestigio, marca not6ria e Acordo
ADPIC/TRIPS”, In Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual — Direito Industrial, vol. VI. Coimbra:
Almedina, 2009, p. 67.

2% Prescreve 0 n.%2 do artigo 241.° do CPI que, “os interessados na recusa dos registos das marcas a que se
refere 0 nimero anterior, s6 podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de
registo da marca que da origem e fundamenta o seu interesse” e o n.° 2 do artigo 266.° do CPI que “o
interessado na anulacdo do registo das marcas, com fundamento no disposto no artigo 241.° (...) deve
requerer o registo da marca que da origem ao pedido de anulagdo para os produtos ou servicos que Ihe deram
notoriedade (...)”. A este proposito, Ribeiro de Almeida, critica estes preceitos por atentarem ao artigo 6.°bis
da CUP. O Autor sustenta que a obrigatoriedade de registo implica, sob pena de caducidade (artigo 269.°,
numero 1 do CPI), o uso da marca e que tal imposic¢do vai contra o preceituado no referido artigo da CUP,
que ndo faz depender a prote¢do da marca notéria do seu uso nesse Estado. O Autor adverte, ainda, para a
desvantagem em que se encontrariam as marcas notorias registadas relativamente as ndo registadas, uma vez
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descurar que os preceitos reguladores da protecdo da marca notoriamente conhecida ndo
dado resposta a questdo de saber qual é o publico relevante para apurar da notoriedade de
determinada marca? Pois bem, a doutrina tem-se dividido entre (1) o entendimento da
marca notoriamente conhecida como sendo aquela que é conhecida por uma grande parte
do publico consumidor, (2) a ideia de que se deve proceder a uma divisdo entre marcas de
produtos ou servigos “de grande consumo”, caso em que a marca notoria deve ser
conhecida do grande publico, ou seja dos consumidores em geral, e marcas de produtos ou
servigos “de consumo especifico”, cujo publico relevante para aferir da sua notoriedade € o
publico interessado naquele tipo de produtos ou servigos, e, ainda, (3) a posicao que afirma
que o Gnico publico relevante é o interessado no tipo de produtos ou servicos marcados®.
N&o tomaremos posicao acerca de qual das trés hipdteses plasmadas se considera a mais
certeira. Pese embora, e sem que isso represente tomar partido de uma qualquer posicao,
parece-nos que, no ambito das marcas notorias, sé reflexamente se protegem os interesses
do seu titular, ja que este ndo teve o interesse de proceder ao registo da marca e, muitas
vezes, nem a usa no territorio em causa. Se a principal finalidade é a protecdo dos
consumidores, de modo a que estes ndo sejam levados a pensar que a marca que se
pretende registar tem alguma relacdo com a marca notoriamente conhecida ou com o seu
detentor (o que justifica que, ao contrario da marca de prestigio, a marca notoria nao
extravase o principio da especialidade), parece demasiado exigente exigir o conhecimento
da marca por parte do publico em geral (principalmente quando sdo produtos ou servigos
mais especializados e ndo destinados ao grande consumo). Em causa estdo, portanto, 0s
interesses dos consumidores de produtos ou servicos iguais ou afins aos marcados pela
marca notdria e deve ser este o publico relevante para aferir da sua notoriedade, que é
quem, de facto, pode ser enganado pela marca violadora da protecdo das marcas

notoriamente conhecidas.

Por outro lado, a ideia de divisdo entre produtos ou servicos destinados ao grande
consumo ou ao consumo especifico, sujeitando as marcas notdrias, no primeiro caso, a sua

notoriedade perante o pablico em geral e, no segundo, a sua notoriedade perante o publico-

que contra aquelas se poderia invocar a caducidade por falta de uso. Cf. Almeida, Alberto Francisco Ribeiro
de — “Marca de prestigio, marca notéria e Acordo ADPIC/TRIPS”, ob. Cit., p. 67.

% Cf. Gongalves, Luis M. Couto — Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia
Desleal. 3.2 ed., Almedina, Coimbra, 2013, pp. 252-253, e Almeida, Alberto Francisco Ribeiro de — “Marca
de prestigio, marca notéria e Acordo ADPIC/TRIPS ”, Ob. Cit., p. 68.
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alvo do tipo de produtos ou servigos também ndo colhe. Sujeitar a afericdo da notoriedade
das marcas ao seu conhecimento pelo publico interessado leva a resultados bastante
semelhantes aos anteriormente descritos — o publico destinatario dos produtos ou servicos
de grande consumo serd, logicamente, muito mais vasto que o destinatario dos produtos ou

servigos de consumo especifico.

Sobre a tematica das marcas notorias, 0 artigo 6.°-A da Convencéo de Paris dispde
que estas devem ser protegidas contra o registo ou uso de «reprodugdo, imitacdo ou
traducdo suscetiveis de criar confusdo» em relacdo a produtos idénticos ou semelhantes.
Esta protecdo é estendida pelo artigo 16.°, n.° 3, do TRIPs em rela¢do a bens ou servigos
que nao sejam semelhantes aqueles para 0s quais a marca se encontra registada, desde que
a utilizacdo da marca «indique a existéncia de uma relacéo entre esses produtos ou servigos
e o titular da marca registada, e na condicéo de essa utilizacdo ser suscetivel de prejudicar
0s interesses do titular da marca registada». O objetivo da protecdo concedida as marcas
notoriamente conhecidas ao abrigo destas disposicGes parece ter sido o de conceder
especial protecdo a marcas notoriamente conhecidas contra a exploracdo em paises em que

ndo estejam ainda registadas.

Sobre este preceito (artigo 16.°, n.°3), NOGUEIRA SERENS considera que a sua ratio
nao ¢ “(...) obrigar os Membros a proteger algumas marcas (...) a margem do referido
principio (leia-se, do principio da especialidade). Do que nele se trata é de afastar (a
tentacdo de os Membros optarem por) um entendimento acanhado, para ndo dizer tacanho
(@ luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo), o risco de
confusdo (...) um conceito que abarca “any type of confusion, including:confusion of

source; confusion of sponsorship; confusion of affiliation; or confusion of connection '

%Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte
americano”, ob. Cit.,, p. 264. Sobre esta sua interpretacdo e a eventual colisdo com a letra do preceito, o
Autor considera que a ndo semelhanca (ou auséncia dela) entre produtos ou servicos a que o artigo 16.°, n.°3
se refere, € a mesma que existe entre camisas e cachimbos, rum e joias. A referida expressdo ndo tem,
segundo o Autor, “(...) contetdo técnico juridico, isto é, ndo serve para a definigdo do &mbito merceologico
da tutela da marca, alargando-o para fora das fronteiras do principio da especialidade ou, se preferirmos, a
margem da existéncia de risco de confusdo(...)” (veja-se, obra anteriormente citada p. 265). Por Gltimo,
cumpre referir que Oliveira Ascensdo, no “Relatério Final de Atividade da Comissdo de Acompanhamento
do Cédigo da Propriedade Industrial”’, RFDUL, vol. XXXVIII, n.° 1, Coimbra, 1997, p. 343, parecia ja
entender que este preceito integra um tertium genus.

2" Sobre o (eventual) caracter self-executing do Acordo TRIPS/ADPIC, mais especificamente no que respeita
ao seu artigo 16°, n.° 3 que aparenta inserir uma disciplina diferente da prevista no CPI (e no RMC, artigo 4.°,
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2.1.2. Marca de prestigio
Prescreve o artigo 242.° do CPI? que,

1 - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo sera
igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou
servicos sem identidade ou afinidade, constituir traducdo, ou for igual ou
semelhante, a uma marca anterior que goze de prestigio em Portugal ou
na Comunidade Europeia, se for comunitéria, e sempre que 0 uso da
marca posterior procure tirar partido indevido do caracter distintivo ou
do prestigio da marca, ou possa prejudica-los.
2 - Aplica-se ao n.° 1 o disposto no n.° 2 do artigo anterior, entendendo-se
que, neste caso, o0 registo da marca devera ser requerido para os produtos

ou servicos que Ihe deram prestigio.

A categoria das marcas de prestigio ndo se aplica o principio da territorialidade
sendo esta (leia-se categoria), protegida para la do principio da especialidade, ou seja,

contra marcas iguais ou semelhantes para produtos no iguais ou afins®.

n%le2al. dyen’3e4al a)enaPD artigo 5.%, n.°2), alargando a exce¢do ao principio da especialidade,
gue nesta esta prevista unicamente para as Marcas de Prestigio, as Marcas Notdrias, veja-se, Quadros, Fausto
de - “O Cardcter Self-Executing de Disposi¢des de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo
TRIPS”, Separata da Revista da Ordem dos Advogados Portugueses, Ano 61, vol. I, Lisboa, Dezembro de
2001. A guisa de sintese, no que respeita ha ddvida gerada sobre a possibilidade dos cidaddos poderem
reivindicar a protecdo para além do principio da especialidade de marcas not6rias, o prdprio acordo
TRIPS/ADPIC é claro. O CPI é esclarecedor, assim como o direito comunitario, ao restringir tal
possibilidade aos titulares das Marcas de Prestigio, tendo afastado das marcas notorias aquela extensado a esta
excecdo, talvez porque ndo veja nestas o valor —a reputacdo — que a mesma excegao visa proteger.

%8 Este artigo encontra paralelo com o artigo 4.2, n.% 3 (norma de transposicao obrigatdria que visa proteger a
marca comunitéria de prestigio) e 4, al. a) (norma de transposi¢do facultativa que prevé a prote¢do da marca
nacional de prestigio), da PD e o artigo 8.% n.° 5, do RMC.

° Veja-se 0 acorddo do Tribunal da Relacdo de Lisboa, de 18 de marco de 2014, proc. n.°
1288/05.6TYLSB.L1-7 (“ (...) a marca de prestigio merece uma protec¢do reforgada que vai além do
principio da especialidade ou da novidade, e, como tal, é protegida face a marcas que sejam iguais ou
semelhantes & marca de prestigio, ainda que ndo estejam em causa 0s mesmos produtos ou servigos, a marca
notoria continua limitada ao principio da especialidade”).

22



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestigio

O principio da especialidade delimita o &mbito da protecdo da marca relativamente
ao objeto ou contetido que, compreende os produtos ou servicos indicados no pedido e os
produtos idénticos ou afins. Em relacdo aos produtos ou servigos referenciados no pedido,
o titular da marca detém o seu uso exclusivo, ao contrario do que sucede em relacéo
aqueles produtos que sdo semelhantes ou afins. Nesta situacdo, € conferido ao titular da
marca a faculdade de impedir o uso comercial por terceiros, uma vez que, dada a
proximidade que existe entre os produtos descritos no pedido de registo de marca, é
acentuado o risco de confusdo. Deste modo, o principio da especialidade amplia, na
medida em que estende, a protecdo aos produtos afins, e limita o direito conferido ao
titular, porquanto, as suas faculdades séo restritas a um ndcleo delimitado. Este principio
encontra no ambito das marcas de prestigio, uma forte excecdo dada a sua inadequacédo. E

outra coisa n&o podia ser™.

Apesar de o CPI nao definir “marca de prestigio”, o termo deixa antever a
existéncia de um critério qualitativo destas marcas — 0 seu prestigio. Luis M. CouTo
GONCALVES® indica dois “apertados requisitos” que, segundo o Autor, as marcas de
prestigio devem cumprir, a saber: “gozar de excecional notoriedade” perante o grande
publico (requisito quantitativo) e “gozar de especial atracdo e/ou satisfacdo junto dos
consumidores”, tendo “penetrado no espirito do consumidor com uma imagem positiva de
qualidade dos produtos ou servicos que distingue”, independentemente da efetiva

qualidade destes (funcdo qualitativa)®?.

%0 A este propésito veja-se os elucidativos exemplos enunciados por Silva, Pedro Sousa e — “O principio da
especialidade das marcas. A regra e a exce¢do: as marcas de grande prestigio”, ROA ano 58, n.°1 (1998),
pp. 377-440.

1 Cf. Goncalves, Luis M. Couto — Manual de direito industrial, ob. Cit. pp. 259-260 .

2 No mesmo sentido pronunciou-se Ascenséo, Oliveira — Marca comunitaria e marca nacional, Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, vol. 41, n.° 2 (2000), pp. 566-567). Silva, Pedro
Sousa e (— “O principio da especialidade das marcas”, ob. Cit. pp. 415-419), apoiando-se na doutrina e na
jurisprudéncia estrangeiras, considera que a marca de prestigio tem de gozar de um elevado grau de
notoriedade junto do publico em geral, de uma acentuada individualidade, acoplada a um “elevado cunho de
originalidade ou peculiaridade”, e de “consideravel prestigio junto do publico”, proveniente da “elevada
qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala”. De igual modo, cf. Domingues, Luis Pedro —
“Marcas not6rias marcas, de prestigio e Acordo ADPIC/TRIPS”, ob. Cit., pp. 186-192.

¥ No dominio da jurisprudéncia portuguesa, veja-se 0 acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 09 de
setembro de 2014, proc. n.° 218/12.3YHLSB.L1-1 (“Para determinada marca se considerar marca de
prestigio esta tem de gozar de excepcional notoriedade e atraccdo e/ou satisfagdo junto dos consumidores, de
modo tdo intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciacdo, se a imagina desligada dos
produtos ou servigos que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou servigo”).
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Sobre esta questdo, 0 TJ, no acérddo de 14 de setembro de 1999 mormente
conhecido como ac6rddo Chevy®® e que consagrou a denominada Theory of niche market
fame, respondeu a questdo prejudicial suscitada pelo Tribunal de Comércio Belga, a qual
podia ser desdobrada em dois aspetos: 1) o sentido a dar a no¢ao de marca de prestigio, isto
é, a definicdo da categoria das marcas diluiveis por via da interpretacdo do conceito

“prestigio”*

e, 2) a area geografia que importava ter em consideracdo para se poder
concluir que uma marca gozava de prestigio. Sobre aquele primeiro quesito, o TJ, sem se
alongar e hospedando-se na verséo alemé e na expressao “bekannt it”, na versao sueca e na
expressao “ar kant” e na versdo neerlandesa e na expressao “‘er renommeret” - que “ (...)
significam que a marca deve ser «conhecida», sem outros esclarecimentos quanto ao
alcance do conhecimento exigido, enquanto as outras versdes linguisticas utilizem a
palavra «prestigio» ou expressdes que implicam, como essa palavra, no plano quantitativo,

determinado grau de conhecimento pelo piblico™’

-, afirma que o exposto “(...) ndo
permite que seja contestada a exigéncia de um limiar minimo de conhecimento que, no
ambito de uma interpretacdo uniforme do direito comunitario, resulta da comparacgédo de
todas as versdes linguisticas da Diretiva”®. Segundo o ilustre prof. Doutor NOGUEIRA
SERENS, 0 TJ ndo ponderou nem respondeu ao essencial: saber se esse limiar minimo de
conhecimento, para além de condicé@o necessaria para a marca aceder a referida categoria, é
condicao suficiente. O TJ enfatizou os critérios quantitativos que o conceito de marca de
prestigio necessariamente convoca, tendo olvidado os pardmetros qualitativos que se

supunham inerentes a esse mesmo conceito. Assim, todas e quaisquer marcas que eram

% Proc. n.° C-375/97, que opde a General Motors Corporation e Yplon SA.

% A guisa de sintese, a General Motors Corporation (doravante, General Motors) é titular de uma marca
Chevy, gque apresentou a registo em 18 de outubro de 1971 no Instituto de Marcas do Benelux, para veiculos
automaveis. Hoje em dia, a marca € usada, mais especificamente na Bélgica, para designar station wagons e
veiculos similares. A Yplon SA tem a sua sede na Bélgica e usa igualmente a marca Chevy em relagéo a
detergentes, desodorizantes e diversos produtos de limpeza que tinha sido registada no Instituto de Marcas do
Benelux em relacdo a esses mesmos produtos, mas em data posterior ao registo da marca Chevy pela General
Motors. Neste seguimento, a General Motors intentou no Tribunal Belga uma a¢do em que pedia, com base
no artigo 13.°-A, n.°1 al. ¢) da Lei Uniforme Benelux (que corresponde ao artigo 5.° n.°2 da PD), a
condenacdo da Yplon SA a cessar qualquer uso da marca Chevy para assinalar os respetivos produtos,
alegando que esse uso gerava a diluicdo da sua propria marca, afetando a funcdo publicitéria. A Yplon SA
contestou a acdo dizendo que careciam provas no sentido de que a marca Chevy gozava de prestigio no
territério Benelux (cf. n.° 10 do acdrddo). Perante esta situacdo, o Tribunal de Commerce de Tournai decidiu
suspender a instincia e submeter ao TJ a seguinte questao prejudicial: “(...) qual ¢ o sentido exato que deve
ser dado ao termo 'prestigio da marca' e pode-se dizer igualmente que esse 'prestigio’ é aplicavel a todo o
territério do Benelux ou a uma parte deste”, a luz do artigo 13.°-A, n.°1 al.c)? (cf. n.° 11 do acérdao).

% Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte
americano”, ob. Cit., p. 250-251.

¥7 Cfr. n.° 21 do acérdao.

% Cfr. n.° 22 do acérdao.
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muito publicitadas e que por isso facilmente atingem o limiar minimo do conhecimento —
exigéncia que, segundo o TJ, decorre, também, da economia geral e da finalidade da
Diretiva® -, entravam na categoria das marcas diluiveis. Segundo o mesmo Tribunal, “nem
a letra, nem o espirito do artigo 5.°, n.°2, da PD autorizam que se exija que a marca seja

conhecida de determinada percentagem do publico assim definido™*

pelo que, “deve
considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é
conhecida de parte significativa do publico interessado pelos produtos ou servigos

abrangidos por essa marca”*.

Todavia, a averiguagdo do seu preenchimento, no
entendimento do TJ, cabe ao 6rgao jurisdicional nacional que devera atender aos seguintes
elementos: a parte do mercado detida pela marca; a intensidade; ao alcance geografico; a
duracdo da sua utilizacdo e, por fim mas ndo menos importante, a importancia dos

investimentos efetuados pela empresa para promover a respetiva marca*.

Quanto a segunda questdo prejudicial, o TJ considerou, de igual forma, que “(...)
ndo pode (...) exigir-se que o prestigio de uma marca Benelux exista na totalidade do
territorio Benelux. Basta que esse prestigio exista numa parte substancial deste, que pode

corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos paises do Benelux”*®,

O n.°2 do artigo 5.° da PD, prescreve que, “qualquer Estado-Membro podera
também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros fagcam uso, na vida
comercial, sem o0 seu consentimento, de qualquer sinal idéntico ou semelhante a marca
para produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi
registada, sempre que esta goze de prestigio no Estado-Membro e que o uso desse sinal,
sem justo motivo, tire partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca ou
os prejudique”, rectius, que prejudique a distintividade e/ou o prestigio, podera incorrer em

violacdo do direito sobre a marca.

%9 Cfr. n.° 23 do acérdio.

%0 Cfr. n.° 25 do acérdio.

*1 Cfr. n.° 26 do acérdio.

%2 Cfr. n.° 27 do acérdéo. A este propdsito, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (-“Sobre a "teoria da diluicio
das marca” no direito norte americano”, ob. Cit., pp. 252-253), refere-se a estes elementos como sendo “as
portas do castelo do prestigio”, portas estas que, nas palavras do Autor, se encontram “escancaradas”.

* Cf. n.° 29 do acérddo Chevy. No que respeita a este entendimento, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (—
“Sobre a “teoria da dilui¢do das marca” no direito norte americano, ob. Cit., p. 259), é muito critico.
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Se olharmos para o disposto no artigo 6.° da PD, que cuida das limitagcdes dos efeitos da
marca - e ao qual corresponde o artigo 260.° do CPI -, parece que o titular da marca de
prestigio ndo pode, com fundamento no respetivo direito, proibir terceiros de usar, na vida
comercial, por exemplo, indicacOes relativas a espécie; a qualidade; a quantidade; ao
destino; ao valor; a proveniéncia geografica; a época de producdo do produto ou da
prestacdo do servico ou a outras caracteristicas dos produtos ou servi¢os caso “(...) esse

uso seja feito em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial”

Quanto ao conceito de justo motivo, 0 NOGUEIRA SERENS considera que nele cabem
0s usos da marca de prestigio que relevam da liberdade de expressdo, na ace¢ao do artigo
37.° da CRP e da liberdade de criacao cultural, de acordo com o artigo 42.° da referida lei,
dizendo ainda que, ““(...)por mais valiosas que elas (leia-se, as marcas) se apresentem para
0s respetivos titulares e para 0 modo de ser do capitalismo do nosso tempo, ndo podem
gozar de um estatuto que os Ocidentais, ciosos, e bem, das ditas liberdades, nédo
reconhecem ao Profeta Maomé”**. N&o obstante, ndo podemos olvidar a existéncia de usos
justificados a luz da liberdade de expresséo e da liberdade de criacdo cultural, pense-se, a
titulo meramente exemplificativo, na publicidade comparativa prevista no artigo 16.° do
Cédigo da Publicidade®, ou o seu uso como uma referéncia enquanto emanacio da

liberdade do dialogo social*.

Cumpre, por fim, referir que o carater distintivo previsto no n.°2 do artigo 5.° da
PD, ndo se assemelha ao que se encontra previsto no artigo 2.°*’, assim ndo se identifica
com o caréater distintivo presente no artigo 3.°, n.°1, al. b)*® todos os artigos da PD. De
igual modo, ndo coincide com o “caracter distintivo” constante no n.°3 do artigo 3.° da PD
que releva para a transformacdo de uma indicacdo descritiva em marca — a teoria do

secondary meaning. O conceito de caracter distintivo constante do n.°2 do artigo 5.° da PD,

* Além do mais, o terceiro ndo esta impedido de provar ele mesmo que o uso do sinal em causa (a titulo de
marca ou a outro titulo) ndo obstante poder se enquadrar numa das hip6teses constantes no n.°2 do artigo 5.°
da PD, ocorre com justo motivo. Sobre este meio defesa, cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a
“teoria da diluicdo da marca” no direito norte americano”, ob. Cit., pp. 253-254.

# Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte
americano”, ob. Cit., p. 254.

%8 Cf. José de Oliveira Ascensdo, cit. por. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo
da marca’no direito norte americano”, ob. Cit., p. 254.

* Corresponde ao artigo 222.°, n.°1 in fine do CPI.

*8 Corresponde ao artigo 223.9, n.1, al. a) do CPI.
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representa o valor publicitario e por conseguinte, o selling power*® da marca. Se é verdade
que o uso de um signo com aproveitamento indevido do carater distintivo provoca (ou
pode provocar) um aproveitamento improprio do prestigio da marca, ndo é menos verdade
que o uso indevido do carater distintivo ndo provoca, no publico relevante, uma associa¢cdo
psicoldgica. Todavia, o terceiro que usa a marca tira proveito do seu prestigio, tira proveito
“(...) da deferéncia que o publico (relevante) lhe dispensa”. Na linha de pensamento de
NOGUEIRA SERENS, é imprescindivel a prova da existéncia de uma associa¢do psicologica
na mente do publico relevante quando confrontado com uma situacdo deste tipo, ainda que
em causa estejam produtos ndo semelhantes. O publico relevante, ao olhar para a marca
idéntica ou semelhante, ainda que esta guarneca produtos ou servigos ndo semelhantes,
havera de se recordar daqueloutra marca, dita de prestigio, fazendo uma associacdo quase
que imediata pois s6 assim pode falar-se em prejuizo para o valor publicitario, para o
selling power da marca, salvo melhor entendimento. De acordo com o Autor, e sem querer
tirar importancia ao grau de conhecimento atingido pela marca no publico relevante, a
marca de prestigio, pode, por certo, estar diluida, ou mesmo esquecida, nos mercados em

causa.™

Para rematar, cumpre compreender o aproveitamento indevido do prestigio da
marca (de prestigio) e o prejuizo ao/do prestigio da marca que a norma cuida (ou pelo
menos visa cuidar). Em rigor, o prestigio que aqui se antecipa ndo se confunde com o
prestigio que serve para qualificar a marca e que no acordao Chevy, o TJ cuida como sendo
um conceito puramente quantitativo, subordinado ao grau de conhecimento do publico

relevante.

Enguanto bem tutelavel (e que podemos ver no n.°2, artigo 5.° da PD), o prestigio é
um conceito qualitativo e nessa medida, cuida o prestigio de uma marca olhando para a
estima que esta possui no pablico relevante, para a (boa) fama que, podemos dizer, modela
uma certa imagem que habitua o psicolégico do pablico e o leva a continuar a ter
experiéncias aquisitivas transmitindo, de modo automatico, o resultado das suas

experiéncias a potenciais consumidores.

9 Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte
americano”, ob. Cit., pp. 254-255.
0 Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito norte
americano”, ob. Cit., pp. 254-256.
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Para que haja prejuizo ao/do prestigio da marca, isto é, a estima e a boa fama,
haverd, por um lado, de ser transferivel para produtos ndo semelhantes marcados com um
signo igual ou semelhante ao do titular da marca de prestigio. Por outra banda, a
transferéncia do prejuizo, terd de conduzir a associa¢gdes negativas, proporcionando
percecbes incompativeis. Do mesmo modo, para que possamos confirmar o
aproveitamento indevido do prestigio da marca de prestigio pelo terceiro, tera de sobrevir
uma transferéncia do prestigio (da marca de prestigio) para os produtos ndo semelhantes
para 0s quais o terceiro usa uma marca idéntica ou semelhante®. Porquanto e nas palavras
de LEARNED HAND, 0 universo das marcas de prestigio, configura “(...) uma reputagio,
como um rosto, € o simbolo do seu possuidor (leia-se, do seu titular) e criador, que outrem

, . 2
s6 pode usar como uma mascara” .

3. Das funcdes da marca

Nas palavras do ilustre prof. Doutor NOGUEIRA SERENS,

“o designio que preside a ideacdo de um sinal, que se quer gque venha a
constituir como marca, ndo é — nem nunca foi — o de fazer obra encantar
(...) por um lado, a idea¢do de um sinal, cuja finalidade precipua é
contradistinguir produtos (ou servi¢os) — (...) e ndo ornamenta-10S ou
enfeita-los -, ocorre num quadro de maltiplos constrangimentos (facticos
e, até, legais), com 0s quais a imaginacdo criadora se da mal; por outro
lado, (...) a experiéncia ensina que esse esforco, por si sO, de pouco ou
nada vale: um sinal (scilicet: uma marca) que nasca como «obra de
encantamento», isto é, com uma significativa forca atrativa autbnoma, se

acaso ndo (se lhe) fizer culturismo (...) acabard necessariamente por

L A este respeito, Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Sobre a “teoria da diluicdo da marca” no direito
norte americano”, ob. Cit., p. 257 — considera que, ndo raras vezes, ndo existe a referida transferéncia dada a
distancia merceoldgica (que é grande) e porque a marca de prestigio conhecida do publico relevante, ndo o é
junto do publico onde marca idéntica ou semelhante é aposta a produtos ndo iguais.

°2 Cf. Learned Hand, juiz norte americano, cit. por, Silva, Pedro Sousa e (- “O principio da especialidade das
marcas”, ob. Cit., pp. 380 e 381 e nota de rodapé n.° 2).
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perder esse vico 14 onde verdadeiramente importa — no mercado, pois

claro. »,53/54

Com esta certeira afirmacdo, iniciaremos a tematica das funcbes da marca que, ndo
passa, nem poderia passar, despercebida no presente texto. Com efeito, abordaremos as
fungdes econdmico-sociais da marca (enquanto realidade multi-dimensional): a fungéo
distintiva da marca — rectius, a funcéo indicadora da origem ou proveniéncia dos produtos
ou servicos; a funcdo de garantia da qualidade dos produtos ou servicos e a funcao
publicitaria ou sugestiva®. Por fim, iremos questionar se o fenémeno do private label
importa um repensar da fungdo distintiva da marca. N&o obstante este ndo ser o objeto do
presente texto, consideramos tratar-se de uma problematica a ndo olvidar e que deve ser

estudada, por ventura, em outras aguas.

3.1. A funcdo distintiva *°

A luz da concecdo tradicional e que até ha pouco tempo se achava dominante, a
funcdo distintiva das marcas equivale, essencialmente, a uma funcdo de indicacdo da
proveniéncia ou de origem dos produtos, no sentido em que as marcas indicavam (e

garantiam) que o0s produtos que guarnecia/ marcava, provinham de uma determinada

% Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da
Tutela da Marca, ob. Cit., p. 1203.

** Entre nés, Abreu, Jorge Manuel Coutinho de ( - Curso de Direito Comercial, ob. Cit.,, p. 374), considera
que existe uma funcdo de comunicagdo subjacente & marca — e que é tipico de uma sociedade de informacéo.
Nas palavras do Autor, “as marcas destinam-se a distinguir os produtos através de outras mensagens. Como
qualquer signo, as marcas comunicam ideias por intermédio de mensagens. O titular e/ou os utentes legitimos
da marca (emissores) comunicam através dela, ao publico (recetor) algo respeitante aos produtos (referentes)
— comunicam, no minimo, que os produtos assinalados com a marca sdo produtos individualizados e distintos
(ainda que a diferenca resida, tdo s, no signo ...) de outros bens da mesma espécie (marcados, com outros
signos -, ou ndo)”. Também sobre a eventual “funcion comunicativa” da marca, veja-Se, entre outros,
Dapkevicus, Diego Chijane e Montero, Jesis GOmez - Derecho de marcas, Editorial Reus, Buenos Aires,
2007, pp. 23-25.

* Também aqui, mantemo-nos fiéis & divisdo efetuada por Ferrer Correia e Nogueira Serens, maxime, no
seguinte artigo de revista: “A composicao das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.° e do § Unico do
artigo 201.° do Codigo da Propriedade Industrial”, RDE, ano 16 a 19 (1990/1993), p.85.

*® Dado o tema a que nos propomos — O esgotamento do direito @ marca — teceremos, td0 s6, breves
consideragdes sobre a fungdo distintiva da marca e demais funcées do signo.
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origem, via de regra, constante. De acordo com esta concecdo, a funcdo distintiva € a Unica

funcéo juridicamente tutelada®’.

O direito a marca pertencia ao titular; pertencia a quem exercia uma atividade
econdmica e deste modo, a transmissdo da marca para outrem encontrava-se dependente da
transmissdo sincronica do estabelecimento comercial. Assim, cessando a atividade

econdmica a que a marca estaria ligada, cessaria automaticamente o direito & marca®.

Com a possibilidade de transmissdo da marca desvinculada do estabelecimento
comercial; a admissibilidade da figura da licenca de marca e a aceitagdo da marca de
grupo, a doutrina foi conduzida a repensar o conceito tradicional (e restritivo) da funcéo
distintiva da marca. Assim, a fungéo distintiva da marca passou a significar que o produto
marcado provinha da mesma empresa, de empresas com Vvinculos de natureza
contratual/econémica a empresa de origem, por exemplo, o caso da licenca de exploracao
de marca™ ou no caso da marca de grupo ou no caso da transmissdo da marca desvinculada
do estabelecimento comercial, de empresas que oferecem vantagens equivalentes as da
empresa de origem®. Passou a ser ponto assente que a marca ndo garantia que 0s produtos
marcados proviessem de uma mesma e Unica empresa mas, antes, de empresas que com
elementos de consideravel continuidade com a empresa de origem ou que entre si existisse

uma relacdo de natureza contratual, econdmica ou financeira.

> S&o defensores desta concecdo tradicional, entre outros, Vanzetti, Adriano — “Funzione e natura giuridica
del marchio”, RDC, 1961, pp.16-33; Beier, F.K. — “La territorialité du droit des marques et les exchanges
internationaux”, JDI, 1971, n°1, pp.19 e ss.

8 Adriano Vanzetti (- “Funzione e natura giuridica del marchio”, ob. Cit., pp. 33 ss.), apoiava-se, nas
solugdes adotadas no Regio Decreto de 21/6/42 n.° 929 (anterior a profunda revisdo introduzida pelo D.Lgs.
n.° 480 de 4/12/92 que adotou a legislacdo italiana a PD, j& revogado pelo CPIIt. De 2005) naquilo que
considerava os trés momentos essenciais da vida das marcas: o do nascimento do respetivo direito, atribuido
apenas a quem fosse titular de uma empresa, o da cessdo desse direito, que s6 podia dar-se em conexao com o
estabelecimento e o da sua extingdo, que ocorria com a cessacdo da empresa. O citado Autor, em 1998 nédo
considerou a funcéo distintiva como sendo a Unica fungdo que cabia a marca. Cf. Vanzetti, Adriano — “La
Funzione del marchio in un regime di libera cessione”, RDI, 1998, pp.71 e 81, sobretudo.

% Os produtos ou servigos que advém de empresas ligadas economia e/ou contratualmente & empresa de
origem, sdo genuinos e provém de uma mesma empresa, quer sejam colocados em circulagdo diretamente
pelo titular ou indiretamente através de um terceiro atuante com o consentimento, ainda que técito, do titular.

% Cf. Gongalves, Luis M. Couto — “Funcdo da marca”, Direito Industrial, vol. I, APDI, p. 103. Mathély,
afirmou que, se a marca pela sua natureza indica uma origem, certamente que essa origem ndo tem de ser
necessariamente de uma empresa Unica e idéntica, podendo ser quer de um grupo de empresas, quer de
empresas sucessivas que dispdem de meios anélogos e que sejam capazes de fornecer os objetos de forma a
apresentar as mesmas vantagens. Cf. Mathély, citado por Luis M. Couto Gongalves, Manual de Direito,
Industrial Propriedade Industrial e concorréncia desleal, 3.2 ed. Revista e atualizada, Almedina, Coimbra,
2012, p. 156, nota de rodapé n.° 370.
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Hodiernamente, o artigo 222.° do CPI estabelece que a marca deve ser capaz de

“distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas”®".

Em rigor sempre se diga que, quer na concecdo tradicional, quer na nocgéo
redimensionada, a fungdo distintiva da marca sempre surgiu como permitindo a

diferenciagéo das fontes de origem ou proveniéncia dos produtos guarnecidos com o signo.

Mas, serd que a funcdo distintiva da marca assim compreendida permite conglobar
a realidade do esgotamento do direito a marca? Como se vera, esta regra permite que uma
empresa proceda a comercializacdo, dentro do EEE, de um produto no qual é aposta uma
marca, sem que 0 respetivo titular, via de regra, se possa opor a comercializacao, isto é, aos
atos de comercializacdo subsequentes dos produtos no mercado caso tenha consentido
expressa ou tacitamente e a colocacdo do produto no mercado tenha ocorrido de forma
licita (por exemplo, através de um contrato de licenca de marca). O que acontece é que
nesta situacdo, o respetivo titular vé parte das suas prerrogativas adormecidas, podendo, no
entanto, opor-se a comercializacdo verificado que esteja a exce¢do constante no artigo 7.°,
n.°2 da PD e que doravante cuidaremos. Consideramos que esta situacdo ndo compromete a
funcdo distintiva da marca. Hodiernamente, se por um lado ndo se afigura totalmente
correto asseverar que uma marca provem de uma unica empresa, por outro lado, podemos
afirmar que a marca permite identificar a proveniéncia ou a origem de um produto ou

servico pois € atras dela que o consumidor pode relacionar o0 bem marcado com a empresa

8 Coutinho de Abreu, critica a nogdo de marcas estatuida no n.°1 do artigo 222.° do CPI. Segundo o Autor,
os produtos sdo bens que resultam da atividade produtiva, e, portanto, sdo bens materiais ou corpéreos,
imateriais ou incorporeos. A distin¢éo entre produtos e servicos, ndo faz sentido dada a disciplina legal das
marcas de servigos, a qual terd aparecido, a titulo inicial, nos EUA em 1946 e em Portugal, com o DL n.°
176/80, de 30 de maio. O Autor considera que 0s bens assinalados por uma determinada empresa, ndo tém de
pertencer a uma empresa. Os produtos podem ser de uma ndo empresa (a este proposito, a possibilidade de
ndo empresarios poderem obter o registo de uma marca ficou alargada depois de o DL n.° 40/87, de 27 de
janeiro, que alterou o artigo 76.° do CPI de 1940, preceito que atribuia, a data, o direito de usar marcas aos
artifices assalariados, isto €, ndo empresarios e que, com aquela alteracdo, passou a conter prever que 0
“direito de usar marcas compete a quem tiver legitimo interesse (...)” e o atual artigo 225.° do CPI,
semelhante ao que o texto do artigo 168.° do CPI de 1995 perfilhava, dispde atualmente que, “o direito ao
registo da marca cabe a quem nisso tenha legitimo interesse (...)”. Por fim, o Autor considera que, via de
regra, as marcas ndo visam individualizar certos produtos de determinados sujeitos quanto a quaisquer bens
de outros sujeitos, porquanto, vigora, o principio da especialidade, ainda que ndo seja na sua totalidade.
Assim, as marcas enquanto sinais distintivos do comércio, a par da firma, do logétipo e das denominagdes de
origem e indicacdes geogréficas, pese embora ndo ser um sinal privativo do comércio em sentido juridico ou
extra juridico, porquanto, como se sabe, ndo individualiza apenas empresas mercantis e produtos da
mercancia e ndo é utilizdvel apenas por comerciantes, sdo “(...) signos (...) suscetiveis de representagdo
grafica destinados, sobretudo, a distinguir certos produtos de outros produtos idénticos ou afins”. Cf. Abreu,
Jorge Manuel Coutinho de - Curso de Direito Comercial, ob. Cit., pp. 364 a 367 e nota de rodapé n.° 26.
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que distribui®®. A referéncia a fonte de origem, néo pressupde a individualizacdo da pessoa
que concretamente distribui os produtos, mas, antes, a reconducdo a um determinado

produto ou servico a pessoa que fornece.

Por outras palavras, a marca ndo representa, necessariamente, a garantia de uma
origem empresarial. Representa, antes, a garantia de uma origem pessoal (pessoa a quem se
atribui o 6nus pelo uso ndo enganoso dos produtos ou servicos marcados). A identificagdo
da proveniéncia é, ndo raras vezes, conseguida pelo publico recetor mediante um exercicio
de associacdo adaptado a realidade juridica empresarial, sem perder de vista uma ampla
nocdo de empresa. A este respeito, COUTINHO DE ABREU assevera que, “(...) a funcdo
distintiva das marcas ndo se confunde ou identifica com a de indicacdo de origem ou
proveniéncia”. Esta tltima é apenas parte daquela, ndo tendo necessariamente de estar

sempre presente, apesar de ndo poder deixar e ser reconhecida®®.

Nos tempos que correm, € agudizada a necessidade de repensar o conceito ja
redimensionado da funcdo distintiva da marca o qual se funda, apenas, num critério
objetivo ou empresarial. Segundo este conceito, a funcdo distintiva da marca ¢é definida da
seguinte forma: os produtos ou servicos marcados com o signo, provém sempre da mesma
empresa ou de uma empresa com elementos consideraveis de continuidade com a primeira
(pense-se no caso da transmissao desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relagcdes
atuais de natureza contratual, econdmica ou financeira (veja-se as hipoteses da licenca de
marca, e da marca de grupo, respetivamente). Esta nocao € restritiva pois assenta apenas
num critério objetivo e, por isso, olvida o fendmeno da circulacdo da marca ndo usada,
descura a circunstancia de o transmitente da marca ndo exercer uma atividade econémica
conexa com 0s produtos ou servigos para 0s quais a marca vai ser usada pelo adquirente e,
ndo cuida das situacGes em que o licenciante nunca usou a marca que concedeu ao
licenciado ou a usou mas em produtos ou sérvios diferentes dos licenciados. Se naquela
situacdo ndo faz sentido falar em continuidade empresarial (que ndo existe), neste ultimo

caso, carece de sentido falar-se em vinculo contratual empresarial®.

82 Cf. Olavo, Carlos - Propriedade Industrial, ob. Cit., pp. 38 a 50.

% Abreu, Jorge Manuel Coutinho de — Curso de Direito Comercial, ob. Cit., p. 374.

8 Neste sentido, Marques, Jodo Paulo Remédio, “O regime juridico da marca e a marca farmacéutica”,
Direito Industria vol. VIII, APDI, Coimbra, pp. 276-277 e Gongalves, Luis M. Couto, Manual de Direito
Industrial, ob. Cit. pp. 157-159.
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Se € assim, entdo o conceito de funcdo distintiva anteriormente apresentado, ndo se
afigura consentaneo com as necessidades da marca. Na linha de pensamento de alguns
autores, consideramos que o atual direito das marcas, abre margem a uma nocao da funcao
distintiva, assente em um critério diferente. A semelhanca do anterior CPI, o atual prevé a
proibicdo do uso ndo enganoso da marca, seja pelo titular, seja por terceiro com o
consentimento do respetivo titular®®>. A marca deve respeitar, quer a jusante, quer a
montante (leia-se, do registo), o principio da verdade — este principio é reforcado pelo
legislador (o legislador comunitério e o legislador nacional, posteriormente) — sendo certo
que, “(...) o direito a marca nasce na verdade e morre na mentira” sendo que aquele “ (...)
nao morre (...)” se a mentira ou o engano, “(...) a qual a marca surge associada, for

extrinseca & propria marca”®.

Sendo vejamos.

A al. b) do n.°2 do artigo 269.° do CPI determina que, se a marca, apos a data em
que o registo foi efetuado, se tornar suscetivel de induzir o publico em erro em virtude do
uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para 0s produtos

ou servicos para que foi registada, é declarada a caducidade do seu registo®’.

A marca, ndo obstante ter como titular uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva
detentora de uma empresa, ou ser um sujeito ndo ligado diretamente a atividade de
producdo dos bens ou servi¢os guarnecidos com o signo, esta necessariamente ligada a um
sujeito (titular) que se encontra vinculado ao 6nus do uso ndo enganoso desse signo que ele
usa e apOe aos produtos e servicos, sob pena da eventual perda do direito e como tal, deve
tudo fazer para impedir um uso merceoldgico enganoso, suscetivel de induzir o publico em

erro sobre os produtos ou servigcos que adquiriu.

% Gongalves, Luis M. Couto, Manual de Direito Industrial, ob. Cit., pp. 158-159 e Marques, Jo&o Paulo
Remédio, “O regime juridico da marca e a marca farmacéutica”, ob. Cit., pp.276-277 — segundo este Gltimo
Autor, “se ¢ proibido o uso enganoso da marca, seja pelo titular, seja por terceiro com o seu consentimento,
isso significa que o novo paradigma de anélise da func¢do distintiva a marca ha de passar pela exigéncia de a
marca (...) se achar ligada a um sujeito (...) vinculado ao 6nus do uso nao enganoso desse sinal nos produtos
ou servicos onde ele é aposto, no sentido em que o sujeito onde tais produtos ou servigcos promanam deve
tudo fazer para impedir que o uso merceol6gico dessa marca seja insuscetivel de ocasionar um engano ou
uma dececao respeitante as caracteristicas esséncias dos produtos ou servicos marcados”.

% Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “Aspetos sobre o principio da verdade da marca”, ob. Cit., pp. 85-86.
87 Esta solucdo foi imposta pela PD no artigo 12.°, n.%2, al. b) tendo sido acolhida no CPI de 1995,
concretamente no artigo 216.° n.°2, al.b). Esta solucdo tem ainda previsdo legal no RMC, artigo 51.°, n.°1,
al.c).
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Né&o tem que haver uma coincidéncia entre o titular da marca e o titular da empresa.
Aquele ndo tem de estar ligado a atividade de producéo de bens ou de servi¢os guarnecidos
com o seu signo, nem tem de ser o titular da empresa onde esses produtos ou servigos sao
comercializados. Nas palavras de Luis M. CouTO GONGALVES, “a marca, (...) também
indica, sempre, que 0S produtos ou Servigos se reportam a um sujeito que assume em

relagio aos mesmos o 6nus pelo seu uso ndo enganoso”®,

Para concluir, a funcdo de que aqui se cuida, ndo se apresenta como garantia de
uma origem empresarial mas, antes, como garantia de uma origem pessoal sujeita a um
6nus de um uso nao enganoso. Para além da funcdo distintiva, a marca tem outras funcoes,

designadamente, a fungdo publicitéria e a funcéo de garantia que cuidaremos adiante®.

3.1.1. O private label na nocéo de funcéo distintiva da marca "

Hoje mais do que nunca, as prateleiras dos super e hipermercados, contém produtos
e/ou servicos que correspondem, por exemplo, ao proprio nome do estabelecimento
comercial. Esta figura, podemos dizer, ndo € de todo nova. As marcas de comércio, cujos
produtos ou servicos comercializados sdo guarnecidos com a marca do préprio
estabelecimento comercial ou da respetiva firma, podem figurar marcas coletivas e esta
categoria de marcas, assim como as marcas de comeércio, ndo sdo figuras recentes. Em

tempos que ja 14 vdo, Pinto Coelho escreveu que “(...) as marcas de comércio’ mostram a

% Gongalves, Luis M. Couto - Manual de Direito Industrial, ob. Cit., p. 159.

% Neste sentido, Gongalves, Luis M. Couto — A Funcéo Distintiva da Marca, ob. Cit. p. 219 e Leitéo,
Adelaide Menezes— “Marca, publicidade, patrocinio e product placement”, Estudos em Homenagem ao
Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 802.

" N&o obstante a inegavel importancia do tema, ndo o iremos aprofundar no presente texto dado o tema da
presente dissertacao.

™ Dentro das marcas do comerciante, encontramos os produtos genéricos, os produtos da marca da loja e os
produtos de marca privada (sdo marcas do comerciante mas ndo contem a firma aposta). Note-se que, ndo é
correto falar em produtos de marca branca apesar de esta ser uma expressdo comummente utilizada,
sobretudo, pelos consumidores. Tais produtos caracterizavam-se por uma embalagem de cor Unica sem
qualquer tipo de sofisticacdo ou marca prépria. Por outro lado, as marcas genéricas ndo constituem
verdadeiras marcas sendo, por isso, desprovido de sentido cogitar a verdadeira fungdo da marca num produto
que ndo ostenta este sinal, cuja embalagem apenas contém a indicagdo do produto, por exemplo, “sabdo”.
Além do mais, o INPI recusou o registo de marcas de produtos sem marca. Cf. Carvalho, Silva — “Concecéo
juridica de uma marca nova? ”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raul Ventura, vol. Il, Lisboa, 2003,
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casa comercial ou o comerciante que as expediu ou poz a venda”, bem como, a “(...)
intima e direta relacdo com o exercicio profissional do comércio pelo comerciante (...)” ¢
firmava o Autor que, “(...) a crea¢ao dos grandes estabelecimentos comerciais, em que
igualmente sdo vendidos produtos das mais variadas espécies e qualidades, sugeriu a
pratica da adogdo pelo proprietéario do negdcio, para maior comodidade e por conveniéncia
de simplificacdo, duma Unica marca, que exclusivamente Ihe fica pertencendo, e que, com
pequenas variantes, depois se adapta particularmente a cada uma das diversas espécies de

. 72
mercadorias ou produtos do seu trafico”'“.

Interligado ao mundo, ja antigo das marcas do comércio e/ou marcas coletivas,

encontra-se o fenémeno do private label”®/™. O titular ndo coincide com o produtor ou

p. 320 e Simdes, Fernando Dias — Marca do Distribuidor e Responsabilidade por Produtos, Almedina,
Coimbra, 2010, pp. 193-194.

2Cf. Coelho, Pinto - Marcas Comerciais e Industriais — ensaio sobre a teoria das marcas comerciais e
industriais e do nome do estabelecimento no direito portugués (com referencias ao direito brasileiro),
Portugal-Brasil, L. Lishoa, pp. 8-13. O Autor, atenta o leitor para a antiga Lei de Marcas Portuguesa de 21
de maio de 1896, designadamente, para o texto do artigo 60.°. Esta categoria de marcas, foi consagrada,
também, na lei japonesa de 2 de marco de 1899, no regulamento brasileiro de 10 de janeiro de 1905, na lei
espanhola de 16 de maio de 1902, artigo 23.°, na lei inglesa, na lei norte americana e na lei belga (cf. idem p.
18, nota de rodapé n.° 1).

™ Note-se que, “the private label revolution was first observed in Europe and Canada. Private label brands
then appeared in South Africa in 1956 when Raymond Ackerman introduced a no-frills brand to the market
through his fledgling chain of Pick n Pay stores. This range offered commodities to the market atlower prices
than was possible through manufacturer brands. This served the purpose of defeating the regime of a small
number of powerful retailers and suppliers who had been engaging in price fixing as the order of business”.
Cf. Beneke, Justin - “Consumer perceptions of private label brands within the retail grocery sector of South
Africa”, African Journal of Business Management, vol. 4(2), February, 2010, p. 203. A Private Label
Manufacturers Association nos EUA, categoriza o fabricante da seguinte forma: Large national brand
manufacturers that utilize their expertise and excess plant capacity to supply store brands; Small, quality
manufacturers who specialize in particular product lines and concentrate on producing store brands almost
exclusively; Major retailers and wholesalers that own their own manufacturing facilities and provide store
brand products for themselves e Regional brand manufacturers that produce private label products for
specific markets. Mais curioso é que, este fendmeno esta de tal forma incorporado nas gentes que, desde ha
muito, a Private Label Manufacturers Association , organiza feiras anuais destinadas a exposicao de produtos
varios, desde produtos alimentares, produtos cosméticos a artigos para o lar, entre outros. Os visitantes e
potenciais compradores sdo, por exemplo, os hipermercados, supermercados e mini mercados. A préxima
feira realizar-se a em novembro entre os dias 16 a 18 do presente ano, no Rosemont Convention Center — Cf.
http://plma.com/showinfo/showinfo2014a.html.

™ Um estudo realizado pela KPMG Global Consumer Markets considerou que, “private label products can be
classified as follows: Store brands (carry the retailer’s name, but no additional sub-brand. For example,
Tesco’s standard store brands); Store sub-brands (carry both the retailer’s name and a sub-brand. For
example, Tesco’s Finest range); Generic brands (s have a name independent from the store name. For
example, Euroshopper’s range of products. These are not named store brands; they can be used across
differently named stores and chains); Individual product brands (are owned by the retailer and are treated by
the company like individual brands. For example, Aldi uses individual product brands. The retailer’s name
may be visible in the background but is not emphasised) [and] Exclusive products (are not, by definition,
private label products, but possess some similar characteristics. For example, Migros in Switzerland has a
number of exclusive agreements with suppliers (for example, with Del Monte)). Cf. KPMG (2000),
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fabricante dos produtos marcados. Aquele, por um lado, contrata uma empresa
(independente na medida em que ¢ alheia ao grupo) que seguird as suas diretrizes e, por
outro, comercializa no interior do seu estabelecimento produtos marcados com 0s signos
do préprio fabricante. O consumidor, desconhece a origem ou proveniéncia do produto
que adquire, apenas tem presente a figura do comerciante — do retalhista ou grossista - a

quem confia no momento da aquisicdo dos produtos’™.

Os produtos ou servicos sao tipicamente fabricados ou, pelo menos, fornecidos por
uma empresa para comercializacdo de outra empresa sob marca. Estes produtos sdo
colocados a venda como uma alternativa de menor custo para as marcas. Hodiernamente,

assistimos a um posicionamento destas marcas para competir com as marcas ja existentes.

Quer as marcas de comercio, quer o proprio fendmeno do private label, colocam
variadas questdes ao nivel juridico que ndo podem ser descuradas e que merecem ser
estudadas, designadamente, e para 0 que aqui importa, ao nivel da funcdo distintiva da

marca.

Salvo melhor entendimento e com o devido respeito, ndo é, de todo, linear que o
conceito de funcdo distintiva da marca possa incluir esta realidade que nos € tdo proxima,
reabrindo a querela acerca do conceito que deve ser adotado. Sera que a funcédo distintiva
da marca, pode ser compatibilizada com o facto de o titular da marca ndo ser o produtor e

este ndo ter qualquer relacdo juridica, econémica ou financeira com o titular da marca?’®

Como expusemos em momento anterior, hodiernamente, a funcdo distintiva da
marca ndo significa a garantia de uma origem empresarial, ou seja, de uma Unica empresa
ou de grupo mas, antes, uma garantia pessoal (a pessoa a quem se liga o énus do uso nédo
enganoso dos produtos ou servicos marcados)’’. O conceito de proveniéncia deve ser tido
como sendo amplo e elastico. N&do indica apenas que 0s produtos sdo postos no mercado

por uma empresa ou sob o controlo desta, mas também que os produtos que possuem a

“Customer Loyalty & Private Label Products”, p- 4, disponivel em
http://storecheck.co.uk/articles/2KPMGs_Customer_Loyal_000.pdf.

> A Comissdo reconheceu no livro verde sobre as restricdes verticais no ambito da politica comunitéria da
concorréncia que, “é cada vez maior o nimero de cadeias retalhistas de produtos alimentares que oferecem
uma vasta gama de produtos sob as suas proprias marcas privadas. Algumas cadeias retalhistas, tém
igualmente vindo a criar uma marca que ¢ vendida no exterior dos seus estabelecimentos de venda”. Cf.
COM (96) 721, Janeiro de 1997, disponivel em http://ec.europa.eu/green-apers/index_pt.htm#1997.

"® \aleré o conceito de produtor aparente?

" Gongalves, Luis M. Couto - Manual de Direito Industrial, ob. Cit., p. 134.
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mesma marca séo colocados no circuito comercial com o consentimento de um mesmo
sujeito que tem poder de determinar as suas caracteristicas. Nada impede que o titular da
marca de comércio, desempenhe certas funcdes e delegue outras, mormente a producéo dos
produtos em empresas com as quais possui uma relagdo contratual (existéncia de uma
natureza contratual entre o comerciante e o produtor para a comercializacdo de produtos
sob marca alheia ao produtor). Assim, a marca que aqui se cuida — marca de comércio,
porque aposta no produto pelo comerciante - parece ndo contrariar a perspetiva
redimensionada da funcdo distintiva da proveniéncia empresarial. Como titular do direito
ao registo, temos um comerciante (pessoa coletiva, por certo) que utiliza a marca para
assinalar os produtos que comercializa. Via de regra, trata-se de uma marca nominativa
que pode coincidir, ou ndo, com a marca ou 0 nome (firma) do estabelecimento comercial.

N4o raras vezes, esta é constituida pela propria firma do comerciante’®.,

Em suma e salvo o devido respeito, a marca do comercio ndo desrespeita a fungédo
distintiva da marca cuja nocao, ora, assenta num critério subjetivo, ao invés de objetivo
como ficou dito anteriormente. Conguanto, no momento da aquisi¢cdo, ainda que o
consumidor desconhega o produtor, este confia na imagem do comerciante ou na empresa
que ¢ identificada na marca. E isto porque, podemos dizer, as experiéncias aquisitivas
anteriormente efetuadas diretamente por si ou por outrem que consigo comunique, levaram
0 consumidor a repetir aqueloutra experiéncia. Em causa, esta, sobretudo, uma escolha
fundada sobretudo, no preco, que € mais baixo, e na qualidade que Ihe esta associada, e que
ndo difere da qualidade dos demais produtos marcados e expostos no estabelecimento. O
preco é competitivo desde logo porque o investimento feito na publicidade é diminuto
(diminuto porgue, ndo raras vezes, é frequente ver panfletos a promover as ditas marcas
coletivas)™®. Ndo é o direito & marca que se deslocaliza, mas antes a producdo e/ou

comercializacdo dos produtos ou servicos.

8 N&o ha qualquer violagdo ao principio da verdade nos termos do artigo 239.% n.°1 al. a) do CPI. Este
principio ndo pressupde a correspondéncia entre o sinal e o fabricante do produto guarnecido, apenas se exige
que a marca ndo faca uso de referéncias erréneas sobre a proveniéncia do produto. Relembramos a este
proposito, a expressdo de Nogueira Serens, segundo a qual, o signo deve poder “responder as perguntas que
sdo proprias das marcas no sentido rigoroso técnico juridico: donde vens? Quem és? Quem responde por ti?”
cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “Aspetos do principio da verdade da marca”, ob. Cit., p. 27.

" Esta publicidade ¢ feita, ndo raras vezes, a pensar no escoamento dos stocks e na concorréncia com os
demais comercias que possuem marcas coletivas nos seus estabelecimentos comerciais.
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3.2. A funcdo publicitaria ou sugestiva

Enquanto fenémeno econdmico, a marca é mais do que um elemento
individualizador. Signos ha suscetiveis de per si, captarem, direcionarem e persuadirem
(ou mesmo manipularem), a rota de preferéncias dos consumidores através dos respetivos
produtos que guarnece®, desempenhando uma importante funcdo na senda da propriedade

industrial: a funcdo publicitaria ou sugestiva.

No mercado, ha produtos ou servigos que em detrimento de outros, sdo preferidos
em funcdo de uma imagem de mercado construida subjetivamente (e ndo tanto
objetivamente) e para a qual a marca da o seu contributo. A margem das exceléncias dos
produtos, determinadas marcas tém a capacidade de adquirir poder de venda ou, na
terminologia anglo saxonica, selling power. Este poder de venda é permitido, em grande
medida, pela publicidade que se centra na marca, no entanto, o referido poder depende,
fundamentalmente, do efeito psicologico que ird exercer sobre os consumidores. A marca
ganha personalidade e adquire no mercado uma acoplagem sugestiva ou publicitaria que
em nada se relaciona com o seu valor intrinseco ou com a qualidade dos produtos que ela

guarnece.

Se é certo que as marcas para serem validas ndo podem ser enganosas, 0 mesmo se
dira relativamente a publicidade. A proibicdo da publicidade enganosa ndo se justifica pela
tutela dos interesses dos consumidores, assim como, do mesmo modo, a ratio subjacente

ao principio da verdade das marcas ndo € aquela tutela.

Quando a publicidade ndo respeita a “verdade” dos produtos em prol da projegdo
(desmedida) da marca, tal poderd, e certamente que serd, nefasto para os consumidores. No
entanto, a ratio da proibicdo da publicidade enganosa ndo se centra nem visa evitar esta

consequéncia — a inducdo em erro, mormente, acerca das caracteristicas dos produtos,

8 Ou seja, “o especial magnetismo que algumas marcas, por si ou por forga de técnicas publicitarias,
exercem sobre o consumidor”. A marca ndo ¢ um meio de transmissdo de uma mensagem publicitiria, nem
um meio usado na publicidade. cf. Gongalves, Luis M. Couto - Manual de Direito Industrial, ob. Cit., p.161.
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preco ou condices de venda e garantia que se concretiza em um prejuizo para 0S
consumidores. Visa, antes, satisfazer os interesses dos empresarios (dos titulares da
respetiva marca) que a usam como meio de atingir um fim (o poder de venda ou o selling
power) ainda que em detrimento dos interesses de outros empresarios. Em suma e salvo
melhor entendimento, a proibicdo da publicidade enganosa é estatuida no interesse dos
empresarios na medida em que “posterga uma forma insidiosa de alterar as posigdes

adquiridas pelos vérios concorrentes”, todavia ndo interessa a todos de igual modo®..

A tutela dos interesses dos consumidores, através da proibicdo da publicidade
enganosa, ndo é sendo um reflexo da necessidade de defender o interesse tipico dos
empresarios. A este propdsito, NOGUEIRA SERENS recorda que, foram “(...) os préprios
empresarios, através das organizagdes representativas dos seus interesses de categoria, 0S
primeiros a reivindicar um controlo da publicidade (...) numa época em que a defesa do

consumidor (...) ndo se contava entre as preocupacgdes dos juristas nem dos sociologos

)%

8 Se um empresario pretendesse induzir o consumidor em erro através da publicidade, ndo o faria
aleatoriamente, mas de acordo com um determinado padréo, a saber: o dos produtos que concorrem com 0s
seus no mercado, e que sdo postos no mercado por outros empresarios. Em consequéncia estes empresarios
correriam o risco de se verem igualados ou mesmo suplantados na sua posi¢do, na concorréncia. Da auséncia
de proibicdo da publicidade enganosa emergiam consequéncias perversas para 0s préprios empresarios.
Assim, se um empresario pequeno induzisse o consumidor em engano acerca, e.g, das caracteristicas dos
produtos que a marca guarnece, avantajar-se-ia em relagéo aos restantes concorrentes do mesmo tipo, isto é,
da sua dimensdo. Por outro lado, o grande empresario sentindo-se atraido por este caminho facil o seu
propoésito era o de se igualar ou mesmo suplantar a prestagdo dos seus grandes concorrentes e ndo para se
avantajar em relagdo aos pequenos empresarios. Dai que, a proibicdo ndo interessa a todos os empresarios de
igual modo, ndo obstante aproveitar a todos, porquanto, estatuido no seu interesse. Serens, Manuel Couceiro
Nogueira - “A proibi¢do da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou protecdo (de alguns)
concorrentes”, ob. Cit., pp. 240-245.

8 Atualmente, o DL n.2 57/2008, de 26 de marco responsavel pela transposicéo da diretriz 2005/29/CE, de 11
de maio de 2005, disp8e no artigo 5.° duas condi¢Bes gerais ( e cumulativas) que devem ser aplicadas na
determinacdo do carater desleal da pratica comercial: 1.°) que o comportamento seja contrério a diligéncia
profissional e, 2.%) que seja suscetivel de distorcer ou afetar substancialmente o comportamento econémico
do consumidor (conceito de consumidor médio). O artigo 6.° estabelece as praticas comerciais que se
consideram sempre e em qualquer caso desleais, porque enganosas ou agressivas. No corpo do artigo 8.°
podemos encontrar as varias praticas que sdo consideradas como tal, em todas as circunstancias. A titulo de
exemplo, enuncia-se a publicidade — isco (al.e)); falsas ofertas gratis (al.z); ofertas limitas (al.i). Todavia,
lembrando, uma vez mais, Nogueira Serens, a afirmacdo da deslealdade de certas préaticas, e que aproveitam
os consumidores, ndo faz prova de que sdo 0s seus interesses os protegidos pois a eventual tutela destes
interesses sO o seréd possivel (e, veja-se a ser possivel) porque assentam nos interesses dos empresarios. Dai
que, os atos de concorréncia desleal afetam mais os consumidores quanto mais 0s empresarios se sentirem
afetados. E muitos sdo 0s casos em que os empresarios sdo potencialmente prejudicados, sendo mesmo
prejudicados. Pense-se na proibicdo do risco de confusdo, quer pela via da disciplina das marcas, quer pela
via da concorréncia desleal. Nesta situagdo, o consumidor ndo adquire o produto B de A para seu auto
enriquecimento, mas, antes, para satisfazer uma necessidade, todavia, a aquisi¢do (ainda que por engano, é
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Voltando a funcdo publicitaria ou sugestiva da marca, impde-se responder a questao
de saber se, para além da relevante funcdo econémica que desempenha, a funcédo
publicitaria da marca é uma funcéo juridicamente protegida®®. Quanto ao ponto, h4 marcas
que desempenham uma funcdo publicitaria, signos que figuram sinais atrativos ou
sugestivos, quer em si mesmo, quer em virtude de uma promocao publicitaria feita a sua
volta. Quando assim é, a tutela legal da marca serd dirigida a funcdo publicitaria ou
sugestiva™. Tal verifica-se com a protec&o concedida &s marcas de prestigio, contra o seu
uso por terceiros em produtos inteiramente distintos, com o objetivo de impedir a eroséo
ou diluicdo dessas marcas. Aqui o0 que ha a salvaguardar, é o valor comercial, o poder de
venda, o poder de atrais os consumidores, mercé dos produtos que séo guarnecidos com

aquele signo dito de prestigio.

A protecdo das marcas de prestigio encontra-se consagracao legal no artigo 242.° do
CPI; no artigo 4.°, n.°3 (norma de transposicdo obrigatoria que visa proteger a marca
comunitaria de prestigio) e no n.°4, al. a) (norma de transposicao facultativa que prevé a
protecdo da marca nacional de prestigio), da PD, assim como no artigo 8.°, n.° 5, do
RMC®.

certo) do produto C de W pode ter sido vantajoso para o consumidor (ainda que em termos de qualidade). O
empresario, por sua vez, viu alterado o seu fluxo de clientela (habitual). Cf. Serens, Manuel Couceiro
Nogueira. “A proibicdo da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou protecdo (de alguns)
concorrentes”, ob. Cit. pp. 245-251.

8 Durante longos anos, foi negada relevancia juridica no dominio das marcas a funcéo publicitéria. Adriano
Vanzetti (- “Funzione e Natura Giuridica del Marchio”, RDC, Anno LIX, vol. I, 1961) chegou a defender a
inexisténcia da tutela juridica de uma fungdo publicitaria da marca. Este Autor considerou que esta tutela, a
existir, teria efeitos perversos na concorréncia, desvirtuando a Idgica de funcionamento do mercado no qual,
subalternizando a competicdo a nivel de preco e qualidade, promoveria a arte de enganar o préximo atirando-
Ihe fumo para os olhos, perturbando a sua escolha com elementos irracionais e geralmente deseducativos.
Todavia, com a reforma a lei italiana das marcas em 1992, o Autor considera que surgiu uma nova disciplina
em que deve reconhecer-se que o legislador atendeu ao valor publicitario ou sugestivo da marca e, por isso, a
sua capacidade de vender o produto. Ao admitir a tutela ultramerceoldgica das marcas de prestigio, o
legislador italiano cogitou em valores diversos da funcéo distintiva que prescindem da suscetibilidade de
confusdo, cf. Adriano Vanzetti — “La Funzione del Marchio in un Regime de Libera Cessione”, ob. Cit., pp.
71less.

8 Entre outros, Fernandez-Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas, ed. Montecorvo, 1984, p. 64 —
defende que as marcas em geral tém uma fungéo reclamistica ou atrativa.

% Ribeiro de Almeida — “Marca de prestigio, marca notéria e Acordo ADPIC/TRIPS-“. In Associagio
Portuguesa de Direito Intelectual — Direito Industrial, vol. VI. Almedina, Coimbra 2009, pp. 79-81.,
considera que o artigo 16.%, n.° 3, do Acordo ADPIC/TRIPS se refere & marca de prestigio, uma vez que
afasta expressamente o principio da especialidade. J& Domingues, Luis Pedro — “Marcas notdrias, marcas de
prestigio e Acordo ADPIC/TRIPS”, ob. Cit., pp. 231 e ss, considera que este preceito se aplica as marcas
notorias e pretende “atribuir uma tutela ultramerceologica as marcas notorias desde que, cumulativamente, se
verifiquem dois requisitos”. Para Nogueira Serens (- A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-
)Emergéncia da Tutela da Marca, ob. Cit. pp. 1019-1020, nota de rodapé n.° 1983), o n.° 3 do artigo 16.° do
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Distintamente do que acontece com as marcas notdrias, que excecionam o principio
da territorialidade, as marcas de prestigio sdo protegidas para la do principio da
especialidade, isto é, contra marcas iguais ou semelhantes para produtos ndo iguais ou

afins®.

Como é bom de ver, a tutela juridica autonoma da funcdo publicitaria ou sugestiva
das marcas confina-se ao universo restrito das marcas de prestigio . Aqui, a funcéo
publicitaria ndo se acha em situacdo de dependéncia ou complementaridade face a funcéo

distintiva da marca, pelo contrério.

Quanto ao mais, que é como quem diz, deixando a margem a tutela excecional das
marcas de prestigio, o CPI s tutela a funcdo publicitaria de modo reflexo e instrumental,
na medida em que seja necessario proteger a funcdo originaria da marca posta em causa

relativamente a produtos afins®.

Para finalizar, cumpre referir que o CPI de 1940, tutelava juridicamente a funcéo
publicitaria da marca, ainda que de modo débil e pouco claro, uma vez que tal protecéo era
feita com recurso, essencialmente, a trés figuras juridicas: a transmissdo da marca nédo
conexa com estabelecimento comercial, regulada no artigo 118.°§1.° do CPI; a licenca de
marca, prevista no artigo 119.° do CPI e através da protecdo conferida as marcas

notoriamente conhecidas, disciplinada no artigo 6.° bis do CUP e no artigo 95.° do CPI.

Retomaremos a esta tematica aquando do tratamento dos motivos legitimos que
fazer acordar o direito do titular adormecido, dada a ténica que serd colocada no restrito

universo das marcas de prestigio.

Acordo ADPIC/TRIPS pretende “afastar (a tentagdo de os Membros optarem por) um entendimento
acanhado, para ndo dizer tacanho (a luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo),
do risco de confuséo.”

8 Cfr. Gongalves, Luis M. Couto — “O uso da marca”, ob. Cit., p. 391.

87 Este entendimento é pacifico na doutrina. Veja-se Serens, Manuel Couceiro Nogueira — A Monopolizacao
da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da Marca, ob. Cit. pp. 1202 e ss; Gongalves, Luis M. Couto
—Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial e concorréncia desleal, ob. Cit. p. 193; Abreu, Jorge
Manuel Coutinho de. - Curso de Direito Comercial, ob. Cit. p. 375; Olavo, Carlos — Propriedade Industrial
p.76

% Neste sentido, Silva, Pedro Sousa e — Direito Industrial, ob. Cit., pp.146-148 e Gongalves, Luis M. Couto
— Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial e concorréncia desleal, ob. Cit. pp. 197-198.
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3.3. A funcéo de garantia da qualidade

No ponto 3.1., aludimos a uma nocao da funcdo distintiva da marca assente numa
realidade subjetiva, cuidada sob a égide de um sujeito que se encontra vinculado ao uso
ndo enganoso da marca que usa e apde aos seus produtos ou servigos. Assim, afirmamos,
que a marca garante a qualidade dos produtos ou dos servigos que guarnece por referéncia
a uma origem (a uma proveniéncia) ndo enganosa. Trata-se de uma garantia, por um lado,
derivada da funcdo distintiva e, por outro, atua apenas quando seja a tutela da confianga do

consumidor é posta em causa®.

Aos nossos olhos, a qualidade da marca deve ser compreendida em sentido
objetivo. Uma coisa é a qualidade dos produtos (ligada as propriedade e atributos
intrinsecos ao produto), outra diferente € a sua reminiscéncia, isto €, a imagem dos
produtos que se encontra, via de regra, associada a funcdo publicitaria ou sugestiva da
marca e que condiciona as aquisi¢cdes dos consumidores. O que se percebe. A imagem da
marca resulta de um conjunto de elementos de indole essencialmente subjetiva e
psicolégica®® sendo, a jusante, um complexo processo construtivo e a montante, um

intrigante fendmeno psicologico.

Do ponto de vista econdmico, a marca funciona, podemos dizer, como um centro de
imputacdo das qualidades e dos defeitos que os consumidores atribuem a um determinado
produto ou servigo que adquiram. A marca auxilia 0 consumidor a atribuir um determinado
nivel de qualidade ao produto ou servico que se espelhard na orientacdo de aquisicbes
futuras, quer do proprio, quer de terceiros por sua recomendacdo. O consumidor obtém os

produtos ou servicos sem efetuar uma verdadeira escolha, uma vez que, aos seus olhos,

8 Através da funcéo distintiva, os consumidores esperam, “ (...) experienciar no produto ou servigo (...) as
mesmas qualidades ou caracteristicas constantes que eles ou outrem (que Ihe comunicou o resultado ou o
efeito de tais aquisi¢Bes) experienciaram em ocasifes aquisitivas anteriores, independentemente do
conhecimento efetivo ou da cognoscibilidade da concreta empresa que produz ou controla a producdo dos
bens ou servigos marcados”, assim defende, Marques, Jodo Paulo Remédio — “O regime juridico geral da
marca e a marca farmacéutica”, ob. Cit. pp. 276-277.

% Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizacao da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da
Marca, ob. Cit. pp. 1200-1202.
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produtos substancialmente equivalentes ndo séo considerados sucedaneos do produto com
a marca da sua preferéncia, a reputacdo da marca®’. Nesse sentido, a marca comunica ao
publico a qualidade dos produtos que guarnece, emergindo como simbolo dessa mesma

qualidade, constituindo uma vantagem para o titular da marca®.

Um direito de marcas assente na funcdo de garantia de qualidade seria,
fundamentalmente, um direito que colimaria, em primeira linha, proteger os interesses dos
consumidores, sob pena de, na linha de pensamento de Luis M. Couto Gongalves, o direito
de marca deixar de ser livre e exclusivo e os produtos e servigos teriam de se sujeitar ao
controlo de qualidade®®. Com efeito e salvo o devido respeito, consideramos que esta
funcéo de qualidade ndo é autonomamente tutelada pelo direito de marcas, trata-se de uma
simples decorréncia da origem ou proveniéncia dos produtos marcados encontrando-se,

94/95

portanto, (sempre) ligada a funcéo distintiva sendo apenas uma sua dimensao.

% Segundo Nogueira Serens, a escolha do consumidor quando é feita em funcéo de experiéncias aquisitivas
anteriores, acaba por ser uma escolha irracional mas, nem por isso, 0 produto em causa é escolhido de forma
inconsciente. Pelo contrério. A circunstancia de o consumidor poder comparar 0S precos, mesmo no
momento da aquisi¢cdo, ndo o arrasta, de todo, para a compra de um produto mais barato, sobretudo se este
produto mais barato ndo aparecer rodeado de publicidade, de sugestBes. A existéncia de publicidade aliada a
um qualquer produto guarnecido com uma marca, cria o selling power que se espera e diminui a &lea inerente
a um processo de escolha por parte dos consumidores, pelo que, diz 0 Autor, “(...) quanto maior for a
irracionalidade da escolha do consumidor final (...) mais racional, porque menos aleatéria e, nessa medida,
mais previsivel essa escolha ha de ser considerada pelos industriais (sujeitos ativos da publicidade)”. Cf.
Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A tutela das marcas e a (liberdade de) concorréncia (alguns aspetos) —
dissertacdo para exame do curso de p6s graduacdo em ciéncias juridico-empresariais na Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1990, pp.148 a 150.

% Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - A Monopolizacdo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da
Tutela da Marca, ob. Cit., p. 1202.

% Cf. Gongcalves, Luis M. Couto - Funcdo distintiva da marca, ob. Cit., p.109. Fora do dominio da
propriedade industrial, ha marcas tipo, certificativas do controlo de qualidade dos produtos e servigos. Sobre
esta tematica, veja-se literatura mais desenvolvida: Silva, Jodo Calvdo — A responsabilidade civil do
produtor, Livraria Almedina, Coimbra, 1990, pp. 637 e ss.

* Com este mesmo entendimento, veja-se, entre outros, Gongalves, Luis M. Couto - Func&o distintiva da
marca, ob. Cit.; Carvalho, Maria Miguel - Merchandising de Marca (a comercializacao do valor sugestivo
da marca), origem tese de mestrado em Ciéncias Juridico Empresariais, na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, Almedina, Coimbra, 2003, p. 231.

% A margem deste entendimento, veja-se, entre nés, Abreu, Jorge Manuel Coutinho de - Curso de Direito
Comercial, ob. Cit., p. 378. O Autor ndo vé como pode negar-se uma auténoma funcdo de garantia no
dominio das marcas coletivas de certificacdo (artigos 230.° e 231.% n.°1 al. a) do CPI). Quanto as marcas
individuais, o mencionado Autor chama a atencéo para o disposto na al. b), do n.°2 do artigo 269.° do CPI
(que corresponde ao artigo 12.°, n.°2 al. b) da PD) que prescreve que o registo caduca se, a marca se tornar
suscetivel de induzir o publico em erro, apds a data em que o registo foi efetuado. Este normativo, diz mas
ndo impde uma constancia qualitativa em sentido estrito. Considera o Autor que, conduzem a caducidade do
registo, as diminui¢des de qualidade suscetiveis de induzir o pablico em erro, ou seja, as deterioracdes
qualitativas sensiveis e ocultas ou ndo declaradas ao publico, concluindo que, as marcas individuais cumprem
uma funcdo de garantia de qualidade auténoma da funcdo distintiva. Quanto a nés, encaramos a posic¢ao do
mencionado Autor com algumas reservas, desde logo porque o direito da propriedade industrial ndo se ocupa,
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A mais disto, julgamos que a reduzida qualidade de um qualquer produto tem como
san¢do, no plano factico, a perda de confianga do publico. No CPI ndo existe nenhuma
previsdo legal dirigida ao titular da marca para observar uma certa qualidade dos produtos
ou servigos que marcados com o seu signo®. O direito das marcas néo prevé uma qualquer
sanc¢do para o decréscimo da qualidade, nem impde que os produtos marcados pelo titular e
colocados no mercado, a dado momento, tenham um grau de qualidade uniforme®’. Nao
existe, podemos dizé-lo, na linha de pensamento de GIOVANNI MASSA, uma obrigacdo de
manutencdo da qualidade dos produtos ou servicos assinalados pela marca®®. N&o &, pois,

ao direito de marcas que cabe essa funcdo, pelo menos, diretamente®.

Assim, do ponto de vista das fun¢Ges econdmico-sociais, “a marca apresenta-Se
como uma realidade multi-dimensional (...) desempenha uma pluralidade de fun¢Ges entre
si heterogéneas (...)”. Destas fungdes destacam-se as seguintes: 1) a funcéo indicadora da
origem ou proveniéncia dos produtos ou servicos; 2) a funcdo de garantia de qualidade dos

produtos ou servicos e 3) a funcdo publicitaria ou sugestiva.

nem se pode ocupar de questdes tendentes a tutela dos interesses dos consumidores. No que concerne ao
reconhecimento jus normativo da funcdo de garantia de qualidade no &mbito das marcas coletivas de
certificagdo, Maria Miguel Carvalho, partilha da opinido do Autor supra referenciado, cf. Carvalho, Maria
Miguel — “Marcas — breves consideragées”, Direito Industrial, vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008, p.
223.

Nos EUA é esta a posi¢do dominante da jurisprudéncia e da doutrina. Por todos, J. Thomas McCarthy cit. por
Carvalho, Maria Miguel — A marca enganosa, ob. Cit. p. 467, nota de rodapé n.° 1220.

% Além do mais, do registo de marca apenas consta a classe a que os produtos ou servicos pertencem, néo ha
lugar & mencéo de caracteristicas ou qualidades especificas dos produtos ou dos servicos. Veja-se, a este
respeito, Almeida, Carlos Ferreira de — Contratos Il — contelido, contratos de troca, Almedina, Coimbra,
2007, p. 100.

%" Silva, Pedro Sousa e. — Direito Industrial, ob. Cit. p. 146.

% Cfr. Massa, Giovanni — Funzione Attrattive e Autonomia del Marchio, Napoli: Jovene Editore, 1994, p.
146.

% A este propésito, Maria Miguel Carvalho considera que a existir no nosso ordenamento juridico uma
obrigacdo de manutencdo da qualidade dos produtos ou servicos tal “(...)implicaria um sistema
completamente diferente do que vigora entre nés e na generalidade dos ordenamentos juridicos.
Designadamente porque pressuporia uma entidade competente para avaliar a qualidade e as caracteristicas
dos produtos e ou servi¢os marcados relativamente & qual ndo é feita qualquer referencia no direito de marcas
(...)”, como existe no dominio das marcas de certificacdo. Cf. Carvalho, Maria Miguel, A Marca Enganosa
ob. Cit., p. 469, nota de rodapé n.° 1227.
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4. A tutela do direito a marca e a necessaria coexisténcia com a regra da livre

circulagdo de mercadorias e a ideia de “concorréncia néo falseada”

O processo de integracdo europeia™® centrava o seu objetivo na edificacdo de um
mercado (nico'® que passava, ndo s6 mas também, pela existéncia da liberdade de

circulacdo de mercadorias®

e pela criacdo de uma disciplina que acreditasse 0 néo
falseamento da concorréncia, a fixacdo de um regime que permitisse a liberdade de

concorréncia®,

Sobre as ordens juridicas nacionais, desde cedo se reconheceu prevaléncia ao
direito comunitario a qual é reforcada pelo carater diretamente aplicavel de muitas das suas

disposices. A este proposito, falamos de dois importantes principios: o principio do

104

primado™® e o principio do efeito direito*® das normas comunitarias'®.

100 Bela Balassa — Teoria da Integracdo Econémica, LCE, Lishoa, p.12 - enceta a sua (longa) narrativa com a
importante distingéo entre integracdo e cooperagdo, segundo o0 Autor, “(...) a diferenga é ndo s6 qualitativa,
mas também quantitativa. (...) cooperac@o inclui uma aco tendente a diminuir a discriminac@o, o processo
de integracdo (econOmica) pressupfe medidas que conduzem a supressdo de algumas formas de
discriminagéo”.

101 Neste sentido, prescrevia o artigo 2.°, segundo o qual (na versdo portuguesa) “A Comunidade tem como
misséo, através da criacdo de um Mercado Comum e de uma Unido Econdémica e Monetaria e da aplicagdo
das politicas ou a¢bes comuns a que se referem os artigos 3° e 3°-A, promover, em toda a Comunidade, o
desenvolvimento harmonioso e equilibrado das atividades econémicas, um crescimento sustentavel e néo
inflacionista que respeite 0 ambiente, um alto grau de convergéncia dos comportamentos das economias, um
elevado nivel de emprego e de protecdo social, 0 aumento do nivel e da qualidade de vida, a coesdo
econdmica e social e a solidariedade entre os Estados-membros.”

102 cf. al. a) do n.°1, do artigo 3.° do Tratado de Roma onde se podia ler que “l. Para alcangar os fins
enunciados no artigo 2.°, a acdo da Comunidade implica, nos termos do disposto e segundo o calendério
previsto no referido Tratado: a) A proibicdo entre os Estados-Membros, dos direitos aduaneiros e das
restricdes quantitativas & entrada e & saida de mercadorias, bem como de quaisquer outras medidas de efeito
e%uivalente”.

105 Cf. al. f) do n.°1 do artigo 3.° do Tratado de Roma onde se podia ler que “1. Idem. g) Um regime que
garanta que a concorréncia ndo seja falseada no mercado interno". Com o artigo G-B-3 do TUE, onde se lia
“mercado comum” passou a ler-se “mercado interno” e esta alinea correspondia a anterior f).

1040 principio do primado foi consagrado pelo TJ noacérddo de 15 de julho de 1964, Proc. n.° 6/64
(doravante, Costa contra Enel). Neste acdrddo, o TJ declarou que o direito proveniente das instituicdes
europeias se integra nos sistemas juridicos dos Estados-Membros, sendo estes obrigados a respeita-lo. O
direito europeu tem assim o primado sobre os direitos nacionais. Com efeito, se uma regra nacional for
contraria a uma disposicdo europeia, as autoridades dos Estados-Membros devem aplicar a disposicao
europeia. Note-se que, o direito nacional ndo é anulado nem, tdo pouco, alterado, apenas a sua forca
vinculativa é suspensa. Posteriormente, no acérddo de 9 de margo de 1978, Proc. n.° 106/77 (doravante,
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A tutela da marca — enquanto sinal distintivo — tal como era concebida nos varios
Estados Membros - seis no comeco: Reino da Bélgica, a Republica Federal Alemd, a
Republica Francesa, a Republica Italiana, 0 Grdo-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos
Paises- Baixos — estabelecia-se com base no principio da territorialidade. Os pressupostos,
conteldo e limites daquela protecdo eram sempre determinados pela ordem juridica interna

sendo certo que, a tutela das marcas, ndo vazava as fronteiras do Estado’®’.

Por forca deste principio, aquele que registava a mesma marca para contradistinguir
0s mesmos produtos nos varios paises da Comunidade, era titular de outros tantos direitos
sobre essa marca, cada um deles independente dos restantes. Porém, o mesmo sinal
registado podia sé-lo (leia-se, registado) como marca em diferentes Estados Membros e
para contradistinguir os mesmos produtos ou produtos semelhantes a favor de empresarios
juridica e economicamente independentes. No limite, a titularidade de uma qualquer marca
para contradistinguir um certo produto, podia caber a seis titulares distintos. Em ambas as
situacOes era clara a colisdo entre o direito a marca e a liberdade de circulacdo de
mercadorias. Apés a entrada em vigor do Tratado de Roma, parece que a Comisséo tera
caminhado no sentido de uma solucdo assente na criagdo de uma marca que gozasse de

108

uma tutela uniforme e que produzisse efeitos em todo o territério da Comunidade™" e que,

ainda assim, coexistisse com as marcas nacionais%.

Simmenthal), o TJ especificou que o primado do direito europeu se aplica a todos os atos nacionais, quer
anterior, quer posterior a regra comunitaria. O principio do primado garante uma protecdo uniforme dos
cidaddos em todo o territério da UE, através do direito europeu.

105 9 efeito direto foi consagrado pelo TJ no acérddo de 5 de fevereiro de 1963, Proc. n.° 26/62 (daqui em
diante, Van Gend en Loos). O principio do efeito direto permite aos particulares invocarem diretamente uma
norma europeia perante uma jurisdi¢do nacional ou europeia. Este principio diz apenas respeito a
determinados atos europeus e encontra-se sujeito a varias condi¢bes. O TJ define vérias condi¢Bes para que
um ato juridico europeu seja diretamente aplicavel.

196 5obre estes dois principios veja-se, entre outros, Almeida, José Carlos Moitinho de — Direito Comunitario
- A ordem juridica comunitaria, as liberdades fundamentais na CEE, Lishoa: Centro de Publica¢des do
Ministério da Justica, 1985, pp. 227 e ss; Ramos, Rui Moura — “As comunidades europeias. Enquadramento
normativo-institucional”, DDC, n.°25/26, de 1986, pp.101 a 102 e Alves, J.M. Caseiro — “Sobre 0 possivel
efeito direto das diretivas comunitéarias”, RDE, ano IX, n.% 1 ¢ 2 pp.202 a 203.

197 Note-se que, nos paises do BENELUX, vigorava desde 1 de janeiro e 1971, a lei uniforme sobre marcas
que assenta no principio territério tnico marca, Unica.

108 Cf. entre outros, Dok.IV/569/59, atinente a uma sessdo de 19 de novembro de 1959 referido por TH.
SCHONFELD, Die Gemeinschaftsmarke, 16 nota de rodapé n.° 2, cit. por Serens, Manuel Couceiro Nogueira
— O esgotamento do direito de marca na ordem juridica comunitaria e, por via dela, na ordem juridica
interna, textos policopiados, p. 6, nota de rodapé n.° 9.

109 gobre a opgdo pelo regime da marca comunitaria em coexisténcia com as marcas nacionais, Serens,
Manuel Couceiro Nogueira (- O esgotamento do direito de marca na ordem juridica comunitaria e, por via
dela, na ordem juridica interna, ob. Cit, pp. 6 a 8) apoiado nos ensinamentos de F.-K. Beier, Grur-Int. (veja-
se, nota de rodapé n.° 10), invoca razdes de ordem politica — como sendo a resisténcia dos Estados Membros
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Para além da colisdo com a regra da livre circulagdo, a protecdo das marcas, assente
no principio da territorialidade colidia, também, com um regime de concorréncia ndo
falseada, outra condicdo, igualmente fundamental, para o estabelecimento do mercado

comum®°.

Pese embora, de nada serviria suprimir todas as restrigdes normativas estaduais a
livre circulacdo de mercadorias, se resultados idénticos do ponto de vista da protecdo dos
mercados e tecidos produtivos nacionais podiam ser atingidos por outras vias — pense-se na
coligagdo entre empresas, nos abusos de posi¢do dominante. Deste modo, foram adotadas
padrdes no sentido de implementar medidas que caucionem “(...) que a concorréncia nao
seja falseada no mercado interno™”. Porém, a seguinte pergunta impde-se: “concurrence

et protection des propriétés intellectuelles: antagonisme ou convergence des objectifs?”'*?

O objetivo direto da concorréncia insere-se na longa tradicdo americana do antitrust
law, com origem no sharman act de 1890 e no Clayton act de 1914 através dos quais se
visou travar o poder exclusivo dos grandes grupos empresariais que emergiram com a
revolucdo industrial suscetiveis de, ndo s6 mas também, perigar 0 crescimento econdémico

e tecnoldgico, debilitar as pequenas e medias empresas™. Com a Il Guerra Mundial, o

que ndo reconheciam a Comunidade uma competéncia para retirar do dominio interno (nacional de cada
estado membro) a disciplina das marcas, enuncia razoes de ordem préatica, aludindo designadamente a
situacdo do empresario cuja atividade se cingia ao territorio de um Unico estado membro ao qual nédo
interessava um registo da sua marca ao nivel comunitario. Esta solugdo foi debatida em 1961 aquando do
primeiro “Grupo de Trabalho-Marcas” presidido por De Haan (holandés) tendo em 1964 (em abril)
apresentado um anteprojeto de “Convencdo relativa a um direito europeu das marcas” que apenas fora
publicado em 1973. Em 1974 foi criado um no “Grupo de Trabalho” responsavel pela elaboracdo de um
memorando acerca daquela figura (a marca comunitaria). Este memorando ndo punha em causa a
coexisténcia da marca comunitaria com as marcas nacionais, pelo contrario (0 que nunca chegou a suceder).
A Diretiva que harmoniza as legisla¢des dos Estados Membros em matéria de marcas foi aprovada 30 anos
depois da primeira iniciativa da comisséo no sentido da unificacdo do direito de marcas, ou seja, em 1988 e
s6 em 1993 é que foi aprovado o Regulamento que regula a marca comunitéaria.

119 gobre este ponto, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- O esgotamento do direito de marca na ordem
juridica comunitaria e, por via dela, na ordem juridica interna ob. Cit. pp.8 a 11), interroga-se acerca do
seguinte: para assegurar um regime de concorréncia ndo falseada € indispensavel proibir as restricbes a
liberdade concorrencial, mas serd que a existéncia de marcas e a sua consequente tutela ndo séo, por si s6,
restritivas da liberdade de concorréncia?”.

111 \/eja-se 0 artigo 3.9, al. g) do Tratado de Roma.

112 cf, Berthold Goldman, Antoine Lyon-Caen, Louis Vogel, Droit Commercial européen, 5 édition, Dalloz,
Paris, 1994, p. 503.

113 Sobre este ponto, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (-A Monopolizagdo da Concorréncia e a (Re)
Emergéncia da Tutela da Marca, ob. Cit, p. 1144), refere-se a expressdo “deslegalizagdo da concorréncia que
a monopolizagdo da concorréncia provocou”.
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direito da concorréncia, por influéncia dos EUA, fez parte integrante do processo de

reconstrucéo politica e econémica japonés e europeu™.

Desde o inicio que a Comunidade Europeia dispe de uma politica de
concorréncia™®. Na sua edificacdo, regula determinados modelos contratuais da vida
comercial, como é o caso da distribuicdo seletiva. Todavia, o Tratado de Roma ndo
atribuiu em nenhumas das suas disposicdes aos 6rgdos comunitarios, nem 0s meios nem 0s
fundamentos juridicos necessarios para permitir que a Comissao ou o Conselho — 6rgdo de
decisdo — criem uma disciplina juridica o mais completa possivel para um qualquer
contrato ou modo de distribuicdo comercial, nomeadamente, para a distribuicéo seletiva™®,
residindo na competéncia estadual, a possibilidade de criagdo normativa a esse nivel. Os
Orgdos comunitarios, limitados a tarefa de realizacdo dos objetivos cometidos pelos
Estados Membros, s6 podem regular e regulamentar o contetido e sentido de tais contratos
enquanto tal se mostrar necessario para realizar os objetivos comunitarios definidos

convencionalmente.

Na linha de CARMEN LENCE RelA'’, a circunstancia de o CPI e outros diplomas

de propriedade industrial conferirem direitos exclusivos de exploracdo, ndo reflete a

114 Machado, Jonatas - Direito Internacional. Do paradigma classico ao pés-11 de setembro, 3.2 ed.,
Coimbra Editora, Coimbra, 2006., p. 748.

113 gegundo Groeben, Hans Von Der - La politique de concurrence dans le marche commun Competition
policy in the Common Market, 31, février, 1965, p. 18 - «La politique de concurrence de la Communauté a
par conséquent la double tache de promouvoir I"intégration des marchés par I"élimination des entraves a la
concurrence et dassurer I"orientation du processus économique sur les marchés intégrés au moen de la
concurrence. La politique commune de la concurrence ne saurait donc s’inspirer de la conceptions de
I"union économique, c’est-a-dire de marchés intérieurs en voie d’intégration. Il ne s"agit pas d"une politique
internationale de la concurrence entre états membres, d’une forme de politique internacionale de libre-
échange, mais d’une politiqgue commune de concurrence de la Communauté », assim, conclui dizendo que,
«La politique de la concurrence ne signifie pas laisser faire, mais realiser un ordre fond sur des normes
juridiques ».

118 O mecanismo de distribuicéo seletiva — usado para a distribuicdo de produtos de luxo (pense-se, no setor
dos perfumes) ou de produto que necessitavam dos servicos de assisténcia quer antes quer depois da venda
(pense-se nos setores automovel e da relojoaria) onde a qualidade do produto teria de ser assegurada de modo
mais forte — contrapde-se a distribuicdo exclusiva e franquia (ndo obstante ser essa a posic¢do da doutrina e da
jurisprudéncia, podemos conceber o contrato de franquia como um contrato de distribui¢do? Em bom rigor,
trata-se de um processo de colaboracéo e de reciproca independéncia entre o franquiado e o franquiador que,
a responder a critérios estritamente definidos e harmoniosamente conjugados, conduzird certamente a
negoécios firmes, de rentabilidade assegurada. O objetivo do franquiador é, podemos dizer, o de expandir
rapidamente o seu negdcio, sem necessidade de fazer um investimento ou, pelo menos, reduzindo-o ao
necessario a essa expansdo, e o franquiado tera a oportunidade de se tornar proprietario de um negécio, com
riscos praticamente nulos, ja que passara a beneficiar da experiéncia e organizacdo empresarial daquele, em
cuja rede de distribuicdo se integra. O que é que se distribui aqui? Certamente que 0 know how)

117 Cf. Reija, Carmen Lence - “El permanente conflicto ente propriedade intelectual y libre competéncia”,
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, Instituto de Derecho Industrial
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imunidade dos direitos de propriedade industrial ao direito da concorréncia’®, em causa

estdo sistemas aparentemente antagénicos todavia que se complementam**®,

Voltando a tematica da livre circulacdo de mercadorias, esta garantia é asseverada
através da eliminacdo dos direitos aduaneiros e das restricbes quantitativas, e da proibicdo
de medidas de efeito equivalente, melhor dizendo, é efetivada através da existéncia de uma
pauta aduaneira comum nas relacbes da Comunidade com paises terceiros e de uma unido
aduaneira entre Estados Membros. A livre circulacdo de mercadorias, representa uma das
liberdades do mercado Unico da EU e, atualmente, encontra-se regulada nos artigos 26.° e
28.0a 37.° do TFUE'.

A eliminagdo dos direitos aduaneiros, foi acompanhada da proibicdo dos encargos
de efeito equivalente a esses mesmos direitos (artigo 28.%, n.° 1, e artigo 30.° do TFUE). De
igual modo, a supressdo das restricdes quantitativas, foi reforcada pela proibicdo das
medidas de efeito equivalente e que, na senda da jurisprudéncia, constituem qualquer
regulamentacdo comercial aplicada pelos Estados Membros, que é suscetivel de entravar,
direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, 0 comércio intracomunitario deve ser
considerada medida de efeito equivalente a uma restricdo quantitativa (artigo 34.° e artigo
35.° do TFUE — que € como quem diz, artigos 28.% 29.° do Tratado). Uma leitura
conjugada dos artigos 34.° e 35.° do TFUE parece indicar que, apesar de os Estados
Membros disporem de liberdade para definir qual a protecdo a conferir a determinados
bens imateriais, ndo poderiam consagrar o direito de o0s respetivos titulares se oporem a
importacdo de produtos. A este proposito, uma das prerrogativas atribuidas ao titular de um
direito de propriedade industrial € a possibilidade de impedir a importacdo para o territorio

onde goza de protecdo, de produtos comercializados em territério estrangeiro (as

Universidade de Santiago de Compostela (Espafia), Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 247 e ss. A Autora diz
ainda que, “los derechos de propriedade intelectual son esenciales para fomentar la innovacién y la
creatividad, pero una excesiva proteccién puede, en ocasiones, prejudicar el derecho a competir de las demas
empresas” por isso “el espiritu de la libre competéncia debe presidir la regulacion de estos derechos, de
forma que la proteccion no se extienda més alla de lo necesario para alcanzar la finalidade perseguida por los
mismos. Esta conciliacion también es positiva para fomentar la igualdad entre empresas y, en Ultima
instancia, la cohesién econémica, que es uno de los fines perseguidos por el Tratado Constitutivo de la Unidn
Europea”, concretamente, p. 262.

18 Ordéfiez, Fernandez M. A, cit. por Reija, Carmen Lence - “El permanente conflicto ente propriedade
intelectual y libre competéncia”, ob. Cit., p. 249.

119 Reija, Carmen Lence - “El permanente conflicto ente propriedade intelectual y libre competéncia”, ob.
Cit.,, p. 247.

120 cf. Machado, Jénatas - Direito Internacional, ob. Cit.,2006, pp.743-744.

49



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestigio

importacdes paralelas)'?!. Tal situacdo facilitaria a compartimentacdo de mercados e a
elevacdo de barreiras artificiais a circulagdo de mercadorias 0 que comprometeria o

estabelecimento do mercado comum.

Todavia, 0 artigo 36.° do TFUE, permite aos Estados Membros adotar medidas de
efeito equivalente a restricbes quantitativas, quando essas medidas sdo justificadas por
um interesse geral ndo econémico (por exemplo, moralidade publica, ordem publica ou
seguranga publica). Tais derrogacGes aos principios gerais, devem ser estritamente
interpretadas, e as medidas nacionais ndo podem constituir um meio de discriminagdo
arbitraria ou uma restricdo dissimulada ao comércio entre Estados Membros. As
derrogagdes deixam de ser justificadas, caso seja adotada legislacdo sobre o mesmo
dominio, a nivel da Unido, que ndo as permita. Por Gltimo, as medidas devem ter um efeito
direto no interesse geral que visam proteger, e ndo podem exceder o nivel necessario

(principio de proporcionalidade).

Neste sentido, a compatibilidade de uma medida estatal com a liberdade de
circulacdo de mercadorias dependera do facto de aquela ser ou ndo qualificavel como uma
medida de efeito equivalente e de se enquadrar nas exigéncias do artigo 36.° do TFUE,
devendo respeitar a exigéncia de ndo constituir uma restricdo dissimulada ou arbitraria®?.
Entre as razdes que justificam restricbes ao comeércio entre Estados Membros, encontramos
a propriedade industrial. Ndo obstante, atente-se ao disposto na parte final daquele preceito
normativo que dispde que, “ (...) tais proibigdes ou restricdes ndo devem constituir nem
um meio de discriminacdo arbitraria nem qualquer restricdo dissimulada ao comércio entre

os Estados membros.”

No tocante a propriedade industrial, compreende-se que o exclusivo (ou o
monopdlio) tenha de sofrer algumas limitagcdes. Se “o direito comunitario ndo pde em

causa a existéncia desses direitos, (...) podera limitar o seu exercicio, na medida em que

121 A este proposito, Olavo, Carlos (—“Importacdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade
Industrial: questdes e perspetivas”, ROA, ano 61, Lisboa, 2001, p.1415) reforca que, “os direitos privativos
podem ser utilizados para bloguear a importacdo de produtos cobertos por direitos de exclusivo no pais de
destino”.

122 Segundo o acérdio de 29 de fevereiro de 1968, proc. n.° 24/67, (doravante, Parke, Davis. Probel), “no
ambito das disposi¢des relativas & livre circulagcdo de produtos, as proibicdes e restri¢des de importacao
justificadas por razdes de protecdo da propriedade industrial sdo admitidas pelo artigo 36.°, mas com a
reserva expressa de que «ndo devem constituir nem um meio de discriminagdo arbitraria, nem qualquer
restricdo dissimulada ao comércio entre os Estados-membros»”.
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este se revele incompativel com o mercado comum (...), ou seja, se o estabelecimento do
mercado comum ndo implica a extingdo dos direitos nacionais de propriedade industrial,
exige pelo menos a sua compressdo, na medida em que o respetivo exercicio possa

conflituar com os principios fundamentais daquela forma de integragéo (...)"*?*.

A chamada tese da conciliacdo entre os interesses subjacentes a estes direitos e as
exigéncias comunitarias foi adotada pela maioria da doutrina e mereceu a anuéncia das

instancias jurisdicionais comunitarias*?*.

Ao TJ coube operar tal conciliagdo através de dois tipos de analises
complementares: por um lado, a distin¢do entre a existéncia e o exercicio dos direitos de
propriedade industrial e por outro lado a teoria do objeto especifico’®. Cedo se constatou o
caracter vago da distingdo existéncia/exercicio tendo-se apelado ao necessario
desenvolvimento de critérios suplementares, tendo criado, para o que aqui importa, a nog¢éo
de objeto especifico. Este conceito assentava na ideia de que a propriedade industrial tem
um objeto determinado e um nucleo essencial e a restricdo que o exercicio dos direitos
privativos representa no funcionamento do mercado de livre circulava de mercadorias deve
reduzir-se ao minimo indispensavel a realizacdo da funcdo primordial da marca (a funcédo
distintiva e, ndo erramos se dissermos, a funcdo publicitaria ou sugestiva quando nos
reportamos ao universo restrito das marcas de prestigio). O TJ relatou que o artigo 36.° do
TFUE apenas admite como excec¢des impostas pela propriedade industrial ao principio da
livre circulagdo de mercadorias, “as justificadas pela salvaguarda dos direitos que
constituem o objeto especifico dessa propriedade”. A criagdo do conceito de objeto
especifico pelo TJ foi importante na medida em que reconheceu que sé esse conteddo
esséncia justifica o sacrificio a livre circulacdo de mercadorias na comunidade europeia,

melhor, no EEE?°,

123 Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. cit., p.11.

124 Sobre as varias teses, veja-se, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob.
cit., pp. 122 e ss.

125 Sobre a distingdo entre existéncia e o exercicio dos direitos de propriedade intelectual, veja-se, acérdao do
TJ de 13 de julho de 1966, processos conjuntos n.%s 56 e 58/64, no qual o Tribunal declarou que a proibicdo
do uso dos direitos conferidos pela legislagdo nacional de forma a criar obstéculo a importacdes paralelas ndo
afetava a concessao de tais direitos mas apenas limitava o seu exercicio na extensdo necessaria a garantir o
efeito da proibi¢do contida no atual artigo 101.° do TFUE. Veja-se ainda, Silva, Pedro Sousa e — Direito
Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., pp. 136-144.

126 Cf. Ac6rddo de 31 de outubro de 1974, proc. n.° 16/74 (doravante, Centrafarm BV vs. Winthrop BV).
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O objeto especifico da marca compreende um conjunto de prerrogativas ao dispor
do titular e que a ele estdo reservadas, sendo indispensaveis ao cumprimento da funcéao
primordial da marca. Porquanto, pertencem ao ndcleo essencial do direito a marca,
designadamente, a exclusividade que pertence ao titular da marca e o controlo que este
detém na primeira comercializacdo dos produtos indevidamente marcados; a possibilidade
de reagir quando terceiros comercializam indevidamente os produtos marcados com 0
signo por si protegido ou o uso de marca idéntica ou confundivel para produtos préximos,
justificam o exercicio do direito por parte do respetivo titular em detrimento da limitagcdo
imposta pelo direitos de propriedade industrial em prol da edificagdo do mercado comum.

Via de regra, a livre circulacdo de mercadorias deve prevalecer face ao exercicio
dos direitos de propriedade industrial quando esse exercicio ja ndo for necessario a
salvaguarda das prerrogativas nelas contidas.*®’ Ora, o esgotamento do direito & marca é

uma limitacdo (alternativa)'*®

e que é imposta ao exercicio dos direitos privativos e que
resulta do facto de as liberdades do mercado deverem sobrepor-se aos interesses — privados
- do titular da marca sempre que estes (e desde que) se encontrem convenientemente
assegurados.'®® Deste modo, o exercicio do exclusivo encontra-se condicionado pelo
necessario a salvaguarda do contetdo essencial do direito pretendendo-se evitar que a
propriedade industrial seja uma barreira nefasta ao livre comércio e concorréncia e que

deste modo se proceda a uma reparticdo dos mercados a seu belo prazer'*°.

Por esta razdo, o titular da marca ndo pode invocar o seu exclusivo para impedir

importacOes paralelas de produtos genuinos e auténticos, de produtos que ele préprio,

127 Cf. Acérddo Centrafarm BV vs. Winthrop BV.

128 Neste sentido, Alberto Casado Cervifio, cit. por: Carvalho, Paula de — A violacdo da licenca e o
esgotamento do direito de marca, ob. Cit., p. 50 nota de rodapé n.° 39. Ainda sobre esta opcéo, Silva, Pedro
Sousa e — “E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do direito industrial e os direitos subsistentes apos a
colocagdo no mercado”, Direito Industrial vol. 111, APDI, Almedina, Coimbra, p.208 — afirma que, “(...) a
adesdo do Tribunal de Luxemburgo & regra do esgotamento constituiu uma escolha «interesseira» (...)” ao
invés de “(...) uma verdadeira op¢do juridica , no plano dos principios.” Trata-se, segundo o Autor, de
“(...)solucdo util para os interesses da integracdo europeia e que, como tal, sd se mantem na medida em que
sirva adequadamente esses interesses (sendo abandonada logo que deixe de servir)”.

129 Cf. Considerando 9 do acérddo Centrafarm BV vs. Winthrop BV. Este considerando contem a primeira
referéncia (expressa) a tese do esgotamento do direito na jurisprudéncia do TJ: “pode haver obstaculos a livre
circulacdo de mercadorias que sejam decorrentes da existéncia, numa legislacdo nacional, de disposicOes
sobre propriedade industrial e comercial que prevejam que o direito do titular da marca ndo se esgota com a
comercializacdo, noutro Estado-membro, de um produto com a prote¢do da marca, podendo o titular da
marca opor-se a importacgao para o seu proprio Estado do produto comercializado noutro Estado”.

130 ¢f. Carvalho, Paula - A violago da licenca e o esgotamento do direito & marca, ob. Cit., p. 70.
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direta ou indiretamente, colocou em circulagdo no mercado®®*

. O titular da marca ndo pode,
pois, monopolizar o mercado que deve ser livre, tanto para as pessoas, como para o direito.
E isto conduz-nos a antiga querela de saber se o esgotamento do direito a marca deve
ocorrer ao nivel internacional. Retomaremos a esta tematica quando nos debrugarmos

sobre os requisitos para o preenchimento da regra do esgotamento do direito a marca.

5. Esgotamento do direito & marca®®**%

131 Em principio, as importacdes paralelas sdo licitas, quer no comércio intracomunitario (dotado de
mercados heterégenos, auténomos e independentes), quer no comércio com Estados terceiros. Sendo licita a
importacdo paralela, o titular ndo pode impedir a importacdo paralela ou a venda de produtos paralelamente
importados para outro territério. Todavia, quando a primeira comercializacdo do produto é efetuada fora do
EEE, ndo obstante ter sido feita diretamente pelo titular ou com o seu consentimento, € ilicita a importacdo
paralela. A este proposito, Carlos Olavo (- “ImportacGes paralelas e esgotamento dos direitos de
propriedade industrial: questoes e perspetivas”, ROA, ano 61 (2001), Lisboa, p. 1442, nota de rodapé n.° 51)
considera que, quando a primeira colocacdo do produto no circuito econémico constitua uma violacdo do
direito do titular, a importacdo do respetivo produto € ilicita, todavia, essa ilicitude subsume-se a uma
usurpacdo de direito privado verificada com a primeira introducéo do produto. O titular do direito pode, pois,
impedir a importacdo do produto ou a venda dos produtos que foram importados por um terceiro
independente e alheio, porque ndo pertencente, ao circuito econémico. Com o registo da marca € conferido
“(...) ao eu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercicio de atividades
economias, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou servicos idénticos ou afins daqueles para os
quais a marca foi registada, e que, em consequéncia da semelhanca entre os sinais e da afinidade dos
produtos ou servigos, possa causa um risco de confusdo, ou associagdo, no espirito do consumidor” (artigo
258.° do CPI. Este preceito, estabelece uma das manifestacbes do carater constitutivo do registo da marca e
indica faculdades de que o respetivo titular da marca possui de cariz impeditivas ap6s a sua concessao (e ndo
apos o pedido) e que se prendem, entre outras, no direito de se opor a usurpagdes da marca por parte de
terceiros). Este artigo compreende o caso das importacdes paralelas. O consentimento que exclui a ilicitude,
nos termos da lei, € o que tem por objeto o uso do direito valido em Portugal, ndo abrange outras
modalidades de autorizacdo. Quando ilicitas, as importacdes paralelas ndo constituem ilicitos penais,
porquanto, o produto importado era genuino, ndo ha lugar a contrafacdo ou imitacdo. N&o se aplica, por isso,
o disposto no artigo 323.° do CPI. Diferente é a situacdo do licenciado que infrinja uma das clausulas do
contrato de licenga de exploragdo de marca relativa “(...)a delimitagdo da zona ou territorio(...)” que sera
tratada doravante.

132 A expressdo, esgotamento dos direitos de propriedade industrial provem, segundo o entendimento de
Pedro Sousa e Silva, de uma passagem do ac6rdao Reichsgericht, de 28 de fevereiro de 1902, em matéria de
marcas, e que foi repetida no acérddo Guajakol-Karbonat, de 26 de mar¢o de 1902 no &mbito das patentes
pelo mesmo Tribunal. Cf. Silva, Pedro Sousa e —Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p.
26.

133 Note-se que, quanto ao esgotamento do direito no ambito dos direitos de autor, o Tratado de Roma néo
contemplava diretamente uma disposi¢do normativa tendo sido afirmado em diversas ocasides pelo TJ que o
artigo 30.°, atual artigo 36.° do TFUE, ao mencionar a “prote¢do da propriedade industrial e comercial”
abarcaria também o direito de autor. A destacar é o facto de a maioria dos direitos ou faculdades patrimoniais
que compBem a esfera juridica do direito de autor ndo se esgotarem. Pelo contrario, apenas o direito de
distribuicdo estd sujeito ao esgotamento, o mesmo ndo se verificando no que contende com o direto de
reproducgdo ou com o direito de comunica¢do ao publico. Tem-se, ainda, considerado que o esgotamento do
direito de autor se aplica a distribuigdo de bens e ndo a de servicos, pelo que o direito exclusivo ndo se esgota
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Nos termos da lei, o registo de uma marca confere ao respetivo titular, o direito de
propriedade e o exclusivo para 0s produtos ou servi¢os a que se destina (artigo 224.° do
CPI). Este direito é demarcado no tempo*** e limitado ao principio da territorialidade e da
especialidade, com excecdo das marcas notorias e das marcas de prestigio. Note-se que, da
leitura do artigo 225.° do CPI depreende-se que o registo € um direito que pertence o
respetivo titular do signo, e ndo uma obrigacdo, um imperativo'®*. Como efeito direto do
registo, o titular adquire o direito de impedir que terceiros usem, sem 0 seu consentimento,
no exercicio de atividades econdmicas, qualquer sinal igual ou semelhante ao seu em
produtos ou servigos idénticos ou afins aqueles para os quais a marca foi registada e que,
em consequéncia da semelhanca entre os sinais e a afinidade entre os produtos ou servigos,

possa causar um risco de confusio ou associacdo no espirito do consumidor **°.

A este respeito, na esteira de NOGUEIRA SERENS, se refletirmos o direito a marca
como um circulo de poder ou um circulo de permisséo, verificamos que, a “(...) sua volta
se forma um outro circulo de maior perimetro, que define o &mbito de proibi¢cdo”, com
base no seu direito (so ele pode guarnecer com a marcados produtos indicado no pedido de
registo; so ele pode colocar os produtos no mercado e s o titular da marca a pode usar nos
documentos ¢ na publicidade em sentido amplo) pode o titular da marca “(...) proibir mais

do que aquilo que lhe ¢ permitido fazer (...)” sendo certo que, a maior ou menor amplitude

na transmisséo em linha de obras intelectuais. A Diretiva sobre o direito de autor na sociedade de informacéo
(Diretiva n.° 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa a
harmonizacdo de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informac&o),
desenvolve esse entendimento no considerando 29: “ a questdo do esgotamento néo ¢ pertinente no caso dos
servigos, em especial dos servicos em linha. Tal vale igualmente para as copias fisicas de uma obra ou de
outro material, efetuadas por um utilizador de tal servico com o consentimento do titular do direito. Por
conseguinte, 0 mesmo vale para o aluguer e 0 comodato do original e cdpias de obras ou outros materiais,
que, pela sua natureza, sdo servigos. Ao contrario do que acontece com 0s CD-ROM ou os CDI, em que a
propriedade intelectual esta incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada servigo em linha
constitui de facto um ato que devera ser sujeito a autorizacdo quando tal estiver previsto pelo direito de autor
ou direitos conexos”. A Diretiva supra referenciada, estabelece os atos de disposicdo licitos, mediante a
primeira venda ou por outro meio de transferéncia de propriedade, esgotam o direito de distribuicdo do
original ou de cOpias, enquanto exemplares tangiveis, de uma obra da EU (veja-se, artigo 3., n.°3 da Diretiva
e artigo 68.°, n.°5 do CDADC resultado da Lei n.° 50/2004, de 24 de agosto que transpds a Diretiva
referenciada).

134 \Veja-se, 0 artigo 255.° do CPI onde se prevé que a duraco do registo é de 10 anos, contados a partir da
data da respetiva concessdo podendo ser indefinidamente renovado por iguais periodos.

135 \Veja-se 0 artigo 227.° do CPI de epigrafe “marca livre”. O legislador reconhece aquele que usa marca nio
registada por um prazo nao superior a seis meses, um direito de prioridade) para efetuar (durante esse prazo o
registo da marca, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem.

136 Cf. artigo 258.° do CPI.
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do circulo de proibicdo esta subordinado aos conceitos de semelhanca (de signos) e de

similitude (de produtos)™’.

Com a primeira colocacédo (licita) do produto no mercado pelo titular da marca ou

138 o direito ao exclusivo do uso do sinal sofre,

por um terceiro com 0 seu consentimento
verificados 0s requisitos, uma importante e necessaria limitacdo. E silenciado o exercicio
do direito ao exclusivo com vista a ndo criacdo de barreiras insuperaveis ao comércio, € a
consequente fragmentacdo dos mercados de acordo com os interesses do titular da marca
pois como é sabido, um controlo da distribuicdo até ao final da cadeia, isto é, até a
aquisicdo por parte do consumidor final, constituiria um incoémodo inaceitavel para a
coletividade, assim como uma barreira & liberdade das trocas comerciais**. Todavia, no
que respeita aos produtos colocados no mercado, o direito do titular ndo se extingue em
absoluto residindo na esfera juridica do respetivo titular, direitos residuais que perduram
silenciosa e simultaneamente, inquietos porque atentos a atuacdo dos terceiros que possa
fundar uma perturbacéo as fungbes que as marcas prosseguem: a fungdo distintiva e, no

universo restrito das marcas de prestigio, a funcao publicitaria ou sugestiva.

Esta regra - esgotamento do direito & marca — encontra atualmente consagracéo
legal no ordenamento juridico portugués, concretamente, no artigo 259.° do CPI; na PD,
artigo 7.°, n.°2 e no RMC, artigo 13.%, n.°1 e obsta, pelo menos assim se espera, a criagdo

de obstaculos & livre circulacdo de mercadorias (aos que parece, no mercado do EEE)™.

137 Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira — “O esgotamento do direito & marca na ordem juridica
comunitaria e, por via dela, na ordem juridica interna”, ob. Cit., pp. 12-13.

138 Entre nos, os conceitos de comercializagdo e de consentimento deram origem a diversas decisdes do TJ,
veja-se entre outros, o acorddo de 20 de novembro de 2001, processos. n.°s C-414/99 a 416/99 (doravante,
Zino Davidoff SA); o acdrdao de 15 de outubro de 2009, proc. n.° 324/08 (doravante, Makro); o acérdao de 3
de junho de 2010, proc. n.> C127/09 (doravante, Coty Prestige); e o0 acérddo de 30 de novembro de 2004,
proc. n.° C-16/03 (doravante, Peak Holding).

139 Beier cit. por Silva, Pedro Sousa e Silva — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 59-
60.

149 salvo no que diz respeito a colocagdo no mercado de obras ou outros contetidos protegidos pelo direito de
autor ou pelo direito especial dos fabricantes de bases de dados — nestes casos, s6 a venda de uma cépia da
base de dados é que esgota o direito sui generis do fabricante, que esta impedido de fazer depender as
sucessivas transacBes comerciais dessa copia da prestacdo do respetivo consentimento, note-se que, a
distribuicdo digital ndo esgota o direito do titular/autor porque é considerada uma prestagao de servicos. Fora
daquele mercado — do EEE - é licita a criacdo de obstaculos a livre circulagdo de mercadorias nos
ordenamentos nacionais como se afigura igualmente vélida a regra do esgotamento internacional nesses
mesmos ordenamentos. Porquanto, o artigo 6.° do acordo TRIPS ndo permite que qualquer das suas
disposi¢des seja utilizada para impor um determinado &mbito geografico ao principio do esgotamento. A isto
acresce o facto de os Estados aderentes & CUP, de 1883 (embora aderentes 8 OMC), se acharem vinculados a
ndo adotar a regra do esgotamento internacional, atento o disposto no artigo 4.°-bis/1 que consagra a
independéncia dos direitos de patente, aplicavel & questdo do esgotamento, por forca do n.°2 do mesmo
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Note-se que, conforme foi dito, apesar da terminologia empregue nos diplomas legais e nos
textos doutrinais e jurisprudenciais, o esgotamento do direito ndo significa, ipsis verbis, o
desaparecimento ou a extingdo do exclusivo atribuido ao titular. Mas, antes, um
adormecimento de certas prerrogativas quanto aqueles concretos produtos ou Servicos
colocados no circuito comercial por si diretamente, ou por terceiro com 0 Sseu
consentimento. O titular da marca continua a poder dispor do seu direito sobre produtos ou
servicos que venha a produzir e comercializar a montante da primeira comercializagao
licita do produto no mercado assim como podem ressurgir as prerrogativas adormecidas

caso se verificam determinadas situagfes que cuidaremos entretanto.

Hodiernamente, a regra do esgotamento do direito a marca, contém balizamentos de
carater geral que, ndo obstante serem filhos do seu tempo, continuam a fazer fé nos tempos
que correm. Apesar do intenso debate doutrinal, a jurisprudéncia continua a atribuir a esta
regra um ambito geogréafico delimitado ao EEE, deixando a margem, por exemplo, as
importacdes realizadas a partir de paises situados no exterior deste territério***. Pois bem,
até que ponto é que este entendimento escolta a mundializacdo do fendmeno das marcas

que, naturalmente, acompanha o prodigio da globalizacéo?

preceito normativo. Nem a declaragdo de Doha (artigo 5.° al. d) que confere poder legiferante aos Estados
membros da OMC em matéria de licencas obrigatérias e esgotamento dos direitos, foi bastante para derrubar
0 preceituado naquele artigo 4.°-bis/1 da CUP: a referida declara¢do na autoriza os Estados Membros a
introduzirem disposicOes que permitam o esgotamento internacional. Os Estados aderentes 8 OMC e & CUP
que introduziram a regra do esgotamento internacional dos direitos de patente ou em cujos tribunais ela era
aplicada (exemplo: Japao) violam aquele artigo da CUP, ndo obstante darem cumprimento ao disposto no
artigo 6.° do acordo TRIPS. Cf. Marques, Jodo Paulo Remédio — “Propriedade intelectual e interesse
pUblico”, BFD, vol. LXXIX, Coimbra, 2003, pp.323-324.

141 Relativamente as marcas, veja-se, entre outros, o acordo do TJ de 16 de julho de 1998, proc. n.° C-335/96
(doravante, silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartluer Handelsgesellschaft mbH); o
acorddo do TJ de 1 de julho de 1999, proc. n.° C-173/98 (doravante, Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois
& Fils SA contra G-B Unic SA); o acorddo do TJ de 20 de novembro de 2001, processos apensos C-414/99
A ¢-416/99 (doravante, Zino Davidoff SA contra A&G Imports Ltd e Levi Strauss & Co. E outros contra
Tesco Stores Ltd e outros).
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5.1. Breve resenha histérica

142

No ordenamento juridico portugués—“, a regra do esgotamento dos direitos de

propriedade industrial foi acolhida, pela primeira vez, na Lei n. 16/89, de 30 junho®

142 E pom rigor, o mérito da descoberta da regra do esgotamento internacional do direito @ marca cabe ao
ordenamento juridico francés, designadamente, nas sentencas do Tribunal de Paris, de 24 de fevereiro de
1863, reiterado a 6 de novembro de 1863 pelo mesmo Tribunal e, posteriormente confirmado de maneira
mais clara e solida pela Cour d"appel de Rouen de 15 de marco de 1899 (caso Valvoline) que desconsidera,
entre outros, o principio da territorialidade. Ao que parece, a doutrina formulada a partir destas sentengas
tinha apoio legal, sobretudo, nos artigos 7-1.° que regulava o uso de marca contrafeita, 7-3.° que disciplinava
a venda de produtos com marca contrafeita e o artigo 19.° acerca da importacdo destes. A partir dos anos 60,
a doutrina francesa defendia o chamado “droit de suit” que permitia ao titular do direito controlar o circuito
de distribuicdo dos produtos colocados no mercado, até a venda final, ndo se aceitava, portanto, o
esgotamento do direito apos a primeira comercializacdo ou colocacdo do produto no mercado. Como
consequéncia direta da transposicdo da PD, atualmente, o “Code de la Propriété Intellectuelle” estatui no
artigo L. 713-4 o esgotamento do direito a marca ao nivel comunitario: “Le droit conféré par la marque ne
permet pas a son titulaire d'interdire lI'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce
dans la Communauté économique européenne ou dans I'Espace économique européen sous cette marque par
le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer a
tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs 1égitimes, tenant notamment a la modification ou
a l'altération, ultérieurement intervenue, de I'état des produits” (cf. Fernandez, Maria Cristina Fernandez —
Los motivos legitimos que impieden el agotamiento del derecho de marca. El art. 7.2 de la diretiva
89/104/CEE del consejo, de 21 de deciembro de 1988, relativa a la aproximacion de los legislaciones de los
Estados membros en matéria de marcas y el art. 36.2 de la ley 17/2001, de 7 de deciembro de marcas,
Granada: Editorial Comares, 2005, p.42 e Lorenzo, Tomas de los Heros — ElI Agotamiento del Dercho de
Marca, ob. cit., pp. 70 a 79). No ordenamento juridico alemé&o, a teoria do esgotamento do direito a marca foi
formulada pela no acérdao Kolnische Wasser, de 28 de fevereiro de 1902, tendo sido reiterada no acérdado
Vin Mariani, de 2 de maio de 1902 que formulou a tese do esgotamento ao nivel internacional. A teoria de
que o direito de marca, ao invés das patentes, ndo se encontra limitado ao nivel nacional por forga do
principio da territorialidade nem podia ser subdividido territorialmente, trata-se de um direito uno e universal
reconhecido a uma pessoa em varios Estados, foi abandonada. Atualmente, a Markengesetz - lei de marca —
de 2 de janeiro de 1968, consagrava de modo expresso no artigo 24.° o principio do esgotamento do direito a
marca (Erschopfung): “(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung fiir Waren zu benutzen,
die unter dieser Marke oder dieser geschaftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im
Inland, in einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens (iber den Europdischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung
der Benutzung der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren
Vertrieb der Waren aus berechtigten Griinden widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach
ihrem Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist”. Com a nova lei de marcas no ordenamento
juridico alemé&o parece que, o cléssico principio do Erschdpfung ao nivel internacional deixa de estar vigente.
Na sentenca Bundesgeristshof de 14 de dezembro de 1995, o supremo Tribunal afirmou que ndo incumbe a
tarefa de determinar se o esgotamento comunitario € ou ndo contrario ao desenvolvimento/progresso do
comércio internacional e que a solugdo adotada pela PD e pelo RMC, permite & EU oferecer o
reconhecimento do esgotamento internacional como uma eventual concessdo que pode ser outorgada em
futuras negociagbes com 0s mais importantes parceiros comerciais. (cfr. Fernandez, Maria Cristina
Fernandez — Los motivos legitimos que impieden el agotamiento del derecho de marca. El art. 7.2 de la
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relativa a Protecdo Juridica das Topografias dos Produtos Semicondutores, nomeadamente
no artigo 14.° que enunciava o principio do esgotamento do direito com efeitos
circunscritos ao territorio comunitario™** e, mais tarde, no DL n.° 252/94, de 20 de outubro
que veio transpor para a ordem juridica interna, a Diretiva n.° 91/250/CEE, do Conselho,
de 14 de maio quanto a protecdo juridica dos programas de computador, designadamente
no artigo 8.2, n.22**°. No dominio das marcas, s6 em 1995 com a aprovacio do CPI*® ¢ que
a regra do esgotamento dos direitos granjeou consagracdo generalizada no dominio dos

direitos de propriedade industrial**’

. Ainda que assim ndo fosse, ou seja, ainda que o CPI
de 1995 ndo tivesse consagrado aquela regra, sempre se diga que esta faz parte integrante
da nossa ordem juridica interna desde 1 de janeiro de 1986, data em que Portugal aderiu as
Comunidades. A regra do esgotamento aplicar-se-ia por decorréncia das regras imperativas
do Tratado de Roma (artigos 30.°; 36.°, 85.° e 86.°) que, desde entdo, gozam de
aplicabilidade direta na ordem juridica interna ndo existindo nenhuma derrogacao
transitoria que adiasse a sua aplicacdo no dominio da propriedade industrial*®. Segundo

PEDRO SOUSA E SILVA, tais normais sdo suscetiveis de limitar os defeitos dos direitos de

diretiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de deciembro de 1988, relativa a la aproximacion de los
legislaciones de los Estados membros en matéria de marcas y el art. 36.2 de la ley 17/2001, de 7 de
deciembro de marcas, ob. Cit., pp. 37-41 e Lorenzo, Tomas de los Heros — EI Agotamiento del Dercho de
Marca, ob. Cit., pp. 79 a 88).

143 Esta lei foi revogada pelo artigo 15.° do DL n.° 36/2003 de 5 de marco.

140 artigo 14.° da Lei n.° 16/89, dispunha que, “o direito exclusivo de autorizar ou proibir os atos referidos
na alinea b) do artigo 12.° ndo se aplica aos atos praticados depois de a topografia ou de o produto
semicondutor ter sido colocado no mercado de um Estado membro das Comunidades Europeias pela pessoa
habilitada a autorizar a sua comercializagdo ou com 0 seu consentimento”.

145 0 DL n.2 252/94, de 20 de outubro foi alterado pelo DL n.° 334/97, de 27 de novembro que transpde para
a ordem juridica interna a Diretiva n.° 93/98/CEE, do Conselho, de 29 de outubro, relativa & harmonizagéo do
prazo de protecdo dos direitos de autor e de certos direitos conexos (revoga o artigo 4.°). A redacéo do artigo
8., n.°2 mantem-se inalterada: “qualquer ato de disposi¢do produz o esgotamento do direito de poér em
circulacdo, mas ndo afeta a subsisténcia em caso de locagdo do programa”. Esta norma estava em
consonancia com a jurisprudéncia do TCE no caso Warner Brothers vs Metronome Video, de 17 de maio de
1988, proc. n.° 158/86. Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, o principio
do esgotamento dos direitos, ob. cit., p. 216, nota de rodapé n.° 458.

146 O CPI de 1995 foi aprovado pela Lei n.° 16/95, de 24 de janeiro e entrou em vigor a 1 de junho de 1995,
veja-se 0 artigo 9.° do decreto de aprovacéo.

47 Estas modificacdes foram o reflexo de compromissos assumidos pelo Estado portugués no dominio das
Comunidades. Aquando da adesdo de Portugal as Comunidades Europeias, o Estado portugués assumiu o
compromisso de aderir & Convenc¢do de Munique sobre a Patente Europeia e & Convencdo do Luxemburgo
sobre a Patente Comunitaria. Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob.
Cit., p. 216.

148 pelo contrério. Silva, Pedro Sousa e (-Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 216, nota
de rodapé n.° 462) recorda que o artigo 202.° do Tratado de Adesdo estabelecia a supressdo em 1 de janeiro
de 1986 das restri¢des quantitativas & importacdo e & exportacdo, bem como todas as medidas de efeito
equivalente, ndo se prevendo regime transitorio no &mbito da concorréncia.
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propriedade industrial nacionais quando entram em rota de colisdo com a liberalizacdo das

trocas ou possam provocar distor¢es da concorréncia, no interior do mercado comum™**.

A linha de demarcacdo da esfera do poder do titular da marca, foi tracada pela
jurisprudéncia e pela doutrina que recorreu a varias teses, mormente, a teoria da licenca
tacita, a teoria da aquisicdo da propriedade e a teoria do esgotamento do direito. Tais

construgdes foram cogitadas, no inicio, para 0 ambito das patentes.

A tese da licenca técita, criada no seio da doutrina (designadamente, por JOSEF
KOHLER) - por referéncia ao direito de patente ao longo do séc. XIX e em harmonia com o
principio do primado da autonomia privada que imperava™® - ficcionava a existéncia de
um contrato de licencga a par do contrato efetivamente celebrado através do qual o titular
colocava a disposicdo os produtos objeto do seu direito. Aquando da transmisséo de um
produto (patenteado), o titular concedia, igual e tacitamente ao adquirente, uma licenca
para utilizar ou revender o dito produto e que passava a deter direitos ante reservados ao
titular da patente. A licenca tacita, para além de vincular o primeiro adquirente, sujeitava
todos os subsequentes adquirentes, inclusive o consumidor final, sendo que o titular da
patente podia sempre reagir contra qualquer um dos adquirentes. Esta tese ndo vingou

desde logo pela inseguranca e desadequagéo que acarreta no trafego juridico™"/*2,

149 Cf. Silva, Pedro Sousa e - Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., pp.215-217.

150 A tese da licenca tacita teve consagracio legal em algumas legislacdes, nomeadamente, na britanica (e na
francesa, segundo Paul Mathély cit. Por: Silva, Pedro Sousa e — Direito comunitario e Propriedade
Industrial, ob. Cit., p. 23 e nota de rodapé n.° 12).

3! De notar que, as fragilidades desta tese ndo passaram despercebidas ao seu maior defensor Josef Kohler
tendo-as reconhecido em 1900 e afirmado que a tese da licenca t&cita é incorreta, desnecesséria e
insatisfatoria. Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 24.

152 Aiinda relativamente ao direito das patentes, outras teses foram avancadas para alem da licenca tacita: a
teoria da aquisicdo da propriedade - ao adquirente de boa fé eram concedidas — pela transmissdo da
propriedade - as faculdades de uso, fruicdo e disposi¢do inerentes ao seu direito, sem que lhe fossem
oponiveis quaisquer restricbes. Ora, este poder de gozar plenamente as referidas faculdades resulta da
compressdo do direito imaterial do titular e que ocorre, dada a propria natureza da patente, simultaneamente
aquela transmissdo. Nao resulta, pois, da transmissdo da propriedade sobre um objeto material — cf. A este
respeito, veja-se, Silva, Pedro Sousa e — Direito comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 25. —e a
tese do esgotamento do direito, proveniente do conceito de unidade de atos de exploracdo de Kohler,
assomou tendo como pretérito a funcdo do direito de patente a qual visa reservar ai titular todas as formas de
exploracdo do invento, nas medidas da possibilidade deste. O uso e a coloca¢do no mercado de um produto
patenteado sdo a sequéncia do ato de producéo (ou de fabrico), constituem um prolongamento econémico do
exercicio do direito da patente que se realiza na fabricagdo. Para o Autor, 0 momento da fabricacdo é decisivo
para que ocorra 0 esgotamento do direito - Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito comunitario e Propriedade
Industrial, ob. Cit., pp. 26-29.
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No dominio das marcas, PAUL MATHELY e R. PLAISANT, reconheciam uma espécie
de direito de sequela ou de perseguicdo que o titular da marca conservava mesmo apés a
colocacdo dos produtos guarnecidos em circulacdo (e até a aquisicdo dos mesmos pelo
consumidor final) podendo, deste modo, controlar o circuito econémico dos produtos
guarnecidos pelo signo de que é titular. Salvo pela via contratual, ao titular da marca nao é
reconhecido um tal direito, um monopdlio, sobre a venda dos produtos marcados ou sobre
0 controlo dos circuitos econémicos de distribuicdo. Da funcdo da marca, como ja
pudemos verificar, ndo resulta a necessidade de controlar a circulagdo dos respetivos
produtos. Além do mais, o controlo do circuito econdmico ndo determina a autenticidade
dos produtos. Esta é garantida pela proibicdo do uso enganoso pelo titular da marca ou por
terceiro com o seu consentimento; pelo combate as marcas confundiveis; pela repressdo da
imitacdo e contrafacdo, tudo sem que para tal seja necessario invocar um tal direito — de

sequela™®,

Diferente desta teoria e a semelhanca do que sucedeu no dominio do direito de

patente, € a teoria do esgotamento do direito (& marca).

Esta tese surgiu com a apreensdo de que a protecdo do direito a marca, deve limitar-
se a salvaguarda do especifico conteddo minimo desse direito na medida em que “(...) only
the minimum of that which is absolutely necessary for the protection of industrial
property”*>*. A protecdo que é dispensada ao titular do signo, destina-se a assegurar-lhe o
exclusivo do seu uso permitindo-o distinguir os seus produtos dos demais marcados pelos
seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor um designio que o oriente em
posteriores aquisicdes, e ndo como meio de aquele (titular da marca) controlar o circuito
econdmico dos produtos até serem finalmente adquiridos pelos consumidores finais. Para
tanto, reconhece-se ao titular uma série de prerrogativas legais. Ora, a concessdo de
direitos exclusivos aos titulares da marca colidem, ou podem colidir, com principios
basilares da Comunidade: a livre circulacdo de mercadorias e a livre concorréncia, que

terdo, pois, de ser casados com o ambito do direito industrial.

153 Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., pp. 43-44.
154 Beier, F.-Karl — “Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market”,
I1C, vol. 21, n.°2, 1990, p.148.
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Note-se que, a jurisprudéncia, em momento temporal que antecede a PD, aceitou a

doutrina do esgotamento em 1974 no acérdao Centrafarm vs. Winthrop*®®.

Antes de passarmos a analise das condicdes de aplicabilidade desta regra, cumpre
referir que, salvo melhor entendimento, a ratio do adormecimento na esfera juridica do
titular do direito ao exclusivo consiste, na circunstancia de impedir que a marca seja
utilizada pelo seu titular como um instrumento de compartimentacéo artificial do mercado,
trata-se de uma regra de bom senso que equilibra os interesses do titular com os interesses

da comunidade™®®.

5.2. Os requisitos de aplicacdo do esgotamento do direito de marca

2.1. Requisito objetivo: A primeira colocac¢éo do produto no

mercado®®’

Para que ocorra 0 esgotamento do direito sobre a marca, é decisivo que o produto
seja licitamente colocado no mercado pelo titular direta ou indiretamente por um terceiro —
que pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva com ligacdes econdmicas ao

titular da marca - autorizado pelo respetivo titular.

Da leitura do n.°1 do artigo 7.° da PD que prescreve que “o direito conferido pela

marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na

Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento™®”, parece que o

155 Acérddo do TJ de 31 de outubro de 1974, proc. n.° 16/74 (doravante, Centrafarm vs. Winthrop)

158 pettiti, Priscilla - 1l principio di exaurimento del marchio, revista del diritto commerciale, parte prima,
1999, p. 244.

57 Quanto a este requisito, cumpre dizer que o TJ “(...) utiliza indistintamente los términos «primera puesta
en circulacion», «comercializacién», «introduccién en el mercado» (todas utilizadas en la sentencia
«Centrafarm-Winthrop») o «venta». Mas, estara de facto em causa uma venda do produto marcado efetuada
pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento? Ou o esgotamento do direito de marca verifica-se com
a colocagdo do produto no mercada e antes que ocorra uma venda? cf. Lorenzo, Tomas de las Heras — El
Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., p. 237.

158 Italico nosso.
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esgotamento depende de uma transacdo comercial que carece de um ato através do qual o
produto guarnecido ou marcado, é transferido entre agentes que atuam no mercado, no

nicho comercial®>®.

Aos nossos olhos e salvo melhor opinido, por primeira colocacdo do produto no
mercado entendemos ser “(...) toda actividad que possibilita a terceiro la efectiva
disposicién o el efectivo aprovechamiento econémico, en sentido amplio, del producto
protegido (...) qualquer que sea el negocio juridico mediante el que se instrumenta”*®,
bastando a mera perda de facto ou perda fatica do produto a favor de um terceiro. Néo €
necessaria uma efetiva alienacdo do produto marcado, melhor dizendo, uma transmissao da
propriedade para ocorrer o esgotamento do respetivo direito'®’. Podemos dizer que, o
produto marcado sai da disposicdo do titular da marca, de quem esta habilitado a aliena-lo
e entra na esfera do poder de disposicdo de facto, do adquirente. Nessa medida,
consideramos que o poder de disposicdo de facto do produto, é suficiente para esgotar a

prerrogativa de comercializacio'®%.

Nesta medida, o contrato de licenca de exploracdo pode ser considerado um ato
através do qual se adquire a respetiva colocacdo do produto no mercado (pelo licenciado),
ndo sendo necessario esperar que o licenciado proceda a primeira venda do produto
marcado, para que ocorra 0 esgotamento do direito a marca por parte do licenciante (do
titular). Pelo contrato de licenca de exploracdo de marca, o respetivo titular (melhor

dizendo, o licenciante) pode definir os exatos termos da primeira colocacédo do produto no

%% 0 TJ no acérdio Peak Holding AB vs Axolin — Elinor AB, de 30 de novembro de 2004, proc. n.° C-16-03,
disponivel em htp://eur-lex.europa.eu, procedendo & analise do conceito comercializacdo presente no n.°1 do
artigo 7.° da PD, considerou pacifico que a venda a terceiro pelo titular constituia um ato de colocagéo no
mercado do respetivo produto, e bem. Porém, entendeu ndo haver colocacdo no mercado a luz daquele
preceito normativo, a situacdo em que o titular importa o produto, com a finalidade de o vender no EEE ou de
ai o colocar & venda, ndo tendo havido, pois, uma venda do produto. Nestas situa¢es, ndo ocorre a
comercializacdo do produto — resposta a primeira questdo prejudicial. A venda do produto é, assim, uma
condigdo necessaria para o esgotamento do direito.

%0 Em sentido concordante, veja-se, entre outros, Fuentes, Massaguer — “En Torno al art. 53LP: El
Agotamiento del Derecho de Patente”, ADI XII, 1987-88, p. 135. No mesmo sentido, entre néds, Olavo,
Carlos — “Importacdes paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial: questbes e
perspetivas ”, ob. Cit., p. 1423.

161 Em sentido contrario, veja-se, entre outros, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade
Industrial, ob. Cit. p. 73. Na jurisprudéncia do TJ, posi¢do semelhante parece ter sido acolhida no acérdao
Peak Holding AB vs Axolin — Elinor AB.

162 Neste sentido, W. Paul e Benkard cit. por, Castell, Brigitte — |"«épuisement» du droit intellectuel en droits
allemand, francais et communautaire, Presses Universitaires de France”, ob. Cit., p.193; Lorenzo, Tomas de
las Heras - El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., p. 238 e Fernandez, Maria Cristina Fernandez -
Los motivos legitimos que impieden el agotamiento del derecho de marca ob. Cit.,p. 65.
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mercado, pode determinar como e quando esta é feita, controlando-a como se fosse ele que
vendesse o produto marcado diretamente. Isto é possivel, desde logo, com a imposicao ao
licenciado de uma série de regras que este tem de respeitar. Quando assim é, ou seja,
quando o licenciante toma, por assim dizer, as “rédeas” da comercializacdo (leia-se, da
primeira comercializacdo) através de uma relacdo contratual, consideramos que o produto
se considera, por esta via, colocado no mercado. Afinal é ao mercado que a licenca se
destina. Na linha de pensamento de BRIGITTE CASTELL, também nds consideramos que,
todo o ato que tem por efeito fazer sair o produto da empresa que o criou (isto €, que o
marcou), para fazer entrar no circuito comercial, figura um ato de colocacdo em circulacéo,

ocorrendo, portanto, a partir dai 0 esgotamento do respetivo direito*®.

Diferente ¢ a situacdo das licencas de exploracdo obrigatérias que, de acordo com
REMEDIO MARQUES, constituem ‘“‘autorizacdes constitutivas heteronomas pelas quais o
beneficiario da licengca, sem o concurso da vontade do titular dos direitos de propriedade
industrial, passa a poder exercitar todas ou algumas das faculdades inerentes ao respetivo
estatuto, de acordo com as condi¢des de exploragdo impostas (...)”, entre nds, pelo INPI
ou pelo Governo, se a concesso tiver por base motivos de interesse ptblico'®*. Neste caso,
ndo ha lugar ao esgotamento do direito a marca, porquanto o respetivo titular encontra-se
privado do poder de decidir livremente as condi¢Ges de comercializagdo dos seus produtos
no pais de exportacdo. Note-se que, no ordenamento juridico portugués, estas licencas
podem ser concedidas sobre determinados direito privativos e independentemente da

vontade do titular do direito®®®

, como é o caso das patentes (artigo 107.° e artigo 111.°
todos do CPI), dos modelos de utilidade (artigo 150.° do CPI) e para o caso das topografias
de produtos semicondutores. Nesta situacdo, tais licencas poderdo ser concedidas apenas

com uma finalidade publica ndo comercial (artigo 169.° do CPI e artigo 107.°, n.°5 do

163 Cf. Castell, Brigitte — “I"«épuisement» du droit intellectuel en droits allemand, francais et communautaire,
Presses Universitaires de France”, ob. Cit., pp.187-224.

164 Cf. Marques, Jodo Paulo Remédio — Licencas (voluntarias e obrigatérias) de direitos de propriedade
industrial, Coimbra: Almedina, 2008, p. 192.

165 Cf. Olavo, Carlos — “Importacdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial:
questdes e perspetivas ”, ob cit., p. 1429 e Silva, Pedro Sousa e — “O «Esgotamento» do Direito Industrial e
as «Importagdes Paralelasy»”: desenvolvimentos recentes da jurisprudéncia comunitaria e nacional, Direito
Industrial vol. Il, lisboa: APDI, p.239, nota de rodapé n.° 4.
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mesmo diploma)'®®. Posto isto, passaremos & analise de outro requisito de verificacdo

cumulativa.

5.2.3. O requisito subjetivo: o consentimento do respetivo

titular

Sempre que o produto ndo é colocado no circuito comercial diretamente pelo
titular, o consentimento figura uma conditio sine qua non para a verificagdo e consequente

aplicacéo da regra do esgotamento do direito & marca®®’

. Assim, a primeira colocagéo do
produto no mercado realizada por um terceiro, terd de ser sempre e em qualquer situagéo e
circunstancia, consentida ou autorizada pelo respetivo titular da marca. S6 assim pode a
colocagdo ser imputada ao titular da marca a quem deve ser dada a possibilidade de
controlar a escolha desses produtos, sob pena de ilicitude. O objeto e o escopo do
consentimento é a comercializacdo do produto que concretiza o direito privativo (o direito

de marca, neste caso)®.

Para tanto, o consentimento dado pelo titular a um terceiro, tera de ser livre. O
titular da marca ndo pode ser obrigado ou coagido a consentir que um terceiro coloque 0s
produtos marcados no mercado™®®. Pode ser dado de modo expresso, quer seja por escrito,
quer seja verbalmente — pensemos, por exemplo, nos contratos de licenca de exploracao
voluntéarios celerados pelo titular da marca que passa a ser parte de uma relacdo de base

171
)

contratual’’®. Mas também pode ser prestado tacitamente (implicito’™) — o que acontece

168 As licencas obrigatorias ndo resultam, como bem se compreende, de um negécio juridico voluntario por
parte do titular do direito ao invés do que sucede com as licencas contratuais de natureza voluntaria. Tais
licencas poderdo ser concedidas sobre uma patente ou desenho de modelo de utilidade por exemplo, por
motivos de interesse publico (al. ¢) do n.°1 do artigo 107.° do CPI. Sé depois de goradas todas as tentativas
para obtencdo de uma licenca é que o interessado pode iniciar o procedimento de obtencao (n.°2).

167 Cf. Lorenzo, Tomas de Las Heras — El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., p.241.

168 Cf. Olavo, Carlos — “Importacdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial:
questdes e perspetivas”, p. 1424.

189 \/eja-se, entre outros, Bercovitz, A. cit. por Lorenzo, Tomas de Las Heras — El Agotamiento del Derecho
de Marca, ob. Cit., p. 244, nota de rodapé n.° 280.

170 Segundo Carvalho, Maria Miguel (A marca enganosa, ob. Cit., pp.417-423), a utilizacio da marca com
consentimento do titular ndo se cinge as hipdteses da licenga de marca. Hodiernamente, ndo raros sdo 0s
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quando existem lacos juridicos ou econdmicos entre as entidades, por exemplo, nas
sociedades em relacéo de grupo com o titular, ou no caso do concessionario exclusivo®’.
Nestas situacoes, o titular da marca conserva em si mesmo poderes ou faculdades que lhe
permitam balizar o conteldo daquele consentimento e, bem assim, dos poderes que o

licenciado passa a possuir'™.

Daqui resulta que o consentimento do titular ndo possa ser presumido. Este ndo
pode resultar do siléncio. Para ser valido deve ser, repita-se, tacito ou expresso,

incumbindo a respetiva prova aquele que invoca a existéncia do esgotamento do direito.

Em matéria de prova, o TJ tem considerado que, uma vez que 0 esgotamento do
direito figura um meio de defesa para o terceiro demandado pelo titular, outra coisa ndo

seria de esperar a ndo ser o facto de as condi¢cdes do respetivo esgotamento terem de ser

casos em que a utilizacdo da marca por terceiros com o consentimento do seu titular é feita no dominio dos
contratos de distribuicdo onde o que verdadeiramente esta em causa é a comercializagdo de um produto que,
em principio j& estd assinalado com uma determinada marca. Dai que, se trata de regular a forma como
determinadas pessoas podem comercializar o produto ja& marcado pelo produtor cujo interesse, por sua vez,
reside na transferéncia do risco da comercializacdo para o distribuidor que, por seu turno, adquire uma
posicdo mais favoravel relativamente aos seus concorrentes, veja-se, ainda, sobre a temética das vantagens da
distribuicdo, entre outros, Monteiro, Antonio Pinto — Direito Comercial-Contratos de Distribui¢io
Comercial (Relatério), Almedina, Coimbra, 2002, p. 61. Retomando o pensamento da Autora, o produtor que
transmita os produtos assinalados no @mbito do contrato de distribuicdo ao distribuidor, esgota o seu direito
de marca, pois € aqui que reside o primeiro ato de comercializacdo dos produtos (veja-se, A marca enganosa,
ob. Cit., p. 421).

71 \eja-se, entre outros, Rasmussen, Jesper — “The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant
to Directive 89/104/CEE (and regulation 40/94)”, EIPR 4, 1995, p.174. Ainda a este propésito, (Lorenzo,
Tomas de los Heras — El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit. p.244), escreveu que 0 TJ nunca exigiu
gue o consentimento fosse unicamente expresso, dai se admitir a licitude de o mesmo ser tacitamente dado
pelo titular a um terceiro. A posicdo do TJ é clara, veja-se, a titulo de exemplo, acérddo do TJ de 20 de
novembro de 2001, processos Juntos C-414/99 a 416/99 (doravante Zino Davidoff vs Levi Strauss) e
acorddo do TJ de 15 de outubro 2009, proc. n.° 324/08 (doravante Makro, Metro Cash & Carry BV e Remo
Zaandam BV vs Diesel SpA), disponiveis em http:// eur-lex.europa.eu.

172 A este respeito, veja-se 0 acorddo do TJ de 22 de junho de 1994, proc. n.° C-9/93 (doravante, IHT vs Ideal
Standart) e Lorenzo, Tomas de los Heras — EI Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit. pp. 248-251.

173 pelo contrério, nas situages de licenca compulséria, o TJ considerou n&o existir esgotamento do direito
por considerar que a aplicacdo da regra do esgotamento pressupde que o produto em causa tenha sido
colocado no mercado de modo livre e voluntério pelo respetivo titular da marca, direta, ou indiretamente por
um terceiro a quem tenha prestado o seu consentimento, veja-se, 0 acérdao do TJ de 9 de julho de 1985, proc.
n.° 19/84 (doravante, Pharmon BV v Hoechst AG). O ac6rddo referido respeita a uma situacdo de oposicéo
por parte do titular de um direito de patente (Hoechst) tanto no Reino Unido como na Holanda, a importacdes
paralelas para este mercado a partir daquele realizadas pelo beneficiario de uma licengca compulséria (a
Pharmon) para fabrico de medicamentos protegidos pelo referido direito de patente e que fora atribuida pelo
organismo estatal competente no Reino Unido.
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provadas pelo terceiro que o reclama (o que se afigura compativel com o preceituado nos
artigos 5. e 7.2 da PD)' ",

A mais disto, para que o direito & marca do titular sobre o produto entre “em sono
profundo”, imp&e-se que o produto seja genuino, auténtico ou original. Se o produto for
outro que ndo o que o titular colocou no mercado, direta ou indiretamente, ndo se aplica a
regra do esgotamento do direito. O mesmo ocorrera se o produto colocado no mercado, por
guem quer que Seja mas sempre com a autorizacdo do respetivo titular, sofra modificacoes

que ponham em causa a sua autenticidade como se vera adiante.

Parece razoavel admitir que a regra do esgotamento do direito a marca ndo se
verifica nas situacOes de mera tolerancia pelo titular face ao uso por terceiro, porquanto,
ndo ha qualquer consentimento deste a comercializagdo. O facto de o titular tolerar um uso

feito por terceiro ndo significa que, implicitamente o tenha consentido’’. Sendo vejamos.

o6 A luz deste preceito

O CPI prevé a preclusdo por tolerancia no artigo 267.
normativo, o titular de uma marca registada pode requerer a anulagdo do registo ou opor-se
ao uso de marca posterior de que tenha conhecimento, salvo se o registo desta tiver sido
feita de ma fé. Esta solucdo funda-se na teoria da confianca e da boa fé, impedindo o
denominado venire contra factum proprium. Se assim €, ou seja, se a preclusdao por
toleréncia so tem efeitos volvidos ininterruptamente cinco anos, entdo a simples tolerancia
enunciada anteriormente ndo pode dar origem a aplicacéo, pelo menos automatica, da regra

do esgotamento do direito de marca pelo titular®’”.

Reunidos e verificados cumulativamente os requisitos ante referenciados — o

objetivo e o subjetivo — o titular da marca perde o seu ius prohibendi. O produto

7 N&o obstante, em virtude das exigéncias de livre circulagio de mercadorias, tal ideia podera sofrer
adaptacdes, desde logo na hipétese de o terceiro conseguir demonstrar que se verifica um risco real de
compartimentacdo dos mercados nacionais se 0 6nus dessa prova recair sobre ele que, neste caso, podera ser
desonerado ou ser repartido o énus de prova. Carvalho, Paula de — A violagéo da Licenca e o Esgotamento do
Direito de Marca, ob. Cit., p.65, nota de rodapé n.° 62.

175 segundo Olavo, Carlos (— “Importagdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial:
questdes e perspetivas”, ob. Cit., p.1428 e nota de rodapé n.° 21), deverd fazer-se observar idéntico regime
para os casos de contratos que representam simples autorizacfes, — especial relevancia para os acordos de
ndo oposicao e os acordo de coexisténcia - que ndo importem a atribuicdo pelo titular do direito a outrem da
faculdade de explorar economicamente esse direito, pelo que néo se confunde com as situacdes de licenca de
exploragdo.

176 Também o artigo 9.° da PD prevé a preclusdo por tolerancia.

Y7 Cf. Olavo, Carlos — “Importacdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial:
questdes e perspetivas”, ob. Cit., p. 1427.
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guarnecido como que se solta da marca no tocante as atividades que a posteriori sejam

levadas avante por terceiros*’.

5.2.4. O ambito territorial do esgotamento - Um requisito?

O n.° 1 do artigo 7 da PD dispde que o direito conferido pela marca ndo permite ao
respetivo titular proibir o uso da marca “na Comunidade”, melhor dizendo, territério dos

Estados contratantes do Acordo sobre o Espago Econémico Europeu, ou seja, no EEE".

Da letra da lei decorre, ao que parece, o caracter comunitario do esgotamento do
direito a marca. Porém, nem sempre assim foi, tendo o legislador comunitario desistido da
ideia inicial que consistia em impor aos Estados Membros a consagracao, na sua ordem
juridica interna, do principio do esgotamento internacional**°.

A pergunta que aqui se impde é a de saber se em causa esta um verdadeiro
requisito, igualmente cumulativo, de verificacdo da regra do esgotamento do direito a
marca? A verificar-se 0 esgotamento comunitario, serd este um standard maximo (norma
de estrito cumprimento), e neste caso, os Estados s6 podem reconhecer o esgotamento ao
nivel comunitario, sem qualquer ampliagdo ulterior? Ou, pelo contrario, figura um
standard minimo e como tal os Estados Membros podem ampliar o principio do
esgotamento do direito e, deste modo, acolher o esgotamento ao nivel internacional do

direito da marca?

178 Neste sentido, veja-se, entre outros, Fuentes, J. Massaguer — “En Torno al art. 53LP: El Agotamiento del
Derecho de Patente”, ob. Cit., p. 163.

% Onde se 1& “Comunidade” deve ler-se, “EEE”, cf. Carvalho, Paula — A Violacdo da Licenca e o
Esgotamento do Direito de Marca, ob. Cit., p. 71.

180 A proposta inicial da PD apresentada pela comissdo em 25 de novembro de 1980, admitia 0 esgotamento
internacional no artigo 6.°, n.°1 (anterior ao 7.°, n.°1 da PD), de igual modo, a proposta do RMC apresentada
pela comissdo em 25 de novembro de 1980, no artigo 11.°. Tais propostas vieram a ser alteradas
posteriormente, substituindo o principio do esgotamento internacional pelo esgotamento comunitério. Cf.
Beier, F.K - “La propriedad industrial y libre circulacién de mercancias en el mercado interiro y en el
comercio com terceros estados”, 549, RGD, 1990, p.4335 e Lorenzo, Tomas de las Heras, EI Agotamiento
del Derecho de Marca, ob. Cit., p.356.
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5.2.4.1. O esgotamento comunitario como standard minimo

ou standard maximo?

Aos nossos olhos e salvo melhor entendimento, da leitura do preceituado no n.°1 do
artigo 7.° da PD, ndo se afigura claro que a lei imponha o esgotamento do direito a marca
ao nivel comunitario. Antes, a lei prevé o esgotamento a esse nivel. O preceito normativo
em causa, ndo contem qualquer expressdo que demonstre que o esgotamento do direito a
marca sO ocorre no EEE — esgotamento comunitario como standard maximo. Do mesmo
modo, ndo existe uma expressdo que obste a verificagdo do esgotamento do direito com a
comercializacdo dos produtos marcados fora do EEE, independentemente de a lei prever, e
ndo impor, a sua verificagdo no EEE — esgotamento comunitario como standard
minim0181/182.

O artigo 5.° da PD®, cuja epigrafe indica os direitos conferidos pela marca ao seu
titular, prescreve no n.° 1 que “o titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, faca uso na vida comercial: a) de qualquer sinal idéntico a marca para
produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca foi registada; b) de um sinal
relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que a marca e o sinal se destinam,
exista um risco de confusdo, no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o
risco de associacdo entre o sinal e a marca.” De igual modo, 0 n.° 2 prevé que “qualquer
Estado-Membro poderd também estipular que o titular fiqgue habilitado a proibir que
terceiros facam uso, na vida comercial, sem o0 seu consentimento, de qualquer sinal

idéntico ou semelhante a marca para produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes

181 Da mesma ambiguidade ndo padece a Diretiva do conselho 92/100/CEE, de 19 de novembro de 1992
relativa a “(...) sO se extingue na Comunidade(...)” — italico nosso.

182 A jurisprudéncia portuguesa espelha o entendimento do TJ quanto ao ambito territorial do esgotamento do
direito @ marca, veja-se o acérddo do Tribunal da Rela¢do do Lisboa de 24 de fevereiro de 2011, proc. n.°
1283/09.6TYLSB.L1-2 (* O esgotamento do direito de propriedade industrial, decorrente de registo de marca
comunitéria, ndo opera relativamente a produtos comercializados fora do Espago Econdmico Europeu e
importados “paralelamente” para este”).

183 para Tomas de Los Heros Lorenzo (-- El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., p.370), o artigo 5.°
da PD prevé o “(...) derecho de marca como derecho de exclusion erga omnes o ius excludendi alios”.
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aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestigio no Estado-
Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carécter
distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique”. Por fim, 0 n.°3 do mesmo normativo
legal cuida de algumas situagdes uma vez verificadas sem o consentimento do titular,
assumem caracter proibitivo. Da leitura dos citados normativos, depreendemos que o
legislador ndo delimitou o ambito geogréfico do exercicio dos direitos conferidos ao
titular, acautelando, apenas, a necessidade do seu consentimento, expresso ou tacito. Nas
palavras de TOMAS DE LOs HEROS LORENZO, “el consentimento es, pues, la llave del libre
comércio internacional de los productos de marca, registrada en un Estado comunitério”'®*
e 0 artigo 5.° da PD aceita implicitamente o esgotamento ao nivel internacional*®*"%. No
entendimento do Autor, 0 esgotamento comunitario impede, tdo so, que o titular da marca
invoque a sua lei nacional para impedir importacdes dos produtos marcados com 0 seu
signo, no EEE. A hipdtese de o titular restringir a comercializacdo posterior dos seus

produtos, licitamente colocados em pais terceiro, figura uma contenda no dominio do

184 Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras - El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., p.375. Este Autor
considera que esta interpretacdo coincide substancialmente com a doutrina do objeto especifico do direito a
marca tal como formulada pelo TJ no acérdao de 31 de outubro de 1974 (Centrafarm/Winthrop).

185 gobre esta tematica, veja-se, entre outros, Lorenzo, Tomas de las Heras - EI Agotamiento del Derecho de
Marca, ob. Cit., pp.371-382.

186 N&o obstante ha quem considere que o principio do esgotamento internacional resulta do texto do GATT —
artigo 111, X1 e XX (d). Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras — EI Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.,
pp. 417-472. O Autor considera que “(...) la cuéstion del agotamiento internacional es una cuestion de
Derecho comunitario y como tal competéncia comunitaria” e que o esgotamento internacional resulta
implicitamente do artigo 5.° n.°2 e n-°3 da PD (p. 471). Aquele primeiro artigo consagra o principio do
tratamento nacional traduzindo-se este principio na proibicdo de discriminacgdo entre produtos nacionais e
estrangeiros. Para os defensores desta corrente, o esgotamento comunitario seria incompativel com este
principio, porquanto tratara de modo desigual produtos langados fora do territdrio onde o esgotamento
produz efeitos (rectius, produtos estrangeiros). O artigo Xl proibe restricbes que ndo sejam fiscais na
importacdo de produtos num pais membro. A proibicdo das importages paralelas com base no exercicio do
direito & marca pode ser considerada uma medida que tenha por efeito restringir a importacéo. Por fim, o
artigo XX (d) estabelece, de acordo com os artigos 34.° e ss do TFUE, que nada neste acordo podera ser
interpretado de forma a impedir a adocdo ou a aplicacdo de medidas tendentes a garantir a protecdo de
marcas, patentes e direitos de autor, desde que ndo constituam um meio de discriminacdo arbitraria e
injustificada entre paises nos quais as mesmas condicdes devem ser aplicadas, nem uma restrigdo dissimulada
ao comércio. Salvo melhor entendimento, consideramos, na linha de Manuel Lobato Garcia-Mijan, que o
texto do GATT ndo imp0e o esgotamento internacional, deixando liberdade aos Estados para definir, para o
que aqui importa, o &mbito territorial do esgotamento. Cf. Garcia-Mijan, Manuel Lobato — “El agotamiento
del derecho de marca”, RDM, n.° 223, janeiro-marco, 1997, pp. 121-125 e Cervino, Alberto Casado —
“Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca ”, Gaceta Juridica de la Union Europea y de la
Competencia, n.° 220, Madrid, 2002, p.13.
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direito de marcas sendo, ipso facto, da competéncia de cada Estado importador decidir pela

admissibilidade ou ndo do esgotamento internacional*®’.

A PD visa harmonizar as legislacbes dos Estados Membros em matérias de marcas
para evitar discrepancias e disparidades que possam configurar impedimentos a livre
circulagdo dos produtos ou servi¢cos no EEE e por isso, ndo regulamenta as relaces dos
Estados Membros com paises terceiros, ndo interfere nessas relagdes, nem proibe em
momento algum que os Estados possam criar regulamentacdo interna nesse sentido.
Mesmo ao nivel das legislagdes dos Estados Membros, de acordo com o considerando
quatro, “ndo se afigura necessario proceder a uma aproximacao total (...). Basta limitar a
aproximacdo as disposi¢des nacionais que tenham uma incidéncia mais direta sobre o
funcionamento do mercado interno”. Ao que parece, a PD abre caminho a hipétese de os
Estados Membros poderem criar regulamentacédo ao nivel interno que va alem daquela que
o diploma prevé. Ora, uma vez que a PD ndo regulamenta exaustivamente a tematica do
esgotamento do direito a marca e visto que a propria PD assume nao ser “necessario” uma
aproximacao total, sem que para isso proceda a uma especificacdo das materias em
concreto, parece que 0s Estados Membros podem prever disposicbes complementares
acerca da regra que aqui cuidamos. Assim, no plano teorico, ndo vislumbramos a
impossibilidade de cada Estado Membro poder prever, ao nivel interno, complementos
normativos a regra do esgotamento do direito a marca, designadamente, determinar a
existéncia do esgotamento ao nivel internacional, prever o adormecimento do direito com a
primeira colocacdo do produto em pais terceiro. Porém, no plano factico, a consagracao
desta possibilidade, apesar de ndo chocar diretamente com a finalidade que a PD vislumbra
- uma harmonizacéo ao nivel global das legislacGes dos Estados Membros no dominio do
direito das marcas - ainda assim ndo nos parece ser a solugdo mais correta pois a sua
previsdo ou ndo previsao, ficaria na livre disponibilidade de cada Estado Membro o que
poderia conduzir a fragmentacdo dos mercados, a semelhanca do que a atual redacdo da

norma provoca, trazendo beneficios para os produtores mas ndo para 0s consumidores.

187 Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras - EI Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit. pp. 269-280. O Autor
recorda que o TJ “(...) formula la doctrina del agotaiento comunitario sobre la base juridica de los arts. 30 y
36 del Tratado CE, para garantizar la libre circulacion intra-comunitaria de los produtos de marca una vez
comercializados por el titular de la marca o com su consentimento en un Estado miembro de la Comunidad”.
Afirma ainda que, “(...) resulta claramente del art. 30 del Tratado que unicamente prohibe «entre los Estados
membros las restriciones cuantitativas a la importacion, asi como todas las medidas de efecto equivalente,
por lo que no impede que una ley nacional de marcas admita prohibiciones de importar produtos de marca
deste terceros Estados fundadas en el derecho de marca”. Cf. Idem pp. 268-269.
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Sobre o tema, Luis M. CouTO GONGCALVES considera que, “(...) o melhor caminho para
resolver o problema ndo passa pela admissibilidade de disposi¢fes nacionais dispares, mas
antes pela alteragdo da norma comunitaria” referindo, ainda, que a solugdo prevista na lei é
incoerente com a progressiva mundializacdo da propriedade industrial'®® pois, nas palavras
de PEDRO SOUSA E SILVA, “(...) é no dominio do comércio internacional — em que 0S
mercados se encontram divididos por fronteiras estaduais — que mais interessa aos
operadores econdmicos controlar a circulagdo dos seus produtos, em ordem a maximizacao

do lucro” *8°.

No dominio das marcas'®’, é indiferente o local ou territério onde o titular ou um
terceiro com o seu consentimento, coloca os seus produtos em circulagdo. Tal ndo pGe em
em causa a funcdo distintiva da marca, ndo interfere na proveniéncia ou origem dos
produtos ou servicos guarnecidos, os quais, diga-se, sdo genuinos'®’. Segundo o
entendimento de RouBiErR'®, a unidade fundamental da marca mantém-se
independentemente da nacionalidade, pois o direito esta ligado ndo ao registo — que, ndo
raras vezes, ndo é obrigatdrio — mas antes a marca. A este propdsito, na linha de PEDRO
SOUSA E SILVA, consideramos que a marca ndo tem um cardcter irremediavelmente
territorial. A marca é tutelada independentemente do seu registo, coexistindo marcas
registadas com marcas nao registadas. Ainda que em algumas ordens juridicas a tutela da
marca possa estar condicionada ao registo, continua a reconhecer-se alguns efeitos
juridicos ao uso da marca ndo registada'®®. O registo de uma marca é um reconhecimento
na medida em que a utilizacdo da marca ndo depende do registo. Por essa razdo, o Autor
atenta que a marca ndo tem um caracter essencialmente territorial, pese embora a sua

protecdo se encontrar firmada ao nivel nacional*®.

Os produtos quando sdo pela primeira vez colocados no circuito comercial, sdo

genuinos devendo circular livremente no mercado, isto é, em todos 0s paises em que 0

188 Cf. Gongalves, Luis M. Couto — Manual de direito industrial, ob. Cit., pp. 327-328.

189 Cf. Silva, Pedro Sousa e - Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 131.

190 Ao contrario do que acontece com as patentes, que n&o é objeto do nosso tratamento.

191 A marca é a testemunha silenciosa que atesta que os produtos foram feitos sob a sua autoridade, cf. Ladas
cit. por Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 95, nota de rodapé
n.° 156.

192 Roubier, cit. por Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 94.

193 Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 94. Em Portugal, 0
registo da marca ndo é obrigatorio.

194 Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 94.
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direito exclusivo pertenca ao titular'®®

. Aos nossos olhos, a redacgdo do n°1 do artigo 7.° da
PD considera-se insuficiente no plano mundanal pelo que deve ser repensada a sua
redacdo, ou ainda que assim ndo seja, recuidada a sua interpretacdo, sobretudo ao nivel da
jurisprudéncia. Para o efeito, deve entender-se que aquele normativo contempla o
esgotamento comunitario como starndard minino, destapando uma brecha para a

possibilidade de se cogitar e aplicar, o esgotamento ao nivel internacional'*.

Ainda que ndo seja a solugdo mais consentanea, desde logo com a esséncia da PD
que apenas cuida das relacBes entre os Estados Membros no dominio das marcas, nas
palavras de Luis M. CouTO GONGALVES, “para o bom funcionamento do mercado interno

é preferivel uma regra comum, ainda que censuravel, do que regras nacionais

diferentes™'®’.

A posicdo do TJ acerca da admissibilidade do esgotamento ao nivel internacional

198

ficou clara em 16 de julho de 1998 com o acorddo Silhouette™" tendo sido reiterada a 1 de

195 Note-se que, no ambito dos modelos e desenhos e no dmbito das patentes é distinta a l6gica pois tais
direitos servem para assegurar a remuneracdo monopolistica ao seu titular. Faz sentido buscar demarcacgdes
de indole territorial, dai que ndo se estranha a rejeicdo de um esgotamento internacional. Cf. Silva, Pedro
Sousa e — “E depois do adeus. O Esgotamento de direito industrial”, ob. Cit., p. 207.

19 A favor da admissibilidade do esgotamento internacional, veja-se, entre outros, Beier seguido por Siva,
Pedro Sousa e (-Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., pp. 88-91); Tomas de Los Heros
Lorenzo (-El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit. pp. 268 e ss); Shatz, Ulrich (- “Exhaustion of
Patent Rights in the Common Market ”, ICC, 1971, pp. 171 e ss).

97 Cf. Gongalves, Luis M. Couto - Manual de Direito Industrial, ob. Cit. p. 328.

1% Acérddo do TJ de 16 de julho de 1998, proc. n.> C-355/96 (doravante Silhouette), disponivel em
http://eur-lex.europa.eu. Este acérddo teve por base um conflito entre duas empresas austriacas — a Silhouette
(que é titular de uma marca com o mesmo nome de 6culos de alta gama que distribui a precos elevados os
seus produtos. A Silhouette vende diretamente os seus produtos na Austria em Gticas e para outros paises
fazendo-o através de uma rede de distribuicdo que conta com filiais e distribuidores) e a Hartlauer (que
comercializa éculos a um preco inferior). A Silhouette ndo vende para a Hartlauer por considerar que a
eventual comercializagdo a esta e por esta ultima empresa seria prejudicial & marca, isto é, & imagem que esta
tem no mercado. A Silhouette vendeu diversas armacdes de 6culos que tinha em stock a uma empresa sita na
Bulgaria — que em 1995 era Estado terceiro. A Hartlauer adquiriu tais armagdes comercializadas na Bulgaria
com o escopo de as colocar & venda na Austria. A Silhouette por considerar que o seu direito de marca ndo
havia sido esgotada pois a comercializacdo das armacfes em causa ndo tinham ocorrido no EEE mas fora
deste territorio, em sede judicial, tentou impedir a comercializagdo das armacdes pela Hartlauer. A questdo
chegou ao Supremo Tribunal Austriaco que suspendeu a instancia e suscitou junto do TJ duas questBes a
titulo prejudicial relacionadas com a interpretacdo do n.°L do artigo 7.° da PD: A primeira acerca da
amplitude territorial do esgotamento contida no n.°1 e a segunda acerca da obten¢do da ordem de non facere
com base no mesmo preceito legal. Quanto aquela primeira questéo, o TJ afirmou que, o texto da PD é claro.
O esgotamento do direito de marca por parte do titular apenas tem lugar, nos termos do n.°1, no EEE, ou seja,
para s produtos colocados na Comunidade, ndo podendo a PD ser interpretada de outra forma. Os Estados
membros ndo podem, com base neste preceito legal, prever na sua legislagdo, o esgotamento dos direitos
conferidos pela marca para produtos comercializados fora do EEE. O contrério, afirmou o Tribunal. Segundo
o0 Tribunal podia perigar o principio da livre circulacdo de mercadorias e revelar-se perverso para o normal
funcionamento do mercado: uns optariam pelo esgotamento internacional ao passo que outros ndo
ultrapassariam o esgotamento comunitario. Deste modo, 0 TJ rejeitou claramente o eventual esgotamento
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julho de 1999 no acérddo Sebago'®®. O TJ rejeitou determinadamente o esgotamento ao
nivel internacional e impds aos Estados Membros a adogdo do esgotamento comunitério
como standard méximo, ndo podendo a ordem interna de cada Estado Membro, consagrar
0 esgotamento ao nivel internacional uma vez que, o n.°1 do artigo 7.° da PD proibe,
implicitamente, o esgotamento ao nivel internacional. Em sintese, ficou assente, pelo
menos ao nivel jurisprudencial que, por um lado, a comercializagdo de produtos fora do
EEE, pelo titular da marca ou por um terceiro com 0 seu consentimento, ndo esgota ou
adormece o direito do respetivo titular; em resultado, é licita a reacdo contra as
importacdes paralelas. Por outro lado, a PD imp08e o esgotamento no EEE como standard
maximo e consequentemente, nenhum Estado membro pode consagrar 0 esgotamento ao
nivel internacional®®.

Quanto a nos, por tudo o que foi dito, consideramos que o TJ ndo olhou para a
norma no seu todo e desconsiderou que esta apenas prevé o esgotamento ao nivel
comunitario e que, por essa razao, ndo o impde. O TJ bastou-se com uma interpretacédo
legalista e pouco juridica desconsiderando os efeitos nocivos, sobretudo, para os
consumidores, na medida em que, o adormecimento do direito a marca apenas ao nivel
comunitario, conduz a que os titulares das marcas possam impedir a importacdo dos
produtos quando estes procedem de paises terceiros. Os precos dos mesmos disparam e 0S
titulares das marcas mantem os monopolios da importacdo e, bem assim, dos circuitos

comerciais praticando o precario que acharem conveniente.

internacional. Quanto a segunda questdo prejudicial, o TJ concluiu que aquele normativo interpretado de
modo isolado, ndo permite ao titular obter uma decisdo judicial inibitoria da utilizacdo da marca por um
terceiro para produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.
Se o direito nacional de marcas, no Estado de importacdo, ndo atribuir ao titular da marca o poder de impedir
as importacOes paralelas, a norma da PD — n.° 1 do artigo 7.° da PD - ndo seré base juridica bastante para
fundamentar uma acdo inibitéria. Enquanto ndo houver normas nacionais que obstem ao esgotamento
internacional, o titular da marca no pais de importacdo, querendo demandar o importador, tera que invocar
outras normas, por exemplo: concorréncia desleal, responsabilidade civil, mas ndo podera nunca prevalecer-
se diretamente daquele normativo legal. Como declarou o Tribunal, uma Diretiva ndo pode, por si, criar
obrigacdes para um particular nem pode ser invocada enquanto tal contra ele. Cf. Silva, Pedro Sousa e — “O
«Esgotamento» do Direito Industrial e as «Importa¢fes Paralelas» - desenvolvimento mais recentes da
Jurisprudéncia comunitaria e nacional”, ob. Cit., pp.244-246.

199 Acérddo do TJ de 1 de julho de 1990, proc. n.° C-117/98 (doravante, Sebago).

20 gequndo Carlos Olavo, uma opgéo pelo esgotamento internacional seria o brotar de inconvenientes varios
para o regular funcionamento do mercado, designadamente, os titulares do direito a marca na medida em que
sofreriam a concorréncia acrescida de todos os importadores paralelos e por conseguinte viriam a sua quota
de mercado diminuir em virtude da venda a pregos inferiores e 0 aumento dos gastos que seriam, agora,
canalizados para a realizacdo de tarefas suscetiveis de fazer face aos seus concorrentes. Veja-se com
pormenor, Olavo, Carlos — “ImportacGes paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial:
questdes e perspetivas”, ob. Cit., pp. 1441-1449.
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Recentemente, no dia 1 de julho de 2014, a Comissdo Europeia adotou duas
comunicagdes, a saber: um Plano de Agéo para dar resposta ao problema da violagdo dos
direitos de propriedade intelectual na EU? e uma Estratégia de protecdo e aplicacéo
efetiva dos direitos de propriedade intelectual nos paises terceiros?®>. A concretizacdo
destas iniciativas serdo acompanhadas pela comissdo que contard& com o apoio do
Parlamento Europeu, o Conselho, os Estados Membros, o Comité Econdmico e Social
Europeu e as partes interessadas (incluindo o Instituto de Harmonizagdo do Mercado
Interno (IHMI) por intermédio do Observatorio Europeu das InfracBes aos Direitos de
propriedade intelectual) a contribuir ativamente para os trabalhos futuros. A Comisséo

analisara posteriormente a necessidade de medidas adicionais, eventualmente legislativas.

Sinteticamente, o plano de acdo da EU contra a violagdo dos direitos de
propriedade intelectual prevé, ndo s6 mas também: melhorar a cooperacéo entre os Estados
Membros e incentivar o intercambio de boas praticas; propor um programa completo de
formacdo destinado as autoridades dos Estados Membros com vista a acelerar a aplicagdo
de medidas de prevencdo em toda a UE contra as atividades que violam a propriedade
intelectual a escala comercial e a detetar os obstaculos a cooperagéo transfronteiras. No
que se refere a protecdo internacional dos direitos de propriedade intelectual, a Comissédo
propde, designadamente, prosseguir os esforcos multilaterais para melhorar o quadro
normativo internacional da propriedade intelectual e assegurar que os capitulos relativos
aos DPI que figuram nos acordos comerciais bilaterais proporcionam uma protecéo eficaz
e adequada aos titulares de direitos; colaborar com os paises parceiros através de dialogos e
grupos de trabalho sobre propriedade intelectual, a fim de resolver problemas sistémicos
em matéria de propriedade intelectual e corrigir as principais deficiéncias dos respetivos
regimes de protecdo dos DPI; ajudar no terreno as PME e os titulares de direitos, através de
projetos como 0s servicos de apoio em matéria de DPI, reforcando simultaneamente o
efeito de alavanca e as competéncias em matéria de propriedade intelectual a nivel das

representacdes da UE e dos Estados Membros nos paises terceiros.

21 COM(2014) 392 final, cf. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-392-EN-F1-
1.Pdf.
202 COM(2014) 389 final cf. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-389-EN-F1-
1.Pdf.
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6.1. Ambito do esgotamento do direito

Sobre o ambito material do esgotamento do direito, salientamos o artigo 5.° da PD,
0 artigo 9.° do RMC e o artigo 224.° do CPl que tratam dos direitos exclusivos
pertencentes ao titular da marca designadamente, o direito de apor a marca nos produtos ou
servicos, nas respetivas embalagens (elementos tangiveis), em etiquetas, direito de
importar ou de exportar produtos ou servigos marcados, usar 0 signo em documentos
comerciais e na publicidade. Verificados que estejam os pressupostos referidos nos pontos
antecedentes, a regra do esgotamento do direito a marca opera ao nivel de todos os direitos
conferidos pela marca que ficam adormecidos, melhor dizendo, comprimidos®®. O titular
da marca mantem a respetiva titularidade, assim como conserva determinadas faculdades —
ou direito residuais®® - enquanto os produtos se encontrarem no mercado, encontrando-se
privado do controlo, quer da circulacdo ulterior, quer da utilizacdo que venha a ser dada ao
produto por terceiros adquirentes®®. Tais direitos residuais que permanecem adormecidos
na esfera do titular, colimam a protecéo das fungdes juridicamente reconhecidas a marca: a
funcéo distintiva dos produtos e, no universo das marcas de prestigio, a funcdo publicitaria

Ou sugestiva

Quanto ao ambito do esgotamento do direito a marca, salvo melhor entendimento, a
presente regra € materialmente irrestrita porquanto opera ao nivel de todos os direitos

conferidos pela marca®®.

7. Os motivos legitimos. A excecdo?”’ a regra do esgotamento do direito & marca

2% Em bom rigor, como escreve Pedro Sousa e Silva, (...) a introdugio no mercado ndo provoca um
esgotamento, mas antes uma compresséo da esfera de poderes do titular da marca”, cf. Silva, Pedro Sousa e —
Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p.83.

2% Assim apelidados por Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., p.79.
25 porventura ndo erramos se dissermos que, as prerrogativas que ficam adormecidas com a primeira
colocacdo do produto no mercado sdo aquelas que se consubstanciam na explora¢do econémica exclusiva do
produto.

2% O contrario ndo parece resultar dos textos legais.
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Como vimos no ponto antecedente, a colocacdo de um produto no mercado pelo
titular ou por um terceiro com o seu consentimento, despoja o titular da marca do poder de
controlar, quer a circulacdo subsequente desse produto, quer a utilizacdo que dela venha a
ser feita por terceiros adquirentes. Porém, como todas as regras também esta comporta
excecdes. Vejamos o disposto no artigo 7.2, n.° 2 da PD*®. Segundo aquele normativo
legar, ““(...) sempre que existam motivos legitimos que justifiguem que o titular se oponha
a comercializacdo posterior dos produtos, nomeadamente, sempre que o estado desses

produtos seja modificado ou alterado apés a sua colocacéo no mercado™?*°.

Se por um lado “(...) it is hard to define the limits circunstances under which

legitimate interests of a trade mark owner are significantly jeopardized and therefore

59210

justify a restriction on trade”*, por outro, da leitura do artigo 7.%, n.° 2 da PD percebe-se

que este normativo legal ndo coadjuva nessa tarefa, pelo contrario o n.°2 daquele artigo

211

definha-se pela formulagéo aberta e indeterminada que adota™, pela intrinseca “(...)lack

27 gobre esta excecdo, Carvalho, Maria Miguel (— A Marca Enganosa, ob. Cit., p. 425, nota de rodapé n.°
1112) — afirma que a semelhanca do principio do esgotamento do direito de marca, também esta excecéo foi
jurisprudencialmente esbogada e que as decisdes judiciais “(...) assentaram na(s) fun¢do(s) que a marca
desempenha e, em especial sobre a fun¢do indicadora da origem do produto, o que implica, segundo o TJ,
que o consumidor ha de poder estar seguro de que o produto oferecido ndo foi objeto de intervencdo de
terceiros que tenham podido afetar o estado original do produto, sem autorizagao do titular”.

28 A semelhanca do artigo 13.%, n.°2 do RMC e artigo 259.°, n.°2 CPI.

299 | eja-se, na versdo portuguesa. Cfr. redacdo do n.°2 do artigo 7.° da PD na lingua francesa: Le paragraphe
1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose a la commercialisation
ultérieure des produits, notamment lorsque 1’état des produits est modifié ou altéré aprés leur mise dans le
commerce ; na lingua espanhola: El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuando el
estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializacion e na lingua inglesa: Paragraph
1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation
of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on
the market.

210 Cf, Urlesherger, Franz Christof — « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in
the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time»,
Common Market Law Review, 36, 1999, p. 1196.

21 Escreve Urlesberger, Franz Christof — « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered
in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», p.
1196, ob. Cit., que “in the long term, it will be the responsibility of the ECJ to develop clear criteria defining
the exact meaning of “legitimate reasons for the proprietor of a trade mark™ (...) which preclude the
exhaustion of trade mark rights”. Ainda, na p. 1197, o Autor considera que existe uma relagdo entre os
artigos 28.° (anterior artigo 30.°) e o artigo 30.° (anterior artigo 36.°) do tratado e a Diretiva e que o artigo 7.°
n.°2 deste diploma deve ser interpretado & luz do artigo 30.° do Tratado de Roma que proibe as restri¢cdes
dada a primazia que esta disposic¢do tem sobre as normas da PD, assim, diz o Autor que, “the court’s case law
under article 30 must therefore be taken as a basic for determining whether, under article 7(2) of the
Directive, a trade mark owner may oppose the further marketing of this products”.
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of clarity(...)”?*%. O preceito legal ndo esclarece o conceito de motivos legitimos deixando
ao intérprete margem para uma pandplia de situacfes que possam configurar uma situacao
de leséo do direito do titular da marca e o consequente ressurgimento do exclusivo na sua
esfera juridica. Mais complicado se torna esta definicdo quando centramos a atencdo no
universo restrito das marcas de prestigio cuja funcéo publicitaria ou sugestiva da marca é

auténoma e juridicamente tutelada®=3/%.

Retomando a letra da lei, aquele normativo prevé as situacdes em que o estado dos
produtos marcados € alterado ap06s a colocagdo do mesmo no mercado pelo titular direta ou
indiretamente, mediante um terceiro atuante sob o seu consentimento, ou seja, 0s casos de

ofensa & integridade ou manipulacéo do produto, nada mais esclarecendo a este respeito®®.

O direito exclusivo para a caracterizacdo do produto®'®

pelo seu titular e que
compreende a composicdo, o aspeto exterior e/ou a forma (a embalagem do perfume é um
bem tangivel), assim como toda a decoracdo. Quando pensamos no universo dos produtos
guarnecidos com marcas de prestigio, ndo podemos descurar que uma simples manipulacéo
pode colocar em cheque o selling power da marca, ainda que estejamos perante

manipulacdes ditas insignificantes. Porquanto, o que se afigura insignificante quando o que

212 Cfr. Urlesberger, Franz Christof — « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in
the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», ob.
Cit., p. 1196.

213 De notar que, o carater meramente exemplificativo do normativo em analise é abertamente defendido pelo
TJ. Veja-se, acérddo Bristol Myers-Squibb n.° 39, CJ 1996-7, pp. 1-3530 e ss e acérddo Parfums Dior SA e
Parfums Christian Dior BV e Evora BV, n.° 42, CJ 1997-11, pp. 1-6048.

1% Via de regra, quando o produto ou o servigo é adquirido por consumidor final, sai definitivamente do
circuito comercial, ndo se justificando, continuar a reconhecer-se ao titular da marca, por exemplo, o direito
de impedir que um consumidor transforme ou adultere a seu bel prazer um produto, a sua embalagem, que
Ihe retire por completo a marca que o guarnece. Isto, claro esta, se o produto ndo se destinar & uma
(re)transacdo. Verificando-se uma recolocacdo do produto no mercado que direito cabe ao titular da marca,
em caso de violagdo? Como é sabido, muitos dos produtos adquiridos pelo consumidor final, regressam
novamente ao circuito comercial — venda de bens em segunda méo que muitas vezes é realizada como se de
bens novos se tratassem. Este fendmeno, que ndo € novo, levanta questdes juridicas ao nivel da violacdo da
marca, nomeadamente, do prestigio ou reputacdo da marca constituindo, certamente, um motivo legitimo de
ressurgimento do direito adormecido. Veja-se a este respeito, Urlesberger, Franz Christof - « “legitimate
reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after
they have been put on the market for the first time», ob. Cit.,pp. 1224 — 1225. Veja-se, ainda, Silva, Pedro
Sousa e Silva — « “E depois do adeus”. O “esgotamento” o direito industrial e os direitos subsistentes apds a
colocacao do produto no mercado», ob. Cit., p. 217, quanto as situacdes de confusdo p6s venda.

215 De acordo com Urlesberger, Franz Christof, 0 n.%2 do artigo 7.° tal como est4 formulado prevé que a regra
do esgotamento ndo se aplica quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado, o que em termos
literais, implica que qualquer mudanca pode constituir um motivo legitimo. Cf. Urlesberger, Franz Christof —
« “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in
the goods after they have been put on the market for the first time», ob. Cit., pp. 1200 - 1201 .

218 Cfr. Beier, cit. por Silva, Pedro Sousa e Silva — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p.
79.
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se pretende proteger é a funcdo distintiva da marca — isto é, a funcdo de origem ou
proveniéncia do produto — ndo é o mesmo quando 0 que estd em causa é a funcdo
publicitaria ou sugestiva da marca, igualmente tutelada e de modo auténomo pelo direito
de marcas, no cosmos das marcas de prestigio. Uma simples manipulacdo pode ser
avassaladora para a marca causando prejuizos incalculaveis. Uma vez que a lei ndo prové
qualquer orientacdo nesse sentido, cumpre atender ao caso concreto, ao produto e a marca
que estd em causa. No entanto, se pensarmos no universo das marcas de prestigio,
nomeadamente quando sdo apostas em produtos de cosmética ou perfumaria, e na funcdo
juridicamente tutelada, ndo podemos comungar do entendimento segundo o qual
“insignificant modifications which are not essential or not even noticed by customers
should not give the trade mark owner the right to oppose the futher commercialization of
the good. Otherwise, a kind of moral right would be created for trade marked products
which should exist only in copyright or patent law”*"**8. Os danos causados a boa fama e

reputacdo de marca desta categoria séo relativos e s6 podem ser averiguadas caso a caso.

De acordo com FRANzZ CHRISTOF URLESBERGER, “a significant alteration to a
product cannot be justified because of a need to adapt a product to new consumers
expectations or legal provisions”?'°. Os interesses dos consumidores ndo podem (ou nem
sempre devem - pensemos no caso em que o0 produto € alterado em funcdo dos gostos do
adquirente e para fins tdo somente de consumo privado, sendo certo que as mesmas nao

220

infringem o direito a marca“"), prevalecer sobre os interesses da comunidade, sobre os

interesses do titular da marca.

21T Cf. Urlesherger, Franz Christof — « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in
the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», ob.
Cit., p. 1201.

218 Relativamente as alteracdes insignificantes, Fernandez, Maria Cristina Fernandez - Los motivos legitimos
que impiden el agotamiento del derecho de marca, ob. Cit., p. 162 — considera que ndo serdo relevantes
alterac@es insignificantes, alteracdes que respeitam a alteraces ndo essenciais dos produtos em apre¢o. No
mesmo sentido, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 220.
Ambos os Autores ndo tecem consideracdes acercas das marcas de prestigio.

29 Cf, Urlesberger, Franz Christof - « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in
the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», ob.
Cit.,p. 1201.

220 Cf, Urlesberger, Franz Christof - « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in
the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», ob.
Cit.,p. 1999. O Autor faz uma referéncia ao caso dos reldgios Rolex aos quais foi incorporado, por questdes
de embelezamento, diamantes no visor. O mesmo Autor atenta outras situacdes e afirma o seguinte: “as the
law stands at present, the provision of information about any alterations of a product at the moment of sale
may preclude trade mark owners opposing further commercialization under some jurisdictions”.
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Note-se que, uma vez que aquele preceito normativo ndo distingue o sentido da
modificacdo, isto é, se se trata de modificacGes depreciativas ou (também) de alteracdes
que possam beneficiar o produto, ndo podemos nem devemos, salvo o devido respeito,

interpreta-lo como prevendo apenas a primeira situagdo?*.

Num segundo momento, o0 n.°2 do artigo 7.° da PD compreende as situacGes de
reembalagem ou reacondicionamento dos produtos assinalados. As alteragdes introduzidas
nas embalagens — scilicet, no bem tangivel que protege (ou ndo) o produto mas que, ainda
assim, faz parte integrante do mesmo - pense-se na embalagem de um perfume ou de um
produto de cosmético — ndo implicam necessariamente uma alteragdo do estado original do

produto??.

N&o raras vezes, a reembalagem do produto é necessaria ao importador
paralelo, desde logo, por razdes de saude, higiene e seguranca, ou em virtude de praticas
ou recomendacdes de organizacOes profissionais ou de regulamentos especifico em
determinadas matérias que normalmente acautelem situac6es de interesse publico. Nestes
casos, 0s importadores vém-se restringidos a reembalar o produto adquirido para o
conseguirem vender no pais de importacdo®?. Fora estas situacdes, a reembalagem pode
ser licita desde que o reembalador ou o responsavel pela reembalagem ou
reacondicionamento faca respeitar e respeite, cumulativamente®**, determinadas condigdes:
a reembalagem ndo pode afetar o estado do produto originario; devera ser objetivamente
necessaria para a posterior comercializagdo do produto no estado de importacédo; deve ser
identificado o responsavel pelo reembalamento ou reacondicionamento na respetiva

embalagem?®®®; a reembalagem ndo pode perigar ou lesar a reputacdo da marca ou a do seu

221 Neste sentido, entre outros, veja-se, Silva, Pedro Sousa e — “E depois do adeus”, ob. Cit., p. 220 e
Fernandez, Maria Cristina Fernandez — Los motivos legitimos que impiden el agotamiento del derecho de
marca, ob. Cit., p. 162. A Autora refere que, ndo séo relevantes as alteracdes insignificantes, as alteracoes
que respeitam a caricaturistas que ndo sdo essenciais dos produtos guarnecidos sob o signo. Se assim nado
fosse, criar-se-ia uma espécie de direito moral sobre os produtos marcados que nao deve, de todo, existir no
ambito do direito das marcas mas, antes, no dominio dos direitos de autor e de patentes.

222 O TJ pronunciou-se sobre esta temética, designadamente nos acérddos, Centrafarm BV e a American
Home Products Corporation de 10 de outubro de 1978 e Pfizer Inc. e Eurim Pharma gmbH.

223 Ac6rddo do TJ de 22 de dezembro de 2008 proferido no ambito do proc. n.° C-276/05, caso Zovirax onde
foi declarado que o artigo 7.° n.°2 da PD deve ser interpretado no sentido de que cabe ao importador paralelo
fornecer ao titular da marca as informagdes necessarias e suficientes para Ihe permitir verificar que o
reacondicionamento do produto sob essa marca é necessario para a comercializagdo no Estado de importacao.
224 Mas sem que tenha de se verificar uma determinada ordem ou hierarquia.

225 Desenvolvendo e precisando este principio orientador, o TJ declarou, no acérdao Bristol-Myers Squibb,
que o artigo 7.°, n.°2, PD deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente
opor-se & comercializagdo posterior de um produto farmacéutico, quando o importador tiver reacondicionado
0 produto e voltado a apor a marca, a menos que estejam preenchidas varias condi¢des, entre as quais, no que
aqui nos interessa no ambito dos presentes processos, «se indicar claramente na nova embalagem o Autor do
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titular; ao respetivo titular da marca, deve ser comunicado o ato de reembalagem e
entregue um exemplar para que o possa analisar. Por ultimo, mas ndo menos relevante,
deve ficar demonstrada que a utilizagdo das diversas embalagens pelo titular, contribui
para compartimentar artificialmente os mercados, quer seja de modo intencional, quer

nio%%°.

Se a reembalagem ndo preencher tais requisitos, o titular da marca pode reagir. A
este respeito, NOGUEIRA SERENS considera que, se se provar que a reembalagem nao era
objetivamente necessaria, aplica-se imediatamente o disposto no n.°2 do artigo 7.° da PD.
Caso a reembalagem seja objetivamente necessaria, mas tenha sido realizada em termos
tais que afete o estado originario do produto, também da lugar a aplicacdo imediata
daquele n.°2. Em terceiro lugar, se a reembalagem for objetivamente necesséria e tiver sido
realizada de uma forma que néo altere nem prejudique o estado originario do produto, mas
ndo tenha sido mencionado nas embalagens o autor da reembalagem, o titular pode reagir.
Seguidamente, se a reembalagem era objetivamente necessaria e foi efetuada nos devidos
termos, tendo sido mencionada a identificacdo do reembalador, mas a embalagem utilizada
era suscetivel de degradar a imagem do produto e do respetivo titular, a excecdo constante
do n.°2 é imediatamente aplicada. Finalmente, se todos estes requisitos estavam
preenchidos mas o reembalador ndo avisou o titular da marca da sua intencdo de

reembalar, podera ser aplicada, igualmente, a referida excecéo.

reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante , devendo estas indica¢des ser impressas de tal
modo que uma pessoa com uma faculdade de visdo normal e que Ihe preste um grau normal de aten¢do seja
capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que ndo provenha do titular da
marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressdo de que o titular da marca é por ele
responsavel. Em contrapartida, ndo é necessario indicar que a reembalagem foi efetuada sem a autorizacdo do
titular da marca» (Cf. n.° 70 do acérddo). Tal entendimento, consiste em proteger o interesse do titular da
marca em que o consumidor ou o utilizador final ndo possa ser levado a crer que é ele o responsavel pelo
reacondicionamento. Na linha de pensamento do Advogado Geral Yves Bot em conclusdes recentes
apresentadas a 12 de maio de 2011 (referente ao acérdao do TJ de 28 de julho de 2011, processos apensos C-
400/09 e C-207/10), consideramos que o interesse o respetivo titular é salvaguardado se figurarem
claramente na embalagem os nomes da empresa responsavel pelo reacondicionamento e do fabricante,
sobretudo na indUstria medicamentosa. Essa diferenciacdo é suscetivel de remover quaisquer as dividas que
possam surgir no espirito do consumidor quanto aos papéis respetivos dessas duas entidades no fabrico e no
reacondicionamento do produto. O que importa &, por um lado, que o consumidor saiba quem é responsavel
pela operacdo de reacondicionamento e a quem podem ser imputados eventuais defeitos do produto causados
por essa operacao e, por outro, que ele esteja convencido de que a operacdo de reacondicionamento néo foi
efetuada sob o controlo do titular da marca.

226 Estes requisitos foram formulados ao nivel da jurisprudéncia nos acorddos Hoffman-La Roche de 1978,
Centrafarm vs American Home de 1978 e Pfizer vs Eurim Pharm de 1981. Veja-se, entre outros, Torremans,
Paul - “New Repackaging under the trade mark directive of welle established exhaustion principles”’, EIPR
11, 1997. Recentemente, veja-se, 0 acérddao do TJ de 28 de julho de 2011, procs. apensos C-400/09 e C-
207/10.
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Em terceiro lugar, os casos de confusdo quanto a proveniéncia do produto, pois o
titular da marca tem o direito de exigir que enquanto o produto se mantiver circundado no
perimetro comercial, deve ser acompanhado da marca que lhe foi aposta. Aqui, visa-se,
sobretudo salvaguardar a fungéo distintiva da marca.

Outro motivo legitimo esbocado pela jurisprudéncia comunitaria®*’ e que foi ja
referido em momento anterior, relaciona-se com o universo restrito das marcas de prestigio
dizendo respeito aos atos de terceiros que, sem o consentimento do respetivo titular,
possam consubstanciar uma leséo a reputacdo, a boa fama ou ao prestigio da marca. A este
proposito questiona-se se o titular da marca pode proibir a publicidade dos produtos
colocados licitamente no mercado, por si ou por terceiro com 0 seu consentimento, com
vista a proteger a reputacdo e o prestigio da marca. De acordo com a jurisprudéncia, se o
artigo 5.°, n.° 3, al. d) da PD, confere ao titular da marca o direito de proibir o uso da sua
marca em publicidade sempre que os produtos nao tenham sido comercializados por si ou
por terceiro com seu consentimento, 0 mesmo acontece em relacdo ao direito de utilizar a
marca para anunciar ao publico a posterior comercializacdo desses produtos®?®. A este
respeito, o0 Advogado Geral F.G. JACOBS observou que “se 0 revendedor tem a faculdade
de vender produtos comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento (...)
tem também, em principio, a faculdade de publicitar tais produtos.” Mais referiu que, “se o
principio do esgotamento dos direitos nunca abrangesse a publicidade, os revendedores que
ndo tivessem obtido o consentimento do titula ara publicitar seriam obrigados a guardar
toda a publicidade relativa aos produtos em causa debaixo do balcdo e a esperar que a
clientela solicitasse o produto na vaga expectativa de que a oja o tivesse eventualmente em
armazém. Isto destruiria o principio do esgotamento dos direitos (...)”?*°. Ainda que assim
seja e o revendedor possa publicitar os produtos que revende, a publicidade ndo pode
danificar a imagem, a boa fama e a reputacdo da marca, banalizando-a. A este respeito,

FRANZ CHRISTOF considera que, “the link between the competition policy pursued under

221 Designadamente, acérddo do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.> C-337/95, doravante, Parfums
Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR I; acérddo do TJ de 23 de fevereiro de 1999, proc.
n.> C-63/97, doravante, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel
Deenik ou BMW e acorddo do TJ de 23 de abril de 2009, proc. n.° C-59/08, doravante Copad SA contra
Christian Dior ou DIOR 11

228 \/gja-se, acorddo do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.° C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior
SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR 1, n.° 36.

229 Conclusdes apresentadas a 29 de abril de 1997 pelo Advogado geral F.G. Jacobs referentes ao acérdéo do
TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.° C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian
Dior BV ou DIOR I, n.° 31.
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Article 81 (ex 85) and 82( ex 86) EC and the trade mark law, the trade mark being an
essential element in a system of undistorted competition, should be taken into account. For
competition purposes manufacturers of perfumes and other luxury goods claimed that their
products can only be satisfactorily sold in a suitable atmosphere or ambience, where the
luxurious quality of the products is not spoilt by associations with more mundance and less
expensive goods”. Segundo o Autor, “it seems therefore appropriate to Grant a strong
protection to the luxurious image of a trade mark against shoddy advertising. In the
author’s view the level of protection should depend on the degree of reputation and the
image of a particular trade mark rather than what is “customary” in the sector of a third
party” 2. De igual modo, a marca ndo pode ser usada na publicidade do revendedor de um
modo tal que induza a ideia de que existe uma relacdo comercial entre o revendedor e o
titular da marca, bem como, a ideia de que a empresa do revendedor faz parte da rede de
distribuicdo do titular da marca ou, ainda, que existe uma relacdo especial entre estas duas

empresas®.

8. Contrato de licenca de exploracdo de marca >

Hodiernamente, esta figura contratual encontra-se consagrada no CPI, artigos 32.° e
264.0%3/%4 na PD, artigo 8.°e no RMC, artigos 22.° e 23.9%%.

280 Cf, Urlesberger - « “legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose
further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», ob. Cit.,pp. 1220-
1221.0 Autor apoia-se na opinido de Goyder, veja-se a nota de rodapé n.° 70 da p. 1221.

281 \/eja-se a este propésito o acérddo do TJ de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.° C-63/97, doravante,
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel Deenik ou BMW.

282 Neste ponto trataremos, somente da licenca contratual ou voluntaria no dominio do direito de marcas.

28 Sobre a tematica da admissibilidade da licenca em matéria de marcas, entre nés, escreveu o ilustre
professor Coelho, José Gabriel Pinto — “O Problema da «Admissibilidade» da Licen¢a em Matéria de
Marcas”, RLJ, Ano 94.° - 1961-1962, n.°s 3208, 3209, 3210, pp. 289, 305, 321-323 respetivamente. O CPI
de 1940, aprovado pelo DL n.° 30 679, de 24 de agosto de 1940, era omisso quanto a referida licenca, ndo s6
para as marcas, mas também das patentes, para as quais admitia, e impunha até, que o respetivo titular da
patente de invencdo, licenca obrigatéria, invencao registasse, em nome proprio, a marca em Portugal, assim
COmo O seu agente ou representante devidamente autorizado (artigos 29.° e 30.° do CPI de 1940). Podemos
dizer que as necessidades préticas obrigaram a uma reponderacdo sobre a admissibilidade desta figura
contratual no dominio das marcas, admissibilidade essa que impunha um afastamento do entendimento
tradicional sobre a funcdo da marca.

No plano internacional (como seja, na Inglaterra, nos EUA, na Franga, na Alemanha), foi-se sedimentando a
concegdo de licenca no dominio das marcas comerciais e industriais, enquanto método necesséario da
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Embora o contrato de licenca de exploragédo de marca encontre previsdo legal nos
referidos diplomas legais, estes ndo preveem o regime juridico aplicavel ou a aplicar ao
dominio das marcas e, por essa razdo, todo o clausulado constante do referido contrato, €

fruto da autonomia da vontade das partes — licenciado e licenciante?*®

- quer estejamos
perante uma licenca (leia-se, voluntéria) exclusiva®*’ ou ndo exclusiva®®, havendo por isso,

a necessidade em recorrer ao instituto da Analogia.

Quer seja a licenga exclusiva ou ndo exclusiva, o contrato de licenga estara sempre
sujeito a registo. A sua inscricdo no INPI, é condicdo de oponibilidade do direito

relativamente a terceiros, ou a outro licenciado, titulares de uma autorizagdo total ou

exploragdo comercial da marca. Esta realidade, levou o citado Autor a criticar a disciplina constante da CUP,
mormente, o artigo 5.2, letra C, n.° 3, a qual permitia 0 uso simultaneo da mesma marca por mais de um
estabelecimento comercial ou industrial, apenas se os estabelecimentos fossem comproprietarios da marca.
Desta forma, em caso de titular Unico, o uso simultaneo da marca por varios estabelecimentos seria ilicito. De
notar que, esta figura contratual foi aceite no ordenamento juridico norte americano pelo Lanham Act em
1946 nos EUA (section 5 e 45), ndo obstante a jurisprudéncia reconhecer algumas licencas como validas no
designado periodo pre-Lanham Law days (a licenca de marca era proibida pelo Trademark Act de 1905); no
Reino Unido foi aceite pela lei de 1938 (trade marks act), e mais tarde nos paises do BENELUX em 1962 e
na franca em 1964. Cfr. Calboli, Irene — “The sunset of “quality control’in modern trademark licensing ”,
American University Revieu, 2007, versdo online (lexisNexis.com), p.2; Wehrnger, Cameron — “Trademark:
control provided, control exercised”, TMR, 47, 1957, p. 287 e Goncalves, Luis M. Couto — Fungao
Distintiva da Marca, ob. Cit., p. 41.

23 A primeira consagracdo expressa do contrato de licenca no ambito do direito de marcas em Portugal,
ocorreu com o DL n.° 27/84, de 18 de janeiro, mormente, no artigo 119.°, onde se podia ler que, “o titular do
registo de marca pode, por contrato escrito, conceder a outrem licenca para a explorar, a titulo gratuito ou
oneroso, em certa zona ou territorio portugués, para todos ou parte dos produtos ou servicos, se isso nao
puder induzir o publico em erro quanto a proveniéncia ou aos caracteres para a sua apreciacdo. A utilizacdo
da marca feita pelo licenciado sera considerada como feita pelo titular do registo”, no §1.° o citado artigo
acrescentava que, “o licenciado, salvo disposi¢des contrarias contidas no contrato de licenca, gozara e todas
as faculdades concedidas ao titular do registo para todos os efeitos legais e, designadamente, para provar o
direito & marca perante quaisquer organismos oficiais” e no §2.° que “o direito obtido por meio de licenga de
exploracdo ndo pode ser alienado sem consentimento escrito e expresso do titular do registo, salvo disposicéo
em contrario estabelecida no contrato de licenga”.

% De acordo com este precito normativo, a licenga sé é oponivel a terceiros em todos os Estados membros
apos a inscrigdo do seu registo.

2% Ao celebrar um contrato de licenca, o titular da marca estara a renunciar ex voluntate ao direito exclusivo
de proibir que terceiros usem seu, direito de propriedade industrial, tendo a licenca um contelido negativo,
isto ¢, o titular da marca abstém-se de proibir o licenciado de utilizar a marca. Por outro lado, da celebracio
do referido contrato, advém deveres de conteldo positivo que ndo podemos olvidar, sdo eles de dare, facere
ou praestare. Em bom rigor, o titular deve intentar e defender-se de a¢bes de contrafacdo nos termos do
artigos 258.° e 323.° todos do CPI. Ao mesmo tempo, ndo pode colocar-se & margem do uso que é feito da
marca pelo licenciado, na certeza de que esse uso terd de ser sério, sob pena de caducidade do direito, nos
termos do artigo 268.°, n.°1 al. ¢) do mesmo diploma. Neste sentido, entre outros, Castro, Carlos Osorio de —
Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licenga da invencao patenteada, Porto: Universidade
Catdlica, 1994, p.25-27 e Gongalves, Luis M. Couto - Manual de direito industrial : patentes, desenhos ou
modelos, marcas, concorréncia desleal, ob. Cit., p. 353.

287 Cfr. n.°7 do artigo 32.° do CPI.

238 Cfr. n.%5 do artigo 32.° do CPI.
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parcialmente conflituante, cuja autorizagdo tenha sido registada em momento posterior
(artigo 30, n.°1, al. b) e n.°2 do CPI).

Neste conspecto, salvo melhor entendimento, parece-nos que a natureza do contrato
de licenca ¢é obrigacional e as diferencas que possam existir entre cada uma das licencas,
tem que ver, unicamente, com a vontade das partes. Na esteira de Luis M. CouTo
GONGCALVES, consideramos estar em causa uma Unica realidade a qual deve corresponder
uma sé qualificacdo juridica, mesmo que possam existir diferentes modalidades de
licencas. O conteudo mais amplo ou menos amplo, mais permissivo ou limitativo, ndo
determina a existéncia de uma realidade dual®®®. Note-se que estamos no &mbito da
autonomia da vontade e da liberdade contratual. A Unica exigéncia legal imposta ao nivel
do ordenamento juridico portugués, é a necessidade de forma escrita®® do contrato de

licenca de exploracéo da marca (veja-se o artigo 32.°, n.°3 do CPI).

A mais disto e ndo obstante os limites intrinsecos que ndo podem ser descurados,
desde logo, as balizas impostas pelo principio do primado do direito comunitario e as
regras da concorréncia, a vontade das partes € a Unica égide. O exercicio do exclusivo —
direito de marca — reclama uma adaptacdo as liberdades do mercado necessarias ao seu
normal e livre funcionamento e neste sentido, a vontade das partes deve sempre ceder
quando o exercicio desse mesmo exclusivo possa determinar ou ser determinavel para a
criacdo de monopolios ou vantagens indevidas, compartimentando de modo facticio o

mercado, através de barreiras ao seu normal funcionamento?#1/24,

29 Cfr. Gongalves, Luis M. Couto - Funcdo distintiva da marca ob. Cit., p. 201 e, Marques, Jodo Paulo
Remédio — Licencgas (voluntérias e obrigatérias) e direitos de propriedade industrial, ob. Cit., p.25.
240 Estamos perante uma formalidade ad substantiam cuja inobservancia determina a nulidade do contrato,

cfr. artigo 220.° do Codigo Civil. Além do requisito da forma, o contrato de licenga tem de ser registado
junto do INPI para ser oponivel a terceiros, (artigo 31.°, n.°1 al. b) e n.°2 do CPI), o que significa que o
registo ndo é condicdo de eficicia, mas antes condi¢do da sua oponibilidade a terceiros. Cfr. Entre outros,
Marques, Jodo Paulo Remédio — Licengas (voluntarias e obrigatdrias) de direitos de propriedade industrial,
ob. Cit.,pp. 31-81e Olavo, Carlos - Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 148.

241 Cfr. Carvalho, Paula de — A violagéo da licenca e o esgotamento do direito de marca, ob. Cit. p. 113-114.

2 carvalho, Maria Miguel — A Marca Enganosa, ob. Cit., p. 388 a 389 — considera que o contrato de licenca
“(...)suscita alguns problemas no que tange a suscetibilidade de engano dos consumidores. (...) € podem
surgir (...)problemas de decetividade causados pelo uso do mesmo sinal por pessoas diferentes.
Designadamente (...) quanto & proveniéncia empresarial dos produtos ou servigos assinalados com a mesma
marca e/ou quanto & qualidade dos produtos ou servicos marcados”.
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Sobre a efetiva natureza juridica do contrato de licenca de exploracéo de marca®?,
cumpre-nos tecer breves consideragdes. Para tanto, é necessario compreender que direito é
este que advém da licenga de exploracdo de marca, e como é atribuido ao licenciado: sera
um direito de natureza real ou, pelo contrério, um direito que assume natureza

obrigacional?

Como ja o referimos, o CPI apenas prevé a figura das licencas contratuais — o que
torna o contrato de licenca num contrato tipico ou nominado. N&o prevé um regime
juridico exaustivo e deixa na livre disponibilidade das partes a sua regulamentacéo.

A aceitacdo de que a marca € um bem imaterial sobre o qual incide um direito de

propriedade®**

com algumas particularidade, ndo significa a automatica aquiescéncia da
natureza real da licenca de exploracdo de marca. Sendo vejamos.

Os direitos reais sdo orientados pelos principios da tipicidade e da taxatividade, de
acordo com o0s quais, sdo direitos reais apenas e sO aqueles que a lei prevé
exaustivamente®*. Tais principios, por forca do n.°2 do artigo 1303.° do Cédigo Civil,
aplicam-se ao dominio da propriedade industrial®*. Ora, a licenca de exploracdo de marca
ndo consta desse elenco. Nos termos do n.° 1 do artigo 1306.° do Cddigo Civil, nos casos
ndo previstos na lei, é vedada a constituicdo de restricbes de caracter real, ao direito de
propriedade e, nessa medida, toda a restricdo que resulte de um negocio juridico tem
natureza obrigacional. Deste modo, a considerar-se que a licenca de exploracdo de marca
constitui uma restricdo ao direito do titular (direito de propriedade adquirido com o registo,
artigo 224.° do CPI), ndo prevista na lei, esta ndo constitui um direito real. Nos termos do
artigo 30.%, n.°1 al. b) e n.° 2, do CPI a lei condiciona a producao de efeitos relativamente a
terceiros, ao registo das licencas e respetivo averbamento, sob pena de manter a eficacia
inter partes do contrato de licenca. Ainda, a legitimidade reconhecida ao licenciado para

perseguir contrafatores ndo qualifica como real o direito do licenciado. A este respeito,

243 Relativamente & natureza real ou obrigacional da licenca de exploracéo de marca, entre nés, Olavo, Carlos
— O contrato de licenga de exploragdo de marca, ROA, 1999, p. 357, considera que esta discussao so faz
sentido se se atribuir ao direito & marca natureza real, ao invés de obrigacional. O Autor considera que o
direito que resulta da marca tem natureza de direito de exploracdo econdmica exclusiva, dai concluir que a
discussdo em causa carece de sentido.

244 Cfr. artigo 224.°, n.°1 do CPI e artigos 1306.2, n.°1 e 1303.%, n.°2 do Cddigo Civil.

245 Cfr. artigo 1306.° do Cadigo Civil.
248 A\ este respeito, veja-se, entre outros, Castro, Carlos Osério de— Os efeitos da nulidade da patente sobre o
contrato de licenca da invencao patenteada, ob. Cit., p. 68.
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Carlos Osorio de Castro refere que basta a analogia com o contrato de locagdo, mormente,
artigos. 1037.°, n.%2 ou 1133.%, n.° 2 do Cédigo Civil **'.

O contrato de licenca de exploracdo de marca é um contrato bilateral, com efeitos
sinalagmaticos - estejamos perante uma licenga exclusiva, ou ndo exclusiva — celebrado
por escrito, ao abrigo da liberdade contratual e da autonomia da vontade onde se acorda a
exploracdo (uso e fruicdo do signo com vista ao aproveitamento econémico) de um bem
imaterial, a marca. Em causa esta apenas o0 uso e fruicdo temporaria do signo que é

248

permitida pelo licenciante=™. A propriedade do bem objeto de licenca de exploracdo ndo é

transmitida e mantém-se na esfera do respetivo titular®*

, podendo a existéncia de uma
licenga de exploragdo de marca (ainda que exclusiva), “(...) explorar diretamente o direito
objeto de licenca salvo estipulagdo em contrario”®*°. Neste conspecto, parece-nos que 0
direito emergente do contrato de licenca € um direito de natureza obrigacional. Por um
lado, resulta de um contrato que é sinalagmatico e cujo contetdo é formado de acordo com
a autonomia da vontade. Por outro, ndo se enquadra no elenco taxativo do n.° 1 do artigo
1306.° do Cadigo Civil. Entre nds, REMEDIO MARQUES considera que o contrato de licenca

de exploragdo de marcas ¢ “(...) fonte (...) imediata de direitos absolutos que o licenciado

247 Cfr. Castro, Carlos Osorio de— Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licenca da invencéo
patenteada, ob. Cit., p. 81

%8 Temporéria porque vigorard enquanto se mantiver o objeto do contrato de licenca, no caso a marca. A
licenca depende da marca pelo que, se esta deixar de existir o contrato celebrado caduca, por
desaparecimento do seu objeto. Deste modo, ndo deve considerar-se valida uma clausula que disponha acerca
da validade do contrato de licenca prevendo uma sua duragéo superior ao prazo de duragdo da marca, ou seja,
por um prazo superior a 10 anos (ndo obstante a possibilidade de renovag@es, estas s ocorreram no termo
deste prazo). Pelo exposto, ndo faz sentido celebrar um contrato por um periodo superior a 10 anos quando o
proprio titular da marca desconhece se o seu direito serd ou nao renovado. O que hoje é uma certeza amanha
podera ndo o ser. Neste sentido, Carvalho, Paula de — A violag&o da licenga e o esgotamento do direito de
marca, ob. Cit., p. 106, nota de rodapé n.° 120. E se o contrato de licencga prevé uma clausula que determina
que a duracdo do mesmo acompanha a duragdo da marca, ou seja, de uma clausula que atribui uma duracéo
indeterminada da marca? A citada Autora ndo arrisca uma resposta absoluta, considerando apenas que tal ndo
se coaduna com a sua linha de pensamento. Assim, de acordo com a sua posi¢do, parece-nos que tal clausula
deverd ser lida no sentido de que o tempo de duragdo da marca sdo 10 anos referenciados, garantidos
quando ndo houver por parte do titular da marca pagamento tendente & renovacdo por igual periodo. De
forma mais precisa, Olavo, Carlos — Contrato de licenca de explora¢do de marca, ob. Cit., pp. 359-364,
considera que o prazo de 10 anos é meramente tedrico e indefinidamente renovavel, sendo a mencdo ao
limite temporal desprovida de qualquer sentido. Com efeito, perante uma cldusula do contrato de licenca que
determine a duragdo da licenca na medida da duragdo da marca, ou seja, por um tempo indeterminado, deve
aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo 1025.° do Cddigo Civil, norma que determina a reducdo do
periodo de duracéo deste contrato a 30 anos. Ora, com este raciocinio o Autor defende, também, a duracéo
limitada do contrato de licenca com o argumento da aplicacdo analdgica do artigo do Codigo Civil
referente a locacdo. Carvalho, Maria Miguel — A Marca Enganosa, ob. Cit., p. 388, nota de rodapé n.° 1002,
corrobora a possibilidade de o contrato de licenca de marca poder ter duragdo indeterminada.

9 gjtuacdo diferente é quando ocorre a transmissdo do direito, situagido em que, 0 que se transmite é o
registo da marca, a sua titularidade. Cfr. artigo 31.° e artigo 262.° do CPI.

20 Cfr. n.° 7 do artigo 32.° do CPI.

86


http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20efeitos%20da%20nulidade%20da%20patente%20sobre%20o%20contrato%20de%20licen%E7a%20da%20inven%E7%E3o%20patenteada%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20efeitos%20da%20nulidade%20da%20patente%20sobre%20o%20contrato%20de%20licen%E7a%20da%20inven%E7%E3o%20patenteada%24%22
http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=ISBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Os%20efeitos%20da%20nulidade%20da%20patente%20sobre%20o%20contrato%20de%20licen%E7a%20da%20inven%E7%E3o%20patenteada%22%20%2B%20%22TCO%20Os%20efeitos%20da%20nulidade%20da%20patente%20sobre%20o%20contrato%20de%20licen%E7a%20da%20inven%E7%E3o%20patenteada%24%22
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. . . 2251
passa, assim, a poder exercitar contra terceiros”

e 0 exercicio dessas faculdades depende
sempre da existéncia de um vinculo contratual — o contrato de licenga - que ligue o
licenciado ao titular da marca — que € o licenciante - e da vontade deste, dai a salvaguarda
feita no n.° 4 do artigo 32.° do CPI. Ora, se assim &, ou seja, se a lei torna o exercicio das
faculdades juridicas inerentes ao contetdo do direito & marca dependente de um acordo
negocial, essa solugdo pressupde uma relacdo intersubjetiva ou de cooperacao que coloca a
licenca de exploracdo de marca a margem dos direitos absolutos, erga omnes.

Pois bem, assumindo que o contrato de licenga de exploracdo de marca é um
contrato bilateral de natureza obrigacional, porque obrigacional o direito emergente para o
licenciado, a sua previséo legal integra um contrato tipico, mas com uma parca disciplina
legal. Este facto, obriga o recurso a analogia com outro(s) tipo(s) contratual(ais),
designadamente, com o contrato de comodato - quando a licenga revista carater gratuito -
previsto e regulado na lei civil, designadamente, no artigo 1129.% ss.. Através deste
contrato, uma das partes (comodante) proporciona a outra (comodatario), o gozo
temporéario de uma coisa (mdvel ou imovel), mediante entrega, com a obrigacdo de a
restituir. Quando a licenca de exploracdo de marca revista caracter oneroso, devera

252

recorrer-se a analogia o contrato de locacdo”, previsto e regulado na lei civil, agora, no

artigos 1022.° e ss..

Somos favoraveis a analogia entre a mencionada figura e o contrato de licenca.
Sendo a marca uma “coisa” nos termos do artigo 202.° do Cédigo Civil 23, pode ser
dada em locacdo, assim como alienada ou transmitida a sua titularidade ao licenciado, bem

como o seu uso e fruicdo. Ndo nos choca, igualmente, que o conceito de locacdo disposto

1 Designadamente, o licenciado pode defender-se autonomamente dos atos de terceiro que ameacem
perturbem ou violem essa posi¢do, por exemplo, atos de contrafacdo da marca. Cf. Marques, Jodo Paulo
Remédio - Licencas (Voluntarias e Obrigatorias) de direitos de propriedade industrial, ob. Cit., pp.26-27.

%2 Entre nés, Castro, Carlos Osério de — Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licenca de
invencdo patenteada, ob. Cit., pp. 84-88; Pereira, Alexandre Dias — “Circuitos Integrados - Prote¢do
Juridica das Topografias de Produtos Semicondutores”, Direito Industrial, vol. Il, Coimbra: Almedina,
2002, pp. 309-328; Olavo, Carlos — Propriedade Industrial, vol. I, Sinais distintivos e concorréncia desleal,
2.2 ed., Coimbra: Almedina, 2005, p.145; Gongalves, Luis M. Couto — Manual de Direito industrial, 2,2 ed.,
Coimbra: Almedina, 2008, pp.359-361; Marques, Jodo Paulo Remédio — Licencas (voluntarias e
obrigatorias) de direitos de propriedade industrial, ob. Cit., pp. 40-41 e na Franca, entre outros, Roubier,
Pierre - Droit de la propriété industrielle, Tomo I, Sirey, Paris, 1954, p. 264.

%3 De acordo com aquele enunciado normativo, “diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relages
juridicas”. Nao héd duvida que a marca, enquanto direito de propriedade industrial, pode ser considerada
nestes termos.
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no artigo 1022.° do Cédigo Civil *** possa agregar o contrato de licenca, isto &, possa
abranger coisas imateriais ou incorporeas como é o caso das marcas — fazendo-se, assim,
uma interpretacéo objetivista e atualista da norma civilista®®>. O regime do contrato de
locacdo aplicar-se-a, desta forma, em todos os aspetos da atribuicdo da licenca que nédo
colham previséo legal, maxime, no que contende as obrigacdes das partes®*®, sempre com o
pressuposto de que estamos perante um contrato de licenca de exploracdo de marca a
celebrado a titulo oneroso. Consideramos a existéncia de uma analogia judicativo decisoria
— metodoldgico-normativamente argumentativa e materialmente teleolégica®™’-, entre
casos, sendo que, 0 caso narrado diretamente pela norma cumprem a funcdo de caso
exemplo e é o sentido normativo juridico da norma determinante da solugédo juridica por
ela prescrita para esses casos que justifica a analogia judicativo decisoria relativamente ao

caso decidindo?®.

24 Note-se que, da analogia entre o contrato de locagdo e o contrato de licenca de marca ndo decorre,
automaticamente, a natureza obrigacional do contrato de licenca. Além do mais, sdo antigas as discussoes e
conhecidos os dissensos entre as doutrinas pessoalistas e realistas no dominio do contrato de locacdo. Sem
querer estender muito esta discussao, apenas dizer que, Cordeiro, Anténio Menezes — Direitos reais, Reprint
1979, lex, lishoa, 1993, pp. 669-778, classifica o direito do locatario como um direito real e perfilha a tese de
“Troplong” apesar de definir a locagio como sendo um contrato regulado no livro Il do Codigo Civil
relativo ao direito das obrigacdes. Por outra banda, Justo, Anténio Santos - Direitos reais, Coimbra Editora,
Coimbra, 2007, pp. 111-120, apresenta os argumentos avancados pelas doutrinas pessoalistas para concluir
gue em causa estd um direito de crédito, protegido, em alguns aspetos, pela tutela que se reconhece aos
direitos reais.

5 Cfr. Gongalves, Luis M. Couto - Funcao distintiva da marca, ob. Cit., p. 202. Olavo, Carlos — Contrato de
licenca de exploragdo de marca, Direito Industrial, vol. I, APDI, Almedina, 2001, p. 356, salienta a questdo
de o objeto da locagéo ser um bem corp6reo ou material ao passo que o da licenca de exploragdo de marca é
um bem incorporeo ou imaterial, dando a entender, com esta separacéo, que o conceito de coisa patente na lei
civilista, artigo 1022.° e, por remissao direta, artigo 202.°, ndo compreende as realidades incorpéreas que séo
objeto do contrato de licenga. Carvalho, Maria Miguel — Merchandising de marcas, ob. Cit., p. 316,
considera que, apesar de o conceito de locacdo apenas prever coisas corporeas, deve dar-se lugar a uma
interpretacdo no sentido de incluir as coisas incorporeas para que o regime da locagdo possa ser aplicado ao
contrato de licenca de marca de acordo com as suas especificidades.

26 A este respeito, entre outros, Gongalves, Luis M. Couto — Manual de Direito de direito industrial, ob. Cit.,
pp. 358-361.

“T Orientagdo esta que nas palavras de Neves, A. Castanheira — Metodologia Juridica: problemas
fundamentais, Studia luridica ; 1, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 259 — “(...) vemos ja assimilada pelo
proprio legislador — ndo é outra a intencionalidade basica do critério prescrito pelo artigo 10.°, n.°2 do nosso
Cadigo Civil: «ha analogia sempre que no caso omisso procedam as razoes justificativas do caso previsto na
lein™.

28 Cfr. Neves, A. Castanheira— Metodologia juridica: problemas fundamentais, ob. Cit., pp. 245-259. Ainda
seguindo os ensinamentos do Autor (cfr. p. 253 da obra aqui citada), relativamente, ao fundamento normativo
da analogia do argumento da analogia, a analogia juridica é um caso especial do principio da universalidade
da razdo pratica e funda-se axiologico-normativamente no principio da igualdade enquanto expressdo
imediata do principio da justi¢a, porquanto, se o caso foro (isto &, o caso exemplo) e o caso tema (ou seja, 0
caso decidindo) “(...)s@o semelhantes (...) entdo a solugdo dos caso tema devera ser igual a do caso foro —
com expressa invocagdo dos principios ja da universalidade, ja da igualdade ou de ambos”.
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Se por um lado a concessdo da licenca permite que o licenciado use a marca e dai
retire proveito econémico, respeitando, para tanto, as condi¢cBes contratuais que ambos
estabeleceram de acordo com a sua vontade, ndo menos verdade € a existéncia de poderes-
deveres atinentes ao modo da exploragdo do bem objeto do contrato de licenga protegido.
Tais poderes deveres, ndo raras vezes, constam das clausulas que conformam o contrato de
de licenca de marca, designadamente, naquelas que balizam o poder de explorar tao
somente algumas das aplicacdes técnicas ou estéticas ou usos do direito de marca; nas que
demarcam a clientela do licenciado a uma precisa zona territorial ou a circulos de
destinatérios; nas que interditam o fornecimento de produtos guarnecidos com a marca e
que constam do contrato de licenga — se em causa estiver uma concesséo de licenga parcial
— a uma determinada clientela; as clausulas contratuais que compelem o licenciado a
comercializar os produtos marcados sob o signo com respeito pelos critérios de rotulagem
ou de embalagens e as que incitam o licenciado ao cumprimento cabal do dever de
comunicacdo de certos conhecimentos técnicos ou aperfeicoamentos técnicos ao
licenciante®™. A este respeito, diz-se, e bem, que a posicdo do licenciante ndo é de
tolerancia mas de obrigacdo?®°. Para tanto, para que o licenciado possa usar e fruir a marca,
o licenciante devera entregar a res livre de 6nus ao licenciado®". Por esse uso atribuido e
permitido pelo licenciante, o licenciado obriga-se a pagar um quantum como

contrapartida®®?.

29 Cfr. Marques, Jodo Paulo Remédio — Licencas (voluntérias e obrigatérias) de direitos d propriedade
industrial, ob. Cit., pp. 117-118. O Autor alerta para o facto de estes poderes deveres colocarem, ou poderem
colocar, quesitos no ambito do direito da concorréncia, podendo mesmo conduzir a nulidade do contrato de
licenca ou de algumas das clausulas que o enferme.

280 Neste sentido, & luz do artigo 1031.°, al. b) do Codigo Civil, sio obrigacdes do locador (leia-se do
licenciante) “assegurar-lhe (ao licenciado, claro estd) o gozo desta para os fins a que a coisa se destina”.

281 Cfr. artigo 1031.°, al. a) do Codigo Civil. Sobre a entrega da coisa (que é imaterial), cf. Castro, Carlos
Osorio de - Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licenca da invencdo patenteada, ob.
Cit., p. 29, relativamente ao dominio das patentes, considera que esta entrega deve ser sempre acompanhada
de manifestacBes materiais como é o caso de documentos que comprovem, por exemplo, o registo. Também
neste sentido, Lomelin, Arturo Reyes - “Notas sobre el contrato de licencia de derechos de propriedade
intelectual ”, Revista “El Foro” de la Barra Mexicana, Colegio de Abogads, AC. Duodécimos Epoca, Tomo
X1V, n.° 1, primer semestre, 2001, México D.F. versdo online, p. 17.

%62 Esta remuneracdo pode ser variavel ou proporcional, de acordo com o volume de negdcios gerado pela
exploracdo da marca pelo licenciado, com base no lucro que advenha da mesma, apurado no final do periodo
temporal considerado. O pagamento pode ser feito de uma sé vez ou periodicamente. Neste contexto, nada
impede o licenciante de desonerar o licenciado da referida remuneracdo, por periodo de tempo determinado
ou a determinar, de modo a incentivar a exploracdo da marca. Esta situacdo ocorre, frequentemente, quando o
licenciado atinge um volume de vendas considerdvel. Se a remuneracdo for varidvel, apresenta como
desvantagem o facto de o licenciante ter de controlar o rigor e o acerto das contas e dos negdcios efetuados
pelo licenciado, o qual deve facultar todas e quaisquer informagdes ao licenciante neste sentido. Quando a
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Findo o contrato de licenca de exploracdo de marca, o licenciado obriga-se a
restituir o bem no mesmo estado em que o recebeu?®. Como tal, na vigéncia do contrato de
licenca de exploragdo de marca, tem a seu cargo o dever positivo de utilizar de modo sério
a marca, sempre e em qualquer circunstancia, fazendo dela um uso cuidado, sob pena da
desvalorizagdo do signo. No limite, existe a possibilidade de declarar a caducidade do
registo da marca se esta ndo tiver sido usada de modo serio durante cinco anos
consecutivos inviabilizando-se, neste caso, a prossecucdo do contrato de licenca, assim
como, a restituicdo ao licenciante do bem?®*. O licenciado pode, salvo estipulagdo expressa
em sentido contrario®®, agir em defesa do direito (de uso e fruicdo) que Ihe foi atribuido
pelo licenciante, sempre que 0 mesmo se sentir ameacado®®, designadamente, em acdes de
contrafacdo contra terceiros independentes, posicionados a margem do circuito de
distribuicdo comercial (ndo obstante serem conhecedores vivazes deste mundo que é o da
distribuicdo comercial por interesses que lhe sdo comuns). Para tal, ndo é necessaria

7

autorizacdo do respetivo titular da marca®®’. Além disto, ao licenciado é permitido

proporcionar a terceiro 0 gozo da coisa licenciada se, e apenas se, for autorizado pelo

licenciante®®®.

remuneracao € fixa, as vantagens para o licenciado sdo maiores. Desde logo, o licenciante ndo pode participar
nos resultados da exploracdo. Por outro lado, um licenciado que amortize de uma s6 vez este valor deixara de
ver a sua exploracio onerada pelo preco a pagar ao licenciante. A semelhanca de outras tematicas, a fixacio
da remuneracdo esta na livre disponibilidade das partes. A lei ndo imp&e qualquer modelo e, por isso, com a
cessacdo do contrato de licenca de exploracdo, podera este dever manter-se desde que tenha sido previamente
clausulado pelas partes. Cf. Marques, Jodo Paulo Remédio — Licencas (voluntarias e obrigatdrias) de direito
de propriedade industrial ob. Cit., pp. 118-126.

263 Cfr. Artigo 1038.°, al. i) do CAdigo Civil e artigo 1043.° do mesmo diploma. No decurso do uso e
fruicdo da marca, o licenciado devera assumir sempre uma posicdo de respeito e cuidado, quer pela marca,
quer pela licenga. As suas a¢des ou omissdes podem facilmente conduzir a resultados nefastos, para sie para
o licenciante, pode este, no limite, ver o seu direito caducar.

264 podendo o licenciado responder pela perda do bem objeto do contrato, desde logo, se néo for feito um uso
sério da marca e esta tiver conduzido a caducidade do direito, cfr. artigo 268.° e artigo 269.°, n.°1 todos do

CPI e artigo 1044.° do Codigo Civil.
2% Cfr. n.°4, artigo 32.° do CPI.
%6 A semelhanca do que sucede no ambito do contrato de locacdo e nessa medida, pode usar os meios que a

lei civilista faculta ao possuidor constantes do capitulo V do Codigo Civil, artigos 1276.° e ss. Cfr.
Carvalho, Paula de — A violagdo da licenga e o esgotamento do direito de marca, ob. Cit., p. 108.

%7 A palavra “expressa”, constante do n.°4 do artigo 32.° do CPI, foi introduzida com a alteracio ao CPl em
2008, através do DL n.° 143/2008, de 25 de julho. Porém, solucdo diferente encontramos no RMC,
designadamente, no artigo 22.°, n.° 3, o qual afirma: “Sem prejuizo do disposto no contrato de licenga, o
licenciado s6 poderd instaurar um processo por contrafacdo de uma marca comunitaria com o consentimento
do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licenga exclusiva poderd instaurar esse processo se, apos
notificacdo, o proprio titular da marca ndo desencadear uma agdo de contrafacdo dentro de um prazo
adequado”.

288 Cfr. artigo 32.%,n.° 8 e n.°9 do CPI e artigo 1038.° al. f) do Cédigo Civil.
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Em contrapartida, é dever do licenciante, entre varios, pagar as taxas de renovacao
da marca quando pretenda assegurar a sua vigéncia, garantido a existéncia do bem
imaterial objeto do contrato, a0 mesmo tempo que evita a caducidade do respetivo direito,
garantindo a sustentabilidade do contrato de licenca. O licenciante deverd, igualmente,
garantir a preservacdo do uso e fruigdo do referido bem imaterial pelo licenciado durante a
vigéncia do contrato de licenca, sob pena de tornar 0 gozo da coisa impossivel por causa
que Ihe é imputavel®. Isto acontece, em particular, quando se abstém de praticar atos que
diminuem o uso e fruicdo do signo”°. Em bom rigor, todas estas situacées configuram uma
situacdo de impossibilidade de cumprimento do contrato de licenca, situacdo que ndo se
confunde com o incumprimento contratual por parte do licenciante. Estes casos estdo
previstos na lei civil e podem, novamente, ser aplicados ao contrato de licenga por via da
analogia®”*, conduzindo o licenciado a propor uma agdo de responsabilidade civil
contratual, verificados que se mostrem, pelo licenciado € claro, os pressupostos legais

exigidos.

Salientamos do escrutinio que o cumprimento pontual e escrupuloso do contrato

deve ser respeitado por ambas as partes, sem excecao.

8.1. A violacéo da licenca de exploracédo de marca

Aqui chegados, cumpre analisar a situacdo em que o contrato de licenca é
incumprido, sobretudo, pelo licenciado e as possiveis consequéncias que possam advir ao
nivel do esgotamento do direito a marca, nomeadamente, em que medida € que a violacao
de uma clausula ou disposicdo contratual constitui uma violacdo do direito a marca e por

conseguinte, legitima a atuacéo do licenciante, titular da marca violada.

2% Esta situagio esta regulada no artigo 801.° do CAdigo Civil, de acordo com a qual, o devedor (leia-se o
licenciante), ¢ “(...)responsavel como se faltasse culposamente ao cumprimento da obrigagdo”.

2% Note-se que a celebracéo de um contrato de licenca de exploracéo de marca permite ao licenciante levar a
sua marca a outros publicos através de licenciados grossistas e retalhistas que atuam em diferentes setores,
permitindo a penetracdo da mesma em novos mercados.

2! Falamos, concretamente, dos artigos 1032., 1033.° e 1034.° do Cédigo Civil.
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Seré que em caso de viola¢do de uma das disposi¢des contratuais pelo licenciado, a
comercializacdo do produto marcado (o ato de colocagdo subsequente do produto no
mercado) se considera realizada sem o consentimento do licenciante? Se assim for, ter-se-a
chegado a verificar a regra do esgotamento do direto & marca constante do n.°1 do artigo
7.° da PD? Ou, pelo contrério, essa regra ndo chegou a verificar-se porque foi gorado um
dos requisitos essenciais e de verificagdo cumulativa? Por outras palavras, qual o reflexo
que a violacdo de uma das clausulas do contrato de licenca pelo licenciado, provoca na
noc¢do de consentimento para efeitos de esgotamento do direito a marca?

Seré que a regra do esgotamento do direito a marca ocorreu aquando da celebracédo
do contrato de licenca entre o licenciado e o licenciante? Se sim, sera que o ato de
colocagéo subsequente do produto no mercado pelo licenciado com inobservancia de uma
das disposicdes contratuais, constitui a causa da violagdo do contrato de licenca? Tendo em

consideracéo esta hipotese, vejamos as seguintes situacoes:

Primo, tendo ocorrido a regra do esgotamento do direito a marca (prevista no n.°1
do artigo 7.° da PD) a jusante do ato de colocacgdo subsequente do produto no mercado pelo
licenciado e caso se venha a demonstrar que a violacdo da licenca se refletiu numa
violagdo a marca suscetivel de constituir motivo legitimo, nos termos do n.°2 do artigo 7.°
do mesmo diploma?’, entéo, essa violacdo é passivel de figurar uma excecéo & regra do
esgotamento conduzindo ao ressurgimento do direito adormecido na esfera do respetivo
titular. Além disso, a violacéo da licenca contratual, enquanto tal, origina responsabilidade
civil contratual. O licenciante, verificados todos os pressupostos legais, pode obter uma

indemnizacao ou resolver o contrato de licenca de exploracdo de marca.

Secundo, caso se venha a constatar que a violacdo da licenca contratual causada
pelo ato de colocacdo subsequente no mercado, ndo for suscetivel de constituir motivo
legitimo nos termos e para efeitos do n.°2 do artigo 7.° da PD, entdo, tendo sido incumprida
uma disposicdo contratual, estamos perante uma situacdo de eventual responsabilidade

civil contratual verificados que estejam todos 0s pressupostos para o efeito.

Pois bem como ja tivemos oportunidade de o afirmar quando nos debrugdmos sobre

0 requisito objetivo e sobre a condicdo subjetiva para a verificacdo da regra do

212 A que corresponde o artigo 259.°, n.°2 do CPI e o artigo 13.%, n.°2 do RMC.
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esgotamento do direito a marca, julgamos que no momento da atribuicdo da licenga, a
colocagéo do produto no circuito comercial pelo licenciado encontra-se autorizada e, nessa
medida, esgotado o direito do respetivo titular, ndo podendo, nessa medida, “(...)o titular
proibir o uso da marca em produtos comercializados (...) com o seu consentimento
(...)"*". Apbs a concessdo da licenca, que é o primeiro ato de colocacdo do produto no
mercado, todas e quaisquer transa¢Ges dos produtos marcados, representam atos de
colocagéo subsequentes licitamente efetuadas pelo licenciado, a terceiros independentes,
porque previamente autorizadas pelo licenciante, sendo a violagdo uma decorréncia da
existéncia de uma norma proibitiva ou impeditiva, constante de um instrumento oriundo da
vontade das partes, designadamente, da parte infratora que, bem sabendo que estava
impedida de o fazer, ainda assim, ndo hesitou e transigiu a clausula. Em rigor, ocorreu o
esgotamento do direito a marca e o titular viu-se privado de prerrogativas com a concessao
da licenca de exploragdo de marca ao licenciado. Se assim &, ndo se percebe como € que a
violagdo de uma licenga pode ser considerada colocacdo ilicita no mercado e nessa medida
defender-se que ndo ocorreu 0 esgotamento do direito a marca na esfera juridica do
respetivo titular. Nao parece ldgico afirmar ou dar como verificada uma regra para depois a
desconsiderar como se ela nédo tivesse sido aplicada e, também, respeitada pelo destinatario
— 0 titular da marca. Muito menos nos parece correto invocar a possibilidade de a violagao
constituir um motivo legitimo na ace¢do do n.°2 do artigo 7.° da PD. Queremos com isto
dizer que, salvo melhor entendimento, ndo vislumbramos como possivel ligar o n.°2 do
artigo 7.° da PD a violacdo da licenca quando se defende a ndo verificacdo do n.°1, isto é,
da regra a ser excecionada.

O mais plausivel seria considerar que, em virtude da verificacdo da regra do
esgotamento do direito a marca, a violagdo de uma disposicdo contratual possa constituir
um motivo legitimo que justifiqgue que o titular da marca se oponha a comercializacdo
posterior dos produtos guarnecidos sob a sua marca. Porquanto, se hd uma regra esta pode,
por certo, ser excecionada, ja 0 contrario ndo nos parece que possa existir. Mas, pode a
violacdo da licenca contratual constituir um motivo legitimo? Se a resposta ao quesito se
afigurar afirmativa, deve ser considerado, para o efeito, toda e qualquer violacdo contratual

ou, pelo contrério, deve ser feita uma avaliacdo caso a caso?

23 Cfr. n.°1 do artigo 7.° da PD, n.°1 do 259.° do CPI e n.°1 do artigo 13.° do RMC.
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Pois bem, se atentarmos a letra do n.°2, artigo 7.° da PD, para constituir motivo
legitimo, a violagdo contratual havera de respeitar, nomeadamente, ao estado dos produtos,
a sua modificacdo ou alteracdo ap0s a sua colocacdo no circuito comercial. A norma tem
caracter meramente exemplificativo e, nessa medida, outras situacdes que ndo as previstas
podem constituir motivos legitimos bastante e compreender-se naquele n.°2. No entanto,
importante é definir, claramente, 0 que sdo motivos legitimos para este efeito, sob pena de
toda e qualquer violagdo contratual se subsumir no conceito de motivos legitimos e deste
constituir uma excecao a regra.

Vejamos entdo o que estatui o artigo 264.° do CPI e o artigo 8.%, n.° 2 da PD e de
seguida qual a posigéo do TJ relativamente a este assunto.

8.2. Andlise do direito nacional

O artigo 264.° do CPI preceitua que:

“O titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo

registo contra o licenciado que infrinja qualquer clausula, ou disposicéo,

do contrato de licenca, em especial no que respeita ao seu prazo de

validade, a identidade da marca, a natureza dos produtos ou servigos para
os quais foi concedida a licenca, a delimitacdo da zona ou territério ou a
qualidade dos produtos fabricados ou dos servicos prestados pelo

licenciado.?™”

Na hipotese de o licenciado “infringir qualquer clausula ou disposi¢do do contrato
de licenga (...)”, o legislador nacional atribui ao titular da marca a faculdade de invocar 0s
direitos conferidos pelo registo (artigo 258.° do CPI) permitindo que este atue sobre o

licenciado infrator como se de um terceiro se tratasse. No entendimento de PEDRO SOUSA E

274 jtalico nosso.
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SILvVA%™, esta norma, ndo sendo clara, tera querido dizer que, ndo obstante a existéncia de
uma relagdo contratual entre o licenciado e o licenciante, aquele ndo se torna imune as
acOes que o titular da marca possa contra si mover com base no direito de que é titular — o
direito @ marca — com todas as consequéncias que dai advém. Para além da violacdo da
licenca de marca, quando o licenciado atua desta forma, quebra um principio fundamental
e que alimenta a relacdo contratual (que pode ser temporaria e tendencialmente perpetua):
a boa fé e a confianca das partes. Se o sentido da norma fosse aquela que efetivamente se
pode ler, segundo PEDRO SOUSA E SILVA, “(...)ela seria praticamente inutil, e até
prejudicial, ja que bastariam as normas gerais da responsabilidade civil contratual para
legitimar a reacdo do titular (...) em muitos outros casos (...)” que ndo os previsto no

artigo 264.° do CPI?™®.

A violagdo da licenca € equiparada a uma violagédo do direito a marca e, como tal, o
infrator (que é o licenciado) pode incorrer em responsabilidade penal nos termos do artigo
323.° do CPI e responsabilidade extracontratual. De notar que, este preceito normativo nao

25 Cf. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit. p. 240; Marques, Jodo
Paulo Remédio — Licencas (voluntarias e obrigatdrias) de direitos de propriedade industrial,, ob. Cit. p. 110.
276 Serg que o licenciante pode invocar os direitos conferidos pelo registo, contra um terceiro (destinatario do
ato de colocacdo subsequente do produto no circuito comercial) em virtude de uma violagdo contratual
cometida, em primeira linha, pelo licenciado? Com que fundamento? Quanto aquela primeira questdo, na
linha de pensamento de Pedro Sousa e Silva, consideramos que o artigo que aqui cuidamos visa, também a
atuacdo do licenciado perante o proprio mercado. Para além do licenciando, terceiros poderdo ter ganho
vantagem em detrimento do titular da marca, permitido essa violagdo ou participado na mesma. Se for caso
disso, deverdo estes terceiros independentes sujeitar-se as devidas consequéncias (designadamente, artigo
324 CPI em caso de atuagdo consciente). De acordo com a al. b) do n.°1 do artigo 30.° do CPI, a concessdo de
licencas de exploracdo de marca, esta sujeita a averbamento no INPI sedo este uma condigéo para a producdo
de efeito e relacdo a terceiros, depois da data do respetivo averbamento, ndo obstante a primeira colocacéo do
produto no mercado ocorrer com a concessdao da licenga. O INPI pode facultar, desde que solicitado e
efetuado o pagamento, certiddo da licenca de exploracdo. Todavia, do averbamento apenas consta a
identificacdo do negocio juridico em causa, a identificacdo das partes, a duracéo (se tiver sido determinada) e
ndo muito mais. Tudo o que é fixado no ambito da vontade das partes, como é o caso do circuito de
distribuicdo dos produtos marcados, as restricdes de venda, assim como ndo constam os produtos licenciados,
em caso de licenga parcial e a zona geograficamente delimitada para o exercicio da exploracdo nédo é do
conhecimento geral. No entanto, tendo a identificacdo correta das partes - licenciado e licenciante — o terceiro
que queira contratualizar com o licenciado pode, por forma a salvaguardar-se, tentar ter conhecimento da
informacdo que néo lhe é facultada no INPI, junto, por exemplo, do préprio licenciante. N&o nos parece que
seja suficiente e confiavel a presenca de um licenciado, bem sabendo que este pode incumprir as imposicdes
contratuais que ele tdo bem conhece. Se consideramos que o licenciante pode invocar os seus direitos para
além da atuacdo do licenciante, entdo é porque consideramos que a atuagdo daquele terceiro terd de ser
igualmente conscienciosa para poder ser penalizada. Quanto a nés, cremos que 0 homem médio assim atuara,
de forma cautelosa e prudente, devendo ter um conhecimento da licenca razodvel. Dai que a resposta ao
quesito seja, depende. Depende do conhecimento do terceiro relativamente ao contrato de licenca de
exploracdo de marca. Depende do grau de confianca que existe entre licenciado e terceiro. Depende,
sobretudo, da prudéncia e cautela do terceiro destinatario do ato de colocagdo subsequente do produto no
mercado. Pese embora, bem sabemos que no plano fatico o que aqui dissemos, dificilmente se verifica, o que
facilmente se compreende.
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prevé nem pune s6 as hipéteses de imitagdo e/ou contrafacdo de marcas. Também as
infracBes a marcas notérias e de prestigio, foram atendidas pelo legislador portugués*’’ no
enunciado da norma. Relativamente a esta Ultima infracdo, a al. €) da norma exige, tao so,
que, no momento da préatica dos factos, o registo j& tenha sido requerido e que tais marcas
gozem de prestigio em Portugal ou na Comunidade Europeia, estando em causa marcas
comunitérias. Dai que facilmente se subsume uma infracdo deste tipo, ou seja, a violagao
do clausulado no tocante a zona ou territério dos produtos, na al. €) do artigo 323.° do CPI
- crime de uso ilegal de marca de prestigio. Desta forma, o licenciante atua
simultaneamente contra o licenciado e contra o licenciado na veste de terceiro

independente.

Verificando-se uma violagdo contratual, cabe ao licenciante, nos termos do artigo
342.° do Codigo Civil, fazer prova do seu direito, pelo que deverd demonstrar o
preenchimento de todos os pressupostos gerais da responsabilidade civil, com excecdo da
culpa, que se presume nos termos do artigo 799.° do Codigo Civil.

No que diz respeito ao caracter taxativo ou meramente exemplificativa do artigo
264.° do CPI, a letra do preceito®® parece-nos clara, desde logo pelo emprego das
expressdes “qualquer clausula” e “em especial”?”®. Assim, ndo restam d(vidas quanto a
afirmacéo de que o artigo 264.° do CPI tem carater meramente exemplificativo. Ainda que
tenhamos este entendimento, na esteira de PEDRO SOUSA E SILVA, consideramos que ndo é
“qualquer clausula” violada — como o normativo prescreve - que serve de mote para a
invocacdo dos direitos conferidos pelo registo perante o licenciado. De igual modo,
consideramos que as situacdes de violagdo previstas na norma ndo sdo estanques, havendo,
por certo, outras tantas que determinam, de igual modo, o surgimento do direito do titular a
marca, podendo constituir um motivo legitimo para oposi¢do a regra do esgotamento do

direito.

2" \/eja-se, al. d) sobre as marcas notdrias, e a al. €) acerca das marcas de prestigio.

2’8 Diferente era a redacfo do artigo 213.2, n°1 do CPI de 1995 (atual artigo 264.%) que visava proceder &
transposicdo da PD, designadamente, do n.°1 do artigo 8.° da PD. De acordo com aquela redagdo, “o titular
do registo da marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja umas das
clausulas do contrato em especial no que respeita ao prazo de validade, & identidade da marca, a natureza dos
produtos ou servigos para os quais foi concedida a licenga, a delimitacdo da zona ou territério ou a qualidade
dos produtos fabricados ou dos servigos prestados pelo licenciado”.

29 |gualmente neste sentido, entre outros, Silva, Pedro Sousa e Silva — Direito Comunitério e Propriedade
Industrial, ob. Cit., pp. 240-241; Olavo, Carlos — Contrato de licenca de exploracdo de marca, ob. Cit., p.
369 e Gongalves, Luis M. Couto — Funcdo distintiva da marca, ob. Cit., p. 201. Em sentido contrario,
Carvalho, Maria Miguel — A Marca Enganosa, ob. Cit., pp. 401-404.
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Vejamos um pouco mais de perto o artigo 264.° do CPI que prevé, “em especial”, a
violagdo das clausulas contratuais respeitantes ao prazo de validade da licenca; a
identidade da marca; a natureza dos produtos ou servicos para os quais foi concedida a
licenca; a delimitacdo da zona ou territério ou a qualidade dos produtos fabricados ou dos
servicos prestados pelo licenciado. Se ap0s a cessagdo do contrato de licenca de exploracéo
de marca, o licenciado continuar a comercializar os produtos guarnecidos com aquela
marca, esta atuacdo pauta-se pela violacdo da clausula referente ao prazo de validade do
contrato de licenca de exploracdo, uma vez que o licenciado esta a atuar no perimetro
comercial sem legitimidade para o fazer. Neste caso, 0 uso e a fruicdo da marca ocorrem
em momento posterior ao término da licenca contratual, o que determina algo mais do que
uma simples infragdo a licenca de marca, entrando no dominio da marca, bem imaterial ou
incorporeo, objeto do contrato de licenca que cessou por decurso do tempo. Ao atuar deste
modo, o licenciado descorou o disposto numa clausula que limitava a sua atuacdo no
tempo tendo violado o seu conteudo na medida em que ultrapassou o limite temporalmente
fixado. Este comportamento, para além de denotar um desrespeito pelo clausulado
contratual, € demonstrativo de um ataque direto a marca que continua a ser usada pelo ex
licenciado, agora terceiro independente - porque se encontra, apos o termo do contrato de
licenca, a margem do circuito comercial, sem autorizacdo para tal apresentando-se no

mercado como um contrafator - equiparando-se a um qualquer terceiro infrator.

Note-se que, as clausulas contratuais atinentes a duracdo do contrato de licenca de
exploracdo de marca delimitam a esfera do consentimento do titular que deixa de existir,
verificado o termo do contrato de licenca. A este proposito, PEDRO SOUSA E SILVA,
considera que a violacdo de uma clausula deste tipo, porque subtrai a conduta do
licenciado a esfera do consentimento do titular, inquina de ilicitude a colocagdo de
produtos no mercado, ndo ocorrendo, quanto a estes, 0 esgotamento do direito a marca por
parte do respetivo titular®® - falha um dos requisitos cumulativos supra referenciados.
Segundo o Autor, a violagdo de outras clausulas contratuais ndo constitui um impedimento
ao esgotamento do direito do respetivo titular a montante da coloca¢do do produto no

mercado, o qual podera circular livremente no mercado por ndo se tratar de contrafacéo®".

%0 No mesmo sentido, entre outros, veja-se Demaret, Paul — “Circulation des Produits et loi Uniforme
BENELUX sui les marques”, RTDE, 1972, p. 540.
281 Cfr. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 77-78.
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A tutela dos interesses do titular da marca situa-se, neste caso concreto, no dominio da
responsabilidade contratual & margem, pois, do direito de propriedade industrial.

Igual discurso aplicamos no que contende a violagdo de uma clausula contratual
relativa ao respetivo objeto, isto €, & identidade da marca. O licenciado deve usar a marca
com total respeito pela sua identidade, talqualmente nos exatos termos do pedido aquando
do registo da marca. Neste sentido, dispde o artigo 261.° do CPI que, “a marca deve
conservar-se inalterada, ficando qualquer mudanca nos seus elementos sujeita a novo
registo”, salvo se as diferengas incorporadas no signo “ndo prejudiquem a sua identidade e
s6 afetem as suas proporcdes, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou
reproduzida, e a tinta ou a cor se esta ndo tiver sido convenientemente reivindicada como

uma das caracteristicas da marca”?®?

e no caso das marcas nominativas cuja
inalterabilidade penas se aplica ao vocabulo que a constitui?®®. Ora, com o devido respeito,
parece-nos que este preceito normativo, talqualmente como se encontra redigido, ndo
contempla o universo restrito das marcas de prestigio ao qual se aplica, como funcéo
autonoma e juridicamente tutelada a funcéo publicitaria ou sugestiva. Ndo aceitamos que a
uma marca nominativa pertencente a este universo possa ser associada uma qualquer
figura, independentemente de violar ou ndo direitos de terceiros. Assim como nao nos
parece adequado adaptar o n.°2 do artigo 261.° do CPI a este universo devendo este tipo de
marcas manter-se totalmente inalterado ndo podendo o licenciado remeter-se a este
normativo por ser desajustado a esta realidade, sob pena de violar, para além uma clausula
contratual, a prépria marca através de um ataque cruel a sua identidade. Pese embora,
parece-nos que esta violacdo da marca, ganha mais forca quando nos reportamos ao
universo das marcas de prestigio, e nessa medida aquela violacdo suplanta, pela sua
importancia, a infracdo de uma clausula contratual que, na sua esséncia, mais nao visa do
que preservar a identidade da marca. Também aqui, esta atuacdo do licenciado serve de

motivo legitimo de oposicao ao esgotamento do direito do respetivo titular.

No que diz respeito a violacdo da clausula reguladora da natureza do produto, o
titular da marca poderad agir com base na sua marca contra o licenciado como terceiro
contrafator, a semelhanca do ante exposto para a violacdo de uma clausula atinente a

identidade da marca. A protecdo que decorre da marca incide, diretamente, sobre os

282 Cfr. n.°2 do artigo 261.° do CPI.
283 Cfr. n.4 do artigo 261.° do CPI.
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produtos indicados pelo respetivo titular no pedido de registo e, indiretamente, sobre os
produtos afins, na medida me que, quanto a estes produtos afins a protecdo que lhes é
conferida contempla tao somente a faculdade de o titular da marca impedir o uso comercial
por terceiros independentes de signo igual ou semelhante para produtos constantes do
circulo de protecdo da marca e onde estes produtos denominados de afins estdo,
cabalmente incluidos. Com efeito, o respetivo titular pode impedir que outros usem signo
idéntico ou semelhante para assinalar os mesmos produtos — incluidos no pedido de registo
- ou 0s que devam considerar-se no circulo de protecdo da marca. E este circulo é mais
amplo quanto mais forte for a marca. No ambito da licenca de exploracdo de marca, as
questBes sobre a violacdo da licenca (ou/e da marca) colocam-se, sobretudo, quando é
atribuida ao licenciado uma licenca de exploracdo parcial, ou seja, concedida para parte
dos produtos abrangidos no pedido de registo da marca. Cumpre referir que, somente
quanto aqueles é que a colocagédo no circuito comercial pelo licenciado se afigura licita,
uma vez que é consentida pelo licenciante aquando da concesséo da licenca de exploragéo.
Tais produtos, que poderdo ser usados e fruidos, encontram-se, via de regra, especificados
no contrato de licenca sendo do conhecimento do licenciante e do licenciado®®*. Estamos
perante um limite estabelecido em termos contratuais a que o licenciado tera de respeitar.
Deste modo, se o licenciado comercializar produtos fora da atribuicdo da licenca de
exploracdo, ultrapassa os limites estabelecidos no contrato da licenca e, nessa medida,
viola uma das disposi¢cdes contratuais podendo o licenciante atuar como tal com base nesse
mesmo incumprimento contratual. Nesta situacdo concreta, aquele primeiro ndo atua como
um contrafator uma vez que os produtos comercializados s@o genuinos ou originais, a
atuacdo do licenciado ndo choca com o ambito de protecdo da marca. Situacdo diferente é a
do licenciado que comercializa produtos abrangidos pela marca mas cuja comercializacéo
ndo foi autorizada pelo licenciante, estando excluidos da licenca parcial. Neste caso,
estamos perante uma violacdo contratual da clausula atinente a natureza dos produtos para
0s quais a licenca foi concedida e perante uma situacdo de violacdo da marca na medida
em que o licenciado atua como terceiro independente, como um contrafator podendo o
licenciante, na veste de titular da marca, agir contra este terceiro e recuperar 0s produtos

ilicitamente comercializados evitando, quanto a esses, 0 esgotamento do respetivo direito

28 Assim como é do conhecimento no mercado que, podera solicitar a qualquer momento essa informacéo
junto do INPI pedindo certidao do respetivo contrato.
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desde logo por ndo se verificar um dos requisitos necessarios a sua verificacdo?®®. Deste
modo, aceitamos que esta violacao da licenca de marca é suscetivel de integrar os motivos

legitimos de oposicdo ao esgotamento do direito.

Conqguanto, na linha de pensamento de PEDRO SOUSA E SILVA, igual certeza néo
asseveramos no concernente a violagdo de clausulas relativas a qualidade dos produtos e de

clausulas tocantes a delimitacdo da zona ou territorio.

Relativamente as prescri¢des qualitativas, cabera ao titular escolher criteriosamente
licenciados idoneos, estabelecer mecanismos contratuais eficazes para o controlo da
qualidade, prever reacdes céleres e san¢des contratuais adequadas para o incumprimento
daquelas prescricdes. Nao o fazendo ao nivel contratual, ndo nos parece que seja correto
facultar-lhe uma tutela reforcada e estendendo a tutela reservada as situagdes gravosas, de
contrafacdo pura e simples. Como ja o dissemos em momento anterior, 0 CPl ndo protege
juridica, especifica e diretamente a funcdo de garantia de qualidade das marcas. Nada
impede que o titular da marca varie a qualidade do produto que ele proprio coloca no
mercado direta ou indiretamente sob a égide de uma marca®®. Essa garantia de qualidade
ndo se impde ao titular, logo ndo faz qualquer sentido impd-la a um terceiro que se
encontra submetido ao titular sob um vinculo contratual. O mercado (os consumidores)
espera, tdo somente, que a qualidade do produto seja aquela que sempre teve. N&o raras
vezes, é a origem do produto que faz esperar determinada qualidade que ja é habitual e que
conduz o publico consumidor a adquiri-los e que ja foi experienciada em virtude de
anteriores experiéncias aquisitivas positivas nesse sentido. Nao sendo a qualidade uma
funcdo juridicamente tutelada e caracterizadora da marca, a violagdo de uma disposicao
contratual sobre a observancia da qualidade imposta pelo titular, constitui uma violacéo
contratual, apenas e s6. A marca ndo é de todo violada. O titular da marca podera
responsabilizar o licenciado pelo incumprimento parcial do clausulado contratual. Ainda,
verificando-se um prejuizo real na esfera do titular da marca, ou seja, ocorrendo a
caducidade do respetivo direito em virtude do uso da marca dado pelo licenciado, este

podera ser responsabilizado pelo prejuizo causa em virtude de um uso incorreto da marca.

%8 para além de o titular da marca poder agir contra o licenciando podera também fazé-lo contra terceiros
que, de acordo com o padrdo do homem medio, alertados para o facto de a licenca ser parcial, deviam ter tido
o cuidado de solicitar junto do INPI certiddo do contrato de licenca no sentido de verificarem quais 0s
produtos para os quais existia autorizacdo do licenciante e que o licenciado podia comercializar.

28 Quid luris quanto ao problema da decetividade superveniente?
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Relativamente as clausulas contratuais referentes as limitacGes territoriais podera
ocorrer uma de duas situagdes, por um lado, o licenciado coloca os produtos dentro do
espaco permitido pela delimitacdo territorial, mas fora da area permitida pela licenca de
exploracdo de marca concedida para parte desse territorio e, por outro, o licenciado
ultrapassa os limites da licenca e da marca, e coloca os produtos guarnecidos em territorio

diferente daquele em que a marca se encontra protegida®®’.

Na hipdtese em que o
licenciado coloca os produtos marcados fora da area permitida pela licenca de exploracdo
de marca concedida para parte desse territério, viola cabalmente uma clausula ou
disposicao contratual. N&o viola a propria marca. O licenciante apenas pode agir contra ele
pela via da responsabilidade contratual. Melhor dizendo, se vender para o exterior do seu
territério produtos marcados no interior, ndo ocorre contrafacdo, mas, pode ocorrer
incumprimento contratual. Isto € assim porque, a contrafacdo consiste em fazer passar por
auténticos produtos que ndo o sdo, de todo. E na verdade, produtos exportados sem
autorizacdo, leia-se, com violacdo do contrato de licenca de exploracdo de marca, ndo
constitui contrafacdo. Em causa estdo produtos genuinos e auténticos por contraposi¢ao aos
produtos contrafeitos. Note-se que, os produtos ndo perdem a sua autenticidade por

passarem a fronteira®.

Por fim, importa dizer que, em bom rigor da verdade, o artigo 264.° do CPI deve ser
interpretado de acordo com o enunciado no n.°2 do artigo 8.° da PD. Assim, onde se Ié: “o
titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o
licenciado que infrinja qualquer clausula (...) no que respeita (...) a delimitagdo da zona ou
territorio (...)”, deve ler-se “o titular do registo de marca pode invocar os direitos
conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer clausula (...) no que
respeita (...) ao territorio no qual a marca pode ser aposta (...)”, assim pode ler-se na al. d)
don.°2 do artigo 8.° da PD. Nas palavras de CARLOS OLAVO, “ao apor a marca no exterior

do territorio concedido, o licenciado atua como um contrafator, se ai estiver registada essa

87 Entre outros, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitério e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 243 e
Olavo, Carlos — Contrato de licenga de exploragéo de marca, ob. Cit., p. 371.

88 Neste sentido, entre outros, Joliet, René — “Droit des marques et le droit européen de la concurrence”,
RTDE, p. 34, nota de rodapé n.° 166.
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marca, mas, ao vender para o exterior do seu territorio produtos marcados no interior, ndo

ocorre contrafacéo, mas, quando muito, incumprimento contratual”?®.

Se o licenciado coloca os produtos marcados fora da area permitida pela licenca de
exploracdo de marca mas dentro do territdrio de protecdo da marca, viola por um lado uma
clausula contratual e, por outro, a prépria marca porque atua sem autorizacdo. O
licenciante pode agir em sede contratual e, na veste de titular da marca, contra o licenciado
pela ofensa & marca e aos seus direitos, porquanto, ao apor a marca no exterior do territorio

concedido, o licenciado atua como um contrafator se essa marca tiver af registada®®.

Concluindo, o titular da marca s6 poderd reagir enquanto tal, e ndo tanto na
qualidade de licenciante, quando a violacdo respeitar ao prazo de validade da licenca, a
identidade da marca, a natureza do produto, ou ao territorio em que a aposicdo da marca €
autorizada. Pelo contrario, o titular ndo pode reagir ao abrigo do seu direito de marca
quando estejam em causa outras limitac6es, designadamente, ao territério de venda, ao tipo
ou categorias de clientela ou a padrbes de qualitativos. Isto é assim porque, nas clausulas
atinentes a validade da licenca, a identidade do produto e natureza e as clausulas relativas
ao territorio em que a aposicdo da marca é autorizada delimitam a esfera do consentimento
do titular que deixa de existir, como se compreende, apos o termino do prazo do contrato
de licenca ou que nunca a existir na medida em que os produtos foram colocados em outro
mercado leia-se territorio, que ndo o da aposicdo do signo. Diferente € o ambito das
clausulas que dizem respeito ao territorio de venda, aos padrGes de qualidade ou as
categorias da clientela. Estas disciplinam uma atividade abrangida pelo consentimento do
titular, que existe e continuara a existir até a verificacdo do termo do contrato de licenca de
exploracdo de marca ou até a resolucdo do mesmo®’. Fora desta esfera que é a do
consentimento, o licenciado atua como um contrafator, isto é, se o licenciado apor a marca

no exterior do territério concedido, quando assim nao sucede trata-se, tdo s6, de uma parte

89 De igual modo, veja-se, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit.,
pp.240 a 245.

9 Cfr. Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 243.

291 Neste sentido, entre outros, Demaret, Paul — “Circulation des Produits et loi Uniforme BENELUX sui les
marques”, p. 540 e Joliet, René — “Droit des marques et le droit européen de la concurrence”, RTDE, p. 34,
nota de rodapé n.°166.
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contratual inadimplente, ou seja, quando o licenciado comercializa para o exterior do seu

territério produtos marcador no interior?%,

8.3. A Primeira Diretiva

O n.° 2 do artigo 8.° estatui que,

“O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa

marca em oposic¢ao a um licenciado que infrinja uma das clausulas do

contrato de licenga, em especial no que respeite:
a) Ao seu prazo de validade;
b) A forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada;

¢) A natureza dos produtos ou servios para os quais foi concedida a

licenca;
d) Ao territorio no qual a marca pode ser aposta; ou

e) A qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos fornecidos pelo

. . 1,293
licenciado .

A semelhangca do artigo 262.° do CPI, a redacdo do n.°2 do artigo 8.° da PD — pelo

menos na redacdo portuguesa - possui um carater meramente exemplificativo, enunciando

294

nas, suas alineas, um leque de situacBes”™. A redacao acolhida na versdo portuguesa, nao

292 Neste sentido, entre outros, Silva, Pedro Sousa e — Direito Comunitario e Propriedade Industrial, ob. Cit.,
pp. 242 a 243 e Olavo, Carlos — Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 147.

% Em relagdo & primeira versdo da PD, na versdo de 2008 apenas substituiu a expressio “disposi¢des” por
“clausulas” e subdividido o artigo 8.° em alineas.

2% A identidade que existe entre a redacdo do artigo 262.° do CPI e a versdo portuguesa do n.°2 do artigo 8.°
da PD ndo existe relativamente ao texto do n.°2 do artigo 22.° do RMC que dispde que, “O titular da marca
comunitéria pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposi¢do a um licenciado que infrinja
uma das clausulas do contrato de licenga” enumerando-se de seguida, agora a semelhanga da PD as situagdes
que permitem reacdo por parte do titular.

103



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestigio

comunga de identidade com as restantes redacgdes, designadamente, com a redacdo
espanhola, francesa, inglesa e italiana que refletem uma enumeracéo taxativa das situacoes
em que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos pela marca. Quanto a nos,
parece-nos cabal o erro de traducdo®” e, como tal, o texto do n.%2, deve de ser lido & luz
das demais redacbes considerando-se taxativo, ou tendencialmente taxativo, o elenco ai
apresentado. Ainda que seja esta a nossa posicao, bem sabemos que, como nos ensina o
ilustre professor Doutor PINTO BRONZE, na esteira do seu Mestre, e tdo distinto professor
A. CASTANHEIRA NEVES, a realidade € bem mais fértil que a mais prodigiosa das
imaginacOes, sendo, quica, por essa razdo o sistema juridico, permanentemente inquieto,
aberto, ndo pleno porque ndo intencionalmente auto suficiente dai que “(...)ndo seja um
dado (pressuposto) e sim uma tarefa (objetivo), ja que ha de assimilar uma sempre nova
experiéncia problematica e assumir numa totalizacdo congruente as novas intengdes

normativas de que, através dessas experiéncias, o direito se vai enriquecendo”?%®.

Com efeito, ndo podemos considerar como fulcrais apenas e s6 as situacdes
contempladas na norma, havendo, por certo, outras tantas igualmente relevantes em sede
de violacdo de licenca de marca e que conferem ao titular da marca a invocagdo dos
direitos conferido pelo registo, em oposicéo a um licenciado infrator. Porquanto, sempre se
diga que, “todo o jurista sabe que em virtude de serem as normas prescritas na previsao
apenas das hipoteses mais frequentes, comuns ou tipicas (...) dos casos que se propdem
regular (...), ndo fica excluida a possibilidade de se decidir concretamente da sua
aplicabilidade em termos diversos daqueles que imediatamente imporia o sentido
significativo ¢ conceitual (...) das normas, ja aplicando-as a situacdes e casos que aquele
sentido ndo cobre (...). Situagdes e casos esses ndo comuns ou atipicos relativamente as
hipdteses determinantes das normas e cuja atipicidade concreta justamente justifica aqueles

#2997 Certo é que, “(...) o sentido da norma e o seu dominio nem sempre

desvios
coincidem™®. Colhendo, uma vez mais, os ensinamentos do Prof. Doutor A.
CASTANHEIRA NEVES, “a compreensdo das normas juridicas pode e deve ser orientada por

uma perspetiva problematica — a perspetiva da compreensdo da norma como solucdo

2% O esperado n&o veio a verificar —se e a tradugdo, como em tantas outras vezes, é a protagonista infiel &
qual ndo devemos aproveitar, porquanto existe um inequivoco desacerto na traducdo feita.

2% Cfr. Neves, A. Castanheira — Metodologia juridica: problemas fundamentais, ob. Cit., pp. 158 a 159.

27 Cfr. Neves, A. Castanheira — Metodologia Juridica: problemas fundamentais, ob. Cit., pp. 171-172.

%8 Cfr. Ekelof cit. por Neves, A. Castanheira - Metodologia Juridica: problemas fundamentais, ob. Cit., p.
171.
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prescrita de problemas juridicos pressupostos. Pelo que se havera de concluir que a
aplicacdo probleméatica da norma ndo podera aferir-se pelo conteldo (textual) a sua
prescricdo (ainda que taxativo, dizemos nos) e s6 pelo problema pratico-juridico que lhe
corresponde”. SO a norma como solugcdo normativa abstrata de um problema — a norma
problema — pode ser critério para o juizo normativo que havera de resolver o problema
normativo concreto: a problematicidade deste problema exige a problematizacdo da norma
que possa servir de critério. E o critério da norma aplicavel, depende de dois pressupostos:
primo, da solucdo ao mesmo tipo de problema juridico do caso concreto e, secundo, de ser
suscetivel de atender ou de servir intencional-problematicamente de base para a
ponderacdo ou 0 juizo normativo de todo o &mbito e modo de relevancia que corresponde a

esse problema concreto.

No sub judice, ndo se coloca o problema de saber qual a norma a aplicar —a norma
de direito em abstrato - mas como interpretar a norma vigente — a norma de direito em
concreto - 0 n.°2 do artigo 8.° da PD - quando colocados problemas que, ndo obstante
merecerem a sua tutela, ndo estdo expressamente nela previstas. Com efeito e indo ao
encontro daquilo que consideramos, parece-nos que, a versdo portuguesa do n.° 2, do artigo
8.° da PD néo pode ser levada a letra e, por maioria de razéo, devemos acolher a redacéo
que figuras nas restantes versdes e, nessa medida, as situacbes contempladas sdo-no
taxativamente. O que ndo significa que, cada uma das alienas ndo possa ser interpretada a

luz da justica do caso concreto.
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9. A posi¢do do TJ

A este respeito, salientamos o acordao do TJ de 23 de abril de 2009, que opés a
Copad SA a Christian Dior couture SA e Vincent Gladel enquanto administrador judicial

da Societé Industrialle de lingerie, doravante, SIL**°

em consequéncia do contrato de
licenca de exploracdo de marca que a Christian Dior (daqui em diante, apenas Dior)
celebrou com a SIL, em 17 de maio de 2000, para o fabrico e distribuicdo de produtos de
“corseterie” de prestigio sob a conhecida marca Christian Dior cuja titular é a Christian

Dior. De acordo com uma disposi¢do contratual

A Christian Dior (daqui em diante, apenas Dior), fez constar uma clausula que
precisava que o licenciado se comprometia a ndo vender a grossistas, coletividades,
negociantes de saldos, sociedades de venda por correspondéncia ou ao domicilio o produto
marcado sob o signo Dior com o objetivo de manter a notoriedade e o prestigio da marca,
salvo se tais atos fossem previamente, e por escrito, autorizados pelo respetivo titular da
marca. E caso de autorizacdo do licenciante, o licenciado comprometia-se a tomar as
medidas necessarias a garantir o respeito desta clausula pelos retalhistas ou
distribuidores®®. E foi o que acabou por se verificar. Em virtude de dificuldades
econdmicas, a SIL pediu a Dior autorizacdo para comercializar os seus produtos fora da
sua rede de distribuicdo seletiva, pedido que ndo foi aceite. Em 17 de junho de 2002, a
Dior ndo autorizou esta pretensdo. Nao obstante a clara oposi¢do da Dior, a SIL vendeu a
Copad — negociante em saldo — os produtos guarnecidos sob a marca Dior. Razdo pela
qual, a Dior intentou uma acéo de contrafacdo de marca contra a SIL e a Copad (terceiros)
no Tribunal de grande instance de Bobigny que, por sua vez, considerou que as violacao
do contrato de licenca de exploracdo de marca cometidas pela SIL ndo eram constitutivas
de contrafacdo mas de responsabilidade contratual. Inconformada com esta decisdo, a Dior

interpds recurso para a Court D”Appel de Paris que confirmou a decisdo quanto ao facto de

29 Ac. de 23 de abril de 2009, proc. n.° C-59/08. O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a
interpretacdo dos artigos 7.° e 8.°,n.%2 da PD.
300 A clusula 8.2, 85 do contrato de licenca de exploracio de marca.
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ndo estar em causa uma situacao de contrafagdo na medida em que, o respeito da clausula
do contrato de licenca relativa as modalidade de distribuicdo ndo esta abrangida pelo
ambito do n.°2 do artigo 8.° da PD, todavia, considerou que a venda da SIL a Copada nao
conduziu ao esgotamento do direito a marca na acecdo do n.°1 do artigo 7.° do mesmo
diploma. Da decisao proferida pela Court D"Appel de Paris recorreu a Copad para a Cour
de cassation alegando que os direitos de marca da Dior ficam esgotados com a
comercializacdo dos produtos em causa pela SIL, empresa licenciada pela Dior. Perante
isto, a Dior interpds recurso subordinado, pelo facto de a Cour D”Appel de Paris ndo ter
considerado a existéncia de uma qualquer forma de contrafacdo quer por parte da

licenciada (a SIL), quer por parte do terceiro (a Copad).

Neste cenario, a Cour de cassation decidiu suspender a instancia e colocar as
seguintes questdes prejudiciais ao TJUE: 1) na situacdo de violacdo de clausula contratual
que proibe a venda a negociantes de saldos, por razoes de notoriedade e prestigio da marca
Dior, 0 n.°2 do artigo 8.° da PD estaria preenchido no sentido de compreender uma clausula
destas?; 2) é feita com o consentimento do titular da respetiva marca, a comercializa¢éo
pelo licenciado no EEE dos produtos que ostentam uma marca, com desrespeito de uma
clausula do contrato de licenca que por motivos ligados ao prestigio da marca, proibe a
venda a negociantes de saldos? e, 3) uma resposta negativa a questdo prejudicial n.° 2
determina que o titular possa invocar a clausula violada pelo licenciado para se opor a uma
nova comercializacdo dos produtos marcados sob a marca Dior, baseando-se no n.°2 do

artigo 7.°, ou seja, na existéncia de um motivo legitimo?.

No que diz respeito aquela primeira questdo prejudicial, a semelhanca do
entendimento a Copad, do Governo Francés e da Comissdo das Comunidades Europeias, 0
TJ considerou que o n.°2 do artigo 8.° “(...)nao contém nenhum advérbio ou expressio,
como «nomeadamente» ou «em particular», que permitam reconhecer a esta lista um
caracter simplesmente exemplificativo” e, nessa medida, ““(...)a referida lista tem

. . 5,301
efetivamente caracter exaustivo”

, lembrando que “(...) foi precisamente tendo em
consideracdo a utilizacdo do advérbio «nomeadamente» que o Tribunal de Justica
reconheceu esse caracter exemplificativo as hipoteses referenciadas no n.°2 do artigo 7.°,

da Diretiva v. acorddos de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o, C-427/93,

%1 Cfr. n.° 18 e n.° 21 do acérdao, disponivel em Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e
Tribunal de 1.2 instancia, parte I, 2009-4(B),p. 1-3447 e p. 1-3448.
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C.429/93, Colec., p. 1-3457, n.°39, e de 4 de novembro de 1997, Parfums Christian Dior,
C-337/95, Colect., p. 1-6013, n.° 42)*%. Ora, fazendo um aparte, se atentarmos uma vez
mais a redacdo da norma em portugués, constatamos que a expressdo “‘em especial”
confirma o seu carater meramente exemplificativo. Retomando ao acérddo, o TJUE, ndo
obstante afirmar o caracter taxativo da norma em analise, tentou demonstrar que a clausula
violada pela SIL se encaixa no elenco fechado da disposicdo normativa®®. Para o efeito, 0
Tribunal ndo descurou a circunstancia de em causa estar uma marca de prestigio cuja “(...)
danificacdo da respetiva aura de luxo é suscetivel de afetar a prdpria qualidade desses

59304

produtos™", acabando por concluir que a clausula do contrato de licenca violada tem que

ver com a qualidade dos produtos guarnecidos sob o signo Dior e, deste modo,

compreende-se no elenco do n.°2, mormente na al. €)%

razdo pela qual “(...)o artigo 8.°,
n.°2, da PD deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode invocar os
direitos conferidos por esta ultima contra um licenciado que viole uma clausula do contrato
de licenca que proiba, por razoes ligadas ao prestigio da marca, a venda a negociantes de
saldos de produtos como 0s que estdo em causa no processo principal, na medida em que
se demonstre que esta violagdo, (...) lesa 0 estilo e a imagem de prestigio que conferem

aos referidos produtos uma aura de luxo”*®"%",

%92 Cfr. n.° 19 do acérdéo, disponivel em Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e Tribunal de 1.2
instancia, parte 1, 2009-4(B),p. 1-3448.

%93 Caminhado no sentido do entendimento da Dior que alegava que a enumeraco constante do n.°2 do artigo
8. da PD ndo deve ser considerada taxativa ou entdo que a proibicdo constante da clausula do contrato de
licenca violada deve subsumir-se numa das alienas do n.°2, defendendo-se uma interpretacdo extensiva do
preceito normativo.

9% Cfr. n.° 26 do acérdéo, disponivel em Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e Tribunal de 1.2
instancia, parte I, 2009-4(B),p. 1-3449. O advogado geral Juliane Kokott nas conclus@es apresentadas a 3 de
dezembro de 2008, salientou que, também a Dior e eventualmente a Cour de cassation associam a proibicao
de venda a clausula relativa a qualidade dos produtos prevista no elenco do n.°2 do artigo 8.°.

% Cfr. n.° 30 e n.° 31 do acérdio, disponivel em Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e
Tribunal de 1.2 instancia, parte I, 2009-4(B),p. 1-3450.

%% Cfr. n.° 37 do acérdéo, disponivel em Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e Tribunal de 1.2
instancia, parte 1, 2009-4(B),p. 1-3451.

%7 As conclusdes do advogado geral Juliane Kokott apresentadas a 3 de dezembro de 2008 foram
concordantes com a posicdo tomada pelo TJ, tendo aquele afirmado que, o conceito de qualidade utilizado no
n.°2 do artigo 8.° “(...)recorda uma fungao central da marca (...)” e que, através deste preceito normativo
“(...) pretende-se que o titular do direito conferido pela marca assegure a qualidade dos produtos que
ostentam a sua marca” o que ganha mais relevincia “(...)no caso de produtos de luxo ou de prestigio, a
reputacdo do produto também € normalmente relevante para a determinacdo da sua qualidade, na acec¢éo do
artigo 8.°, n.°2, da Diretiva 89/104” ¢ nesta media “(...) as modalidade de comercializagdo lesivas das sus
reputagdo podem por em causa a sua qualidade”. Cfr. n.° 28, n.° 29 e n.° 31 do acérdao, disponivel em
Coletanea da Jurisprudéncia do Tribunal de Justica e Tribunal de 1.2 instancia, parte 1, 2009-4(B),p. 1-3430 ¢
p. 1-3431. Ora, quanto a afirmacdo de que a qualidade é uma funcéo central das marcas, nomeadamente, das
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Observando a posicdo do TJ, percebe-se que existe uma manifesta confuséo entre
dois conceitos relevante, sobretudo, no &mbito da procura. Referimo-nos ao conceito de
qualidade, onde estdo em causa, sobretudo, os atributos que comp&em o produto, e a no¢do
de prestigio, que diz respeito a marca, a sua capacidade de seduzir mercados e determinar
as preferéncias psicolégicas do consumidor. Tais conceitos ndo podem ser confundidos
nem cogitados como se tratando de uma mesma realidade, porquanto, tal ndo corresponde
a verdade. Se por um lado podemos afirmar que, ndo raras vezes, a qualidade do produto,
Ou seja, as suas caracteristicas, podem influenciar o prestigio da marca, o contrario ndo
pode ser asseverado por ndo corresponder, de todo, a verdade. Nem o prestigio da marca
nem a eventual lesdo a0 mesmo, ditam ou afetam a qualidade do produto, quanto muito,
uma lesdo ao prestigio da marca provoca uma diminui¢cdo da procura porque a forca
atrativa foi contundida. O acordao retrata uma situacdo de alegada lesdo do prestigio da
marca, deixando intocadas as caracteristicas tangiveis (ou fisicas) objetivamente
comprovaveis dos produtos marcados sob a marca Dior. Parece-nos que, 0 n.°2 do artigo
8.° da PD ao referir-se a “qualidade” pretende retratar esta tltima situacdo. O TJ usa, a

nosso Ver, erradamente o conceito qualidade.

No que toca a segunda questdo prejudicial, o Tribunal, considerando que o contrato
de licenga ndo constitui um consentimento absoluto e incondicional do titular da marca
para a comercializacdo dos produtos marcados sob a sua marca pelo licenciado e
reforcando o caracter taxativo do n.°2 do artigo 8.° da PD, concluiu que o n.°1 do artigo 7.°
daquele diploma, deve ser interpretado no sentido de que toda a comercializacdo de
produtos marcados ndo se considera autorizada ou consentida pelo respetivo titular quando
o licenciado desrespeita uma clausula contratual e desde que se demonstre que esta
clausula corresponde a uma das previstas no elenco taxativo do n.°2 do artigo 8.° da PD. O
licenciado para além de violar uma clausula, porgque a incumpriu, a sua atuacdo — a revenda
a um negociante de saldos -, ndo foi autorizada pelo titular e estava desde o inicio, proibida

ou ndo consentida.

Ora, se assim &, pode o titular da marca Dior invocar a clausula violada pelo
licenciado para se opor a uma nova comercializacdo dos produtos marcados sob a marca

Dior, baseando-se no n.°2 do artigo 7.°, ou seja, na existéncia de um motivo legitimo? De

marcas de prestigio, colocamos as maiores ddvidas como ja tivemos oportunidade de justificas em momento
anterior.

109



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestigio

acordo com o Tribunal, a redacdo deste preceito normativo, ao invés do texto no n.°2 do
artigo 8.°, ndo levanta davidas acerca do caracter meramente exemplificativo das situacées
que contempla. Nessa medida, parece que, via de regra, um prejuizo, demonstrado, ao
prestigio da marca permite ao respetivo titular invocar o n°2 do artigo 7.° para se opor a
revenda do produto®®®. Ora, com esta conclusdo, fica a ddvida em saber se 0 Dignissimo
Tribunal considera que a lesdo ao prestigio de uma marca constitui um motivo legitimo na
acecdo do n.°2 do artigo 7.%u se, por outra banda, considera que, a demonstrada leséo ao
prestigio da marca basta para que o titular invoque os seus direitos fazendo uso desta
norma? E que, note-se, 0 mesmo Tribunal considerou que a coloca¢do do produto no
mercado pela SIL ocorreu sem 0 seu consentimento, o que significa que ndo se verificou a
regra do esgotamento do direto a marca, prevista no n.°1 daquele artigo, por falhar um dos
requisitos cumulativos a sua verificacdo. Se assim €, ou seja, se ndo ocorreu esgotamento,
entdo ndo parece que seja logico aplicar-se o0 n.°2 do artigo 7.° que mais ndo € do que uma
excecao a regra que, por sinal, no caso sub iudice ndo se chegou a verificar. Pois bem,
guanto a nos, parece-nos que o0 n.°2 do artigo 7.° encontra-se iminentemente ligado ao n.°1
por se tratar de uma excecdo a regra. Nao se percebe como é que podemos fazer uso de

uma excec¢do quando ndo existe qualquer regra a excecionar.

%98 Cfr. entre outros, acorddo Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV, de 4 de novembro de
1997, proc. N.° C-337/95, n.° 42 e n.° 43 e ac6rddo Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW
Nederland BV e Ronald Karel Deenik de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.° C-63/97, n.° 49, n.°50 e n.° 51.
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Reflexdes conclusivas®®

Do ponto de vista das fungdes econdmico-sociais, “a marca apresenta-Se COmMo uma
realidade multi-dimensional (...) desempenha uma pluralidade de fungdes entre si
heterogéneas (...)”. Destas fungdes destacam-se as seguintes: 1) a funcdo indicadora da
origem ou proveniéncia dos produtos ou servicos; 2) a funcdo de garantia de qualidade dos
produtos ou servicos e 3) a funcdo publicitaria ou sugestiva. O conceito de funcédo
distintiva da marca deve, com o devido respeito, assentar num critério subjetivo. A marca
ndo garante uma origem empresarial, mas, antes, uma origem pessoal. A funcdo distintiva
da marca nédo € a unica que merece tutela do direito. A funcdo publicitaria, carece de igual
tutela autobnoma no entanto esta confina-se ao universo restrito das marcas de prestigio
onde esta funcdo ndo se acha em situacdo de dependéncia ou complementaridade face a
funcdo distintiva da marca, pelo contrario. Quanto ao mais, que € como quem diz,
deixando a margem a tutela excecional das marcas de prestigio, o CPI sé tutela a fungéo
publicitaria de modo reflexo e instrumental, na medida em que seja necessario proteger a
funcdo originaria da marca posta em causa relativamente a produtos afins. Diferente é o
entendimento que nutrimos relativamente a funcdo de qualidade. A marca, como o
dissemos, do ponto de vista econdmico funciona, podemos dizer, como um centro de
imputacdo das qualidades e dos defeitos que os consumidores atribuem a um determinado
produto ou servico que adquiram. O consumidor adquire 0s produtos ou servi¢cos sem
efetuar uma verdadeira escolha, uma vez que, aos seus olhos, produtos substancialmente
equivalentes ndo sdo considerados sucedaneos do produto com a marca da sua preferéncia,
a reputacdo da marca. Com efeito, consideramos, salvo o devido respeito, que esta funcéo
de qualidade ndo é autonomamente tutelada pelo direito de marcas, trata-se de uma simples
decorréncia da origem ou proveniéncia dos produtos marcados encontrando-se, portanto,

(sempre) ligada a funcéo distintiva.

%9 Uma vez que ao longo do presente texto tecemos reflexdes conclusivas sobre os temas e sub temas
propostos , cumpre-nos aqui apresentar tdo sé aquelas que consideramos ndo terem sido devidamente
salientadas ao longo do texto.
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Depois de analisada o principios da livre circulagdo dos produtos no mercado
comum e da concorréncia ndo falseada ao perimetro do direito das marcas, concluimos
pela necessaria coexisténcia das normas comunitarias com os direitos de propriedade
industrial. No entanto e ainda que o principio do primado do direito comunitario imponha a
prevaléncia deste direito sobre as normas nacionais, sempre se diga que, ainda assim, o
exercicio de um direito de propriedade industrial pode prevalecer sobre as exigéncias da
liberdade de circulacdo de mercadorias, desde que estejam verificados 0s seguintes
pressupostos: 1) que o exercicio em causa tenha como finalidade primordial a protecdo do
objeto especifico e que é cumprido com a primeira comercializacdo de um produto
marcado marca no mercado. Porém, ap6s a referida comercializacdo, as exigéncias da
liberdade de circulagdo prevalecem em todos os casos em que o exercicio esta fora do
objeto especifico do direito em causa; 2) que o exercicio dos poderes contidos no objeto
especifico do direito a marca, ndo se reconduzam a uma situacdo de discriminacao
arbitraria ou restricdo dissimulada ao comércio intracomunitario, proibido no artigo 36.°
TFUE in fine e, 3) que as regras de concorréncia ndo falseada sejam respeitadas, pese
embora o principio do esgotamento do direito emanar das regras da livre circulacdo de

mercadorias.

Quanto a regra do esgotamento do direito a marca, via de regra, com a primeira
colocacéo (licita) do produto no mercado pelo titular da marca ou por um terceiro com o
seu consentimento, o direito ao exclusivo do uso do sinal sofre uma importante e
necesséria limitagdo. E silenciado o exercicio do direito ao exclusivo com vista & ndo
criacdo de barreiras insuperaveis ao comercio, e a consequente fragmentacdo dos mercados
de acordo com os interesses do titular da marca pois como é sabido, um controlo da
distribuicdo até ao final da cadeia, isto &, até a aquisicdo por parte do consumidor final,
constituiria um incomodo inaceitavel para a coletividade e um barreira a liberdade das
trocas comerciais. A regra do esgotamento do direito pode ser excecionada “sempre que
existam motivos legitimos que justifiguem que o titular se oponha a comercializacao
posterior dos produtos”. A lei ndo esclarece o que sdo “motivos legitimos™ cabendo a cada
interprete e perante 0 caso concreto esgrimir este conceito por forma a que o titular da
marca possa opor-se e evitar a lesdo do seu direito. De notar que, quando centramos a
atencdo no universo restrito das marcas de prestigio a averiguacdo da existéncia de motivos

legitimos, centra-se, sobretudo, na tutela do prestigio, reputacdo e boa fama desta categoria

112



O esgotamento do direito & marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestigio

de marcas que, hodiernamente, o direito tutela através do reconhecimento da funcéo
(auténoma e juridicamente tutelada) publicitaria ou sugestiva da marca. Como motivos
legitimos de oposicdo ao esgotamento surgem variadas situacfes que a jurisprudéncia ao
longo dos tempos tem vindo a cogitar para as quais remetemos as conclusdes firmadas no

texto.

Quanto a violacdo da licenca de marca, ndo obstante o elenco normativo do n.°2 do
artigo 8.° da PD apresentar uma enumeracao taxativa, uma vez que reconhecemos a
existéncia de um erro de transcri¢do na redagdo da norma portuguesa, ndo ignoramos que a
, como ensina Pinto Bronze na esteira de A. Castanheira Neves, a realidade é bem mais
fértil que a mais prodigiosa das imaginacdes, sendo por essa razdo o sistema juridico,
permanentemente inquieto, aberto, ndo pleno porque ndo intencionalmente auto suficiente
e por isso ndo nos é havido como um dado mas, antes, como uma tarefa que carece de ser
lapidada face ao problema do cas concreto. Assim, ndo devemos olhar para a norma como
um norma estanque, pelo contrario, devemos inseri-la na dialética correlatividade que
perfaz o sistema juridico vigente.

Apesar da redacdo da norma (quer do artigo 8.° da PD, quer do artigo 264° do CPI)
a atuacdo do titular da marca atende tanto a atuacdo do licenciado infrator, como de
terceiros independentes alheios ao circuito comercial e que, com a violagdo de algum modo
beneficiaram, participaram ou permitiram que o licenciado infrator (e também terceiro)

prosseguisse esse fim, consciente de que estaria(m) a lesar um direito pertence a outrem .
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