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3 ~ As denominagdes de origem estdo sujeitas ao principio da espe-
cialidade? 4 - O risco de confusdo e o risco de associag#o.
5 — A (n#o) alternativa: a concorréncia desleal. 6 — A tutela da repu-
tacdo das denominagdes de origem. 7 — A solugio proposta.

“Pois bem, reflecte ainda nisto: supbe que esse
homem tinha descido A caverna (..). Se tivesse
de comegar a enunciar os seus jufzos acerca das
sombras da caverna e medir-se com aqueles que
sempre estiveram acorrentados e isso precisa-
mente no momento em que a sua vista estivesse
perturbada, antes de os seus olhos se acostuma-
rem 2 escuriddo (facto que requer um tempo
considerdvel), ndo comegaria a rir e nio se diria
a prop6sito dele que, tendo subido 2 superficie,
regressou de 14 com a vista estragada e que isso
ndo valia, verdadeiramente, a pena de ter sequer
tentado aquela subida?” ‘

Plato, Repiiblica (Livro VII, 516 e - 517 a).
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1 — A sentenca proferida pelo 3.° Juizo do Tribunal de Comér-
cio de Lisboa no processo de registo de nome de estabele-
cimento n.° 34 470 (Boletim da Propriedade Industrial,
n.° 3/2000, pp. 1206-1207).

I — Institut Nationale des Appelations d’Origine, instituto
publico de direito francés com sede na Avenida des Champs Ely-
sées, 138, Paris, Franga, vem recorrer do despacho do director do
Servigo de Marcas do INPI que concedeu protec¢do ao nome de
estabelecimento n.° 34 470, “Perfumaria Bordeaux”, a favor de
Jorge S4, Lda., com estabelecimento na Rua do Dr. Ferndo Orne-
las, 76, rés-do-chio, Sé, Funchal, Madeira, com os seguintes fun-
damentos:

A recorrente registou a designagdo “Bordeaux” em 20 de
Dezembro de 1967, como denominagdo de origem, para assinalar
os vinhos produzidos na regido francesa da Gironde.

Em 16 de Janeiro de 1991 a sociedade comercial Jorge S4,
Lda., apresentou pedido de registo do nome de estabelecimento
“Perfumaria Bordeaux”, o qual foi publicado no Boletim da Pro-
priedade Industrial, n.° 2/99, de 31 de Maio de 1999.

A utilizagdo da denominagdo “Bordeaux” para identificar
uma perfumaria e os produtos nela comercializados € susceptivel
de enfraquecer o caricter distintivo da referida denominacdo de
origem e de provocar a sua degenerescéncia.

Deu-se cumprimento ao preceituado no artigo 40.° do Cédigo
da Propriedade Industrial e o Ex.™ Sr. Director do Servi¢o de Mar-
cas manteve a posi¢do assumida no despacho recorrido.

Notificada a parte contrdria, a mesma nada disse.

II — O tribunal é competente em razao da nacionalidade, da
matéria e da hierarquia.

O processo mostra-se isento de nulidades que o invali-
dem.

As partes tém personalidade e capacidade judiciarias e sao
legftimas.

Nao ha quaisquer outras nulidades ou excepg¢des que obstem
ao conhecimento do mérito da causa.
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III — Dos elementos constantes dos autos resultam assentes
os seguintes factos com relevancia para a decisdo de mérito:

A recorrente registou a designagio “Bordeaux” em 20 de
Dezembro de 1967, como denominagio de origem, na
Secretaria Internacional para a Protecgdo da Proprie-
dade Industrial, para assinalar vinhos produzidos na
regido francesa da Gironde;

Em 16 de Janeiro de 1991 a sociedade Jorge S4, Lda.,
apresentou pedido de registo do nome de estabeleci-
mento “Perfumaria Bordeaux”, o qual foi concedido em
4 de Fevereiro de 1999.

IV — Apreciando.

A questdo essencial que, aqui e agora, cumpre apreciar e deci-
dir € a de saber se a concessdo do registo do estabelecimento “Per-
fumaria Bordeaux™ violou algum direito da recorrente e, nessa
medida, se houve usurpagio ou imitagio de marca ou denomina-
¢do e possibilidade de concorréncia desleal.

Nos termos do artigo 228.° do Cédigo da Propriedade Indus-
trial, “todos os que tiverem legitimo interesse tém direito de adop-
tar um nome e uma insignia para designar ou tornar conhecidos os
seus estabelecimentos, nos termos das disposicOes seguintes”.

E o artigo 231.°, alfneas e) e h), excepcionando esta disposi-
¢do legal, acrescenta que “ndio podem fazer parte do nome ou
insignia de estabelecimento tudo quanto no n.° 1 do artigo 188.°¢
no artigo 189.° se refere as marcas” e que “as palavras ou frases em
lingua estrangeira que nio sejam simples designagdes geograficas,
excepto se o estabelecimento pertencer a siibditos da respectiva
nagdo”.

Tal significa que a lei trata esta questio e reporta-a para os
mesmos caminhos em que coloca as marcas.

Ora, a marca, nos termos do disposto no artigo 167.%,n.° 1, do
Cédigo da Propriedade Industrial, pode ser definida como o sinal
distintivo que sirva para identificar o produto ou o SEervigo proposto
ao consumidor. A sua fungio &, pois, a de identificar a provenién-
cia de um produto ou servigo. ’

Na composigio da marca vigora o principio da liberdade
(cf. 0 artigo 165.°, n.° 1, do Cédigo da Propriedade Industrial),
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liberdade essa sujeita a limites, quer intrinsecos quer extrinsecos,
constituindo um exemplo destes iiltimos a reprodugéo ou imitago,
no todo ou em parte, de marca anteriormente registada para
outrem, para o mesmo produto ou servigo, ou produto ou servigo
similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusdo o
consumidor [cf. o artigo 189.°, n.° 1, alinea m), do C6digo da Pro-
priedade Industrial].

No caso em aprego, cabe analisar se a utilizagao da expressdo
“Bordeaux” no nome de estabelecimento ‘“Perfumaria Bordeaux”
pode fazer concorréncia desleal 2 denominagao de origem vinicola
“Bordeaux” e, em caso afirmativo, se é impeditivo da sua con-
cessao.

Ora, vejamos:

Nos termos do artigo 25.° do Cédigo da Propriedade Indus-
trial, é fundamento de recusa do registo o reconhecimento de que
o requerente pretende fazer concorréncia desleal ou que esta € pos-
sivel independentemente da sua intengdo.

No caso dos autos estavam constituidos direitos prioritrios
sobre a denominagio “Bordeaux” muito antes do pedido de registo
do estabelecimento “Perfumaria Bordeaux” (cf. o artigo 11.°,n.° 1,
do Cédigo da Propriedade Industrial).

A tal prop6sito, convém reter que a Directiva Comunitéria
n.° 89/104, na linha das modernas tendéncias do direito das mar-
cas, consagrou uma concepgao ampla do risco de confusdo entre as
mesmas, abrangendo tanto o risco de confusdo directa (tomar um
determinado produto por outro) como o risco de confusio indirecta
(estabelecer uma associagio quanto ao controlo e responsabilidade
de dois produtos de origem empresarial aparentemente distinta).

Da anélise do nome do estabelecimento sub judice logo res-
salta a mera possibilidade de concorréncia desleal e, como refere
Oliveira Ascensdo, a aplicacdo do disposto no artigo 25.°, n.° 1,
alfnea d), do Cédigo da Propriedade Industrial ndo depende da
verificagdo dos elementos do tipo criminal, tratando-se antes de
uma contrariedade objectiva aos padroes de lealdade na concor-
réncia: “a prépria lei nos diz que € dispensado qualquer tipo de
inten¢@o maléfica; basta que a concorréncia desleal seja possivel
independentemente da inten¢io do agente. Nem a intengdo de pre-
judicar, nem a intencfio de violar as regras honestas sdo segura-
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mente de exigir” (cf. Concorréncia Desleal, AAFDL, 1994, pp. 18
a 25).

Ou seja, a coexisténcia de venda de perfumaria ao piblico
com a denominagdo “Bordeaux™ pode fazer crer naquele que se
trata da comercializagdo de perfumes pela instituigdo que comer-
cializa os vinhos “Bordeaux”, da regiso da Gironde.

Por outro lado, a coexisténcia das denominagdes em causa no
mercado pode criar a possibilidade de ocorrerem situagdes de con-
corréncia desleal, independentemente da intengdo do titular do
estabelecimento, permitindo, designadamente, a pritica de actos
susceptiveis de criar confusio com o estabelecimento, produtos,
servigos e crédito da recorrida, em violagdo do disposto no ar-
tigo 260.°, alinea a), do Cédigo da Propriedade Industrial, bem
como criar a susceptibilidade de induzir em erro o publico, desig-
nadamente sobre a proveniéncia geogréfica dos produtos comer-
cializados pelo referido estabelecimento.

E tal confusdo ou erro potenciais sdo suficientes para que
deva ser recusado o pedido de registo do nome de estabelecimento
n.° 34 470 “Perfumaria Bordeaux”, a luz da supra-referida ali-
nea d) do n.° 1 do artigo 25.° do Cédigo da Propriedade Industrial.

A utilizagdo da denominagdo de origem “Bordeaux” no nome
do estabelecimento recorrido é, pois, susceptivel de deteriorar o
cardcter distintivo dos vinhos da regiio da Gironde, e ndo sendo
aquela expressdo uma designagio geogréfica, mas sim uma deno-
minagdo de origem, a utilizagdo da mesma é proibida pelos arti-
g0s 231.°,n.° 1, alinea h), e 251.°, n.° 2, do Cédigo da Propriedade
Industrial, e, como tal, impeditiva da respectiva concessio.

Dada a protecgao devida a denominagio “Bordeaux” e as con-
sideragOes feitas, deveria o Sr. Director do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ter recusado o registo do estabelecimento
n.° 34 470, “Perfumaria Bordeaux”, em conformidade com o dis-
posto no artigo 231.°, n.° 1, alineas ¢) e k), do Cédigo da Proprie-
dade Industrial.

Tudo visto, dando-se provimento ao recurso, revoga-se o
despacho recorrido, que concedeu o registo do estabelecimento
n.° 34 470, “Perfumaria Bordeaux”, negando-se assim protecgio
juridica nacional ao referido estabelecimento.



354 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

Sem custas, por delas estar isento o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial [artigo 2.°, n.° 1, alinea a), do CClJ].

Registe, notifique e, transitada a decisdo, dé-se cumprimento
ao disposto no artigo 44.° do CPL

Lisboa, 20 de Janeiro de 2000. — (Assinatura ilegivel).

II — Anotacgéo.
1 — Introducdo.

Esta sentenga do 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa
¢, segundo cremos, pioneira. Na verdade, pela primeira vez um tri-
bunal portugués concede tutela a uma denominagdo de origem —
“Bordeaux” — destinada a identificar vinhos (provenientes da
regido francesa da Gironde) em relagdo ao nome de um estabeleci-
mento (que seria constituido por uma designacgdo idéntica aquela
denominagio de origem) destinado a comercializac@o de perfumes
(“Perfumaria Bordeaux™). A solug@o parece-nos correcta, mas o
mesmo ndo podemos afirmar da sua fundamentagio. E o que
vamos analisar. -

Comegcaremos por estabelecer as principais diferengas entre a
denominagdo de origem e a marca. De seguida estudaremos o
ambito de protec¢do de que goza a denominagdo de origem no
ordenamento juridico nacional e, em especial, examinaremos a
questdo de saber se na denominagéo de origem funciona o princi-
pio da especialidade. Intimamente relacionado com a amplitude da
tutela da denominagéo de origem estd o problema da relagdo do
risco de confusdo com o risco de associagdo e que tem sido objecto
de vérias decisdes do Tribunal de Justica das Comunidades Euro-
peias (TiCE) no dominio das marcas.

2 — Denominacéio de origem e marca.

Um dos pilares da decisio do 3.° Juizo do Tribunal de Comér-
cio de Lisboa assenta no raciocinio que desenvolve a prop6sito das
marcas. O Tribunal, na procura de qual seja a amplitude da tutela da
denominagdo de origem, acaba sempre por se referir 4 disciplina
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juridica das marcas. O Tribunal diz: “A questdo essencial (..)éa
de saber se a concessdo do registo do estabelecimento “Perfumaria
Bordeaux” violou algum direito da recorrente e (...) se houve usur-
pagao ou imitagio de marca ou denominagdo (...)"; e, mais adiante,
“(...) alei trata esta questio € reporta-a para os mesmos caminhos
em que coloca as marcas”. Por outro lado, a propésito da interpre-
tagdo do artigo 231.°, n.° 1, alinea k), do Cédigo da Propriedade
Industrial (CPI), o Tribunal diz que a expressdo “Bordeaux” ndo é
uma simples designagio geografica, “(...) mas sim uma denomina-
¢ao0 de origem”. Todavia, ndo justifica esta distingio.

Nestes termos, entendemos dever proceder, ainda que de
forma sucinta, a uma delimitagéo rigorosa da figura da denomina-
¢ao de origem ('), distinguindo-a da marca, bem como de figuras
como a indicagdo geogrifica e a indicagdo de proveniéncia.

Considerando o disposto no artigo 249.°, nimeros 1 e 2, do
CPI, bem como o consagrado no artigo 2.° do Regulamento (CEE)
n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo a pro-
tecgdo das indicagBes geogrificas e denominagdes de origem dos
produtos agricolas e dos géneros alimenticios, entendemos por
denominagdo de origem a denominagio geogréfica de um pais,
regido ou localidade, ou uma denominagio tradicional (geogréfica
ou ndo), que se usa no mercado para designar ou individualizar um
produto origindrio do local geografico que corresponde a0 nome
usado como denominag&o e que retine determinadas caracteristicas
e qualidades tipicas que se devem essencial ou exclusivamente ao
meio geogrifico, compreendendo os factores naturais e os factores
humanos. Trata-se de um sinal distintivo com uma fungfio com-
plexa: para além de desenvolver uma fungio distintiva, a denomi-
nagdo de origem desempenha uma fungo de garantia de qualidade
e certifica que o produto tem, obviamente, uma certa proveniéncia
geogréfica.

(') Sobre a denominagio de origem, a indicagdo geogréfica e a indicagio de pro-
veniéncia, veja-se, para mais desenvolvimentos, 0 nosso Denominagio de Origem e
Marca, STVDIA IVRIDICA 39, Coimbra Editora, 1999, pp. 31 e ss. Vide, iguaimente, Isa-
BELLE TRUCHON, La Convention de Paris Pour la Protection de la Propriété Industrielle —
Heurs et Malheurs d’une Convention 2 Vocation Universelle, Presses Universitaires du
Septentrion, 1998, Vol. I, pp. 223 € ss.
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A marca, por outro lado, € um sinal sensfvel aposto em (ou
acompanhando) produtos ou servigos para os distinguir, diferen-
ciar ou individualizar dos produtos ou servigcos idénticos ou simi-
lares dos concorrentes (). A marca tem uma fung¢ao distintiva, dis-
tingue os objectos a que é aplicada. Contudo, € frequente
afirmar-se que esta fungdo s6 se exerce pela indicacdo da prove-
niéncia. O consumidor percebe a marca como sendo um sinal que
identifica um objecto como pertencente a um conjunto, em que
todos estdo assinalados com a mesma marca. O produto ou servigo
marcado € um entre outros. O que existe de comum em todos eles
€ terem a mesma origem, procederem da mesma empresa, da
mesma fonte produtiva. O consumidor estd convencido que a
marca € aposta por um unico empresério, uma tinica empresa.
A marca tem, nestes termos, uma fun¢do de indicagdo da prove-
niéncia do objecto, no sentido de que este tem sempre a mesma ori-
gem, mesmo que o consumidor a ndo conhega. O que parece que a
marca ndo tem € uma fung@o de garantia da qualidade dos produ-
tos ou servigos com ela assinalados (salvo a marca de certificagio
ou de garantia). A garantia de qualidade poder4, quanto muito, ser
uma fungé@o derivada. Por fim, é hoje reconhecido & marca uma
fungdo publicitdria (), principalmente no campo das marcas desig-
nadas no nosso ordenamento juridico como de grande prestigio
(art. 191.° do CPI) (%).

(*) Vide o art. 2.° da Primeira Directiva do Conselho n.° 89/104/CEE, de 21/12/88,
que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em matéria de marcas, o art. 4.° do
Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria e, ainda, o art. 165.° do CPL

(®) Veja-se, entre outros, GERT-JAN VAN DE KAMP, “Protection of Trade Marks:
The New Regime — Beyond Origin?”, in European Intellectual Property Review (EIPR),
1998, n.° 10, pp. 364 e ss., e, em especial, 366 e ss.; HELEN NORMAN, “Perfume, Whisky
and Leaping Cats of Prey: A U. K. Perspective on Three Recent Trade Mark Cases before
the European Court of Justice”, in EIPR, 1998, n.° 8, pp. 306 e ss.; ANDREW CLARK,
“Trade Marks and the Relabelling of Goods in the Single Market: Anti-Counterfeiting
Implications of Loendersloot v. Ballantine”, in EIPR, 1998, n.° 9, pp. 328 ¢ ss.; CH. GIE-
LEN, “Likelihood of association”, in AA.VV., European Community Trade Mark — Com-
mentary to the European Community Regulations, Kluwer Law International, 1997,
Netherlands, p. 336.

() Vide PEDRO SOUSA E SILVA, “O principio da especialidade das marcas. A regra
¢ a excepglio: as marcas de grande prestigio”, in Revista da Ordem dos Advogados,
ano 58, [ — Lisboa, Janeiro de 1998, pp. 390 e ss.
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Fazendo o confronto entre estes dois sinais distintivos do
comércio, encontramos algumas diferengas. A) Quanto 2 titulari-
dade destes sinais, o direito & marca é propriedade exclusiva do seu
titular; o direito 4 denominagdo de origem é um direito colectivo
(propriedade colectiva) exercido por todos os produtores de uma
localidade, regido ou territério (cf. art. 249.°, n.° 4, do CPI).
B) O proprietdrio da marca goza de grande liberdade: pode usar a
marca como desejar, para o produto que escolher, fabricado em
qualquer lugar. Esta liberdade ndo a tem o titular de uma deno-
minag¢3o de origem. Esta s6 pode ser utilizada nos produtos
provenientes da regido determinada e que obedegam 3s regras esta-
belecidas; deve tratar-se de um produto tipico, com certas caracte-
risticas qualitativas derivadas de uma intima ligagdo com o territ6-
rio. C) Em relagdo a composigdo, a denominagio de origem &
(salvo as denominagdes tradicionais) formada pelo nome geogra-
fico da regido, localidade ou territério. A marca nio pode ser
exclusivamente constituida por indicagdes que possam servir no
comércio para designar a proveniéncia geogréfica dos produtos ou
servigos [art. 166.°, n.° 1, alinea b), do CPI]. D) No campo da alie-
naco, se a denominagdo de origem néo pode ser cedida (tempor4-
ria ou definitivamente), a marca pode. E) Na denominagio de ori-
gem, se o produto corresponde as condi¢des exigidas, o produtor
pode apor a denominagdo de origem nesse produto. Na marca de
certificagdo o0 mesmo se deve passar; na marca de associagio ja o
titular pode limitar o uso da marca apenas a quem admitir, a seu
livre arbitrio, como membro da associa¢do. F) O ndo uso de uma
marca pode determinar a caducidade do seu registo [art. 216.°,
n.° 1, alinea a), do CPI]. Na denominagio de origem tal ndo se
verifica; ndo existe qualquer prazo de caducidade (cfr. o art. 255.°,
n.° 1, do CPI). G) A marca tem uma funcdo distintiva e uma fun-
¢do indicadora de uma mesma origem empresarial. A denominagéo
de origem, para além da fungdo distintiva, garante que o produto
tem uma certa origem geogréfica e certas caracteristicas qualitati-
vas tipicas. (°) H) A marca é um instrumento ao servi¢o dos inte-

() Sobre esta questio e, em especial, o confronto da denominaéio de origem com
amarca colectiva, veja-se 0 nosso Denominagio de Origem e Marca, ob. cit., pp. 333 e ss.
e 336 e ss. Sobre as fungoes da denominacio de origem e, em particular, a sua funcio de
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resses do seu titular, A denominagio de origem ¢ um instrumento
ao servigo dos produtores e comerciantes de uma regido determi-
nada (o interesse rediticio), mas é também um meio mediato ou
acessorio de tutela dos consumidores (o interesse sucessivo
moderno). A denominagdo de origem resulta da confluéncia de
interesses comuns no seio de uma regido — produtores e comer-
ciantes de certo produto associam-se em volta de um sinal identi-
ficador do seu produto. Com isto pretendem alcangar economias de
escala na promogdo desse produto, desejam conquistar 0 consumi-
dor e 0 mercado com mais facilidade e lutar contra as falsificagoes
e imitagoes daquilo que é genuino (°). I) A marca é aplicada a pro-
dutos de uma empresa ou de vérias empresas que de alguma forma
estejam juridicamente ligadas entre si. A denominagio de origem
distingue, em regra, produtos de diversas empresas, sem que entre
elas exista qualquer vinculo, mas que produzem com a mesma qua-
lidade. Na verdade, a identidade de caracteristicas e qualidade per-
mite ao consumidor escolher o produto independentemente da ori-
gem empresarial (as a empresa estd sempre presente, desde logo
pela aposic¢@o da sua marca, mais ou menos famosa).

No que diz respeito a indicagdo geografica, resulta do CPI
(art. 249.°, n.° 3) e do Regulamento (CEE) n.° 2081/92 (art. 2.°)

garantia de qualidade, veja-se: Luca PETRELLL, “Prodotti DOP e IGP e certificazione”, in
Rivista di Diritto Agrario, 1999, n.° 1, pp. 72 e ss.; ANDREA NERVI, “Le denominazioni di
origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica”, in Rivista del diritto
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1996, Parte prima, pp. 961 e ss.;
MaRrIo LIBERTINL, “Indicazioni geografiche e segni distintivi”, in Rivista del diritto com-
merciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1996, Parte prima, pp. 1033 e ss.;
PATRICK DEBOYSER, “L.e marché unique des produits alimentaires”, in Revue du Marché
Unique Européen, 1991, n.° 1, pp. 63 e ss.; RAFAEL PELLICER, “Les premiers pas d’une
politique communautaire de défense de la qualité des denrées alimentaires”, in Revue du
Marché Unique Européen, 1992, n.° 4, pp. 127 e ss.; GREGOIRE SALIGNON, “La jurispru-
dence et la réglementation communautaires relatives 2 la protection des appellations d’ori-
gine, des dénominations géographiques et des indications de provenance”, in Revue du
Marché Unique Européen, 1994, n.° 4, pp. 107 e ss.; JEFF FETTES, “Appellations d’origine
et indications géographiques: le reglement 2081/92 et sa mise en oeuvre”, in Revue du
Marché Unique Européen, 1997, n.° 4, pp. 141 e ss.; ONNO BROUWER, “Community pro-
tection of geographical indications and specific character as a means of enhancing foods-
tuff quality”, in Common Market Law Review, 1991, vol. 28, n.° 3, pp. 615 € ss.

(%) Sobre isto veja-se 0 nosso “Os interesses causantes do regime juridico da deno-
minag¥o de origem” in Revista Douro — Estudos e Documentos, vol. IV (7), 1999, (1.%),
p. 61-81.
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que, enquanto que na denominacéo de origem as qualidades e as
caracteristicas dos produtos se devem essencial ou exclusivamente
ao meio geografico compreendendo os factores naturais e huma-
nos, na indicago geogréfica a reputacdo, uma qualidade determi-
nada ou outra caracteristica podem ser atribuidas a essa origem
geogréfica, independentemente dos factores naturais e humanos.
Na indicagdo geogréfica o elo que une o produto 2 regido determi-
nada € mais débil (quase aparente) que na denominagio de origem.
Ou seja, na indicagdo geografica a reputagio do produto (ou uma
sua qualidade ou outra caracteristica) pode (basta que possa) ser
atribuida a regido sem influéncia directa dos factores naturais e
humanos. A indicacio geogréfica aparenta uma fisionomia similar
a denominac@o de origem (direito privativo com uma fisionomia
colectiva). Todavia, a sua estrutura € débil quando comparada com
a denominag@o de origem, embora mais eldstica.

Diferente da indicagéo geogréfica € a indicagio de provenién-
cia. Esta traduz-se numa simples mengéo do local em que um pro-
duto foi produzido, fabricado, extraido, etc. Trata-se de uma sim-
ples informac@o que permite ao consumidor saber, por exemplo, se
o produto é de origem portuguesa ou estrangeira. A indicagdo de
proveniéncia deve ser conforme a realidade (principio da verdade).
Todavia, ela ndo constitui uma garantia de qualidade do produto.
Qualquer denominag@o geografica (nome de um pais, regido, lago,
montanha, rio, etc.) pode constituir uma indica¢do de provenién-
cia, dado que é apenas uma simples informagao e nao um titulo de
qualidade.

Face ao exposto, quando o 3.° Juizo do Tribunal de Comércio
de Lisboa refere que a expressdo “Bordeaux” ndo € uma simples
designagdo geogrifica, mas uma denominagéo de origem, esté cor-
recto. O art. 231.°, n.° 1, alinea k), do CPI, ao dispor que “Nao
podem fazer parte do nome ou insignia de estabelecimento: (...) as
palavras ou frases em lingua estrangeira que nio sejam simples
designagdes geograficas, excepto se o estabelecimento pertencer a
stbditos da respectiva nagéo; (...)"”, engloba no circulo da permis-
sdo as “simples designacOes geograficas”, ou seja as indicagdes de
proveniéncia, e no circulo da proibi¢io as denominages de origem
e as indicagdes geograficas, nos termos que enunciamos. Todavia,
nesse circulo de permissdo ndo se poderdo incluir indicagdes de
proveniéncia falsas.
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3 — As denominagies de origem estiio sujeitas ao princi-
pio da especialidade?

O 3.° Jufzo do Tribunal de Comércio de Lisboa na procura de
uma solugdo para o conflito entre a utilizagdo da designacdo “Bor-
deaux” para identificar uma perfumaria e os produtos nela comer-
cializados e a denominagio de origem com o0 mesmo nome, evitou
delimitar o dmbito de tutela das denominagdes de origem recor-
rendo, em alternativa, as normas relativas a concorréncia desleal.
O Tribunal apenas refere o art. 251.°, n.° 2, do CPI ('). Esta dispo-
si¢do determina: “As palavras constitutivas de uma denominagio
de origem ou indicagdo geogréfica legalmente definida, protegida
e fiscalizada, ndo podem figurar, de forma alguma, em designa-
¢Oes, etiquetas, rétulos, publicidade ou quaisquer documentos rela-
tivos a produtos ndo provenientes das respectivas regides delimi-
tadas”.

O ordenamento juridico portugués concede uma protecgio
bastante ampla as denominagdes de origem. A latitude desta tutela
(que tem longa tradigdo) resulta da necessidade de proteger os inte-
resses econémicos dominantes (existem em Portugal diversas
denominagGes de origem, algumas delas com prestigio internacio-
nal). No art. 251.°, ndmeros 2 e 3, reserva-se a denominagdo de
origem para os produtos que a ela tém direito e proibe-se a sua uti-
lizagio em outros produtos. Na verdade, o citado n.° 2 reserva a
denominagdo de origem (melhor, as suas palavras constitutivas)
para os produtos (tipicos, que tém direito 2 denominagio) prove-
nientes da regido delimitada, proibindo-a (por qualquer que seja a
forma apresentada) para outros produtos. Qual ao Ambito merceo-
16gico desta interdi¢ao (qualquer produto nio tipico ou respeita-se
o principio da especialidade)?

(" E certo que o tribunal refere o artigo 231.%, n.° 1, alinea e), do CPI que remete
para os artigos 188.%, n.° , e 189.°, do CPI, relativos 2 marca. Por sua vez, o artigo 189.°,
n.° 1, alfnea k), estabelece que “Serd recusado o registo das marcas que (...) contenham:
(...) Sinais que constituam infracgio de direitos de autor ou de propriedade industrial”.
Esta norma implica a determinagfio da amplitude da disciplina de cada direito de proprie-
dade industrial, do seu contevido, designadamente, se o principio da especialidade € ou nio
afastado nas denominagdes de origem.
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No campo das marcas funciona o principio da especialidade,
isto €, a marca estd protegida em relagio a sinais idénticos ou con-
fundiveis para produtos idénticos ou afins aqueles para os quais ela
foi registada [arts. 189.°, n.° 1, alinea m), e 207.° do CPI]. Assim,
em regra, néo existe nenhum inconveniente a que a mesma marca
seja adoptada também por um terceiro, para produtos inteiramente
diferentes daqueles para os quais ela foi registada por outro. Toda-
via, 0 nosso CPI, no art. 191.°, admite a excepgao ao principio da
especialidade nas marcas de grande prestigio quando a “marca pos-
terior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carécter
distintivo ou do prestigio da marca ou possa prejudicd-los”.(%)

() A excepgdo ao principio da especialidade nas marcas de prestigio foi jé abor-
dada pelo TICE no acérddo de 14 de Setembro de 1999, GENERAL MOTORS, C-375/97,
Colectanea de Jurisprudéncia (CJ), pp- I-5421 e ss. O Tribunal debrugou-se, fundamental-
mente, sobre duas questdes: a nogio de marca de prestigio e se este prestigio deve abran-
ger a totalidade do territ6rio de um Estado-membro. Quanto 2 primeira questio, o TiCE
comega por reconhecer que as diversas tradugdes da expressdo “goze de prestigio” (em
portugués), constante do art. 5.°, n.° 2, da directiva, nos diversos Estados-membros nio
sdo idénticas, mas esta divergéncia nio permite que seja contestada a exigéneia de um
limiar mfnimo de conhecimento. Uma marca ter4 prestigio e poderd, assim, beneficiar de
uma proteccdo alargada a produtos ou servigos ndo semelhantes nos termos do art. 5.°,
n.° 2, da directiva, quando for conhecida de uma parte significativa do piiblico interessado
pelos produtos ou servigos por ela abrangidos. Na verdade, diz o Tribunal, “s6 no caso de
ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o piiblico colocado em presenca
da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou servigos nio seme-
lhantes, proceder a uma aproximagao entre ambas as marcas €, em consequéncia, a marca
anterior ser afectada”. Por outro lado, basta — para se considerar atingido o grau de conhe-
cimento exigido — que a marca anterior seja conhecida de uma parte significativa do
publico interessado pelos produtos ou servigos abrangidos por essa marca. Ou seja, a
marca deve gozar de prestigio perante o piblico interessado na marca — por vezes o
grande piblico, outras vezes um piblico mais especializado (tudo depende do produto ou
servigo comercializado). Por fim, o TICE estabelece que se deve tomar em considerago,
na determinaggo do prestigio, todos os elementos pertinentes, nomeadamente, a parte do
mercado detida pela marca, a intensidade, a 4rea geogréfica e a duragiio da sua utilizag3o,
bem como a importancia dos investimentos efectuados pelo titular da marca para a pro-
mover. Quanto A segunda questio, o TICE diz que ndo se pode exigir que o prestigio exista
na totalidade do territério do Estado-membro, basta que ocorra numa parte substancial
deste. Em conclusdo, uma vez preenchida a condicdo baseada no prestigio, tanto no que se
refere ao piblico interessado como ao territério em causa, deve verificar-se se existe uma
violagdo injustificada da marca anterior. “A este respeito, observe-se que quanto mais sig-
nificativas forem a natureza distintiva e o prestigio desta, mais facilmente serf de admitir
a existéncia de violagio.” )
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Também nas denominagdes de origem valerd um principio da
especialidade? Vimos que nas denominagdes de origem, nos ter-
mos do art. 251.°, nimeros 2 e 3, as palavras constitutivas da deno-
minagdo se encontram reservadas para os produtos tipicos da
regido determinada. Considerando esta disposi¢do serd defensavel
que nas denominages de origem ndo funcione tal principio de
especialidade? Seré proibida a aposi¢do da denominagdo de ori-
gem (seja de prestigio ou ndo) em quaisquer outros produtos,
gozando, assim, de uma protecgio absoluta? Se tal principio for
aplicado as denominagdes de origem ndo se deverdo excepcionar
as de prestigio (ou de grande prestigio)? Vejamos alguma jurispru-
déncia estrangeira.

Em primeiro lugar, referimos o acérddo de 30/3/90 do Tribu-
nal de Justica de Genebra (Champagne Pol Roger & Cia. SA,
Comité Interprofessionel du Vin de Champagne et Parfums Chris-
tian Dior v. EC.W. Geneve SA.). °) EC.W. vendia gel de banho
em frascos semelhantes as garrafas de Champanhe. Nas etiquetas
encontrava-se escrito “Champagne” ou “Schaumpagner” com a
indicagdo da verdadeira origem. O tribunal entendeu que o consu-
midor médio ndo poderia confundir uma garrafa de Champanhe
com os frascos que vende a FCW; sdo produtos diferentes. Consi-
derou ainda que os actos da FCW nido implicavam descrédito para
o Champanhe, nem estdvamos perante uma atitude parasitdria,
dada a natureza ostensivamente diferente dos produtos. O tribunal
vai-se fundamentar no Acordo franco-suico, de 14/5/74, para a
protec¢do das denominagdes de origem. Face a este Acordo
(art. 2.°) o tribunal vai determinar que os nomes das antigas pro-
vincias francesas — ex. Champagne — gozam de uma protecgao
absoluta (qualquer que seja a natureza das mercadorias ou produ-
tos nos quais estes nomes sdo apostos); a confusido do consumidor
ndo é chamada a colagdo. A protec¢do desta denominagdo ndo é
limitada apenas a vinhos. O acérddo sublinha que, segundo o
acordo bilateral, o direito do pafs de origem (da denominagéo geo-
grifica) prevalece, e que a protecgdo engloba as tradugdes das

(°) Sobre este acérdio: Revue suisse de la Propriété Intellectuelle, 1990, pp. 371-
-379, e F. DESSEMONTET, “Utilisation illicite de la dénomination ‘Champagne’”, Bulletin
de I'OIV, 1991, n.° 721-722, pp. 241 e ss.
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denominagdes de origem (art. 4.°). Com base neste raciocfnio o tri-
bunal decidiu que a utilizagio da palavra “Champagne” e da sua
tradugdo alema “Schaumpagner” contrariavam o art. 2.° do tratado
franco-sui¢o. A indicagio do verdadeiro local de origem néo afas-
tava a proibigdo.

Decisdo diferente tomou a Cassagio italiana em 21/10/1988.
Neste caso, as empresas SA Veuve Ponsardin di Reims, SA Cham-
pagne Moet & Chandon de Epernay, SAGH Mumm & Cie SVCS
— trés famosas casas produtoras de Champagne, que vendem em
todo 0 mundo, sob marcas também muito famosas, como Veuve
Cliquot a primeira, Don Perignon a segunda, Cordon Rouge a ter-
ceira — tiveram conhecimento que a firma Franco Zarri Profume-
rie tinha adoptado, para vender um gel de banho (“bagni schiuma”)
da sua produgdo, uma garrafa idéntica (bem como a marca, o
nome, a denominagio de origem, etc.) aquela que aquelas usam
para vender Champagne. O tribunal entendeu que ndo havia con-
trafacgdo nem concorréncia desleal, logo, deveria ser respeitado o
principio da especialidade. Estava aqui em causa o tratado italiano-
-francés, de 28/5/1948, renegociado em 28/4/ 1964, e em tudo ané4-
logo ao referido Acordo franco-suico. A apelagdo de Bolonha con-
siderou que aquele tratado dizia respeito somente 2 protecgio de
produtos no confronto com produtos do mesmo género fabricados
no pais contraente (os vinhos espumantes italianos nio podem cha-
mar-se Champagne). A Cassagio também entendeu que tais
disposig¢des se aplicavam somente quando se tratasse de outros
vinhos apresentados como Champagne. A protecgdo absoluta, que
referimos no pardgrafo anterior em relagdo a um Acordo bilateral
semelhante, foi afastada pelos tribunais italianos, num caso
idéntico.

Interessante é a decisdo de 15/12/93 da Cour d’Appel de
Paris, resultante do recurso da deciséio de 28/10/93 do T.G.L de
Paris ('%). A sociedade Yves Saint-Laurent Parfums distribuiu um
perfume sob a denominagdo Champagne. As empresas de Cham-
pagne demandaram Yves Saint Laurent, pedindo a anulagdo do

(') Veja-se esta decisio, por exemplo, na Revue Internationale de la Propriété
Industrielle et Artistique, nimeros 175-176, 1.° e 3.° trimestres de 1994, pp. 14 e ss.
e2less. '
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registo da marca Champagne com o fundamento de que a comer-
cializagdo de um perfume com essa designagdo deturpa e enfra-
quece a notoriedade da denominag@o de origem. O tribunal baseia-
-se no art. L 115-5/4 do c6digo de consumo, que dispde que: “o
nome geografico que constitui a denominagdo de origem ou qual-
quer outra mengdo que a invoca nio pode ser empregue para qual-
quer produto similar (...) nem para qualquer outro produto ou ser-
vico quando essa utilizagdo é susceptivel de deturpar ou
enfraquecer a notoriedade da denominagdo de origem”. A primeira
parte deste texto estabelece uma proibigao absoluta para os produ-
tos idénticos ou similares e a segunda, para os outros produtos,
limita a proibi¢@o aos casos em que a utilizagdo da denominagdo é
susceptfvel (basta a possibilidade) de deteriorar ou enfraquecer a
notoriedade. O tribunal mencionou o artigo L 713-5 do Cédigo da
Propriedade Industrial que protege o titular de uma marca “que
goze de renome” contra o emprego desta para produtos ou servigos
ndo similares, quando possa implicar um prejuizo ou constituir
uma exploragdo injustificada do sinal, e referiu o Regulamento
(CEE) n.° 2081/92, de 14/7, que prevé [art. 13.°, n.° 1, alinea a)]
que as denominagdes de origem e as indicagdes geograficas, desde
que registadas, sdo protegidas, mesmo que néo se trate de produtos
“comparéveis” na medida em que a utilizagdo comercial directa ou
indirecta “explore a reputacdo” da denominagéo protegida. O tri-
bunal admitiu que a denominacéo de origem Champagne beneficia
de uma excepcional notoriedade; que os apelantes ao adoptarem o
nome Champagne, “quiseram criar um efeito atractivo ligado ao
prestigio da denominagcio litigiosa”; assim, através de um compor-
tamento parasitério, deturparam a notoriedade de que s6 os produ-
tores e os negociantes de Champagne podem desfrutar. Nestes ter-
mos, a Cour d’Appel de Paris entendeu que o registo da marca foi
efectuado com o tnico fim de apropriagdo do renome e do presti-
gio da denominagfo de origem, que tal é propicio a deturpar a sua
notoriedade e, assim, declarou a nulidade da marca Champagne
para perfumes. '
Considerando o disposto no art. 251.°, nimeros 2 e 3, do CPI,
e a atitude proteccionista do nosso legislador no dominio das deno-
minagdes de origem (vide, em especial, o regime da degeneres-
céncia — artigo 256.° do CPI), poderfamos pensar que ele consa-
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grou a tese da protecgdo absoluta (!!). Esta orientagdo seria justifi-
cavel de um ponto de vista econémico-social: os produtos com

(') Neste sentido se orienta a sentenga de 3 de Dezembro de 1999, proferida pela
11.* Vara Civel do Tribunal da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca nacio-
nal n.° 239 823 (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 4, 2000, pp. 1761-1762). Neste
caso concreto a empresa Miller Brewing Company requereu o registo da marca “Miller-
High Life — The Champagne of Beers” destinada a cervejas. O Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial entendeu que “pelo facto de se dizer “The Champagne of Beers™ nio se
infere que aquela cerveja seja origindria da regido de Champagne”. Em nome da denomi-
nagdo de origem Champagne veio o Institut National des Appelations d’Origine des Vins
et Eaux de Vie, instituto piiblico de direito francés, interpor recurso daquela decisdo. O tri-
bunal concede protecgio 3 denominagio de origem Champagne invocando, designada-
mente, o seguinte: A) A denominagdo de origem é um sinal tipico de certos produtos ou
mercadorias provenientes de uma localidade ou regido, assegurando a sua genuinidade,
isto €, indicando que eles sdo origindrios do local onde foram colthidos, captados, extraf-
dos ou concluido o seu fabrico ou elaboragsio. B) Invoca, de seguida, o art. 171.° do CP1
de 1940, que corresponde ao art. 251.°, nimeros 2 e 3, do CPI actual; “as palavras consti-
tutivas de uma denominagio de origem legalmente definida, protegida e fiscalizada, ndo
podem figurar, de forma alguma, em designagdes, etiquetas, rétulos, publicidade ou quais-
quer documentos relativos a produtos nio provenientes das respectivas regides delimita-
das”, referindo ainda o § tinico que “esta proibigdo subsiste ainda quando a verdadeira ori-
gem dos produtos seja mencionada ou as palavras pertencentes aquelas denominagdes
venham acompanhadas de correctivos, tais como “género”, “tipo”, “qualidade”, “rival de”,
“superior a”, ou de indicagdo regional especificada (...)”; e acrescenta o tribunal: “quer
dizer, palavras integradoras de denominagio de origem ndo podem ser desinseridas dos
seus contextos quer geogréfico quer grafico” (referindo-se, a este propésito, ao art. 93.°/11
do CP1 de 1940 que proibe o registo de marcas que contenham falsas indicages de pro-
veniéncia). C) Todavia, o tribunal recorreu ainda 2s normas relativas 2 concorréncia des-
leal, fundamentando-se no art. 212.°/7.° do CPI de 1940 (“Constitui concorréncia des-
leal.... o uso de uma denominagdo... de origem, registadas, fora das condi¢des tradicionais,
usuais ou regulamentares™). D) Por fim, o tribunal entende que o uso da expressdo Cham-
pagne na marca em causa é ndo s6 proibido pelo citado art. 171.°, mas também pelos arts.
1.%, 2.° & 3.° do Acordo de Lisboa, de 31 de Outubro de 1958, relativo 2 protecgio das
denominagdes de origem e seu registo internacional (sobre isto, veja-se o nosso Denomi-
nagio de origem e marca, ob. cit., pp. 175 e ss., em especial as pp. 184-187). E) E, con-
clui o tribunal: “The Champagne of Beers” & um “apelativo toponfmico que € susceptivel
de transportar uma mensagem subliminar no universo do consumidor e no meio empresa-
rial — a de que a cerveja ‘Miller-High Life’ constitui o champagne da cerveja. Tais ‘cor-
rectivos’ sdo desviados e proibidos pelo Acordo de Lisboa e pelo artigo 171.° do Cédigo
da Propriedade Industrial.” Nestes termos, o tribunal decidiu revogar parcialmente o des-
pacho, negando protecgdo ao registo da marca na parte relativa ao “Champagne of Beers”,
mantendo-se a protecgio de “Miller-High Life”. Sem prejufzo do que diremos adiante
sobre a concorréncia desleal e sobre o art. 93.°/11 [que corresponde agora ao art. 189.°,
0.° 1, alinea 1), do CPI actual], parece-nos que o tribunal considerando a mensagem signi-
ficativa que pode transportar a designagdo “Champagne” (denominagio de origem de um
vinho espumante), isto &, o seu valor comunicativo, entendeu que a sua utilizagio para dis-
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denominagio de origem (em particular vinhos) tém um peso
importante na economia nacional. Contudo, na falta de disposigio
em contririo entendemos que se deve continuar a seguir a regra: o
principio da especialidade. Assim, em regra, a denominagéo de ori-
gem encontra-se protegida contra a sua utilizagio em produtos
idénticos ou afins. A sua utilizagdo em produtos de natureza com-
pletamente diferente, no caso de denominagdes de origem de pres-
tigio, poderd provocar prejuizos (destrui¢@o ou dilui¢ao) para a sua
eficécia distintiva. Todavia, o CPI, no capitulo das denominagGes
de origem, ndo estabelece um regime excepcional para as denomi-
nagdes de prestigio.

Por sua vez, o Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do Conselho,
de 14 de Julho de 1992, relativo a protecgdo das indicagdes geo-
gréficas e das denominagdes de origem dos produtos agricolas e
dos géneros alimenticios (ndo se aplica aos produtos do sector viti-
vinicola nem as bebidas espirituosas — cf. o art. 1.°), estabelece no
seu artigo 13.°, n.° 1, alinea a), que “As denominagdes registadas
encontram-se protegidas contra: a) Qualquer utilizagdo comercial
directa ou indirecta de uma denominagio registada para produtos
ndo abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos
sejam compardveis a produtos registados sob essa denominag@o,
ou na medida em que a utilizagdo dessa denominag¢io explore a
reputagdo da mesma; (...)". Nestes termos, profbe-se qualquer uti-

tinguir cervejas implicaria um aproveitamento desse valor significativo. Na verdade, o tri-
bunal refere expressamente que se a marca “Miller-High Life — The Champagne of
Beers” fosse assim admitida para distinguir cervejas, o consumidor (¢ mesmo o meio
empresarial) poderia entender que essa cerveja constituiria o “champagne da cerveja”, ou
seja um primus inter pares. Quando o tribunal se refere ao “champagne da cerveja” este
raciocfnio € aplicdvel a outros produtos (o champagne das dguas minerais, o champagne
dos perfumes, etc.). O tribunal, para fundamentar a sua decisdo recorre-se, fundamental-
mente, do art. 171.° do CPI anterior e do Acordo de Lisboa (artigos 1.°, 2.° e 3.°). Isto &,
o tribunal parece interpretar o citado art. 171.° no sentido de que nas denominacdes de ori-
gem as palavras constitutivas da denominagio se encontram reservadas para os produtos
tipicos da regidio determinada, proibindo-se a sua utilizagfio em quaisquer outros produtos
— Ol seja, nas denominag3es de origem ndo funcionaria o princfpio da especialidade. De
facto, repare-se que o tribunal nfio refere este principio nem tio pouco se preocupa em
determinar se existe semelhanca entre os produtos em causa (vinho espumante e cervejas).
Parece que consagra a tese da protecgfio absoluta e, embora o caso concreto diga respeito
auma denominacfo de origem de prestigio, o tribunal ndio sublinhou este aspecto em espe-
cial (alids, n¥o teria base legal para estabelecer uma diferenciagiio de tutela).
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lizagao comercial (parece querer abranger as embalagens, publici-
dade, documentos comerciais, etc.) directa ou indirecta de uma
denominagéo registada para produtos nio abrangidos pelo registo,
quando esses produtos sejam compariveis a produtos registados
sob essa denominagdo ou, entfio, quando a utilizagdo dessa deno-
minago pretenda explorar a reputacdo desta mesma denominagéo.
Ou seja, respeita-se, em regra, o principio da especialidade. Toda-
via, este principio terd, provavelmente, que ser repensado na sua
aplicagéo as denominagdes de origem; o 4mbito merceolégico da
tutela das denominagGes de origem poder4 ser diferente das mar-
cas. De facto, o citado regulamento refere-se a produtos “compa-
rdveis” e nio afins, o que implica um estreitamento do principio da
especialidade. Ndo nos podemos esquecer que as denominagdes de
origem identificam, em principio, produtos inimit4veis, unicos,
tipicos de uma regido determinada. Esta singularidade podera
explicar uma concepgio restrita do principio da especialidade.
Mas, para além da tutela em relagdo aos produtos compar4veis, o
citado regulamento prevé a defesa da denominagéo de origem
quando haja exploragdo da sua reputagio. Neste dltimo caso pre-
tende-se proteger, de forma especial, as denominagdes de origem
ou as indicag¢es geogréficas de prestigio, alargando o 4mbito mer-
ceoldgico para além dos produtos comparaveis (excepgdo ao refe-
rido principio), desde que haja uma exploragio (aproveitamento
indevido) da reputagdo. Repara-se, por fim, que basta a exploragdo
da reputagéo, o que parece manifestamente menos exigente do que
o consagrado no nosso CPI para a protecgéo das marcas de grande
prestigio (cf. o art. 191.°).

Ora, 0 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa percebeu
as dificuldades legais. A denominagdo de origem “Bordeaux”
identifica vinhos produzidos na regido francesa da Gironde. Trata-
-se de uma denominagéo de origem de prestigio. Todavia, no caso
concreto estamos perante a utilizagdo desta designagio na identifi-
ca¢do de uma perfumaria e de produtos nela comercializados.
Vinhos e perfumes ndo sdo produtos idénticos, nem similares, nem
afins, nem comparéveis; sdo produtos merceologicamente muito
distantes. O Tribunal percebeu que ndo dispunha, no capitulo das
denominagdes de origem, de uma norma protegesse a denomina-
¢@o de origem “Bordeaux” neste caso. Mas o Tribunal reconheceu



368 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

que “A utiliza¢do da denominagdo ‘Bordeaux’ para identificar uma
perfumaria e os produtos nela comercializados € susceptivel de
enfraquecer o carécter distintivo da referida denominagéo de ori-
gem e de provocar a sua degenerescéncia”; e mais adiante diz:
“A utilizagio da denominagdo de origem ‘Bordeaux’ no nome do
estabelecimento recorrido é, pois, susceptivel de deteriorar o
caricter distintivo dos vinhos da regido da Gironde (...)”. Mas,
qual a via a seguir para tutelar as denominagoes de origem de pres-
tigio? O 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa recorre as
disposigdes da concorréncia desleal. O Tribunal comega por refe-
rir que a Primeira Directiva do Consetho n.° 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢coes dos Estados-
-membros em matéria de marcas, consagrou uma concepg¢io ampla
do risco de confusdo. Esta questdo, que ja foi objecto de diversas
decisdes do TICE, merece um pouco mais de atengéo.

4 — O risco de confusio e o risco de associacio.

A referida Directiva determina no seu artigo 4.°, n.° 1, ali-
nea b), o seguinte: “1. O pedido de registo de uma marca serd
recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficara
passivel de ser declarado nulo: (...) b) Se, devido a sua identidade
ou semelhanga com a marca anterior, e devido a identidade ou
semelhanga dos produtos ou servigos a que as duas marcas se des-
tinam, existir, no espirito do piblico, um risco de confusdo que
compreenda o risco de associagdo com a marca anterior”. Por sua
vez, o artigo 5.°, n.° 1, alinea b), reza assim: “1. A marca registada
confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado
a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso na
vida comercial: (...) b) De um sinal relativamente ao qual, devido
a sua identidade ou semelthanga com a marca e devido a identidade
ou semelhanga dos produtos ou servigos a que a marca e o sinal se
destinam, exista no espirito do piblico, um risco de confusdo que
compreenda o risco de associagio entre o sinal e a marca.” (*?)

('3) Disposigdes semelhantes encontramos nos artigos 8.°, n.° 1, alinea b), e 9.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,
sobre & marca comunitéria.
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O 10.° Considerando da mesma Directiva esclarece “(...) que
€ indispensdvel interpretar a nogio de semelhanca em relagdo com
o risco de confusdo; que o risco de confusio, cuja avaliagdo
depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento
da marca no mercado, da associagio que pode ser feita com o sinal
utilizado ou registado, do grau de semelhanga entre a marca e o
sinal e entre os produtos ou servigos designados, constitui a condi-
¢do especifica da sua protecgdo (...)".

No nosso CPI veja-se o art. 189.°, n.° 1, alinea m), que ndo
refere o risco de associago; o art. 193.°,n.° I, cuja alinea c¢) coloca
o risco de associagao em alternativa ao risco de confusdo: e o
art. 207.° que transcreveu de forma deficiente o citado texto da
Directiva (13).

O TicE j4 teve a oportunidade de interpretar as indicadas dis-
posi¢des da Directiva. Neste sentido, no ac6rdio de 11 de Novem-
bro de 1997, SABEL, C-251/95, Colectinea de Jurisprudéncia (CJ),
pp. 1-6191 e ss., o Tribunal vem esclarecer que resulta do
art. 4.°, n.° 1, alinea b), da directiva, que o conceito de risco de
associagdo ndo € uma alternativa ao conceito de risco de confusio,
mas serve para precisar o seu alcance. O risco de confusio, no
espirito do piblico, nio pode ser afastado (*4). O risco de confusio
deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores rele-
vantes do caso em aprego (cf. o citado 10.° Considerando da direc-
tiva) (**). Por fim, o TICE, seguindo a posigio do Bundesgerichts-

(") Sobre as consequéncias da errada transcrigdo da Directiva, veja-se PEDRO
Sousa E SILva, ob., cit., pp. 404-407.

(") Para efeitos do art. 4.°, n.° 1, alfnea b), bem como do art. 5.°, n.° 1, alinea b),
ambos da directiva, o risco de confusio constitui a condi¢do especifica da protecglo.
O mesmo n3o se aplica ao art. 5.°, n.° 2, da directiva, que consagra, a favor das marcas de
prestigio, uma protecgio independente da existéncia de um risco de confusio. Esta norma
engloba as situagBes em que a condigio especifica da protecgdo é constituida por uma uti-
lizagdo sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carécter
distintivo ou do prestigio da marca ou lhes causa prejuizo.

(%) Na apreciagdo global do risco de confusdo deve ter-se em consideragio a per-
cep¢io das marcas pelo consumidor médio da categoria dos produtos ou servigos em
causa. Este consumidor médio apreende normalmente a marca como um todo ¢ nio efec-
tua uma andlise das suas diferentes particularidades. Nos termos do acérdo de 16 de Julho
de 1998, GUT SPRINGENHEIDE E TusKY, C-210/96, CJ, p. I-4657, deve atender-se ao con-
sumidor médio da categoria de produtos em causa normaimente informado e razoavel-
mente atento e advertido. Todavia, esse consumidor raramente tem a possibilidade de pro-
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hof, defende que o risco de confusdo € tanto mais elevado quanto
o cardcter distintivo da marca anterior se reconhece como impor-
tante (uma marca pode ter um caricter distintivo particular, quer
intrinsecamente, quer devido a reputagdo de que goza junto do
consumidor).

No acérdao de 29 de Setembro de 1998, CanoNn, C-39/97, CJ,
pp. 5507 e ss., o TICE, retomando a jurisprudéncia SABEL, deter-
mina que a apreciagdo global do risco de confusdo implica uma
certa interdependéncia entre os factores tomados em conta. Um
reduzido grau de semelhanga entre os produtos ou servigos desig-
nados pode ser compensado por um elevado grau de semelhanga
entre as marcas, e inversamente. Por outro lado, a apreciagdo do
risco de confusdo depende, nomeadamente, do conhecimento da
marca no mercado e do grau de semelhanga entre a marca e o sinal
e entre os produtos ou servigos designados. Considerando nova-
mente a jurisprudéncia SABEL, o Tribunal diz o seguinte: “como
a protec¢do de uma marca registada depende, nos termos do
artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da directiva, da existéncia de um risco
de confusdo, as marcas que tenham um caricter distintivo ele-
vado ('9), intrinsecamente ou em razio do conhecimento destas no
mercado, gozam de uma protecgio mais ampla do que aquelas cujo
caracter distintivo é mais reduzido”. Assim, e de acordo com
aquela norma da directiva “pode ter que se recusar o registo de
uma marca, apesar de um menor grau de semelhanga entre os pro-
dutos ou servigos designados, quando a semelhanga das marcas é
grande e o car4cter distintivo da marca anterior, em especial a sua
notoriedade, € elevado”. Por outras palavras, “o caricter distintivo
da marca anterior, em especial a sua notoriedade, deve ser tomado
em consideragdo para apreciar se a semelhanga entre os produtos
ou os servigos designados pelas duas marcas € suficiente para dar
lugar a um risco de confusio”. Com esta orientagio vejam-se as
indicagdes do Bundesgerichtshof (n.° 9 do acérdio). Todavia, o

ceder a uma comparagiio directa entre as diferentes marcas, tendo apenas uma imagem ndo
perfeita que conservou na memdria. Por fim, o nivel de atencdo do consumidor médio
pode variar em fungdo da categoria de produtos ou servigos em causa (sobre isto vide,
igualmente, o acérdio LLOYD SUCHUHFABRIK MEYER, infra citado).

(") No acérdio MAaRCA MODE CV, que referiremos a seguir, o TICE acrescenta
“nomeadamente devido ao seu prestigio”.
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TicE € claro no sentido de que continua a ser necessério (no ambito
do art. 4.° n.° 1, alinea b), da directiva; o mesmo j4 ndo acontece
nos arts. 4.°, n.° 3, ou 5.°, n.° 2, da directiva), “mesmo na hip6tese
de existir identidade com uma marca cuja carécter distintivo seja
particularmente sensivel, fazer prova da existéncia de uma seme-
lhanca entre os produtos ou os servigos designados”. (!7)

Relevante ¢, igualmente, o ponto de vista do TICE quanto aos
factores a ter em conta para apreciar a semelhanga entre os produ-
tos ou servigos e que caracterizam a relagio entre eles. “Estes fac-
tores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utiliza¢io, bem
COmo O seu caracter concorrente ou complementar”.

Com vista a determinar o caricter distintivo de uma marca e,
por isso, para avaliar se possui um cardcter distintivo elevado, o
TICE, no acérdio de 22 de Junho de 1999, LLOYD SCHUHFABRIK
MEYER, C-342/97, CJ, pp. I-3819 e ss. (que confirma a jurispru-
déncia SABEL e CANON), vem estabelecer (seguindo o disposto no
seu acérdao de 4 de Maio de 1999, WINDSURFING CHIEMSEE,
C-108/97 e C-109/97, CJ, p. I-2779 e ss.) que o érgdo jurisdicional
nacional deve apreciar globalmente a maior ou menor adequagio
da marca para identificar os produtos ou servigos para os quais foi
registada como provenientes de determinada empresa e, portanto,
para distinguir esses produtos ou servigos dos de outras empresas.
Para esse efeito, “devem tomar-se em consideragio, designada-
mente, as qualidades intrinsecas da marca, incluindo o facto de
apresentar ou nao elementos descritivos dos produtos ou servigos
para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a inten-
sidade, a drea geogréfica e a duragio do uso dessa marca, a impor-
tdncia dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a
proporgdo dos meios interessados que identifica o produto como
proveniente de uma empresa determinada gragas A marca e decla-

(') Deve-se precisar que um risco de confus3o existe na acepgfo do art. 4.°,n.° 1,
alinea b), da directiva quando o piiblico pode ser induzido em erro quanto 2 origem dos
produtos ou dos servigos em causa. Isto &, quando o ptiblico possa crer que os produtos ou
servigos em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economi-
camente ligadas. Sendo esta a apreciagio a efectuar, pode existir um risco de confus3o,
para efeitos da referida norma, mesmo quando, para o péblico, os produtos ou os servi-
¢os em causa tém locais de producio diferentes (vide os niimeros 26, 29 e 30 do citado
acérddo).
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ragOes das cdmaras de comércio e de indiistria ou de outras asso-
ciagdes profissionais”.

Mas, ainda que a marca seja de prestigio — para efeitos do
art. 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva — ndo se pode presumir a
existéncia de um risco de confusdo. Neste sentido se pronunciou o
TICE no acérdio de 22 de Junho de 2000, Marca Mope CV,
C-425/98, ainda nio publicado (vide Internet: http//www.curia.eu.
int/pt/jurisp/index/htm). Neste ac6rddo o TJCE continua a seguir a
sua jurisprudéncia SABEL e CANON, mas esclarece que ndo se pode
presumir um risco de confusio com base na existéncia de um risco
de associagdo no sentido estrito. O juiz nacional dever4, necessa-
riamente, proceder a uma verificagio positiva da existéncia de um
risco de confusdo, que constitui o objecto da prova a efectuar. (18)

Face a esta jurisprudéncia, a posi¢do do TICE situa-se a “meio
caminho” entre o Reino Unido e os paises do Benelux.

Nos termos do art. 13.°-A da Lei Uniforme do Benelux sobre
as marcas, a delimitacdo do alcance do direito exclusivo conferido
pela marca ndo assenta no conceito de risco de confusio, mas no
de semelhanca entre as marcas. Com o objectivo de determinar a
semelhanca entre a marca e o sinal, a jurisprudéncia do Benelux
desenvolveu o conceito de “risco de associagio” no caso UNION
v. UNION SOLEURE (JULLIEN v. VERSCHUERE) em 1983. Assim, have-
ria semelhanga entre a marca e o sinal “quando, tendo em conside-
ragdo as circunstincias particulares do caso em aprego, incluindo o
poder distintivo da marca, a marca e o sinal, considerados em si e
nas suas relagdes miituas, apresentavam no plano auditivo, visual
ou conceptual, uma similitude adequada a estabelecer uma asso-
ciagdo entre o sinal e a marca”. Esta jurisprudéncia baseia-se na
ideia segundo a qual quando um sinal é susceptivel de provocar

(**) A decisdo foi a seguinte: o art. 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva, ndo pode ser
interpretado no sentido de que, (a) quando uma marca possui um carécter distintivo espe-
cffico, quer intrinsecamente quer gragas 2 notoriedade de que goza junto do piblico, e
(b) quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utiliza, na vida comer-
cial, para produtos ou servigos idénticos ou semethantes aqueles para os quais a marca foi
registada, um sinal a tal ponto semelhante 2 marca que suscita a possibilidade de o asso-
ciar & marca, (c) o direito exclusivo do titular da marca o habilita a proibir a esse terceiro
esse uso do sinal quando o carécter distintivo da marca é tal que nio est4 excluido que essa
associaglio possa suscitar uma confus3o.
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associagbes com uma marca, o piblico estabelece uma ligagdo
entre este sinal e a marca. Esta ligagdo pode ser prejudicial para a
marca anterior nao apenas porque tende a fazer pensar que oS pro-
dutos tém uma origem idéntica ou conexionada, mas também
quando néo existe risco de confusdo entre o sinal e marca. Na ver-
dade, as associag3es entre o sinal e uma marca, dado que a per-
cepgio do sinal desperta, por vezes de modo inconsciente, a recor-
dagdo da marca, podem transferir (ou afectar negativamente) o
“goodwill” ligado a marca anterior para o sinal, bem como diluir a
imagem ligada a essa marca. Este conceito de associagdo tal como
interpretado pela jurisprudéncia do Benelux, aplica-se indepen-
dente da confusdo quanto i origem, e & referido como associagdo
independente da origem. Isto € ilustrado no caso CLAERUN (gin
holandés) v. KLAREIN (agente liquido de limpeza). O Tribunal de
Justica do Benelux referiu a capacidade da marca de estimular o
desejo de comprar o tipo de produtos para que estava registada.
Esta capacidade poderia ser afectada negativamente quando a
semelhanga entre as marcas possa levar os consumidores a pensar
no agente de limpeza quando bebam o gin CLAERUN. Assim, enten-
deu-se que a marca KLAREIN infringia a marca CLAERUN, embora
ndo houvesse o risco de os consumidores pensarem que os produ-
tos provinham da mesma empresa ou de empresas ligadas econo-
micamente. E esta auténoma protecg¢do contra a degradagédo e
diluigdo das marcas que estd no coragéo da discérdia entre os pai-
ses do Benelux e o Reino Unido, em particular, e que esteve em
causa perante o TICE no caso SABEL.

A posic@o dos paises Benelux traduz-se numa aceitagio do
risco de associagdo em trés casos: a) quando o consumidor con-
funde o sinal com a marca em causa (confus@o no sentido classico
ou directa); b) quando o consumidor estabelece uma ligacao entre
os titulares do sinal e da marca e, assim, os confunde (confusio
indirecta ou associag@o quanto a origem); c) quando o consumidor
efectua uma aproximag@o entre o sinal e a marca, despertando a
percepg¢do do sinal a recordag¢do da marca, sem todavia os confun-
dir (associagcdo em sentido estrito ou associa¢do independente da
origem). O conceito de associagdo independente da origem € um
conceito mais amplo do que o de confusdo quanto 2 origem, € por
isso concede ao titular da marca um grau maior de protecgio.



374 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

Desde logo, o “goodwill” ligado 2 marca e a sua imagem sio seria-
mente considerados e protegidos. Esta orientagio da jurisprudén-
cia do Benelux reconhece a marca como um meio de identificagio
e de comunicagdo e atribui-lhe outras fungdes (desde logo a publi-
citdria) para além da fung3o indicadora da origem.

A jurisprudéncia do Reino Unido, desde logo no ji célebre
caso WAGAMAMA, ndo aceita o conceito de associagio em sentido
estrito. O tribunal inglés defendeu, pelo contrério, que a principal
fungdo da marca € indicar a origem dos produtos ou dos servigos
que identifica. A procura de uma tutela baseada na associagio
independente da origem significaria que a directiva tinha criado
um novo tipo de monopdélio ndo conexionado com o comércio do
titular da marca, mas assente na prépria marca. Alids, qualquer
extensdo da tutela da marca para além da indicagio de origem, res-
tringiria significativamente a liberdade dos comerciantes para
competir e por isso seria inconsistente com os principios gerais do
mercado interno.

Por outro lado, no caso TREAT, o tribunal inglés entendeu que
a questdo da semelhanca dos produtos é completamente indepen-
dente da marca em aprego. O TICE entendeu, como vimos, que as
marcas com um caricter distintivo elevado, em si mesmas ou
devido 2 reputagio de que gozam no mercado, gozam de uma
maior protecgdo do que as marcas com um menor carécter distin-
tivo. Esta orientago € contrariada por Mr. Justice Jacob do English
High Court que estabeleceu os critérios para o teste (objectivo e
rigoroso) de semelhanga dos produtos ou servigos no BRITISH
SUGAR v. JAMES ROBERTSON & SoNSs. Jacob J. considerou impor-
tante separar a confusdo da semelhanga. O problema da seme-
lhanga de produtos € independente do problema do risco de confu-
sd0. Se ndo separarmos estas duas questdes, diz o tribunal, as
marcas “fortes” teriam protecgdo em relagdo a um maior Ambito de
produtos do que as marcas “fracas”. A questio da semelhanga dos
produtos € totalmente independente da marca em causa, ou seja,
ndo tendo em conta a forga, inerente ou adquirida, da marca. (%)

(*) Em relaggo 2 jurisprudéncia dos paises do Benelux e do Reino Unido vide:
ANNA CArBONL, “Confusion Clarified: Sabel v. Puma”, ErR, n.° 3, 1998, pp. 107 e ss,;
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A orientag@o de “meio caminho” do TICE confirma-se. Na
verdade, o TICE no caso SABEL esclareceu que resultava do texto do
art. 4.° n.° 1, alinea b), da directiva, que o conceito de risco de
associagdo ndo era uma alternativa ao conceito de risco de confu-
s30, mas servia para precisar o seu alcance. Consequentemente, a
mera associagdo que o piblico possa efectuar entre as marcas
SABEL e PUMA néo era em si mesmo fundamento suficiente para
concluir que existia um risco de confusdo no sentido daquela dis-
posi¢do. O Advogado Geral € ainda mais claro: o citado artigo da
directiva deve ser interpretado no sentido de que dever4 ser
demonstrado que existe um risco de confusdo verdadeiro e devida-
mente comprovado quanto a origem dos produtos ou dos servigos
em causa. No caso CANON, o TiCE reafirmou que ndo pode existir
risco de confusdo onde ndo resulte que o piiblico possa ser levado
a supor que os produtos ou servigos em causa provém da mesma
empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
Nestes termos, o Benelux terd que rever a sua anterior jurispru-
déncia. A mera associagio entre dois sinais ndo é mais suficiente.
Ou seja, o dmbito de protecgdo da marca é reduzido, 0 que podera
implicar uma diminuigao da tutela da fungdo publicitdria. Todavia,
deve referir-se que no caso SABEL (e face aos factos apresentados)
a marca anterior nao era particularmente forte.

No que respeita a orientagdo dos tribunais do Reino Unido
deve dizer-se (contrariando a posi¢do manifestada pela jurispru-
déncia inglesa no caso WAGAMAMA) que a directiva permite outras
fungdes para além da indicagio de origem. Por outro lado, a orien-
tagdo rigida de Jacob J. no BRITISH SUGAR devera ser afastada,
desde logo quando exclui do seu teste a reputacdo da marca).

CHARLES GIELEN, “A Benelux Perspective: Sabel v. Puma”, Eir, n.° 3, 1998, pp. 109
€ s5.; ANNET WAGNER, “Infringing Trade marks: Function, Association and Confusion of
Signs According to the E. C. Trade Marks Directive”, EIPR, n.° 3, 1999, pp. 127 e ss.; PIER
LuiGl RONCAGLIA, “Should we use guns and missiles to protect famous trademarks in
Europe?”, The Trademark Reporter, n.° 6, 1998, pp. 551 ¢ ss.; GERT WURTENBERGER,
“A Risk of Confusion in Community Trade Mark Law: First Contours in Case Law of the
European Court of Justice and the Harmonization Office”, EIPR, n.° 10, 1999, pp. 508
¢ ss.; RACHEL MONTAGNON, *“‘Strong’ Marks Make More Goods ‘Similar’”, EiPr, n.° 11,
1998, pp. 401 e ss.; GERT-JAN VAN DE KAMP, ob. cit.; HELEN NORMAN, ob. cit.; CH. GIe-
LEN, “Likelihood of Association”, ob. cit., pp. 337-339.
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Jacob J. considerou que se deveria separar a confusdo da seme-
lhanga; seriam dois elementos mutualmente exclusivos. Todavia, o
Tice considera-os inseparavelmente ligados. Embora refira que é
sempre necessdrio provar a semelhanca (ainda que a marca seja
particularmente distintiva), a sua determinagio pode ser mais ou
menos generosa dependendo da distintividade ou forga da marca
envolvida.

Este “meio caminho” fica ainda provado pela adopgio, por
parte do Tick, das orientagdes alemés. GERT WURTENBERGER, ob.
cit., p. 511, refere que a interpretagio do risco de associagdo pode
Ja ser encontrado na decisio do TiCE DEUTSCHE RENAULT AG VS.
Aupt AG (C-317/91, de 30 de Novembro de 1993, CJ, p. I-461).
Nesta decisdo o tribunal referiu-se ao conceito de risco de confu-
sdo num sentido amplo tal como desenvolvido pelo Bundesge-
richtshof. De acordo com o direito alemo, existia e existe um risco
de confusdo entre duas marcas ndo sé quando se verifica um risco
directo de confusdo, mas também quando se prova um risco de
confusdo em sentido amplo (i.e., quando o engano resulta do con-
sumidor estabelecer uma ligagdo organizacional ou econémica
entre as empresas em causa). Idéntica opinidio € expressa por GERT-
-JAN VAN DE Kamp, ob. cit., p. 365. Por outro lado, e no que se
refere ao problema decidido no caso CANON (isto &, se no estabele-
cimento da similitude entre produtos ou servigos, pode ser tomado
em consideragdo o caricter distintivo da marca anterior), o Bun-
desgerichtshof interpretou o risco de confusdo considerando um
conjunto de elementos: a forga da marca, o grau de similitude entre
os produtos ou servigos abrangidos, e o grau de semelhanga entre
as marcas. Em diversos casos foi referido que quanto maior a
semelhanca entre as marcas e maior a reputagio da marca anterior,
pode ainda existir risco de confusdo mesmo se os produtos ou ser-
vigos em causa estdo merceologicamente distantes. Pelo contrério,
se os produtos ou servigos sdo quase idénticos, as marcas em con-
flito devem manter uma maior distancia do que seria exigido se os
produtos fossem de natureza diferente, de modo a evitar o risco de
confuséo.

Contudo, as decisdes do TICE, nos casos referidos, merecem
diversas criticas. O caso SABEL & critic4vel devido aquilo que deixa
de dizer. Os que estavam 2 espera de uma orienta¢io geral na inter-
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pretacao da directiva, ficaram desapontados. O TiCE ndo estabele-
ceu positivamente qual é o sentido de risco de confusido e de risco
de associagdo, preferiu limitar o seu julgamento a um esclareci-
mento negativo do problema. E certo que ndo aderiu a posigéio do
Advogado Geral (deveria ser demonstrado um risco de confusdo
verdadeiro e devidamente comprovado quanto 2 origem dos pro-
dutos ou dos servigos em causa), parecendo que deixa espago para
o reconhecimento de confusio em outros casos (*-2y Por outro
lado, no caso CANON, o TICE confirmou uma aproximagéo flexivel
a compreensdo do risco de confusio, dependente do 4mbito de dis-

(*) Contudo, embora o TICE diga que tem que existir risco de confusdo (vide
pardgrafo 18) ndo diz que risco de confusio significa apenas confusdo quanto & origem.
O conceito de risco de associagio parece que nio € supérfluo; de facto o tribunal admite
que no caso de marcas altamente distintivas ou com reputacio, um risco de associagio
conceptual pode dar lugar a um risco de confusdo (vide pardgrafo 24). A sentenga tem a
“capacity to be all things to all men” (HELEN NormaN, ob. cit., p. 311).

(") PiEr LUIGI RONCAGLIA, ob. cit., pp. 561 e ss., apresenta uma outra critica ao
acorddo SABEL. O TICE ao estabelecer que o conceito de risco de associagio ndo é uma
alternativa ao risco de confusdo, mas serve para precisar o seu alcance, significa que tal
conceito nunca ser4 aplicdvel quando ndio existe risco de confusio quanto 4 origem. Ora,
diz o autor, isto priva as marcas famosas de protecgao apropriada contra a diluig3o no caso
de produtos ou servigos concorrentes. Neste caso haveria risco de associagdio, mas no de
confusdo; nas marcas famosas raramente existe risco de confusio pelo facto de estas mar-
cas estarem t40 bem presentes na memoria dos consumidores que estes ndo as confundem
com sinais similares destinados a produtos afins. Por outro lado, o autor nio aceita o argu-
mento de que os titulares de marcas famosas nio teriam nada que se preocuparem porque
a razio pela qual disposi¢des como o art. 5.°, n.° 2, da directiva, se aplicam somente em
relagdo a produtos ou servigos diferentes, é porque, quando os produtos s3o similares aos
abrangidos pela marca com reputacdio, ¢ dificil imaginar uma situagdo em que ndo haja
1isco de confusdo. O autor entende que esta nio é sempre a situag3o. Nestes termos, o autor
defende que o risco de associago deve ser uma alternativa e um substituto para o risco de
confusdo, necessdrio para garantir s marcas famosas protecgdo adequada nos conflitos
com marcas semelhantes que cubram produtos ou servigos similares. Por sua vez, CH. GIE.
LEN, “Likelihood of Associaton”, ob. cit., p. 339, defende que o risco de confusio deveria
ser interpretado num sentido amplo de modo a incluir o risco de associagéo tal como apli-
cado pela jurisprudéncia do Benelux. Neste sentido, o risco de confusdo deveria abranger
0 risco de associagio independente da origem de modo a incluir o risco de diluigdo no caso
de produtos ou servigos similares. E conclui: “It would seem logic in view of the non-ori-
gin functions of a mark protection of trade marks against dilution is not only given in the
case of non similar products (such as Article 5 (2) Directive and 8 (5) and 9 (1) (¢) Com-
munity trade mark Regulation) but also (and a fortiori) of similar products. {...) The real
advantage of applying the principle of likelihood of association is that it fulfils the needs
of trade marks as they function in modern day to day market reality.”
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tintividade da marca anterior. O tribunal diz expressamente que o
carécter distintivo da marca anterior deve ser tomado em conside-
ragAo para apreciar se a semelhanga entre os produtos ou os servi-
gos designados pelas duas marcas € suficiente para dar lugar a um
risco de confusdo. Ora, tal solugdo poderd conduzir a uma situagdo
em que o conceito de semelhanga pode ser infinitamente varidvel,
dependendo da percepgio da forga das marcas envolvidas.
A tomada em consideragdo do carécter distintivo na apreciagio da
semelhanga entre os produtos ou servigos poderd provocar alguma
incerteza na atitude dos tribunais e dos 6rgdos nacionais dos Esta-
dos-membros que efectuam o registo das marcas. ()

Para terminar esta andlise e regressarmos a decisdo do 3.°
Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa, deve referir-se que a
variabilidade do conceito de semelhanca, ainda que a marca ante-
rior goze de reputagdo, ndo € infinitamente eldstica. Perfumes e
petigas sdo produtos tdo distantes que mesmo que a marca de per-
fume seja de grande prestigio ndo se pode esticar o conceito de
semelhanga de modo a abarcar produtos (petigas) que ndo caem no
ambito de concorréncia dos produtos da marca de grande prestigio.
A tutela desta marca deverd ter lugar pela via do art. 5.°, n.° 2, da
directiva (aqui ndo se exige semelhanga dos produtos ou servigos),
desde que as condigbes desta disposi¢do estejam preenchidas; este
artigo demonstra que o legislador europeu reconheceu que existem
certas 4reas de dissemelhanga dos produtos ou servi¢os (ainda que
a marca anterior goze de reputagio).

Face ao exposto, resulta (ainda que, por vezes, de forma nédo
muito clara, como vimos) da jurisprudéncia do TJICE que o con-
ceito de risco de associagio ndo é uma alternativa ao conceito de
risco de confusio, servindo apenas para precisar o seu alcance e,

(® Chamando a atengdo para esta orientago e para os seus perigos — tendo em
conta de forma especial a doutrina e a jurisprudéncia norte-americanas —, veja-se
M. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarizagfio” da Marca da Directiva 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro), Coimbra, 1995, pp. 17 € ss., n.° 1. Sobre
a doutrina e a jurisprudéncia norte-americanas vide, entre muitos, DONALD S. CHiSUM /
/ MICHAEL A. JacoBs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender & Co.,
Inc., New York, 1992, pp. 5-280 e ss. e, em especial, pp. 5-296 e ss. Sobre esta questio
veja-se, ainda, W. R. CORrNisH, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and
Allied Rights, fourth edition, Sweet & Maxwell, London, 1999, pp. 719 e ss.
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nestes termos, o risco de confusio, no espirito do publico, ndo
pode ser afastado (nem presumido). Por outro lado, o risco de con-
fusdo € tanto mais elevado quanto o caricter distintivo da marca
anterior se reconhece como importante (beneficiando de uma
maior tutela). Assim, embora o cardcter distintivo da marca ante-
rior deva ser tomado em consideragdo para apreciar se a seme-
lhanca entre os produtos ou os servigos designados pelas duas mar-
cas € suficiente para dar lugar a um risco de confusdo, é sempre
necessdrio fazer prova da existéncia de uma semelhanga entre
esses produtos ou servigos.

5 — A (ndo) alternativa: a concorréncia desleal.

O 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa, com vista a
tutelar a denominagéo de origem “Bordeaux”, pretende demonstrar
que a utilizagdo da expressdo “Bordeaux” no nome de estabeleci-
mento “Perfumaria Bordeaux” pode fazer concorréncia desleal
aquela denominagdo de origem. Para o efeito invoca o art, 25.°,
n.° 1, alinea d), do CPI cuja aplicagdo depende apenas de o acto de
concorréncia ser objectivamente desconforme aos padrdes de leal-
dade da concorréncia (¥). E o tribunal depressa conclui “Da ani-
lise do nome do estabelecimento sub judice logo ressalta a mera
possibilidade de concorréncia desleal (...)”. O tribunal entende que
0 publico pode acreditar que a empresa que comercializa vinhos
com a denominagio de origem “Bordeaux” vende também perfu-
mes com este nome. Ou seja, admite que existe neste caso um risco
de confusdo indirecta ou associagdo quanto a origem. Entende
ainda o tribunal que pode haver violagio do art. 260.°, alineas a)e
J); no primeiro caso estamos perante actos de confusio, no segundo
perante falsas indicagdes de proveniéncia; em qualquer dos casos
estamos perante uma indugfo do piiblico em erro (¥). E, por fim,

(*) Neste sentido, JOSE DE OLIVEIRA ASCENGAO, Concorréncia desleal, AAFDL,
1994, com Notas de Actualizagio de JORGE PATRICIO PAUL, AAFDL, Lisboa, 1995, pp. 18
e ss., citado pelo préprio tribunal.

(*) Sobre estes actos vide JOsE DE OLIVEIRA ASCENCAO, ob. cit., pp- 110 e ss. e 160
e 5., bem como, do mesmo autor, “O principio da prestacio: um novo fundamento para
a concorréncia desleal” in Concorréncia Desleal, AAVV, Almedina, Coimbra, 1997,
pp. 15-16 e 19.
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acrescenta: “E tal confus@o ou erro potenciais sio suficientes para
que deva ser recusado o pedido de registo do nome de estabeleci-
mento” Perfumaria Bordeaux, face ao disposto no art. 25.°, n.° 1,
alinea d), do CPL

Esta orientagio jurisprudencial ainda que nova no campo das
denominagdes de origem € ja conhecida do direito das marcas.

Na verdade, antes da entrada em vigor do novo CPI — cujo
art. 191.° tutela as marcas de grande prestigio em relagdo a produ-
tos ou servicos ndo semelhantes, verificados certos requisitos —
alguma jurisprudéncia, com o objectivo de conseguir proteger as
marcas de prestigio em relago ao seu uso por terceiros em produ-
tos ou servigos ndo semelhantes, recorreu ao instituto da concor-
réncia desleal. Neste sentido temos o acérddo da Relagdo de Lis-
boa (de 3/7/90, Colectinea de Jurisprudéncia, 1990, p. 120-1V).
O tribunal defendeu a existéncia de concorréncia desleal entre pro-
dutos distintos. O caso era o seguinte: a “The Coca-Cola Com-
pany” € titular da marca “Coke” registada para bebidas; a empresa
“Riviera...” requereu o registo da marca “Coke” para assinalar
produtos para limpeza, higiénicos e de perfumaria. A primeira ins-
tAncia admitiu o registo considerando que os produtos eram dife-
rentes, sem qualquer afinidade e por isso ndo havia concorréncia
desleal. A Relagdo entendeu, em primeiro lugar, que o piiblico
poderia ser induzido em erro quanto a origem dos produtos; que
havia perigo de descrédito para a empresa titular da marca “Coke”
se o produto elaborado pela “Riviera” fosse de fraca qualidade; e
que, por fim, a “Riviera” iria beneficiar da publicidade da marca
“Coke”, o que se traduziria numa atitude parasitdria. Este tribunal
vai recusar o registo da marca “Coke” pela “Riviera” com base em
concorréncia desleal, entendendo que a concorréncia desleal se
pode verificar “entre quaisquer actividades econémicas que se
insiram no mesmo sector de mercado, independentemente da iden-
tidade dos produtos ou servigos”. O tribunal defende que € neces-
sdrio ampliar o “4mbito subjectivo de aplica¢do da protecgdo con-
tra a concorréncia desleal”. O tribunal segue, nesta matéria, o Prof.
CARLOS OLAVO. Com esta mesma orientagio veja-se o acérdao da
Relagdo de Lisboa de 28/10/93 e o acérddo do Supremo Tribu-
nal de Justiga de 30/11/94, relativos A marca “Monsieur C. da
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Rocha” (¥) (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 4, 1995,
p. 1367 e ss.) (%).

Se, por vezes, os argumentos apresentados podem ser aceites
—— quer para proteger as marcas de prestigio (em relagdo ao direito
anterior) quer para tutelar as denominagdes de origem de prestigio
—, a verdade € que € criticdvel o entendimento que os tribunais
tiveram ou t€m da concorréncia desleal. Na verdade, um dos pres-
supostos do conceito de concorréncia desleal € a existéncia de um
acto de concorréncia. Como nos diz JORGE PATRICIO PAUL “o acto
de concorréncia é aquele que é idéneo a atribuir, em termos de
clientela, posigdes vantajosas no mercado” (.. .) “o que interessa é
saber se a actividade de um agente econ6mico atinge ou ndo a acti-
vidade de outro, através da disputa da mesma clientela” (*7). No
mesmo caminho encontramos Jost DE OLIVEIRA ASCENSAO. Para

“z

este autor “¢€ acto de concorréncia aquele que possa influir sobre a
clientela”; o que importa determinar é se uma certa “actividade no
mercado, concretamente, atinge ou nio outra empresa’”’; haverd um

(¥) Neste caso o Supremo Tribunal de Justia reconheceu que se a marca “Mon-
sieur C. da Rocha” se destina a artigos de vestudrio e cal¢ado, enquanto que a marca
“Monsieur Rochas” se destina a “savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices”, “tais produtos ndo sio idénticos, como € 6bvio, e
também ndo se podem considerar afins”. Entre os artigos de vestudrio e os artigos de
higiene pessoal, perfumes e cosméticos, ndo existe “afinidade confundfvel”, Todavia, o tri-
bunal, considerando que a marca “Rochas” é uma marca francesa muito conhecida e pres-
tigiada, admite a possibilidade de concorréncia desleal no caso em apreco, desenvolvendo
um raciocfnio em todo semelhante ao do caso “Coke” que citamos no texto.

(*) Sobre isto vide o nosso Denominagio de origem e marca, ob. cit., pp. 285-286.
Fomecendo outros exemplos vide JusTiNo CruZ, Cddigo da Propriedade Industrial Ano-
tado, 2.* edigZo, Livraria Amado, Lda., Coimbra, 1983, pp. 258 e ss. Sobre o Tecurso, em
outros ordenamentos juridicos, s normas referentes 2 concorréncia desleal para tutelar as
marcas de prestigio em relaggo a produtos ou servigos nio semethantes, veja-se, entre mui-
tos, MONTIANO MONTEAGUDO, La proteccion de la marca renombrada, Editorial Civitas,
SA, Madrid, 1995, pp. 130 e ss. e 189 e ss.

(*') JORGE PATRICIO PAUL, “Os pressupostos da concorréncia desleal”, in Concor-
réncia desleal, AAVV, Almedina, Coimbra, 1997, p. 42. Do mesmo autor vide Concor-
réncia desleal, Coimbra Editora, 1965, em especial as pp. 35-42 e 120-128. Nesta obra o
autor refere que o acto de concorréncia ¢ destinado a atrair clientes, implicar4 um desvio
para uma empresa de uma clientela alheia, isto é de uma empresa concorrente, ou seja de
uma empresa que exerce uma actividade econ6mica idéntica ou afim (o que implica, diz
ainda o autor, uma identidade ou afinidade dos bens produzidos ou negociados pelas
empresas).
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acto de concorréncia, se este “tiver a idoneidade de atribuir uma
posicdo relativa vantajosa, em termos de clientela” (*¥).

Ora, no caso em aprego estdo em causa produtos completa-
mente diferentes (ndo idénticos nem similares): vinhos e perfumes.
Ou seja, falta um dos pressupostos da concorréncia desleal: um
acto de concorréncia. Na verdade, entre estes produtos ndo existe
uma relagio de concorréncia. A empresa que comercializa perfu-
mes ainda que queira estender o seu dominio de actuagdo (con-
quistando clientela) ndo serd em prejuizo da empresa que comer-
cializa vinhos — aquela empresa ndo disputard a clientela desta
dltima. Se ndo h4 concorréncia entre as empresas em causa, nao
poder4 existir concorréncia desleal. (*)

Face ao exposto, o 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lis-
boa deformou o conceito de concorréncia desleal de modo a incluir
nas normas relativas aquele instituto produtos nao concorrentes.
A tutela das denominagdes de origem de prestigio em relagdo a sua
utilizagio por terceiros em produtos diferentes nido poderd resultar
das normas referentes a concorréncia desleal. Qual a via a seguir?

(*) JosE pE OLIVEIRA ASCENGAO, Concorréncia desleal, ob. cit., pp. 57 ¢ ss., em
especial as pp. 59-60. Deste autor veja-se, também, Direito comercial, direito industrial,
Lisboa, 1988, vol. 11, pp. 56 e ss.

(®) JorGE PATRICIO PAUL, em Concorréncia desleal, ob. cit., p. 193, diz: “A utili-
zaglio, em produtos diferentes, duma marca notéria pertencente a outrem, além de nio
constituir acto de concorréncia e, portanto, ndo provocar qualquer violagao do bem juri-
dico protegido com a repressio da concorréncia desleal, ndo pode ter-se como desleal, ja
que ndio existe qualquer princfpio de direito positivo que permita considerar tal utilizagdo
como contrdria as normas e usos honestos do comércio”. No sentido de que nestes casos
n#io hé concorréncia e, logo, fica afastado o instituto da concorréncia desleal, veja-se, tam-
bém, JOSE GABRIEL PINTO COELHO “A protecg@o da marca notéria ¢ da marca de reputa-
¢80 excepcional”, Revista de Legislagdo e Jurisprudéncia, ano 92.°, p. 3 e ss., que escreve
na pdg. 178 o seguinte: “‘se a marca & utilizada para produtos diferentes daquele para que
foi criada, ndio hd concorréncia, que, segundo o conceito econémico dominante, supde o
exercicio do mesmo ramo de negéeio, a fabricagio ou o coméreio do mesmo produto. Se
alguém se apropria da marca de grande reputagio pertencente a outrem, para com ela
designar produtos diferentes, haverd comércio desleal mas ndo concorréncia desleal
(unfair trade, not unfair competition)”. Vide, igualmente, PEDRO SOUSA E SILvA, ob. cit,,
pp. 413-414, n.° 79, e o nosso Denominagio de origem e marca, ob. cit., pp. 286-287,
nota 20.
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6 —A tutela da reputaciio (**) das denominagbes de ori-
gem.

O TICE ja se referiu a necessidade de se preservar a reputa-
¢do de que goze uma denominagio de origem. Trata-se, em espe-

(*) Ao longo do texto temos usado as expressdes reputacio ou prestigio (quer em
relagfio &s marcas quer em relagdo as denominagdes de origem). Esta terminologia jurfdica
ndo estd ainda fixada. O TICE tem usado indistintamente estas mengdes. O legislador, a
doutrina e a jurisprudéncia ainda ndio se entenderam quanto a terminologia a usar nem
quanto ao seu significado (o que é mais grave). O CPI portugués utiliza no art. 191.° a
designagao “marcas de grande prestigio”. A primeira directiva do Consetho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagGes dos Estados-membros em matéria de
marcas (89/104/CEE), na versio portuguesa, refere-se a marcas que gozem de “‘prestigio”
{vide arts. 4.°, n.° 3, 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.° n.° 2)]. O Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria, usa a expressdo marca
que goze de “prestigio” [vide arts. 8.°,n.° 5, 9.°,n.° 1, alfnea c)). No Regulamento (CEE)
n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo & protecgdo das indicagdes geo-
gréficas e denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios uti-
liza-se a designago “reputagdo” da denominagdo de origem [cfr. art. 13.°, n.° 1, alinea a)].
Realidade diferente € aquela que é objecto da marca notéria (ou notoriamente conhecida),
que ndo tem a ver com 0 problema que agora tratamos. A este tipo de marca se refere,
nomeadamente, o art. 6.° bis da Convengao da Unidio de Paris e o art. 190.° do nosso CPL
Estas disposigdes seguem o principio da especialidade. O TiCE, no ac6rdio GENERAL
MoroRrs, j4 citado, procurou precisar o sentido da expresséo “goze de prestigio”. O Tice
reconhece que as diversas versdes linguisticas da Directiva 89/104/CEE utilizam expres-
sBes que ndo tém o mesmo significado (por exemplo, “prestigio” em portugués, “reputa-
tion” em inglés, mas “bekannt” em alemio). Todavia, numa tentativa de garantir uma
interpretagio uniforme do direito comunitério o TICE opta, essencialmente, por um crité-
rio quantitativo: “esta cambiante (...) nfio permite que seja contestada a exigéncia de um
limiar minimo de conhecimento”; deve-se exigir um “determinado grau de conhecimento
pelo piblico da marca anterior”; a marca anterior deve ser “conhecida de parte significa-
tiva do piiblico interessado pelos produtos ou servigos abrangidos por essa marca”. Por
fim, parece resultar do pardgrafo 21 deste ac6rdio que o TICE equipara a designagio “pres-
tigio” a outras, como por exemplo “reputagdo”, e que, embora sublinhe o critério quanti-
tativo, nfio impde a sua exclusividade (ndo parece afastar, assim, um critério qualitativo).
Interessantes sdo as conclusdes do Advogado-Geral, F. G. JACOBS, neste processo.
O Advogado-Geral analisa a relagio entre as marcas com prestigio e as marcas notoria-
mente conhecidas e conclui que a protecgdo das marcas notoriamente conhecidas, ao
abrigo, designadamente, da Convengdo de Paris, “é um tipo excepcional de protecgdo con-
cedida mesmo a marcas ndo registadas. Nio seria surpreendente, portanto, que a condi¢io
de ser notoriamente conhecida impusesse um nivel relativamente alto para que a marca
beneficiasse dessa protecgdo excepcional. No caso das marcas com prestigio nio surge tal
nivel de exigéncia.” Sobre o problema de saber se as marcas notoriamente conhecidas
envolvem, essencialmente, critérios quantitativos, e as marcas com prest{gio ou com repu-
tagio implicam critérios qualitativos (0 que parece resultar, desde logo, da versdo inglesa
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cial, do acérdio de 16 de Maio de 2000, C-388/95 (ainda ndo
publicado; vide Internet: www.curia.eu.int/pt/jurisp/index/htm).

da Convenglio de Paris e da Directiva 89/104/CEE), o Advogado-Geral nfo se pronuncia:
“Quer uma marca com prestfgio seja um conceito quantitativo ou qualitativo, ou ambos, é
possivel concluir, a nosso ver, que, apesar de o conceito de marca notoriamente conhecida
ndo estar ele préprio claramente definido, uma marca com prestigio nio tem que ser tio
conhecida como uma marca notoriamente conhecida”. F. G. JACOBS termina as suas con-
clusdes dizendo que “se deve entender por marca com prestigio na acepgio do artigo 5.°,
n.° 2 da directiva, uma marca que é conhecida por uma parte significativa dos sectores
relevantes do puiblico, mas que ndo tem que atingir o mesmo grau de renome de uma marca
que seja notoriamente conhecida na acepgo da Convengdo de Paris”. Ou seja, defende que
se adopte, fundamentalmente, um critério quantitativo na apreciago das marcas de presti-
gio. Entre muitos outros, MONTIANO MONTEAGUDO, ob. cit., pp. 45 e ss., refere, a este pro-
pésito, a possibilidade de se recorrer a dois critérios: o da notoriedade e o da reputagdo,
gue nfio podem ser usados indistintamente. O critério da notoriedade tem uma dimenséo
fundamentalmente quantitativa, o que the confere seguranca juridica, mas, por outro lado,
rigidez e arbitrariedade. Por sua vez, o critério da reputagdo exige uma forga atractiva
independente, ou seja, um critério essencialmente qualitativo, o que lhe atribui flexibili-
dade, mas, por outro lado, complexidade e subjectividade. MONTIANO MONTEAGUDO con-
clui que o critério qualitativo deve primar sobre o quantitativo, embora ndo se deva des-
conhecer a importincia da notoriedade; a tutela da marca para além do principio da
especialidade ndo se deve basear no grau de implantagio da marca no mercado, mas tam-
bém nfio lhe deve ser completamente alheio. Por fim, quanto a terminologia, este autor pre-
fere a designagfo “marca renombrada” como sendo uma marca com prestigio e reputagdo.
W. VON MEIBOM e F. RODIGER (“Reputed Trade Marks”, in AA.VV., European Commu-
nity Trade Mark — Commentary to the European Community Regulations, ob. cit.,
pp. 209 e ss.) referem-se a marcas com reputagdo. Embora reconhecendo que ndo existe
uma definig#io oficial de tais marcas e que as versdes linguisticas do Regulamento (CE)
n.° 40/94 nos diversos Estados membros apontam quer para critérios qualitativos (“repu-
tation”, “renommée) quer para critérios quantitativos (“bekannte Marke™), defendem um
critério qualitativo. A notoriedade (critério quantitativo) apenas deverd ser usada como um
indicador da reputa¢dio da marca, mas sem a exigéncia de um grav minimo de reconheci-
mento nos meios comerciais interessados. Ndo deixa de ser curioso verificar que a lei
alem#l das marcas — a Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz — MarkenG) vom 25. Oktober 1994 — refere-se a “bekannte Marke” e
“bekannten Marke” nos § 9, (1), 3, e § 14, (2), 3, ou seja uma designagfio que aponta para
um critério quantitativo, enquanto que na vers3o alema do Regulamento 2081/92 (Verord-
nung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Urs-
prungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel), no artigo 13, (1), a), utiliza
a expressdo “Ansehen” (“... oder sofern durch diese Verwendung das Ansehen der ges-
chiitzten Bezeichnung ausgenutzt wird”), ou seja usa neste caso uma expressdo com um
significado qualitativo. Para mais desenvolvimentos veja-se: ANNETTE KUR, “Die noto-
risch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVU und die ‘bekannte Marke’ im Sinne der
Markenrechtsrictlinie”, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), 1994,
pp- 330 e ss.; MARIANNE LEVIN, “Der Schutz auBerhalb des Gleichartigkeitsbereichs in
der EU aus schwedischer Sicht”, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Interna-
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O Tribunal recordou o seu acérddo de 9 de Junho de 1992,
DELHAIZE, C-47/90, CJ, pp. I-3669 e ss., em que definiu a fungéo
especifica da DO: “garantir que o produto que a ostenta provém
duma zona geogréfica determinada e apresenta certas caracteristi-
cas particulares”. Todavia, neste acérdio de 16 de Maio de 2000, o
tribunal reconhece uma fungiio de comunicagio ou de imagem as
denominacdes de origem. O tribunal comega por indicar que a
legislagdo comunitéria relativa as denominagbes de origem (quer
a legislagdo vitivinicola quer a relativa a outros produtos agrf-
colas (°")) pretende valorizar a qualidade dos produtos, de modo a
favorecer a reputagdo dos mesmos, utilizando, para ao efeito, a
figura das denominagdes de origem que sdo objecto de uma pro-
teccdo particular (cfr. o n.° 53 do acérdio). Mais adiante, o tribu-
nal refere que as denominagdes de origem integram os direitos de
propriedade industrial e comercial. A disciplina das denominagGes
de origem protege os seus titulares contra qualquer utilizag@o abu-
siva dessas denominagdes por terceiros que pretendam aproveitar-
-se da reputacdo adquirida. Referindo-se ao seu acérddo de 10 de

tionaler Teil (GRUR Int.), 1996, pp. 454 ¢ ss. Se tendemos a aceitar, no domfnio das mar-
cas, que “reputagdo”, “prestigio” e “renome” sio expressdes similares e que o critério qua-
litativo deve primar sobre o critério quantitativo, nas denominagdes de origem a excepgéo
a0 principio da especialidade deverd ter lugar em relagdo as que gozem de reputagdo ou
prestigio e deve-se, essencialmente, ter em conta um critério qualitativo. Na verdade, a
imagem positiva ou expressiva, o bom nome, a forga atractiva das denominagdes de ori-
gem Porto, Jerez, Champagne, Chianti, Bordéus, Rioja, Madeira, assenta, fundamental-
mente, na unicidade ou exclusividade dos produtos em caiisa, na sua qualidade, mas tam-
bém no seu, por vezes, elevado prego, na conexdo imediata que o ptiblico efectua do nome
ao produto, no volume de vendas, na promogdo, no uso da denominago por sucessivas
geragdes de titulares, etc. Ou seja, se o critério qualitativo é fundamental, o quantitativo
podera ser relevante. Se as denominagdes de origem portuguesas “Mel da Terra Quente”
e “Carne Cachena” se aplicam a produtos com caracteristicas qualitativas tinicas ou exclu-
sivas (como j4 referimos a denominagdo de origem tem uma fungio de garantia de quali-
dade), n&o se podem considerar de prestigio ou com reputagdo: falta-lhes uma forga atrac-
tiva prépria, uma imagem positiva e, com certeza, uma certa, pelo menos, notoriedade.
Uma denominagio de origem gozard de reputagdo quando a sua imagem possa (em termos
de exploragdo econdmica) ser transferida para produtos ou servigos diferentes, € a apre-
ciagdo do prestigio ou reputagio dessa denominagio de origem pressupSe um critério
essencialmente qualitativo, embora o critério quantitativo possa constituir um elemento
importante.

(*") Sobre toda esta regulamentagdo comunitéria veja-se 0 nosso Denominagdo de
origem e marca, ob. cit., pp. 249 e ss.
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Novembro de 1992, ExPorRTUR, C-3/91, CJ, pp. I-5529 e ss., o tri-
bunal sublinha que as denominagdes de origem podem gozar de
grande reputagéo junto dos consumidores e constituir, para os pro-
dutores que preencham os requisitos para as utilizar, um meio fun-
damental de obtengdo de clientela. (*?) De seguida diz expressa-
mente: “A reputagdo das denominagdes de origem € fungao da
imagem que gozam junto dos consumidores. Esta imagem
depende, essencialmente, das caracteristicas especificas e, mais
geralmente, da qualidade do produto. E esta dltima que estd na
base, em definitivo, da reputagdo do produto”.

No caso concreto, o TICE entendeu que a obrigagio de engar-
rafamento na origem determinada pelo Reino de Espanha em rela-
¢do ao vinho Rioja, apesar dos efeitos restritivos sobre as trocas
comerciais, se deve considerar conforme ao direito comunitério se
se demonstrar que constitui um meio necessario e proporcionado
susceptivel de preservar a grande reputacdo de que goza incontes-
tavelmente a denominagio de origem qualificada Rioja. Por fim, o
tribunal concluiu que a referida obrigacdo de engarrafamento na
origem, “que tem como objectivo preservar a grande reputagdo do
vinho Rioja mediante um reforgo do controlo das suas caracteristi-
cas particulares e da sua qualidade, € justificada enquanto medida
que protege a ‘denominacidén de origen calificada’ de que benefi-
cia o conjunto dos produtores em causa e que reveste para estes
uma importancia determinante.” Esta “medida é necessdria a
realizagdo do objectivo prosseguido, no sentido de que ndo exis-
tem medidas alternativas menos restritivas susceptiveis de o alcan-

ar”. (%)

(*) Sobre os ac6rddos DELHAIZE e EXPORTUR vide o nosso Denominagio de ori-
gem e marca, ob. cit., pp. 240 ¢ ss.

(**) Esta decisfio ¢ ainda interessante devido a um outro aspecto. A obrigagdo de
engarrafamento na origem poderia ser considerada uma violago do artigo 34.° do Tratado
CE (agora, de acordo com o tratado de Amesterdio, art. 29.°), mas justificada pelo art. 36.°
(protecgdo da propriedade industrial e comercial) [agora, art. 30.°]. Neste sentido se pro-
nunciou o Advogado Geral. Todavia, o TICE entendeu que essa obrigagio nio era contré-
ria 80 art. 34.° do Tratado. Ou seja, os obstéculos 2 liberdade de circulagio das mercado-
rias, nos termos dos artigos 30.° ¢ 34.° do Tratado, poderiio ser justificados por uma das
razbes enunciadas no art. 36.° (aqui encontramos a protecgio da propriedade industrial e
comercial que abrange as denominages de origem). Assim, os direitos de propriedade
industrial podem prevalecer sobre o principio da livre circulagio de mercadorias. Todavia,
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Relevantes para este efeito sdo as conclusdes do Advogado
Geral, ANTONIO SAGGIO, de 25 de Margo de 1999, neste processo
C-388/95 (vide Internet: Www.curia.eu.int/pt/jurisp/index/htm).
O Advogado-Geral considera que a obriga¢do de engarrafamento
na origem, nos termos da legislagéo espanhola, viola o art. 34.° do
TCE (cfr. pardgrafo 19.°). Contudo, o Advogado-Geral entende
que esta obrigagdo pode ser justificada, de acordo com o art. 36.°
do TCE, por exigéncias atinentes 3 protecg¢do da propriedade
industrial e comercial e, em especial, pela exigéncia de garantir

© TicE, no caso em aprego seguiu um outro caminho. De facto, para além do art. 36.° ser
uma excepgdo aos artigos 30.° e 34.°, existem outras excepgdes ao principio da livre cir-
culagdo de mercadorias, resultantes da jurisprudéncia comunitdria. No acérdio de 20 de
Fevereiro de 1979, REWE-ZENTRAL AG/BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUR BRANNTWEIN
(Cassis de Dijon), 120/78 (CJ, p. 649), o TICE considerou que, na auséncia de uma regu-
lamentagdo comum sobre a produgio e a comercializagdo dos produtos em causa, cabe aos
Estados membros regular todas as questdes relativas a produgdo e & comercializago des-
ses produtos no seu territério. Ou seja, devem estes obstaculos 2 livre circulagdo intraco-
munitdria resultantes de disparidades das regulamentagdes nacionais (atinentes 2 produgio
e comercializagdo dos produtos em causa) ser aceites na medida em que estas prescricdes
possam ser reconhecidas como sendo necessérias para satisfazer exigéncias imperativas
relativas, desde logo, a eficdcia dos controlos fiscais, 2 protecgdo da satide publica, a leal-
dade das transacgGes comerciais e 2 defesa dos consumidores. Mais tarde, o TICE aditou a
protec¢do do ambiente (acérddo de 20 de Setembro de 1988, 302/86, CoMISSAO/DINA-
MARCA, CJ, 1988, p. 4670). O TicE tem exigido que a regulamentagdo nacional em causa
se aplique indistintamente aos produtos nacionais e aos produtos importados, que tal regu-
lamentagdo respeite o principio da proporcionalidade face ao objectivo pretendido, e se um
Estado membro dispde de opgdo entre diferentes medidas aptas a atingirem o mesmo fim,
deve escolher o meio que levante menos obstéculos a liberdade das trocas. [Esta jurispru-
déncia sofreu algumas modificacdes na sentenga do TiCE, de 24 de Novembro de 1993,
C-267 ¢ 268/91, KECK € MITHOUARD (CJ, pp. I-— 6097 e s5.)]. Ora, o TICE, no citado acor-
ddo de 16 de Maio de 2000, recorre a esta teoria das exigéncias imperativas quando pro-
cura determinar se a obrigagdo de engarrafamento na regido de produgdo “¢ justificada por
um objectivo de interesse geral susceptivel de prevalecer sobre as exigéncias da livre cir-
culagdo de mercadorias”. Contudo, como referimos, a teoria das exigéncias imperativas s6
se deve aplicar em favor de medidas ndo discriminatérias. Todavia, o TICE diz claramente
no niimero 41 do seu ac6rddo que a legislagdo espanhola que exige o engarrafamento na
origem é “uma medida nacional que tem por efeito restringir especificamente as correntes
de exportaciio no que se refere ao vinho susceptivel de ostentar a ‘denominacién de origen
calificada’ e estabelecer assim uma diferenga de tratamento entre o comércio interno de
um Estado-membro e 0 seu comércio externo, na acepgio do art. 34.° do Tratado”. Esta-
remos perante uma reviravolta na jurisprudéncia comunitdria? Sobre a supra referida juris-
prudéncia comunitdria vide Luis GONZALEZ VAQUE, “La jurisprudence relative a Iarticle
28 CE (ex article 30) apres I’arrét ‘Keck et Mithouard’”, Revue du Droit de I'Union Euro-
péenne, n.° 2, 2000, pp. 395 e ss.
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que a denominagdo de origem Rioja cumpra a sua fungdo. Para o
efeito, o Advogado-Geral vai verificar ndo s6 se o engarrafamento
fora da regido de produgdo pode prejudicar a qualidade do produto
(cfr. pardgrafos 24.°-32.°) mas também, e em particular, analisar se
tal engarrafamento pode colocar em perigo a reputagao da deno-
minagdo de origem Rioja.

Na verdade, o Advogado-Geral considera que a denominagao
de origem ndo tem apenas um objectivo de indicar o lugar de pro-
veniéncia do produto, mas também o de proteger a reputagdo que
um determinado produto adquiriu no mercado, ou seja, o direito de
conservar a reputacdo deve considerar-se digno de tutela no orde-
namento juridico comunitério. (**) O Advogado-Geral reconhece a
necessidade de proteger a reputagdo de que goze uma denomina-
¢do de origem (**). Com a finalidade de ndo prejudicar a reputagio
da denominagio de origem Rioja, 0 Advogado-Geral ndo aceitou a
proposta belga no sentido de que para ndo afectar essa reputagéo
bastaria que na rotulagem do vinho se indicasse que tinha sido

(*) Neste sentido o Governo espanhol alegava que a denominagio de origem tem,
fundamentalmente, duas finalidades: a) garantir que o produto proveniente de uma zona
geogréfica determinada apresenta certas caracteristicas especificas e corresponde as pres-
crigdes de qualidade fixadas por uma autoridade piblica; b) impedir, mediante o reconhe-
cimento de um direito exclusivo, que os produtores de outras zonas utilizem a referida
denominagio, explorando a reputagdio dessa denominagdo de origem. Por outro lado, a
Comisséo Europeia defendia que o direito de propriedade industrial de quem est4 habili-
tado a usar uma denominag@io de origem se identifica com o patriménio comercial do titu-
lar da denominagfio e, consequentemente, com a sua reputagio.

(*) Para o efeito, o Advogado-Geral invoca diversas decisdes do TICE. Refere, em
primeiro lugar, o acérddo de 23 de Maio de 1978, HOFFMANN-LA ROCHE, 102/77 (CJ,
pp. 1139 e 55.), no qual o TiCE afirmou que o titular de uma marca deve ser protegido con-
tra 08 concorrentes que pretendam abusar da posiciio e da reputacdo da marca vendendo
produtos designados indevidamente com essa marca. O Advogado-Geral defende que este
raciocinio deve ser aplicdvel &s denominagbes de origem. De seguida, o Advogado-Geral
cita 0 ac6rdéio de 10 de Novembro de 1992, EXPORTUR, C-3/91 (CJ, pp. 1-5529 € ss.), no
qual o TICE considerou relevante e digno de tutela a reputacfio de um sinal distintivo: “as
denominacOes geograficas” (...) podem “gozar de grande reputagfio junto dos consumido-
res e constituir para os produtores, estabelecidos nos lugares por elas designados, um meio
fundamental de obtengéo de clientela (...)”. Por fim, refere o ac6rdiio de 13 de Dezembro
de 1994, C-306/93, SMW WINZERSEKT/LAND RHEINLAND-PFALZ, CJ, p. I-5555 € ss., no
qual o TICE afirmou que, para alcancar o objectivo das denominagBes de origem ou das
indicagBes de proveniéncia, € essencial que um produtor ndo possa tirar proveito, para o
seu préprio produto, da reputaciio conseguida para um produto similar pelos produtores de
outra regido.
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engarrafado numa outra regiéio que ndo a de origem (*). E por con-
siderar que a reputa¢o da denominagdo de origem Rioja (ao lado
da qualidade deste vinho) pode ser prejudicada, que 0 Advogado-
Geral ANTONIO SAGGIO entende que a proibigio de engarrafamento
fora da regido de origem pode ser justificada pelas normas do TCE.

De facto, ANTONIO SAGGIO conclui: tendo em conta a reputa-
¢do do vinho Rioja e o prejuizo que lhe poderia causar a utilizagdo
da denominagdo de origem qualificada no vinho nio engarrafado
na regido de origem e tomando também em consideragéo a inexis-

(*) Para confirmar este ponto de vista, 0 Advogado-Geral menciona o acérddo
EXPORTUR, j4 citado, no qual o TICE referiu que, para proteger uma denominagio geo-
gréfica que goza de reputagio, ndo ¢ suficiente uma etiqueta que indique o lugar de ori-
gem do produto. Por outro lado, o Advogado-Geral indica outros acérddos do TICE em que
a protec¢do da reputacdo da marca foi o elemento determinante para a decisdo do Tribu-
nal. Neste sentido refere, em primeiro lugar, o acérdio de 11 de Julho de 1996, BRISTOL-
-MYERS sQuiBB, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, CJ, pp. 1-3457 e ss., relativo 2 reemba-
lagem de produtos farmacéuticos e reaposi¢io da respectiva marca por parte de um sujeito
distinto do titular da marca, e em que o TiCE declarou, nomeadamente, que o titular da
marca pode legitimamente opor-se a comercializag@o posterior de um produto farmacéu-
tico, quando o importador tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca, salvo
quando, entre outras condigdes, a apresentagio do produto reembalado ndo seja tal que
possa prejudicar a reputagio da marca e a do seu titular. De seguida o Advogado-Geral
refere o acérddo de 11 de Novembro de 1997, LoENDERSLOOT, C-349/95, CJ, pp. 6227
e ss., relativo a reaposigéio da rotulagem de garrafas de whisky por um terceiro nio auto-
rizado, em que o TICE determinou que “o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no
sentido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intracomunitério, o titular de
um direito de marca pode invocar este direito para impedir que um terceiro retire e segui-
damente reaponha ou substitua os rétulos que ostentam a sua marca € por si préprio apos-
tos nos produtos que colocou no mercado comunitdrio, salvo quando: (...) a apresentagdo
do produto com o novo rétulo ndo seja tal que possa prejudicar a reputagdo da marca e a
do seu titular (...)”. Por fim, o Advogado-Geral cita o acérddo de 4 de Novembro de 1997,
Dior, C-337/95, CJ, pp. 1-6013 e ss., em que o TICE vem esclarecer, designadamente, que
quando hd produtos de marca que sio comercializados no mercado comunitério pelo titu-
lar da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da
revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao ptblico a comercializagio
posterior desses produtos. Por outro lado, o TiCE estabelece que o titular de uma marca ndo
pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma
natureza, mas nio necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize
a marca, com 0s meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao piblico a
comercializagio posterior dos seus produtos, salvo se provar que, tendo em consideragfo
as circunstancias especificas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor
afecta seriamente a reputagio da marca. Veja-se, ainda, o ac6rddo do TICE, de 12 de Outu-
bro de 1999, UpionN, C-379/97, CI, pp. 1-6927 e ss., que confirma esta jurisprudéncia.
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téncia, no direito comunitério, de instrumentos especificos de pro-
tecgdo para esta situagdo, considera-se que a legislag@o espanhola,
que exige que o vinho com denominagdo de origem qualificada
seja engarrafado in loco e constitui, deste modo, uma medida de
efeito equivalente a uma restrigio quantitativa a exportagdo nos
termos do artigo 34.° do Tratado, constitui uma medida justificada
com base no artigo 36.°, por ser destinada a proteger um direito de
propriedade industrial e comercial e, concretamente, o direito ao
uso exclusivo da denominagdo de origem qualificada Rioja e o
direito conexo da conservar integra a reputagdo do produto. Ou
seja, pretende-se garantir uma utilizagdo adequada da denomina-
¢do de origem (que constitui um direito de propriedade industrial
para as empresas produtoras da regido) evitando-se que a sua repu-
tagdo possa ser afectada.

7 — A solug@io proposta.

Face ao exposto parece pacifico que se deverd reconhecer a
algumas denominag6es de origem uma fungio de comunicagio ou
de imagem. A questdo que agora se coloca é a seguinte: qual o
meio de tutelar a forga atractiva, a imagem positiva de que gozam
as denominagdes de origem de prestigio em relagdo a sua utiliza-
¢do por terceiros em produtos diferentes? A imagem positiva de
que goze uma denominagio de origem € um valor econémico para
os seus titulares, que se esforgaram em oferecer um produto de
qualidade, com caracteristicas e qualidades tipicas, tnicas e que,
porventura, muito investiram na sua promogdo. A transferéncia
dessa imagem para produtos diferentes podera prejudicar o presti-
gio da denominagdo de origem e provocar a perda dessa imagem
positiva.

Como j4 tivemos oportunidade de verificar, o CPI portugués,
no capftulo das denominagdes de origem, ndo prevé um regime
excepcional para as denominagdes de origem de prestigio (*7).

() Em sentido inverso encontramos, designadamente, o Art. L. 115-5, 4.° pard-
grafo, do Code de la consommation francés, que dispde o seguinte: “Le nom géographi-
que qui constitue I"appellation d’origine ou toute autre mention I’évocant ne peuvent étre
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A este propésito apresentamos a nossa interpretagdo do art. 251.°,
nimeros 2 e 3, do CPL Por outro lado, e como igualmente Jé
v1mos a tutela das denominagGes de origem de prestigio em rela-
¢d0 a sua utilizacdo por terceiros em produtos diferentes ndo
podera resultar das normas referentes a concorréncia desleal.
Igualmente n@o nos parece possivel “forgar” o art. 189.°,
n.° 1, alinea I), do CPI, quando proibe o registo de marca que con-
tenha sinais que possam induzir o piiblico em erro quanto a prove-
niéncia geografica do produto ou servigo a que a marca se destina.
Na verdade, o 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa, no
caso que vimos dissecando, refere que o art. 231.°, n.° 1, alfnea e),
do CPI, remete para o regime das marcas (artigos 188.°, n.° 1,
e 189.°), no que respeita aos elementos que ndo podem fazer parte
do nome de estabelecimento. E, mais adiante, o mesmo Tribunal de
Comércio de Lisboa admite a possibilidade de o publico ser indu-
zido em erro sobre a proveniéncia geografica dos produtos comer-
cializados no estabelecimento “Perfumaria Bordeaux”. Ora, ndo
nos parece que neste caso possa haver confusio ou o consumidor
possa ser induzido em erro quanto a proveniéncia dos produtos em
causa. A este proposito JusTINO CRUZ, ob. cit., p. 261, refere que se

employés pour aucune produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucune autre produit ou service lors-
que cette utilization est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de I'appellation
d’origine”. Com o objectivo de proteger as indicagdes de proveniéncia geogrifica que
gozem de reputagfo, ainda que ndo fora do quadro do principio da especialidade (nfio
parece, na nossa opinido, ser essa a finalidade da norma), mas sim nos casos em que ape-
sar de a indicagdo ser falsa nfo existe risco de engano ou confusdo, encontramos a lei
alemd, a Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz
— MarkenG) vom 25. Oktober 1994, § 127 (3), “GenieBt eine geographische Herkunft-
sangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im geschiftlichen Verkehr fiir Waren oder
Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der
Irrefiihrung iiber die geographische Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung fiir
Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist, den Ruf der geographischen
Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise auszunutzen oder zu beeintrichtigen.” Parece que se enquadram nesta norma
aqueles casos em que o consumidor ndo é induzido em erro quanto 2 proveniéncia porque
ndo acredita que o produto ou servigo provenha daquele local, mas € atrafdo por aquele
produto ou servi¢o (ou seja a sua decisdo de escotha) em virtude da reputagio de que goza
aquele nome geogréfico. Neste sentido, a propdsito das marcas compostas por nomes geo-
gréficos (que niio correspondem ao lugar onde o empresério se encontra estabelecido) mas
que sdo lugares conhecidos, vide M. NOGUEIRA SERENS, ob. cit., pp. 47 e ss., nota 14.



392 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

poderia pensar em recorrer ao art. 93.°, n.° 11 [do CPI de 1940,
equivalente ao actual 189.°, n.° 1, alinea J)}, mas logo indica que
“esta solugdo parece que apenas serd aceitdvel dentro de limites
restritos: marcas que respeitem contudo a actividades que pela sua
natureza, pelo equipamento utilizado, pelo seu cardcter comple-
mentar ou por quaisquer outras razdes o piiblico possa efectiva-
mente relacionar entre si”. No caso em aprego estdo em causa pro-
dutos completamente diferentes: vinhos e perfumes. Néo existe,
assim, qualquer possibilidade de confusdo do consumidor quanto &
identidade da origem dos produtos, ainda que se tenha em consi-
deragdo a orientagdo da jurisprudéncia comunitiria citada, desig-
nadamente o acérddo CANON.

Mas ainda que ndo exista tal possibilidade de indugdo do con-
sumidor em erro, serd que o principio da verdade — como nos diz
M. NOGUEIRA SERENS, ob. cit., pp. 50-51, n.° 14 — € violado
quando se utiliza o0 nome de um local conhecido ou famoso (“Bor-
deaux”) causando-se assim impacto ou atrac¢@o junto do consumi-
dor? O autor, nesta hip6tese, ainda exige que os “consumidores
(possam) razoavelmente supor que o seu lugar (id est, o dos pro-
dutos) de produgao € aquele que a marca indica”. Mais interessante
— como alids M. NOGUEIRA SERENS parece admitir no final da
citada nota 14 — ¢ a situagdo em que o consumidor, embora nio
induzido em erro, ¢ atraido por (escolhe) certos produtos ou servi-
¢os em virtude de os mesmos ostentarem nomes de lugares famo-
sos ou conhecidos e, nestes termos, haver prejuizo para os concor-
rentes. Ou seja, a protecg@o dos concorrentes seria suficiente para
justificar a proibigéo de aposi¢do num produto de indicagdes erra-
das quanto a sua origem geogréfica ou, por outras palavras, a pro-
tecgdo das indicagdes geograficas deve ser igualmente assegurada
quando a proveniéncia do produto néo tiver influéncia sobre a
decisdo de compra do consumidor. Nestes casos, M. NOGUEIRA
SERENS defende o recurso a cldusula geral do art. 212.° do CPI
(refere-se ao cédigo de 1940, agora é o art. 260.°) e ao Cédigo da
Publicidade (designadamente o art. 11.°). Todavia, e mais uma vez,
os vinhos “Bordeaux” ou os comerciantes do vinho “Bordeaux”
ndo concorrem com os “Perfumes Bordeaux” ou com os comer-
ciantes de perfumes “Bordeaux”.
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Chegados a este ponto parece-nos que sé restam dois
caminhos.

Em primeiro lugar, aguardar por uma alteragdo ao CPI que
consagre a possibilidade de as denominagdes de origem de presti-
gio, em certas condigdes, serem protegidas contra a sna utilizagéo
em produtos diferentes. Na verdade, a proposta de alteracdo do CPI
(vide esta proposta em www.inpi.pt/novo/CPLdoc.) vem consagrar
a figura das denominagdes de origem ou indicagdes geogréficas de
prestigio, alargando o seu ambito merceol6gico de protecgdo. De
facto, o art. 315.°/4 da proposta determina que “Serd igualmente
proibido o uso de Denominagio de Origem ou Indicagio Geogra-
fica com prestigio em Portugal ou na Comunidade para produtos
sem identidade ou afinidade, sempre que o uso das mesmas pro-
cure, sem justo motivo, tirar partido indevido do cardcter distintivo
ou do prestigio da Denominag&o de Origem ou da Indicagio Geo-
grifica anteriormente registada ou possa prejudicé-las”. Cremos
que esta norma — se futuramente vier a ser admitida no nosso
sistema jurfdico — corresponde de uma forma muito mais acen-
tuada aos interesses nacionais e regionais do tréfico do que a
disposigio andloga estabelecida para a marca (art. 191.° do CPI
actual).

O outro caminho poderia traduzir-se na aplicagdo por analo-
gia (id est nos termos do art. 10.°, nimeros 1 e 2, do Cédigo Civil)
do art. 191.° do CPIL Ou seja, aplicar o regime que o CPI prevé
para a tutela das marcas de grande prestigio as denominagdes de
origem que gozem igualmente de grande prestigio. Sublinhe-se,
todavia, que este expediente s6 seria necessdrio em relacdo as
denominagdes de origem e as indicagdes geograficas ndo abrangi-
das pelo Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de
Julho de 1992, relativo a protecgdo das indicagdes geograficas e
denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros ali-
menticios; na verdade, as denominagGes englobadas por este
diploma estdo protegidas contra a sua utilizagdo em produtos dife-
rentes, nos termos do art. 13.°, n.° 1, alinea a), como ji tivemos a
oportunidade de analisar.

Contudo, a aplicagfo analégica do art. 191.° do CPI as deno-
minagdes de origem de prestigio encontra um obstéculo legal: o
art. 11.° do Cédigo Civil (“As normas excepcionais ndo compor-
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tam aplicagio anal6gica...”). (®) E, de facto, parece-nos, o
art. 191.° do CPI é uma norma excepcional: o principio é o da
especialidade [artigos 189.°, n.° 1, alinea m), e 207.°, do CPI]. Na
verdade, a tutela das marcas de prestigio em relag@o a produtos ndo
idénticos ou semelhantes vai contra um principio fundamental ou
informador do sistema de marcas (o citado principio da especiali-
dade — a marca est4 protegida em relagdo a sinais idénticos ou
confundiveis para produtos idénticos ou afins aqueles para os quais
ela foi registada). Assim, “se hd uma regra e uma excepgio, e surge
um caso cuja disciplina se procura, esse caso € naturaimente abran-
gido pela regra, como regra que €. A excepgao estd delimitada para
os casos para que foi estabelecida e ndo tem elasticidade para
abranger novas situagdes” (®). Todavia, e como refere A. CASTA-
NHEIRA NEVES (ob. cit., p. 274), deve-se, por vezes, sacrificar “a
estética construtivo-intelectual as indeclindveis exigéncias da pra-
xis real”. O mesmo autor mais adiante escreve: “o que justifica a
analogia em geral justificard igualmente a aplicagdo analégica de
normas excepcionais, sempre que (...) a eadem ratio da norma
excepcional ou do seu regime de excepgdo se puder afirmar quanto
a outros casos ndo expressamente previstos nessa norma. O que
ndo quer dizer que seja facil o exacto reconhecimento dessa eadem
ratio (...)”. De seguida, citando CANARIS, o autor diz: “quando o
legislador impde aqui ao juiz que trate de modo diferente casos
juridicamente semelhantes, obriga-o portanto a uma infrac¢ao con-
tra o supremo mandamento da ideia de direito, o mandamento da
igualdade de tratamento — toda a proibigdo da analogia tem por
isso prima facie algo de escandaloso e necessita de uma particular

() Sobre esta questdo veja-se, Paulus, D. 1. 3. 16.: “O direito singular € o que foi
introduzido contra o teor da raziio pela autoridade dos que o constituem, por causa de
alguma utilidade”. Vide A. SANTOSs JusTo, Direito Privado Romano — 1, STVDIA IVRIDICA,
50, Coimbra Editora, Agosto de 2000, p. 40; J. BAPTISTA MACHADO, Introdugdo 2o Direito
e a0 Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 1985, pp. 94-95; KARL LARENZ, Metodo-
logia da Ciéncia do Direito, Fundagio Calouste Gulbenkian, 2.* edigdo, 1989, pp. 427
€ $5.; A. CASTANHEIRA NEVES, Metodologia Juridica — Problemas fundamentais, STVDIA
IVRIDICA, 1, Coimbra Editora, 1993, p. 273.

(*» ). OLIVEIRA ASCENSA0, O Direito, introdugfio e teoria geral, 10.* Ediggo,
Revista, Livraria Almedina, Coimbra, 1997, p. 450. Veja-se, também, A. SANTOS JUSTO,
Introdugiic ao Estudo do Direito, Parte Especial, pp. 135 e ss., ligdes policopiadas, 1990.
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justificagio”. E, conclui A. CASTANHEIRA NEVEs, “o fundamento
normativo da analogia ndo se suspende perante as normas excep-
cionais” (). E de nada vale invocar que 0 caso concreto que esta-
mos a analisar (id est, o afastamento do principio da especialidade
nas denominagdes de origem de prestigio) corresponde a uma situ-
agdo de privilégio ou de radical exclusividade (casos em que se
podera justificar a proibig4o de analogia). Na verdade, no quadro
das préprias denominagdes de origem j4 foi admitido o afasta-
mento do principio da especialidade em relagdo as denominagGes
de origem de prestigio englobadas pelo Regulamento (CEE)
n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, como ja tivemos
oportunidade de estudar. Alids, parece que se poderd admitir —
considerando as razdes agora apresentadas — que em vez de se
aplicar analogicamente o artigo 191.° do CPI se aplique — e até
por maioria de razdo em virtude de estarmos perante 0 mesmo
direito de propriedade industrial — por analogia o artigo 13.°,
n.° 1, alinea a), do referido Regulamento (CEE) a outros produtos
(por exemplo vinicos) para além dos produtos agricolas e dos
géneros alimenticios a que esta disposigio se destina. Alids, acres-
cente-se ainda, o Regulamento (CEE) n.° 2081/92 disciplina deno-
minagdes de origem e indicagdes geograficas relativas a produtos
que gozam no mercado, em regra, de uma menor relevincia econé-
mica em comparag@o com as denominagdes de origem de produtos
vitivinicolas. Este Regulamento refere expressamente no seu 8.°
considerando que para os vinhos e para as bebidas espirituosas se
“pretende estabelecer um nivel de protecgiio mais elevado”. Ora, se
o citado Regulamento em relagio as denominagdes de origem e as
indicagdes geogrificas que disciplina admite o afastamento do
principio da especialidade, ndo se compreende que as denomina-
¢oes de origem que merecem um “nivel de protecgdo mais ele-
vado” (vinhos e bebidas espirituosas) ndo vejam a sua tutela refor-
¢ada quando gozem de prestigio.

Contudo, 0 3.° Juizo do Tribunal de Comércio de Lisboa nio
seguiu, como vimos, este caminho, preferindo, porventura, a legi-
timidade legislativa expressa [ainda ndo admitida fora do quadro

(*) Veja-se, ainda, do mesmo autor, “O principio da legalidade criminal”, in
Digesta, Volume 1.°, Coimbra Editora, 1995, pp. 349 e ss.
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das denominacgdes de origem disciplinadas pelo citado Regula-
mento (CEE) n.° 2081/92]. Este tribunal termina a sua decisao
reconhecendo a “protecgdo devida 4 denominagdo Bordeaux”, mas
demonstra a fraqueza da sua fundamentagdo quando conclui
simplesmente com o disposto no artigo 231.°, nimero 1, alineas e)
e h), do CPI, para negar protecgdo juridica ao nome de estabeleci-
mento “Perfumaria Bordeaux”.



