OS DELITOS CONTRA AS MARCAS DE FABRICA
E DE COMERCIO E O ACTUAL DIREITO POSITIVO
PORTUGUES

Pelo DR. ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO
RESSANO GARCIA

Com o incremento que no século passado e na época actual
tomou o mundo dos negécios, adquiriu uma notavel importéncia a
legislagdo da propriedade industrial. Todos os paises procuraram
estabelecer leis disciplinadoras desta matéria, e, hoje, a bem dizer,
nao ha nenhum que nao as tenha. Portugal teve a lei de 1896 e tem
hoje, em vigor, o chamado Cédigo da Propriedade Industrial, de
1940.

Estas leis tém por funcéo estabelecer a proteccao e as garantias
dos direitos da propriedade industrial, comercial, agricola, pecuaria,
florestal, extractiva.

O nosso Cédigo, no titulo II, intitulado «Regimes juridicos da
propriedade industrial», estabelece disposi¢ées reguladoras das in-
vengdes —modelos de utilidade e modelos e desenhos industriais
——marcas — recompensas —nomes e insignias de estabelecimentos
— denominagGes de origem, etc.

No titulo III pune os delitos contra a propriedade industrial.

De entre os capitulos da propriedade industrial, destaca-se, se é
possivel, pela importantissima fungdo que desempenha na activi-
dade econdmica, aquele que é relativo as marcas de fabrica e de
comércio. As marcas sdo hoje, em qualquer parte do mundo, objecto
de uma valiosa legislacdo, e na Alemanha, nos paises Anglo-Saxé-
nicos, na Franga, na Itilia, e até, em paises de menor projecgao, toda
uma vastissima literatura juridica e econémica se desenvolve a sua
volta,

Ano 7° n° 1 e 2 10
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E a importancia dessa legislagio e dessa literatura manifesta-se,
sobretudo, na maneira como se procura reprimir a concorréncia des-
leal e o8 demais delitos que atingem a propriedade industrial e
das marcas.

Ora, é, precisamente, o estudo dos delitos contra a protecgéo que
a nossa lei da propriedade industrial dispensa as marcas de féabrica
e de comércio que constitue o objecto deste trabalho.

Como, a seguir, se podera verificar, é um trabalho ligeiro e des-
pretencioso, de cardcter meramente descritivo e de interpretacéo do
direito positivo. Aqui e além, para tomar alguma cor, e para melhor
explicagéo, ser4 animado por um ou outro comentario doutrinal.

I

£ no titulo III, cuja epigrafe é «delitos contra a propriedade
industrial», que o Cédigo da Propriedade Industrial faz a enuncia-
¢ho e prevé os delitos contra as marcas.

No artigo 212.°, comega logo por, em termos amplos, definir o
que entende por concorréncia desleal: «Constitue concorréncia des-
leal todo o acto de concorréncia contrario as normas e usos honestos
de qualquer ramo de actividade econbémicas. ‘

Depois, nos artigos 217.°, 218.° e 219.° enumera os delitos que,
propriamente, tém como objecto as marcas.

Diz o artigo 217.°:

«Incorrem na multa de 200800 a 10.000$00, que poderé
ser agravada com a prisdo de quinze dias e seis meses:

1.—Os que total ou parcialmente contrafizerem ou, por
qualquer meio, reproduzirem, sem consentimento do proprie-
tario, uma marca registada;

2.°—Os que, no todo ou em algumas das suas partes ca-
racteristicas, imitarem uma marca registada;

3.°— Os que usarem as marcas contrafeitas ou imitadas;

4°-—0s que usarem fradulentamente nos seus produtos
uma marca registada auténtica mas pertencente a outrem;

52— 0Os que fraudulentamente usarem a sua marca re-
gistada em produtos alheios de modo a iludir o consumidor
sobre a origem dos mesmos produtos ;
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6.°— Os que venderem ou puserem i venda ou em cir-
culagéo produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada
ou fraudulentamente usada, nos termos dos nlmeros antece-
dentes ;

7.°— Os que fraudulentamente usarem a marca registada
dos organismos corporativos ou de coordenagao econémica
em condiges diferentes das previstas nos respectivos esta-
tutos ou diplomas organicos».

Diz o artigo 218.°:

«Serdo punidas com a multa de 200$00 a 5.000$00:

1.°— Os que infringirem o disposto no artigo 93.°, usando
ilegitimamente nas suas marcas qualquer dos sinais indica-
dos nos n.** 1 a 7 do mesmo artigo ;

2.°—Os que usarem marcas com expressoes figuras con-
trarias & moral ou ofensivas da lei ou da ordem publica;

3.°—Os que usarem marcas com falsas indicag¢des sobre
a proveniéncia ou a natureza dos produtos ;

4.°—Os que venderem ou puserem a venda produtos ou
artigos com as marcas proibidas pelos nimeros anteriores».

E finalmente diz o artigo 219.°:

«Os objectos que deverem ter marca obrigatéria e a ndo
tiverem serdo apreendidos, punindo-se os fabricantes, merca-
dores ou importadores com a muita de 200$00 a 10.000$00,
se outra pena mais grave nio estiver prevista em diplomas
especiais».

E esta a enumeracéo dos delitos contra as marcas previstas pela
nossa lei.

E arriscado pretender averiguar da maior ou menor gravidade
destes diferentes delitos. Mas, pela sua simples enunciagdo, logo
resulta que aqueles, que sdo previstos nos artigos 218.° e 219.°, sao
os que menos dificuldades oferecem.

E até acontece que na doutrina poucas referéncias, e por vezes
nenhumas, se lhes faz.
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A maior atencao das legislacoes e da doutrina vai para as frau-
des referidas pela nossa lei, no artigo 217.°. E esta atitude é com-
preensivel e, em certo modo, justificavel. E que os delitos tradicionais
-—os que tradicionalmente os autores englobam nas designagdes am-
plas de contrafacgdo ou usurpacao, etc.— so, efectivamente, aqueles
que, pela sua prépria natureza e pelas suas consequéncias, despertam
os problemas e as davidas de relevo. Os demais — os referidos nos
artigos 218° ¢ 219.°— pouco interesse doutrinal suscitam, pouca
projecgio tém sob o ponto de vista pratico e o seu estudo tera for-
¢osamente (ue ter um caracter, cem por cento, descritivo.

Nio assim os que a lei regula no artigo 217.° Sobre estes alguma
coisa ha a dizer, e muitas davidas e uns poucos de problemas ha que
explicar.

Acompanhando a ordem de enunciagéo da lei, a estes nos referi-
remos em primeiro lugar, e aos outros, mais sucintamente, no final.

Para facilidade de estudo, procuram os autores reduzir a uma
classificacio sistematica as figuras delituosas, apontadas no ar-
tigo 217.°

De entre as sistematizaces, avulta a que se depara no livro de
Henri Allart, seguido por Gama Cerqueira, € gque parece ser a, com
mais sucesso, adoptada pela doutrina moderna, nomeadamente a
francesa. Reduz-se a trés termos:

1.0-— Contrafaccéo, que engloba o conjunto de fraudes: opera-
¢io materinl da contrafacgao; uso da marca contrafeita; venda e
colocaciio 4 venda de produtos assinalados por marcas contrafeitas.

2.°— Imitacdo, que abrange a operacdo material de imitacéo;
o uso da marca imitada; venda e colocagdo 4 venda de produtos
revestidos dessas marcas.

3.9—Uso fraudulento de marca alheia, incluindo néo s6 o uso,

como também a venda e colocagio de produtos com a marca fraudu-
lentamente usada.

Esta classificagao engloba q'uase todos os delitos punidos no ar-
tigo 217.° Nela se referem os delitos previstos nos n.*f 1.9, 2.9, 3.°, 4.°
e 6.° do artigo. O n.° 5.° nao esta aqui incluido, pois exprimindo um
delito «sui generis» nao pode integrar-se em qualquer dos termos

acima apresentados; o n.° 7 refere o uso frudulento de marcas com
um caracter especial.
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Também a doutrina procura estabelecer um critério, que permita
estabelecer a uniformidade de terminologia na designacio destes
delitos.

Esta intencdo ndo tem tido, todavia, um resultado muito feliz.

As palavras — contrafacgio, imitagdo, usurpacio, etc.— sdo em-
pregadas em acepgoes diversas e com variavel amplitude pelos auto-
res e pelas leis. Isto leva a que se confundam delitos e as realidades
que eles representam.

Allart engloba todos os delitos na designagéo de usurpagio. Esta,
por sua vez, compreende a contrafaccdo, a imitacdo e a aposi¢ao
fraudulenta da marca alheia.

Pouillet segue idéntica orientago, que &, de resto, a mais seguida.
Mas outros seguem critérios diferentes.

Gama Cerqueira, por exemplo, atribue ao termo usurpa¢iao um
significado muito diverso do que lhe da Allart. Segundo ele, usurpa-
¢éo € o nome técnico e consiso do uso fraudulento da marca alheia.

Também o termo contrafaccio é usado em sentido amplo, em
sentido restrito, e com contetido variado.,

E muitissimas mais modalidades ha, nomeadamente as daqueles
escritores mais antigos que usam todos estes termos sem precisdo e
indistintamente para designar este ou aquele delito.

A nossa lei no artigo 217.° nio adopta nem a sistematizacéo, nem
a terminologia que, com rigor, qualquer destas orientacdes oferece.

Nem por isso, todavia, se pode dizer que ela, quanto a sistemati-
zagdo e terminologia, seja isenta de qualquer critério.

Por isso, tomando como referéncia e como ponto de apoio as
nogdes expostas, passar-se-i4 ao seu estudo.

II

O artigo 217.° do Céd. da Prop. Ind. prevé e pune nos seus dife-
rentes nameros um conjunto de delitos.

1.° — A Contrafaccéo

O n.° 1.° do referido artigo diz o seguinte: «Incorrem na multa
de ... os que total ou parcialmente contrafizerem ou por qualquer
outro meio reproduzirem, sem consentimento do proprietario, uma
marca registadas, :
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E o delito da contrafaccdo da marca. E distingue a lei entre con-
trafaccé@o total e contrafacgao parcial.

Que é a contrafaccao?

Nao ha na doutrina e nas legislagbes uma nogao precisa, rigorosa
e indiscutivel do que seja este delito.

A principal razdo reside na incerteza da distincao entre contra-
faccao e imitacdo. As dhvidas nascem do facto de os dois delitos
serem essencialmente de idéntica natureza. Do facto de em qualquer
deles se procurar, por meio da semelhanga, a confusdo com a marca
legitima.

O j4 citado jurisconsulto francés Allart, que é duma clareza apre-
ciavel, diz que o conceito de contrafacgao corresponde a uma dupla
ideia.

Por um lado, que agora néo tem relevancia, consiste na execugao
material da marca, na sua fabricacdo pura e simples, distinguindo-se,
sob este aspecto, do uso, da venda e da exposi¢do a venda da prépria
marca contrafeita.

Por outro lado, que é o que agora interessa, consiste na reprodu-
céo servil e completa da marca, e nisto — acrescenta —se diferen-
cia da imitagao.

Contrafaccio é a reprodugéo total e completa — aservils. Toda
e qualquer outra semelhanga que ocasione confus@o com a marca
legitima, mas que ndo consista na sua reprodugéo servil e completa,
¢ imitagao.

£ um critério distintivo, simples e claro.

Depois, partindo da ideia base da reproducdo servil, Allart
desdobra a nocdo de contrafaccao em duas: a contrafacgao propria-
mente dita e a contrafac¢do parcial.

E explica:

Na maior parte dos casos, a marca nao é unicamente composta
de um elemento; é antes a reunido de diversos elementos que for-
mam um conjunto. E neste é sempre possivel destacar uma parte
essencial e caracteristica, ao lado da qual o restante assume simples
caracter acessorio,

Ora, se a reproducéo tiver apenas por objecto essa parte essen-
cial e caracteristica, ndo obstante nfo ser total e completa, ha ainda
contrafaccio. E ha contrafacgao, porque se verifica a reprodugdo
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servil, ndo de toda a marca, mas daquilo que nela hi de essencial e
caracteristico.

Ha entéo, ndo contrafac¢do propriamente dita, mas contrafaccio
parcial.

Assim, se a marca é composta de um emblema ou de uma deno-
minag&o, associada a outros elementos acessérios, a reprodugio desse
emblema ou dessa denominagdo, isoladamente, ou acompanhados de
acessérios ou detalhes diversos, constitue, sem dhvida, o delito da
contrafacgdo parcial, porque hi a reproducéo total e completa da
parte essencial e caracteristica da marca.

Do mesmo modo, se a marca se compode de um conjunto de sinais
ou de elementos diversos, destinados a serem apostos nas diversas
faces do produto, havera contrafaccdo parcial se se reproduzirem um
ou alguns desses sinais distintivos essenciais, ainda que se modifi-
quem ou alterem os demais.

Com este desdobramento da nocfio de contrafac¢do em duas figu-
ras, a contrafacgio propriamente dita e a contrafac¢ao parcial, ndo
concorda certo sector doutrinal de vulto.

Assim, por exemplo, o Prof. J. G. Pinto Coelho diz que a cha-
mada contrafaccdo parcial ndo passa de uma forma de imitacgio.
O préprio adjectivo «parcial» prejudica o conceito de contrafacgido
e perturba a nitida distingdo que se pode estabelecer entre esta
fraude e a imitacdo. A admitir-se a contrafacclo parcial, destréi-se a
justificagdo que mantém a contrafac¢do como um delito auténomo.

Que caracteriza a contrafaccio ?

E o facto de ela ser a reproducdo absolutamente idéntica de
outra marca, de ser a sua reproducdo total e completa, de ser a sua
reproducido servil, como diz Allart.

Ora, se hé reprodugéo parcial, isto &, adopc@o apenas de certos
elementos contidos na marca legitima, embora essenciais e carac-
teristicos, a marca deixa de ser idéntica, e s6 pode dizer-se imitada,
pois fica apenas, por efeito dessa reproduc@o parcial, parecida ou
semelhante 4 marca anteriormente registada, mas nunca igual.

Que importa que os elementos reproduzidos sejam essenciais e
caracteristicos ?

A confusdo, que é a origem destes delitos, ndo é a confusdo que
se pode vir a estabelecer entre os elementos componentes das mar-
cas, mas aquela que se estabelece entre as préprias marcas, consi-
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deradas no seu conjunto. Os delitos tem por objecto as marcas, néo
os elementos das mesmas marcas. Ha, segundo a lei, contrafacgéo
e imitacao de marcas, ndo contrafaccao nem imitacdo de elementos
das marcas.

Logo, quando se pde o problema de saber se ha contrafacg@o ou
imitacdo, deve-se considerar a marca no seu conjunto, formada ou
ndo por elementos, e ndo considerar estes isoladamente.

Ha reprodugao total e completa, servil : temos contrafac¢do. Ha
reprodugao parcial, ou até nao ha reproducao nenhuma, mas simples
parecenga : temos imitacéo.

E temos simplesmente imitagdo e nao contrafaccdo, porque as
marcas deixaram de ser iguais, deixaram de ser a reproducéo uma
da outra, e passaram apenas a ser semelhantes no seu conjunto, a
ser parecidas, imitadas.

Esta ¢ a delimitacdo que, no seu livro «Ligoes de Direito Comer-
cial», o Prof. J. P. A. Pinto Coelho estabelece entre as duas fraudes.

O n®° 1° do artigo 217.° do Cédigo da Propriedade Industrial
adoptou porém a primeira orientacéo e prevé duas espécies de con-
trafaccdo: a contrafacco total e a contrafacgdo parcial. Isto leva
a concluir que a melhor forma de interpretar o preceito serd a de
fazer corresponder aqueles dois conceitos as duas nogdes doutrinais
atras definidas.

De resto, deve-se dizer que pouco interesse pratico tem, entre
nds, o saber se determinado delito ¢ simples imitag@o, ou é antes con-
trafaccao parcial, pois que a distingdo é muito pouco fértil em con-
sequéncias praticas. O Cédigo da Propriedade Industrial atribui a
qualquer destas infracges efeitos absolutamente idénticos. Até inclu-
sivamente a pena é a mesma.

Nao assim em Franca, onde os efeitos sdo diferentes conforme o
delito for classificado como contrafacgao ou como imitagdo. Assim,
segundo a orientacao geral da jurisprudéncia, aqueles que incorrem
na primeira fraude sao condenados, assim como os seus camplices,
sem que possam prevalecer-se da boa fé. Contrariamente, se o delito

for apenas de imitagao, tem completa relevancia a intencdo do
agente.

Por fim, pergunta-se: como é que se determina juridicamente se
em certo caso concreto ha ou nao contrafacgao ?
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Em face da nocéo dada, a pergunta ndo tem dificuldades. No
caso de contrafaccido total, o tribunal limita-se a confrontar as duas
marcas em questdo e imediatamente podera verificar se elas s@o ou
néo integralmente idénticas. Adiante, a propésito da imitagdo, se
vera se isso constitue matéria de facto ou de direito.

Na hipétese da contrafac¢ao parcial havera, por ventura, menor
clareza, mas nem por isso haverd maior dificuldade. Ha apenas que
proceder a operacdo material de observar a marca discutida e ver se
ela contém a reprodug@io da parte caracteristica e essencial da outra
que lhe serviu de modelo. E nem se diga que havera ainda que dis-
tinguir o que se entende por parte essencial e caracteristica da marca,
porque entdo a questdo entra ja no campo do bizantismo.

2.2 — A Imitocdo

A seguir & contrafacgdo, o artigo 217.° diz: «Incorrem na multa
de ... n.° 2.° os que no todo ou em algumas das suas partes caracte-
risticas, imitarem uma marca registada; ...».

E A IMITAGAO DA MARCA

Esta fraude é muito mais frequente do que a primeira, o que bem
se compreende.

Em face da flagrancia da reproducao servil de todo o conjunto da
marca, ou dos seus elementos essenciais e caracteristicos, que facil-
mente os atraicoaria, os produtores e comerciantes preferem langar
méao dum processo de «camouflage», que os acautele melhor na pra-
tica dos seus fins deshonestos. Assim, ndo copiam as marcas alheias ;
simplesmente, fixando, no seu conjunto, aquilo que elas tém de
atraente, de susceptivel de prender a atengdo e de perdurar na me-
méria do comprador, procuram, introduzindo aqui e ali diferengas ou
modificagdes, reproduzir essas mesmas impressdes causadas pela
marca verdadeira.

A imitacdo é por isso o processo mais comum de concorréncia
desleal em matéria de marcas. E é-o por isso mesmo que é o menos
flagrante e aquele que melhor defesa proporciona nos Tribunais. Por
estas mesmas razdes é também o mais pernicioso.

Da redacgdo do preceito do n® 2.° do artigo 217.° e especial-
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mente doutras disposicdes do mesmo cédigo, tais como os artigos
03° n® 12, 94° e 122° n° 4.° conclui-se que, também quanto &
imitacdo, o Cédigo distingue entre imitacdo total e imitacdo parcial.

Ora, ao contrario do que sucede acerca da contrafaccéo parcial,
a doutrina nao acolhe com favor a figura da imitac&o parcial. A maior
parte dos autores néo a refere ou, se o faz, é para desaprovar a sua
consideracao como delito distinto da simples imitacdo. Assim a dou-
trina francesa — Pouillet, Allart, etc.— passa-a em claro, sem da-
vida influenciada pelo facto de a legislacdo francesa também a nao
considerar. No Brasil, Gama Cerqueira, e entre nds, o Prof. J. G,
Pinto Coelho e o parecer da CAmsara Corporativa sobre a lei da Pro-
priedade Industrial, criticam-na em termos pouco abonatérios.

FEfectivamente, em matéria de marcas, imitacdo é todo um as-
pecto que uma marca pode tomar em relacdo a outra. Mas exacta-
mente porque esse aspecto, que a marca pode tomar em relacido a
outra, s6 pode ser avaliado no seu conjunto, e nao considerados de
per si os seus elementos componentes, ndo se compreende bem como
se pode falar em imitac@o total e em imitacdo parcial.

Na contrafacgao, isso ainda é possivel, porque, tratando-se ai de
reproducio servil, pode distinguir-se a reproducgao servil que tem por
objecto o todo e aquela que apenas tem por objecto a parte essencial
e caracteristica desse todo.

Mas aqui é diferente : J& néo se trata de uma cépia, mas de con-
seguir, através a boa combinacdo de um conjunto, um efeito seme-
Thante ao da marca legitima. O delito verifica-se exactamente quando
na marca b4 uma impressao total de conjunto semelhante & da marca
legitima, e ndo quando apenas alguns dos elementos das marcas se
assemelham. No primeiro caso, h4 imitacdo porque ha o perigo de
confusdo das marcas no seu conjunto ; no segundo nio, ja de imitacéo
se nao pode falar, por isso que, efectivamente, as marcas se nao
assemelham e se ndo confundem, mas apenas um ou outro dos seus
elementos.

Gama Cerqueira, ao referir-se a lei brasileira, diz: «O Decreto
proibe o registo de marcas que constituam imitacdo de outra ja
registada, quer a imitaco seja total, quer parcial. Em ambos os casos
0 que existe, o que a lei proibe, é, em suma, a imitagdo, pouco impor-
tando indagar se é total ou parcial, porque ambas sdo vedadas. Se o
decreto se limitasse a proibir, simplesmente, o registo de marcas
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que constituam imitacdo de outra ja registada, o mesmo resultado
seria alcancado, sem necessidade de reproduzir a obscura disposicdo
das leis anterioress.

O mesmo afirma o Prof. J. G. Pinto Coelho: «Para qué estar a
fazer distingdo entre imitagdo total e imitacdo parcial? O que pode
dizer-se é que num caso as semelhancas sdo mais aparentes ou fla-
grantes que no outro, ou que se reproduziram ou usurparam mais
ou menos elementos da marca; mas desde que, com reproducdo de
mais ou menos elementos, o perigo de confusdo existe, é inoperante a
graduacdo na imitacgdon».

Nizo obstante, o Cdédigo da Propriedade Ind. distingue entre a
imitacao total e a imitagdo parcial.

A actual redacgdo do Cédigo foi muito influenciada pela da
anterior lei de 1896 que, no seu artigo 19.9, distinguia entre imitacao
total e parcial.

Na Camara Corporativa, quando se procedeu ao Parecer sobre a
lei da Propriedade Industrial, usou-se uma terminologia que tinha
em vista extirpar esta e outras imperfei¢Oes.

Empregaram-se estritamente as palavras contrafacgdo e imitagido
sem as acompanhar dos qualificativos : total e parcial.

Pretendia-se conseguir uma maior pureza de linguagem e melhor
precisdo de conceitos.

Na discussdo da proposta na Assembleia Nacional, entendeu-se,
porém, mais conveniente o regresso a velha redacgio.

Numa critica feita ao Parecer, o deputado Dr. Cunha Gongalves
manifestou o seu desacordo com a alteracdo sugerida pela Camara
Corporativa.

Entendia este deputado que o facto de se suprimir a fé6rmula do
artigo 91.° do lei de 1896 — onde se fazia expressa referéncia a imi-
tagdo total e parcial, separando as duas espécies — era abrir a porta
a todas as fraudes e abusos.

Muitos, € certo, se haviam cometido no dominio da lei velha, mas
isso resultava, ndo da sua fraqueza, mas do facto de se considerar
erradamente a apreciagao da imitacdo, uma questdo de facto e nao
de direito.

A férmula da lei de 1896 era perfeita. E a ser aprovada a suges-
tao da Camara Corporativa, ndo via como, de futuro, se pudesse
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punir a imitagdo parcial, se a lei a ndo previa e se referia apenas a
«imitacdo», sem mais nada.

E, porque talvez a maioria dos deputados nao visse o alcance da
alteracao, e, sobretudo, porque talvez os tivesse sugestionado o apoio
que o seu colega Prof. Mirio de Figueiredo, prestigiado com a aura
de professor de Direito Comercial, deu a proposta do Dr. Cunha
Goncalves, foi ela votada e aprovada por unanimidade.

E continuou no Coédigo da Propriedade Industrial a separagao
entre imitacao total e imitacdo parcial.

Numa tentativa de ensaiar uma distingao entre estes dois con-
ceitos, escreve Gama Cerqueira no seu livro «Das marcas de fabrica
¢ de comércior : «Da-se imitagao total, quando o contrafactor imita,
sem reproduzir, todos e cada um dos elementos componentes da
marca, conservando o seu aspecto de conjunto. Verifica-se a imitagéo
parcial, quando apenas algum ou alguns desses elementos sao imita-
dos e outros suprimidos, mantendo-se o aspecto de uma parte carac-
teristica ou nao da marca primitiva»,

Mas em segudia acrescenta: «E esta a Gnica interpretacdo plau-
sivel que encontramos para os termos do Decreto bastante obscuros.
Melhor fora que esse regulamento, corrigindo as leis anteriores, cujo
preceito reproduziu sem alteracoes, proibisse simplesmente o registo
de marca que constituisse imitacdo de outra ja registada, sem distin-
guir entre a imitacdo total e a parcial». '

Como se determina a existéncia da imitagéo ?

A questao é mais complicada do que a propédsito da contrafacgio.
Agora, ja nao ha igualdade absoluta das marcas, nem a reproducao
os seus elementos caracteristicos, que sdo indices decisivos. Agora, o
cdelito é mais subtil.

Como proceder entao ?

Vejamos a lei.

No antigo diploma de 1896, havia um preceito — o do artigo 91.°
——que dizia o seguinte : «Entende-se por imitada a marca que, sendo
destinada a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente seme-
thante a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente seme-
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lhante a outra registada e tédo pouco diferente que s6 por confronta-
cao se podem facilmente distinguir as duas».

Era este o critério que a lei velha dava.

No actual Cédigo da Propriedade Industrial de 1940, alterou-se
este preceito e apresentou-se no artigo 94.° a seguinte disposigao:
«Considera-se imitada e usurpada no todo ou em parte a marca des-
tinada a objectos ou produtos inscritos no reportério sob o mesmo
nGmero, ou sob nimeros diferentes, mas de afinidade manifesta, que
tenha tal semelhanca grafica, figurativa ou fonética com outra ja
registada que induza facilmente em erro ou confusio o consumidor,
nao podendo este distinguir as duas sendo depois de exame atento
ou confrontox.

Convém explicar o motivo desta alteragéo, porque ela ajuda
a compreender como em face da actual disposicdo se deve determi-
nar g existéncia da imitacdo.

A explicacdo é a seguinte:

Segundo a letra da lei de 1896, apenas naqueles casos em que as
marcas eram tao pouco diferentes que s6 por confrontagao se podiam
facilmente distinguir, é que se considerava como existente a imitacéo.
Isto é, s6 aquelas marcas, tdo semelhantes que s6 em face uma da
outra se distinguissem, é que eram imitadas.

Ordinariamente, na vida real, o consumidor, quando compra um
produto, nao tem as duas marcas na sua presenca, para poder fazer
a confrontagf@o exigida e apreender as respectivas diferencas.

Em regra, da marca verdadeira, que viu anteriormente, apenas
conserva uma lembranca. E é s6 com os vestigios dessa lembranga
——muitas vezes esbatida pelo tempo-—que encontra a marca imi-
tada, na qual volta a encontrar o aspecto de conjunto e até caracte-
risticas que o tinham impressionado em face da verdadeira. E como
desta a sua memdria apenas conserva uma reminiscéncia, julga-se
de novo em presenga da marca vedadeira. As diferencas mais ou
menos sensiveis ndo Ihe ressaltam, porque nao tem as duas em frente
dos olhos e ndo pode compara-las ponto por ponto.

Além disso, o publico consumidor nio estd, em regra, a pensar
na imitagéao.

Daqui resulta que pode muito bem passar completamente desa-
percebida, perante os othos do piblico, uma diferenca entre marcas,
que os industriais e comerciantes facilmente reconhecerio.
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Deste modo, é indispensavel ue nao seja necessario o confronto
ou exame comparativo das duas marcas para as diferencar. A dife-
renca ou dissemelhanga deve ser marcante, apreensivel ao simples
exame de uma delas.

Nio deve ser pelo aspecto da diferenga verificavel pelo confronto
que se deve estabelecer a existéncia da imitagao.

O verdadeiro principio esta-— como concorda a doutrina na
actualidade — em atender a semelhanga que, no conjunto dos seus
elementos, as marcas apresentem entre si.

«Este —diz J. G. Pinto Coelho—¢é o verdadeiro principio a
enunciar, e € portanto por ele que tem de se orientar o julgador.
Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa Ver uma seme-
lhanga capaz de estabelecer confusao deve considerar-se a marca
como imitada sem estar a atender ao facto de ser ou nao ser necessa-
rio o confronto das marcas para apreender as diferengas que as sepa-
ram ; deve olhar-se a semelhanga do conjunto e nao a natureza das
dissemelhancas ou ao grau das diferengas que as separamy.

Foi esta a elaboracao doutrinal que explica a passagem da dis-
posigao do artigo 91.° da lei de 1896 para o do artigo 94.° do Cédigo
da Propriedade Industrial.

Neste fala-se, com efeito, em «semelhanga grafica, figurativa ou
fonética...», adaptando-se assim a nova orientagao, embora no final
se acrescente : «nao podendo este (o consumidor) distinguir as duas
sendo depois de exame atento ou confrontos, o que representa a
manutengao da velha férmula,

Da primeira parte do artigo e do espirito da disposi¢do se de-
preende, porém, que esta Ultima parte do artigo ndo tem qualquer
significado e que, por isso, a disposi¢do deve ser interpretada em ter-
mos habeis de modo a comportar apenas o atras exposto.

F'6e-se ainda na doutrina a divida de saber se é ou ndo conve-
niente que a lei defina o que ¢ a imitagéo.

As legislagbes comportam-se de modo oposto, e assim, umas con-
sagram a defini¢@o do delito e outras nélo, porque partem do princi-
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pio de que hé conceitos demasiado complexos que sdo insusceptiveis
duma definicdo perfeita.

Os mais acertados pareceres doutrinais inclinam-se para esta
Gltima maneira de proceder porque é a melhor para combater a
fraude.

De facto, quando se trata de consagrar legislativamente um con-
ceito tdo complexo, como o de imitacao, e de pretender punir com ele
toda uma categoria de delitos, ndo ha davida que é mais aconselha-
vel a fuga a defini¢do. Esta nunca poder ser completa e deixa fatal-
mente a porta aberta a fraude e aos abusos.

«As modalidades que a imitacdo pode apresentar sao ilimitadas,
dependendo apenas da fantasia e dos escripulos do imitador, por
isso é impossivel prevé-las todas e abrangé-las em sintese num for-
mula legal», diz o Prof. J. Gr. Pinto Coelho.

E ja o Relatério da Lei Francesa de 1857 continha estas obser-
vacdes :

«A fraude que consiste na imitagdo procura sempre subtrair-se
a lei.

Nao se pratica a contrafacgo ou fabricagao da marca as claras;
imita-se esta. Estas fraudes sfio inGmeras e escondem-se de mil ma-
neiras. Mas os magistrados saberdo reconhecé-las e terdo meios de
as atingir eficazmente. Mas esta averiguacfo, que é relativamente
facil quando, como sucede com a lei francesa, se néo define a imita-
¢éo, é mais dificil quando o magistrado tem perante si uma definigéo
legal».

Estas palavras, no entanto, nunca fizeram eco no legislador por-
tugués.

Em 1896 a lei preferiu dizer expressamente o que entendia por
imitagdo e fé-lo naquela redacgao infeliz que nunca pdde ser torada
a letra.

Em 1940, apesar da opinido contraria da Camara Corporativa,
acabou também por triunfar a conservagao da defini¢do legal. E certo
que se melhorou bastante a férmula usada, que se lhe deu maior
amplitude e que certamente ela abrangerd a maior parte das frau-
des, mas sempre se lhe poderdo aplicar as criticas do relator da lei
francesa de 1857.
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depois, mas também aqueles que materialmente executam a marca,
quer seja o proprio interessado, quer seja um simples operario, im-
pressor, gravador, litégrafo, etc., quer scia ainda o proprietario do
estabelecimento que faz executar a falsificagdo pelos seus empre-
gados.

Assim, no verdadeiro sentido da palavra, os delitos da contrafac-
¢do e da imitagiio consumam-se pelo s6 facto da execugdo material
da marca. Ainda mesmo que ela ndo tenha sido usada, nem aposta
sobre nenhum produto, o delito existe. Para tal, até nem é necessario
que a execugdo da marca tenha sido feita com o fim da sua futura
aposigdo sobre produtos.

Foi baseado nesta orientacido e no exemplo da lei francesa de
1857 que o nosso Cddigo da Propriedade Industrial previu estas
diversas fases dos delitos da contrafaccdo, imitagéo, etc, e lhes con-
cedeu regulamentagdo em numeros distintos.

Todavia, também se pode afirmar que, entendidas em termos
amplos, as palavras contrafaccéo e imitacéio tém amplitude sufi-
ciente para incluirem todas essas fraudes. E a luz deste ponto de vista
os n.* 1° e 2.° nio necessitariam do acrescentamento que lhes dao
n? 39 por ja o incluirem.

Teria, portanto, esta ultima disposigao, um caracter meramente
supérfluo.

E, demais, pode-se até dizer que o que verdadeiramente se quer
visar, quando se fala em contrafac¢do e imitacao, € o seu uso, porque
nele é que reside o aspecto pernicioso dos delitos.

Sé por si, a simples acgdo material de executar marcas contra-
feitas e imitadas pouco alcance pode ter. Por si mesma é inofensiva.
S6 quando se destina a permitir um futuro uso, sé6 quando se destina
a lancar na concorréncia essas mesmas marcas, é que entdo reveste
um carécter nocivo. Mas. repare-se : o caracter nocivo, que entéo ela
tem, é pura consequéncia da actividade que se destina a alimentar.
O que verdadeiramente é perigoso é o uso. E tanto assim é que,
se a marca imitada ou contrafeita nunca for usada, a sua execugéo
néo tera perigo nenhum.

Dificil é, portanto, admitir que, quando nas disposicdes legais
se emprega simplesmente as palavras contrafac¢do e imitagéo, ndo
se lhes inclua a ideia do uso das marcas contrafeitas e imitadas, e
apenas se considere o conceito limitado da sua execugdo material.
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No entanto, o artigo 317.° na sua descriminagéo, preferiu o pri-
meiro critério.

4.° —. Uso fraudulento da marca otheia

O n.° 4 visa uma nova forma de concorréncia desleal em matéria
de marcas. «Incorrem na multa de ... n.° 4, os que usarem fradulen-
tamente nos seus produtos uma marca registada auténtica, mas per-
tencente a outremns.

Muitos autores chamam a esta fraude usurpagio da marca.

No fundo, nao é mais do que um caso de contrafacgéo, na sua
forma mais flagrante de reprodugéo total e completa da marca
alheia.

Efectivamente, em que se podera distinguir o uso da marca
totalmente contrafeita do uso da prépria marca alheia? Nao sera
sempre o uso da mesma marca ? Nao serdo em ambos os casos usa-
das marcas completamente idénticas ?

Niao ha, pois, possibilidade de distinguir estes dois delitos.

Apesar disto, toda a doutrina francesa se esforga por demonstrar
a distincdo que existe entre as duas fraudes.

Tedricamente, é concebivel que se possam distinguir. Mas sob o
ponto de vista pratico e dos seus efeitos, ndo se descobre que haja
nisso qualquer vantagem.

5.° — Uso de marca propria em produtos alheios

O n.° 5.° contém ja um delito com autonomia. Ndo deixa, con-
tudo, de ser o caso inverso do previsto no niimero anterior.

Diz a disposigéo legal: «Incorrem na muilta de ... n.% 5.2 os que
fraudulentamente usarem a sua marca registada em produtos alheios
de modo a iludir o consumidor sobre a origem dos mesmos produtos».

Ha pouco era o uso da marca alheia em produtos préprios ; agora,
¢ precisamente o contririo: o uso da marca prépria em produtos
alheios.

- Havera ainda aqui contrafacgéo ?
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Nao. Aqui ndo ha falsificagdo de qualquer marca; usa-se a pré-
pria marca que é legitima. Simplesmente, o produto é que é falsi-
ficado.

Nio obstante esta inversio de posicdes, os efeitos conseguidos
com a pratica dos dois delitos ndo deixam de ser idénticos. Visa-se
sempre o mesmo objectivo, embora por caminhos opostos : vender
a0 plblico um produto inferior ao abrigo de uma marca conceituada.

6.2 — Venda ou colocagéo a venda dos produtos assinalados
por marcas contrafeitas, imitadas ou usurpadas,
nos termos dos niimeros anteriores

Nio tem dificuldades esta fraude prevista no n.° 6.% que é, por
assim dizer, a fase final de todas as manobras criminosas ja descritas.

Por venda, entende-se tanto aquela que reiterada e habitual,
como o simples acto isolado ; tanto o contrato mercantil da compra
e venda, como qualquer acto de cessao, transferéncia, etc., e tanto
a que é lucrativa como a que ndo é,

Por exposigao a venda, costumam os autores designar o facto de
se ter em dep6sito, em armazéns ou em loja, mercadorias destinadas
a venda, e onde estdo a disposicdo dos compradores que eventual-
mente as venham comprar,

De resto, nem é necessaria, para a existéncia do delito, a publici-
dade, nem a exposi¢cdo nas montras ou a vista do publico, pois que
geralmente as mercadorias nestas condi¢des sao guardadas com cui-
dado e vendidas mais ou menos recatadamente.

Assim, qualquer acto revelador da inten¢ao de vender é sufi-
ciente, e o simples facto de a mercadoria se encontrar dentro do
estabelecimento comercial, em depésitos ou armazéns, é suficiente
para caracterizar o delito, porque, dada a profissio de comerciante,
este ndo pode ter outra intengdo sendo vendé-la.

7. — Uso fraudulento das marcas dos organismos corporativos
e de coordenacéo econémica

Finalmente, o artigo 217.° termina com o n.° 7.° (relacionado
com o § 1.° do artigo 76.° do mesmo Cédigo), que prevé o uso frau-
dulento de uma marca de caracter especial, «a marca registada dos
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organismos corporativos ou de coordenagdo econémica em condi¢des
diferentes das previstas nos respectivos estatutos ou diplomas orgé-
nicosw».

Também ndo tem dificuldade a interpretagiio desta disposicao.
Ela limita-se a referir os casos em que os delitos ja estudados tém
como objecto as marcas dos organismos corporativos e de coordena-
¢é oecondmica. Nada mais de especial contém a disposicao.

III

Depois de estudados os diversos delitos previstos no artigo 217.°,
que constituem as manifestacbes mais importantes de concorréncia
desleal em matéria de marcas, pois afectam estas na sua caracteris-
tica fundamental que é a obediéncia ao principio da especialidade,
segue-se o estudo dos artigos seguintes.

"No artigo 218.° punem-se também varias infracgOes, mas respei-
tanites & composicao da marca.

Quanto a composi¢gao da marca, o Cbdigo da Propriedade Indus-
trial consagrou o principio da maior liberdade, principio que é domi-
nante na generalidade das legislacGes. No entanto, embora domi-
narite, essa liberdade nunca é absoluta, e esta sujeita a restrigdes.

E assim, ou por via negativa ou por via positiva, como geralmente
sucede, as leis dos diversos paises costumam fazer uma determmagao
das excepcOes a essa regra fundamental.

Neo nosso Cédigo actual é o artigo 93.° que exerce essa funcgio,
e nele se vé quais sdo os elementos que ndo podem participar na
composigdo da marca.

O desrespeito das diversas restricdes impostas por esta disposi-
¢do, constitue o conjunto de delitos punidos no artigo 218.°

Diz o artigo 218.°: «Serdo punidos com multa de 200$00 a
5.000$00:

1.°—Os que infrigirem o disposto no artigo 93.°, usando ilegiti-
mamente nas suas marcas qualquer dos sinais indicados nos n.”* 1.°
-a 7.° do mesmo artigo;

2.°-——0Os que usarem marcas com expressdes. ou figuras contra-
‘rias & moral ou ofensivas da lei-ou da ordem ptblica (que ¢ a infrac-
:¢ao do disposto no n.° 9.° do artigo 93.°).
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4.°— Os que venderem ou puserem & venda produtoes ou artigos
com as marcas proibidas pelos nimeros anterioress.

O n.? 8.2 do artigo 93.° ndo é referido expressamente em nenhum
destes numeros do artigo 218.°, porque ji se encontra préviamente
protegido na lei reguladora da propriedade literaria e artistica.

Ora, da redacgio deste artigo 218.°, se vé que afinal o seu estudo
é, por reflexo, o estudo do artigo 93.% que contém as excepgdes ao
principio geral da liberdade de composi¢do das marcas.

Diz o artigo 93.°:

«Seré recusado o registo das marcas que contrariem o disposto
nos artigos 76.° a 79.° e seus paragrafos ou que, em todos ou alguns
dos seus elementos, contenham :

1.° — Bandeiras, armas, escudos e demais emblemas do Estado,
municipios ou outras entidades pfblicas, nacionais ou estrangeiros,
sem autorizacao competente :

2.° — Distintivos, selos e sinetus oficiais, de fiscalizag@o e garan-
tia, quanto a marcas destinadus a 1aercadorias idénticas ou seme-
lhantes aquelas em que os mesmos tém de ser aplicados, salvo auto-
rizagao;

3.2 —Brazées ou insignias heraldicas, medalhas, condecoracgoes,
apelidos, titulos e distin¢des honorificas a que o requerente nao tenha
direito, ou quando o tenha, se dai resultar o desrespeito e o despres-
tigio da semelhante sinal;

4°--0 emblema ou denominacdo da Cruz Vermelha, Legido
Portuguesa, Mocidade Portuguesa e demais organismos a que o Go-
verno tiver concedido o uso de emblemas privativos, salvo autoriza-
¢éo especial ;

5.° - Medalhss de fantasia ou desenhos susceptiveis de confu-
s@o com as condecoragdes oficiais ou com as medalhas e recompensas
concedidas em concursos e exposicoes oficiais ; »

6.°— A firma, denominagao social, nome ou insignia de estabe-
lecimento que néo pertengam ao requerente da marca, ou que O
mesmo nao esteja autorizado a usar;

7.2—Nomes individuais ou retratos sem obter permissio das
pessoas a quem respeitem e, sendo ja falecidas, dos seus herdeiros
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ou parentes até ao sexto grau; e, mesmo quando obtida, se produzir
o desrespeito ou desprestigio daquelas pessoas ;

8.°—Reprodugéo ilicita de obra que seja propriedade literaria
ou artistica de outrem;

9.°— Expressdes ou figuras contrarias & moral ou ofensivas da
lei ou da ordem publica;

10.°— Falsas indicacbes sobre a natureza, qualidades ou utili-
dade dos produtos a que a marca se destina ;

11.°—Falsas indicagbes de proveniéncia, quer do pais, regido
ou ‘localidade, quer da fibrica, propriedade, oficina ou estabeleci-
mento ;

12.°— Reprodugéo ou imitagdo total ou parcial de marca ante-
riormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produtos
semelhantes, que possa induzir em erro ou confusdo no mercadon.

Destes diversos preceitos de caricter proibitivo, que acabam de
ser indicados, uma Gnica coisa convém dizer: E que é raro depreen-
der-se deles a opinido de que, nos delitos que tém como objecto o
uso ilegitimo, na composicdo da marca, dos sinais neles indicados,
haja o intuito de concorréncia desleal.

Este aspecto-— com excepgdo dos n.f 12.° 10° e 11.° e até do
n.? 6.° que se relacionam com os tradicionais delitos de concorréncia
desleal — passa quase sempre desapercebido,

Isto compreende-se. Na maior parte destes niimeros, especial-
mente nos primeiros, o que a lei tem, sobretudo, em vista, nao é
tanto proteger os interesses dos demais produtores ou comerciantes,
que exercem a sua actividade dentro do mesmo ramo que o delin-
quente, como zelar por um principio de ordem publica que ndo per-
mite que certos sinais simbdlicos e respeitiveis e certos direitos,
como o direito ao nome, o direito & honra, etc.,, sejam desprestigiados
e desrespeitados pelos abusos a que poderia dar lugar o seu livre
emprego nas marcas industriais e de comércio.

E, efectivamente, isto que ressalta dos primeiros nGmeros do
artigo 93.°

Mas, o exame destas disposi¢des mostra que também nelas pre-
tendeu a lei salvaguardar o principio da verdade da marca, base de
toda a concorréncia honesta. Em homenagem a ele, sdo estabelecidas,
em parte, muitas destas diversas restri¢ées e proibicdes, como as con-
‘sagradas nos n.°® 2.9, 3.9 5.2 6.° 10.° 11.° etc, Pode a fantasia exer-
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cer-se liviemente na constituicio da marca, mas o que ndo pode é
ir até ao ponto de o criador da marca utilizar e invocar, ao consti-
tui-la, titulos, nomes, recompensas, a que ndo tenha direito ou que
néo lhe tenham sido conferidos.

Ora isto é o suficiente para nos esclarecer que, quando esses pre-
ceitos do artigo 93.%, sdo violados, o mébil que levou a pratica da
violacio é, ndo o intuito de atingir o prestigio pablico dos sinais
neles mencionados, mas de fugir ao principio da verdade, para con-
seguir uma marca de maior poder atractivo e mais influenciavel no
animo dos compradores, do que aquelas que ja correm no mercado.

E é para conseguir tal, para chamar e prender a atenc¢do do pG-
blico, que se desvirtua a verdade, e se inclue na marca, para the dar
maior crédito, distintivos, selos, medalhas e recompensas concedidas
em concursos e exposicoes, o nome e a firma alheias, etc.

Isto é a prova evidente de que, nos delitos que tém por objecto
a violacio dos diferentes nimeros do artigo 93.° e que sao punidos
no artigo 218.°, ha também o intuito de concorréncia desleal.

Finalmente, o artigo 219.° prevé o delito de nao se apor nos pro-
dutos a marca quando ela é obrigatéria. Estabelece o artigo: «Os
objectos que deverem ter marca obrigatdria e a ndo tiverem seréo
apreendidos, punindo-se os fabricantes, mercadores, ou importado-
res com a multa de 200$ a 10.000$, se outra pena mais grave nao
estiver prevista em diplomas especiais».

Em principio a marca tem caracter facultativo. Mas admite-se
que em certos casos, mesmo sem desvirtuar a natureza e as fungoes
do instituto, ela adquira caracter obrigatério.

O artigo 75.° do Cédigo da Propriedade Industrial diz: «OQ uso
das marcas é facultativo, salvo quanto aos produtos em que a marca
registada tiver sido declarada obrigatéria por disposicdo legals.

Determinadas razoes de interesse pablico podem, para efeitos de
garantia, recomendar em circunstancias peculiares, com relacdo a
certos produtos, a imposicao de uma marca.

«Este caracter de garantia, este fim especial que se visa na marca
obrigatdria... —diz o Prof. J. G. Pinto Coelho— manifesta-se e
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efectiva-se pela responsabilidade que se pretende atribuir, ou melhor,
cuja imputacdo se procura assegurar, quanto ao titular da marca.
E preciso soberse de quem é, donde provém o produto, para, no
caso de irregularidade, pedir contas ao responsavel por essa irregu-
laridade».

.

E eis terminado o estudo dos artigos que o Cddigo da Proprie-
dade Industrial dedica & regulamentacdo dos delitos que violam os
direitos relativos &s marcas.

Estarao neles previstas todas as formas de concorréncia desleal
em matéria de marcas ?

E muito provavel que néo, pois que ha nesta matéria qualquer
coisa de semelhante — como diz o Prof. Lobo de Avila Lima—a
fabula do tonel das Donaides. A prépria lei, na enumeracdo dos
casos de concorréncia desleal que aponta, nio procede com caracter
taxativo. Refere, muito possivelmente, os casos da mesma concorrén-
cia que lhe ocorreram como os mais salientes.

Esses, aqui foram estudados.

ANTONIO RESSANO GARCIA



