MARCAS NAO CONVENCIONAIS

MARIA JOSE COSTEIRA

Resumo: neste artigo, analisa-se a evolugdo das marcas da Unido Europeia face as novas
tendéncias do marketing comercial, nomeadamente do marketing sensorial; analisam-se os requi-
sitos de registabilidade das marcas da Unidao Europeia e a sua interpretacédo pela jurisprudéncia
do Tribunal de Justica da Unido Europeia, as diferentes categorias de marcas, em especial as
marcas ndo convencionais e os obstaculos mais frequentes ao seu registo a luz da jurisprudéncia
do Tribunal de Justiga da Unido Europeia; enunciam-se as altera¢cdes na legislacdo europeia do
direito de marcas introduzidas pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conse-
Iho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em matéria
de marcas e pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia.
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2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima
as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas; Regulamento (UE) 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia.

1. INTRODUGAO’

A Convencgao da Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual define
Propriedade Intelectual como o conjunto dos direitos relativos as obras litera-
rias, artisticas e cientificas; as interpretacbes dos artistas, aos fonogramas e
as emissdes radiofonicas; as invengdes em todos os dominios da atividade
humana; as descobertas cientificas; aos desenhos e modelos industriais, as
marcas industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas e denomi-
nacgdes; a protecdo contra a concorréncia desleal; a todos os outros direitos
inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico’.

A autora é Juiza no Tribunal Geral da Unido Europeia. As opinides expressas neste texto
sao estritamente pessoais e ndo vinculam, de modo algum, a instituicdo onde a autora exerce
fungdes.

! Convengao da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo a
14 de julho de 1967 e alterada a 28 de setembro de 1979, ratificada por Portugal pelo Decreto
n.° 9/75 de 14 de janeiro.
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Propriedade intelectual €, pois, a designacdo dada aos direitos que inci-
dem sobre determinados bens que estdo direta e intimamente ligados ao
Homem, na medida em que resultam da sua atividade criativa, seja a criagéo
artistica, cultural, cientifica, musical ou literaria, dominio do Direito de autor,
seja a criagao intelectual que incide sobre as atividades comerciais e indus-
triais, dominio do Direito de propriedade industrial.

A importancia da propriedade intelectual no bom funcionamento do mer-
cado da Unido Europeia (Unidao ou UE) é indiscutivel e é expressamente
reconhecida na Diretiva 2004/48/CE? designada como “Diretiva Enforcement”,
que realga a importancia da protecado da propriedade intelectual para a reali-
zacao do mercado interno dado o papel que desempenha na promocao da
inovacdo e da criagdo, no desenvolvimento do emprego e no reforgo da
competitividade (considerando primeiro).

A importancia econémica da propriedade intelectual foi confirmada no
estudo “Intellectual property rights intensive industries and economic perfor-
mance in the European Union”, realizado em outubro de 2016 pelo Instituto
da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) conjuntamente com o
Instituto da Patente Europeia (EPO) 2016. Neste estudo, conclui-se que 39%
da atividade econdémica na Unido Europeia advém de empresas que usam
intensamente direitos de propriedade intelectual, empresas essas responsaveis
diretamente pela criagdo de cerca de 35% dos postos de trabalho no todo da
Unido (26% direta e 9% indiretamente) e que contribuem em cerca de 90%
para o comércio externo?.

Em particular, a propriedade industrial tem um papel relevante no “pro-
cesso de desenvolvimento econdmico, nomeadamente quando associado ao
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e ao crescimento sustentado e sus-
tentavel da economia, inspirando e protegendo os resultados das atividades
criativas e inventivas”. “Constituindo um dos fatores competitivos mais rele-
vantes de uma economia orientada pelo conhecimento, dirigida a inovagao e
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comerciantes (denominagao social/firma), a sua empresa (o logétipo), o seu
estabelecimento (o nome e a insignia), os seus produtos ou servigos (a marca)
e as qualidades, caracteristicas e proveniéncia geografica dos seus produtos
(denominagao origem/indicagéo geografica).

Tendo todos os sinais uma fungao especifica importante, e havendo uma
forte interdependéncia entre os varios direitos de propriedade industrial, a
marca tem, sem duvida, um papel essencial no comércio juridico. Com efeito,
€ a marca que “vende” os produtos ou servicos comercializados por um
comerciante ou empresario e os distingue dos produtos e servigos comercia-
lizados pelos seus concorrentes, identificando, assim, as respetivas origens
comerciais (fungcado distintiva da marca que é a funcéao juridica principal, a
partir da qual todo o sistema legal de protecdo do direito é erigido). E a marca
gque assegura aos consumidores a qualidade do produto ou servigo assinalado
por referéncia a uma origem ndo enganosa (fungdo de garantia da marca).
Por fim, € a marca que, através da imagem de mercado subjetivamente
construida, contribui para a promog¢ao dos produtos ou servigos que assinala,
conferindo desta forma ao sinal uma especial forca de venda (fungédo publi-
citaria). Por estas razdes € este sinal distintivo do comércio o mais atrativo
para as empresas e 0s comerciantes e, por iSso mesmo, aquele a que mais
recorrem na sua atividade.

O conceito de marca enquanto sinal ndo é estatico. Fruto das necessi-
dades e exigéncias do mercado, este conceito tem-se modificado ao longo
dos tempos: novos produtos e servicos pedem diferentes formas de identifi-
cacao, de divulgacao e de comercializagdo, ou seja, novos tipos e formas de
sinais.

O grande salto no que respeita ao conceito e a prépria definicdo de
“‘marca” operou-se do Cédigo da Propriedade Industrial de 1940°, que permi-
tia o registo como marca de um “sinal, ou conjunto de sinais nominativos,
figurativos ou emblematicos” (artigo 79.°), para o Cddigo da Propriedade
Industrial de 1995°%, que passou a definir como marca o “sinal ou conjunto de
sinais suscetiveis de representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, desenhos, letras, niumeros, sons, a forma do produto ou
da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas” e ainda as “frases publi-
citarias para produtos ou servigos a que respeitem, independentemente do
direito de autor, desde que possuam carater distintivo” (artigo 165.°, n.>s 1 e 2).

Esta definicdo de “marca” introduzida pelo Cédigo da Propriedade Indus-
trial de 1995 estava em sintonia com a definicdo de marca constante dos
sucessivos diplomas europeus vigentes até outubro de 20177. A data, estava

5 Aprovado pelo Decreto n.° 30.679, de 24 de agosto de 1940.

6 Aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de janeiro.

7 Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, primeira diretiva que harmoniza
as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, JO L 40 de 11 de fevereiro de
1989, e Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de
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em vigor o Regulamento (CE) n.° 40/94, cujo artigo 4.° prescrevia que
“[plodem constituir marcas comunitarias todos os sinais suscetiveis de repre-
sentacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondiciona-
mento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras empresas”. A nova legislagao da
Unido em matéria de marcas introduziu alteragdes na definicdo e nos requi-
sitos de registabilidade da marca, como veremos infra no ponto 6.

3. REQUISITOS DE REGISTABILIDADE DA MARCA

O Tribunal de Justica da Unido Europeia (TJUE), através da jurisprudén-
cia do Tribunal de Justica (TJ) e do Tribunal Geral (TG), na sua tarefa de
intérprete do direito da Uniao, foi densificando, ao longo do tempo, as normas
legais europeias relativas as marcas. Para que um sinal possa ser registado
como marca, tem de obedecer a trés condi¢des: “Em primeiro lugar, deve
constituir um sinal. Em segundo lugar, o referido sinal deve ser suscetivel de
representacédo grafica. Em terceiro lugar, o sinal deve ser adequado a distin-
guir os produtos ou os servigos de uma empresa dos de outras empresas”®
(estes trés requisitos continuam a ser exigidos, embora com o atual regula-
mento da marca da Unido Europeia tenha deixado de se exigir que o sinal
seja representado graficamente como veremos infra no ponto 6).

a) Conceito de sinal

O primeiro requisito — conceito de sinal — foi evoluindo na jurisprudén-
cia da Unido, que de ha muito considera que um sinal € registavel desde que
traduza uma qualquer mensagem que possa ser percecionada por um dos
cinco sentidos®. Trata-se, pois, de um conceito amplo de “sinal”, amplitude
que resulta ndo so da jurisprudéncia, mas da prépria letra da lei, que usa o
adverbio “nomeadamente” ao enunciar o que pode ser registado como marca
(artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009, que corresponde ao artigo
222.°, n.° 1, do Cédigo da Propriedade Industrial em vigor — CPI).

Contudo, nem todo o tipo de mensagem constitui um sinal registavel.
Tendo desde logo presente que a fungédo essencial da marca € a distintiva,

2008, que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em matérias de marcas, JO L
299, de 8 de novembro de 2008; Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro
de 1993, sobre a marca comunitaria, JO L 11, de 14 de janeiro de 1994 e Regulamento (CE)
n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria, JO L 78,
de 24 de margo de 2009.
8 C-104/01, Libertel Groep BV e Benelux-Merkenbureau, 06.05.2003, ECLI:EU:C:2003:244, p. 23.
o C-321/03, Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks, 25.01.2007, ECLI:EU:C:2007:51, p. 30.
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a mensagem transmitida tem de permitir percecionar a origem comercial/
empresarial do produto ou servico que pretende assinalar. Por outro lado,
mesmo que cumpra esta fung¢ado, o sinal pode, ainda assim, n&o ser regista-
vel. Com efeito, o registo de uma marca confere ao seu titular um direito de
propriedade que inclui o direito exclusivo de exploragdo econdémica do bem
imaterial objeto do direito (artigos 9.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 e
224.°, n.° 1, do CPI), ndo se limitando este jus prohibendi ao poder de exclu-
sdo, mas abrangendo ainda “toda e qualquer manifestagcdo que afete o exclu-
sivo de exploragdo econdmica que caracteriza o respetivo contetdo”®. Ha,
pois, limites a este direito que visam impedir o desvirtuamento do “direito das
marcas”, isto €, impedir que se confira a um concorrente uma vantagem
concorrencial indevida, permitindo-lhe, por exemplo, apropriar-se e ter o exclu-
sivo sob a forma de um produto ou o préprio produto que a marca pretende
assinalar™. Tais limites impedem, ndo raras vezes, o registo de um sinal como
marca.

b) Representacao grafica

O segundo requisito — suscetibilidade de representagdo grafica — foi
igualmente sendo densificado ao longo dos tempos e cristalizado no acérdao
Sieckman: qualquer sinal pode ser registado como marca desde que a sua
representacado (grafica), nomeadamente através de figuras, de linhas ou de
carateres, seja clara, precisa, completa por si prépria, facilmente acessivel,
inteligivel, duradoura e objetiva.

De acordo com a jurisprudéncia firmada neste acérdao, o requisito da
representacao grafica tem designadamente por fungao “definir a prépria marca,
a fim de determinar o objeto exato da protecao conferida pela marca registada
ao seu titular’, enquanto o sistema de registo publico tem por objeto tornar a
marca “acessivel as autoridades competentes e ao publico, em particular aos
operadores econdmicos”. Logo, a representagao grafica tem de ser apta a
permitir, por um lado, as autoridades competentes “conhecer com clareza e
precisdo a natureza dos sinais constitutivos de uma marca, de maneira a
poderem cumprir as suas obrigacdes relativas ao exame prévio dos pedidos
de registo bem como a publicagdo e a manutengdo de um registo adequado
e preciso das marcas” e, por outro lado, aos operadores econémicos “certifi-
car-se com clareza e precisao dos registos efetuados ou dos pedidos de
registo formulados pelos seus concorrentes atuais ou potenciais e beneficiar,
assim, de informacdes pertinentes sobre os direitos de terceiros”. Para que

0 Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Aimedina, p. 5.

" Neste sentido, ver acordaos C-321/03, p. 33 a 39 e C-49/02 Heidelberger, 24.06.2004,
ECLI:EU:C:2004:384, p. 24.

2. C-273/00, Ralf Sieckman, 12.12.2005, ECLI:EU:C:2002:748.
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tais objetivos possam sem alcancados, “a representacao grafica no registo
deve ser completa por si prépria, faciimente acessivel e inteligivel”.

A representacédo deve, ainda, ser duradoura, na medida em que “deve
ser objeto de uma percecado constante e segura que garanta a funcao de
origem da referida marca”, mas também inequivoca e objetiva, de modo a
permitir “afastar todos os elementos de subjetividade do processo de identi-
ficacdo e de percegado do sinal™3.

Esta condigao de registabilidade — representagao grafica — foi até hoje
um forte entrave ao registo de algumas categorias de marcas, nomeadamente
dentro das marcas nao convencionais como veremos infra, no ponto 5.

c) Carater distintivo

O terceiro requisito — identificar a origem comercial dos produtos ou
servicos — resulta da propria funcdo essencial da marca e traduz-se na
capacidade distintiva do sinal, ou seja, é necessario que os consumidores
possam reconhecer o sinal como uma marca e distingui-lo de outras marcas
existentes no mercado para assinalar o mesmo tipo de produtos ou servigos.

O carater distintivo de um sinal tem sempre de ser aferido em concreto,
atendendo, por um lado, aos produtos e/ou servicos que pretende assinalar
e, por outro lado, a percegao que dele tera o publico relevante, que sera o
consumidor médio do tipo de produto/servico em causa (que tanto podera ser
o grande publico como um publico especializado), normalmente informado e
razoavelmente atento (grau de atencao que pode ser mais ou menos intenso).
Assim, a capacidade distintiva de um sinal esta diretamente ligada ao concreto
setor de atividade onde se inserem os bens que se pretende assinalar,
podendo um mesmo sinal ter capacidade distintiva para assinalar determinado
tipo de bens, mas ndo a ter para assinalar outro tipo de bens.

Tal como o requisito da representagao grafica, a capacidade distintiva de
um sinal constitui um grande obstaculo ao registo de um numero consideravel
de marcas. Porém, ao contrario do primeiro, que tem particular incidéncia em
algumas categorias de marcas, este obstaculo é transversal a todas as cate-
gorias de marcas.

4. CATEGORIAS DE SINAIS

Como decorréncia da evolugdo dos tempos e do proprio conceito de
sinal, podem definir-se dois grandes grupos de sinais registaveis: as chama-
das marcas tradicionais e as chamadas marcas nao tradicionais ou nao
convencionais. Nas primeiras, incluem-se as marcas verbais ou nominativas
(representadas através de letras ou de carateres escritos), as marcas figura-

8 C-273/00, p.46 a 54.
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tivas (representadas através de desenhos, figuras ou imagens) e as marcas
mistas (representadas simultaneamente por elementos verbais e figurativos).
Nas segundas, incluem-se todos os tipos de sinais que, ndo sendo em exclu-
sivo nominativos ou figurativos, podem ser visualmente percetiveis — tridi-
mensionais ou de forma, de cor, de posi¢ao, design retail store, hologramas
e de movimento — ou n&o visualmente percetiveis — as também apelidadas
marcas sensoriais: sonoras, olfativas, de sabor e tateis.

Dentro destas marcas nao convencionais ha sinais relativamente usuais,
como por exemplo as marcas tridimensionais ou de forma, e marcas menos
usuais, tais como as marcas sensoriais. Esta diferenga explica-se, desde logo,
porque, sendo na generalidade dos casos a sua representacao grafica de
grande dificuldade, ha menos pedidos de registo e, por outro lado, no pequeno
universo de pedidos de registo apresentados, poucos sao concedidos (fené-
meno que se verifica quer a nivel do pedido e do registo das marcas nacionais
quer das marcas da Unido Europeia).

Nao obstante, face as novas formas de marketing a tendéncia para o
aumento dos pedidos de registo de marcas ndo convencionais e, em particular,
de marcas sensoriais € clara. “O uso da experiéncia sensorial no branding surge
do conceito marketing sensorial, que veio opor-se ao conceito de marketing
tradicional. Enquanto o marketing tradicional se foca nos atributos e na perfor-
mance do produto/servigo (com base no marketing mix), considerando a decisdo
racional dos consumidores, o marketing sensorial baseia-se na experiéncia
sensorial, transmitindo a mensagem do produto/servico de varias formas, e
tendo em conta a decisdo emocional dos consumidores. Na medida em que o
marketing sensorial permite atrair os clientes de uma forma diferente, partindo
da emogéao e da ativagéo e/ou criagdo de memorias (Zudhakar & Shetty, 2014),
€ também uma técnica de marketing que usufrui dos cinco sentidos humanos
no relacionamento com o cliente. (...) Assim, o branding sensorial é a aplicagao
dos cinco sentidos humanos na imagem e identidade da marca, contribuindo
para uma relacdo emocional do consumidor com a mesma, e afetando o seu
comportamento na compra de um produto/servigo”'4.

Assim, parece claro que estas novas categorias de marcas se apresen-
tam hoje fortemente apelativas para os comerciantes/empresarios que procu-
ram chamar a aten¢do do seu publico — publico que é cada vez mais exigente
e simultaneamente mais “dificil’ — de formas diferentes, mais assertivas e
eficazes.

4 Inés Marques, Percecdo sensorial: A importancia dos cinco sentidos na marca, Uma andlise
no setor vitivinicola, Dissertagdo apresentada no Instituto Superior de Gestao, para obtencgéo
do Grau de Mestre em Marketing, consultada a 20 de fevereiro de 2018 em “https://comum.
rcaap.pt/bitstream/10400.26/15219/1/ TESE%20FINAL.pdf’. Sobre a mesma tematica ver, entre
outros Krishna, A. (2010), An Introduction to Sensory Marketing, In Krishna, A. (Ed.), Sensory;
Rodrigues, C., Hultén, B. and Brito, C. (2011), Sensorial strategies for value cocreation.,
Innovative Marketing, Vol. 7, No. 2, 47-54; Russo, J. E. and Chaxel, A-S. (2010), How
persuasive messages can influence behavior without awareness. Journal of Consumer
Psychology, Vol. 20, 338-342.
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5. AS MARCAS NAO CONVENCIONAIS E A JURISPRUDENCIA DO TJUE

Embora, em abstrato, os sinais que compdéem as marcas nao conven-
cionais sejam registaveis, a pratica tem demonstrado que nao é facil obter a
sua protecao pelo registo. Tal como ja referido, até agora, os maiores entra-
ves a este tipo de marcas residem na exigéncia de representacédo grafica
(clara, precisa, completa por si prépria, facilmente acessivel, inteligivel, dura-
doura e objetiva) e na falta de capacidade distintiva.

Analisemos, entdo, cada uma das categorias de marcas n&o convencio-
nais e a jurisprudéncia europeia proferida até a data (com base na legislacéao
europeia vigente até ao Regulamento (CE) n.° 209/2007, inclusive) para
perceber quais os problemas concretos suscitados e qual a resposta dada
pelo TJUE.

a) Marcas tridimensionais ou de forma

As marcas tridimensionais sao essencialmente as marcas que consistem
na forma do produto ou na sua embalagem e que podem incluir igualmente
elementos verbais. A auséncia de capacidade distintiva de sinais que consis-
tem na prépria forma do produto, aliada a impossibilidade de atribuir a um sé
concorrente no mercado o monopolio sobre a forma de um produto séo os
grandes obstaculos ao registo desta categoria de marcas. Alias, a propria
legislagdo, quer da UE, quer nacional, estabelece que “os sinais constituidos,
exclusivamente, pela forma imposta pela propria natureza do produto, pela
forma do produto necessaria a obtencao de um resultado técnico ou pela
forma que confira um valor substancial ao produto” ndo sao registaveis (artigo
7.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento (CE) n.° 207/2009, correspondente ao
artigo 223.°, n.° 1, alinea b), do CPI).

De acordo com a jurisprudéncia do TJUE, os critérios de apreciagado do
carater distintivo das marcas tridimensionais constituidas pela forma do proprio
produto ndo sao diferentes dos critérios aplicaveis as outras categorias de
marcas. No entanto, importa ter em consideracédo “o facto de a perceg¢ao do
publico visado ndo ser necessariamente a mesma no caso de uma marca
tridimensional constituida pela forma e pelas cores do préprio produto € no
caso de uma marca verbal, figurativa ou tridimensional, que ndo seja consti-
tuida pela forma do produto. Com efeito, se é certo que o publico esta habi-
tuado a apreender imediatamente estas ultimas marcas como sinais identifi-
cadores do produto, ja o mesmo nao acontece necessariamente quando o
sinal se confunde com o aspeto do préprio produto™®.

5 T-118/00, Procter & Gamble/EUIPO, 19.09.2001, ECLI:EU:T:2001:226, p. 56, confirmado pelo
acordao C-468/01 P, 29.04.2004, ECLI:EU:C:2004:259.
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Entende, pois, a jurisprudéncia, que uma marca tridimensional s6 é
dotada de carater distintivo quando, de uma forma significativa, divergir das
normas ou dos usos do setor em causa, ja que sO entdo cumpre a sua fungéo
essencial de identificagdo da origem do produto’®.

Esta jurisprudéncia assente do TJUE foi afirmada, designadamente, nos
processos Procter & Gamble, em que era pedido o registo, para assinalar
pastilhas para maquinas de lavar roupa ou louca, de varias marcas descritas
como “pastilhas quadradas com bordos e cantos ligeiramente arredondados,
duas camadas”, com diferentes cores, assim representadas:

O Tribunal conclui que, “atendendo a impressao de conjunto que sobres-
sai da forma e da combinacdo das cores da pastilha em causa, a marca
pedida ndao permitiria ao publico visado distinguir esses produtos dos que tém
outra origem comercial, quando efetua a sua escolha no ato da compra”’, ou
seja, a marca nao tinha carater distintivo.

Com a mesma argumentag¢ao foram recusados varios registos de marcas
tridimensionais, destinadas a assinar bebidas’®:

6 Neste sentido, ver acorddaos C-24/05 P, Storck/EUIPO, 22.06.2006, ECLI:EU:C:2006:421,
p. 24 e 25; T-241/05, Procter & Gamble / EUIPO, 23.05.2007, ECLI:EU:T:2007:151, p. 44.

7 T-118/00, Procter & Gamble/EUIPO, p. 67.

8 (C-344/10 & C-345/10, Freixenet/EUIPO, 20.10.2011 ECLI:EU:C:2011:680; C-455/13, Voss/
EUIPO, 07.05.2015, ECLI:EU:C:2015:303; T-411/14, Coca-Cola/EUIPO, 18.03.2016,
ECLI:EU:T:2016:94.
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Dentro das marcas tridimensionais, ha ainda os sinais que incluem em
si mesmos uma solugao técnica, sendo nestes casos as marcas dificilmente
registaveis se o sinal for “composto por uma forma que é solugao tecnicamente
preferivel para a categoria de produtos em causa que foi registada como
marca” na medida em que “seria dificil para os concorrentes do titular desta
marca comercializar formas de produto que constituam verdadeiras alternati-
vas, ou seja, formas que nao sejam semelhantes e que, apesar disso, sejam
interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional’’®. Com esta
argumentacao, foi recusado o registo, para assinalar “jogos de construcao”,
da marca:

b) Marcas de cor

Podendo as cores (uma ou varias®®) em si mesmas ser objeto de registo
como marca, conseguir, através de uma cor, identificar a origem comercial de
um produto ou servigo ndo € evidente. Essa razio justifica a dificuldade em
obter o registo destas marcas, excecionando-se os casos em que o sinal “cor”
adquiriu ja, pelo seu uso, essa capacidade distintiva.

Também nestas marcas, a semelhanca do que sucede com as marcas
de forma, se impde acautelar que o respetivo titular ndo obtenha com o registo
uma vantagem competitiva indevida resultante do monopdlio sobre uma cor
quando esta &, de algum modo, identificativa em abstrato dos produtos ou
servigos que se pretende assinalar (exemplo tipico € a cor verde para assi-
nalar produtos ou servigos relacionados com a natureza ou com o ambiente).

Uma das questdes relacionadas com o registo de uma cor como marca
prende-se com a forma de identificacdo da cor, ja que esta tem de permitir
que o objeto de protecdo seja claro e univoco. Para além da descricao da
cor em si mesma, uma referéncia ao codigo internacional de cores podera
ser de grande utilidade para que uma tal descricdo seja clara e obijetiva.

Ja se a marca reivindicar mais do que uma cor, sera necessario que a
descrigao esclareca a proporcao de cada uma de modo a que apenas uma

% C-48/09, Lego Juris, 12.11.2008, ECLI:EU:C:2010:516, p. 60. Sobre este tipo de marcas, ver
C-205/13, Hauk GmbH, 18.09.2014, ECLI:EU:C:2014:2233.

20 Alegislagdo nacional ndo estd harmonizada com a legislagdo europeia neste ponto ja que o
artigo 223.°, n.° 1, alinea e), do CPI, ndo permite o registo como marca de uma unica cor,
limitacdo que ndo existe no regulamento da marca europeia. Este ponto devera ser objeto
de harmonizagao no processo em curso de alteragédo do CPI.
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concreta combinacao fique protegida. Com efeito, a ndo ser assim, uma mul-
tiplicidade de combinacdes seria possivel, 0 que colocaria em causa néo sé
a funcédo de origem do produto ou servico — o consumidor ndo conseguiria
memorizar o concreto sinal protegido a que associa um determinado comer-
ciante/empresario — como a necessaria garantia de que as autoridades
competentes e os operadores econdmicos saberiam qual o objeto da protecao
concedido ao titular da marca.

Sobre a capacidade distintiva das marcas de cor, o TJ, em resposta a
um pedido de reenvio prejudicial formulado pelo Supremo Tribunal dos Paises
Baixos relativo a uma marca de cor unica (marca descrita simplesmente como
“cor laranja” para assinalar produtos e servicos das classes 9.2, 35.2 a 38.9)
afirmou a seguinte jurisprudéncia:

“1. Uma cor por si sO, sem delimitacdo no espaco, € suscetivel de
apresentar, para determinados produtos e servigos, carater distintivo...
na condi¢ao, designadamente, de poder ser objeto de uma representagao
grafica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente aces-
sivel, inteligivel, duradoura e objetiva. Esta condicdo ndo pode ser pre-
enchida pela mera reprodugcdo no papel da cor em questdao, mas pode
sé-lo pela designagao da referida cor através de um cédigo de identifi-
cacao internacionalmente reconhecido.

2. Para apreciar o carater distintivo que uma determinada cor pode
apresentar como marca, € necessario ter em conta o interesse geral em
nao restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restan-
tes operadores.

3. Uma cor por si s6 pode ser reconhecida como tendo carater
distintivo... na condicdo de que, em relagdo a perce¢éo do publico rele-
vante, a marca seja apta a identificar o produto ou o servico como pro-
veniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou
esse servigo dos das outras empresas.

4. O numero de produtos/servigos € relevante, juntamente com as
restantes circunstancias do caso concreto, para apreciar: o carater dis-
tintivo da cor, e se o respetivo registo é contrario ao interesse geral em
nao restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restan-
tes operadores™’.

Sobre uma marca composta por uma combinacao de cores o TJ, também
em resposta a um pedido de reenvio prejudicial desta vez formulado pelo
Tribunal Federal de Patentes Alemao (marca descrita como “Cores: RAL 5015/
HKS 47 — azul, RAL 1016/HKS 3 — amarelo” “utilizadas sob todas as formas
imaginaveis, em especial nas embalagens e etiquetas”), afirmou que:

21 C-104/01, Libertel, 06.05.2003, ECLI:EU:C:2003:244.
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“As cores ou combinagdes de cores... designadas de forma abstrata e
sem contornos, cujas tonalidades s&o enunciadas por referéncia a uma
amostra de cor e especificadas segundo um sistema de classificagéo de
cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca... na
medida em que: seja demonstrado que, no contexto em que sao empregues,
essas cores ou combinacdes de cores se apresentam efetivamente como
um sinal e em que o pedido de registo comporte uma disposi¢ao sistematica
gue associe as cores em questdo de forma predeterminada e constante™.

Na sequéncia desta jurisprudéncia, o TJUE decidiu em varios casos
similares que os sinais ndo possuiam carater distintivo, por ndo serem sus-
cetiveis de indicar a origem comercial dos produtos ou servicos em causa?,
sendo relativamente raros os casos em que as marcas foram concedidas,
apontando-se como exemplo o processo T-173/00, em que a marca era des-
crita como “cor laranja”, tendo o TG concluido que a marca era distintiva para
assinalar servigos de “consultoria técnica e em matéria de gestdo empresarial
no dominio do cultivo de plantas, em especial do setor das sementes” mas
nao para assinalar “Instalagdes de acondicionamento de sementes ...Produtos
agricolas, horticolas e florestais”.

Outros casos houve em que o registo foi recusado por ndo cumprir com
o requisito da representagao grafica tal como definido pela jurisprudéncia: em
caso de combinagdo de cores, “estas ultimas devem ser representadas
segundo uma disposicdo ou um esquema especifico, que associe as cores
de forma predeterminada e constante, e isto a fim de impedir numerosas
combinacdes diferentes destas que nao permitem ao consumidor apreender
e memorizar uma combinagdo particular’?.

¢) Marcas de posicao

Uma marca de posigéo consiste num elemento figurativo que € colocado
num ponto concreto e especifico de um produto, sempre numa mesma posi-
¢ao e com o mesmo tamanho e forma. Esta especifica posicdo do elemento
figurativo em relagcdo ao produto pode ser registada como marca, embora a
protecdo conferida pelo registo ndo se estenda a forma do produto onde o
sinal é posicionado no seu todo?. Neste tipo de marcas, o elemento figurativo

2 (C-49/02, Heidelberger, 24.06.2004, ECLI:EU:C:2004:384.

2 T-400/07, GretagMacbeth/EUIPO, 12.11.2008, ECLI:EU:T:2008:492 ; C-170/15, Enercon/EUIPO,
21.01.2016, ECLI:EU:C:2016:53.

2 T-173/00, KWS Saat/EUIPO, 09.10.2002, ECLI:EU:T:2002:243, confirmado pelo acérdao
C-447/02, 21.10.2004, ECLI:EU:C:2004:649.

% C-49/02, p. 35 ; T-101/15 e 102/15, RedBull/EUIPO, 30.11.2017, ECLI:EU:T:2017:852, sob
recurso — processo C-124/18).

% T-68/16, Deichmann SE/EUIPO, 17.01.2018, ECLI:EU:T:2018:7, p. 43, sob recurso — processo
C-223/18.
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pode, em si mesmo, nao ter capacidade distintiva, mas, em concreto, quando
colocado no produto numa determinada posicao, adquirir essa distintividade.

Os critérios de registabilidade deste tipo de marcas séo, na pratica, os
mesmos existentes para as marcas tridimensionais que consistem na forma
do produto. Por conseguinte, o registo depende essencialmente de o sinal
em causa se diferenciar ou ndo das normas e usos do setor em causa, ja
que os consumidores nao estdo habituados a inferir a origem dos produtos
de sinais que nado se distinguem da prépria aparéncia dos produtos.

No caso X Technology, foi pedido o registo de uma marca de posi¢ao
para assinalar “meias”, descrita como “a marca de posi¢cao € caracterizada
por uma cor laranja, ‘Pantone 16 1359 TPX’, sob a forma de capuz que cobre
a extremidade do artigo de malha para cal¢car. Ndo envolve completamente
as extremidades; apresenta um limite que, visto de frente e de perfil, aparece
sensivelmente horizontal. A marca surge sempre com um forte contraste de
cor relativamente ao resto do artigo de malha para calgar e encontra se sem-
pre na mesma posi¢cao”, e apresentada com o seguinte desenho:

e i

O TG, em decisao confirmada pelo TJ, reconhecendo que “novas marcas
designando produtos que estao sujeitos as tendéncias da moda podem sem-
pre ser registadas, desde que sejam aptas para preencher a sua fungao
essencial, que é a de identificar a origem comercial dos produtos”, conclui
que “devido a falta de divergéncia significativa relativamente a norma ou aos
habitos do setor dos artigos em malha para calgar, a marca requerida seria
entendida pelo publico relevante como um elemento decorativo e que, por
conseguinte, era desprovida de carater distintivo”’-?8,

27 T-547/08, X Technology/IHIM, 15.06.2010, ECLI:EU:T:2010:235, p. 49 e 59, confirmado pelo
acordao C-429/10 P, 16.05.2011, ECLI:EU:C:2011:307.

28 Encontra-se pendente no TJ o processo C-163/16, Christian Louboutin, que consiste num
pedido de reenvio prejudicial formulado num processo em que esta em causa uma marca
que consiste “na cor vermelha (Pantone 18 1663TP) aplicada na sola de um sapato (os
contornos do sapato ndo fazem parte da marca, mas servem para evidenciar a posigao da
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d) Design retail store

Os espagos comerciais, em particular no caso de cadeias de lojas, sé&o
desenhados para criar o melhor ambiente possivel, para que o consumidor
seja tentado a entrar no estabelecimento e a adquirir produtos e ou servigos.
Este desenho pode ter também como objetivo contar a histéria e a filosofia
da marca e, nessa medida, diferenciar a origem comercial dos produtos ou
servigos do seu proprietario. Por isso, o layout de um espago comercial pode
ser registado como marca.

O primeiro caso respeitante a esta categoria de marcas na jurisprudéncia
do TJUE é o caso Apple, no qual o TJ, em resposta a um pedido de reenvio
prejudicial formulado por um Tribunal dos Paises Baixos a propdsito de uma
marca destinada a assinalar “servigos prestados por estabelecimentos de
venda a retalho, relacionados com computadores”, assim representada:

i "-Q"? % - I_'_'_""\-l--.._

concluiu: “a representacao, através de um simples desenho sem indicacao de
tamanho nem de proporgdes, da configuracdo de um espacgo de venda de
produtos pode ser registada como marca para servigos que consistem em
prestacdes de servicos relativas a esses produtos mas nao fazem parte inte-
grante da colocagdo dos mesmos no mercado, desde que seja adequada a
distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas
e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se |he
oponha”?,

e) Marcas de movimento

A medida que a publicidade e o marketing se tornam mais sofisticados,
0 uso de marcas de movimento para chamar a atengao do consumidor (mais
exigente) e para distinguir um produto ou servico dos demais existentes no
mercado torna-se mais apelativo.

marca)’. As conclusdes do advogado-geral datadas de 22.06.2017 estao disponiveis em
ECLI:EU:C:2017:495.
2 C-421/13, Apple, 10.07.2014, ECLI:EU:C:2014:2070.
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Tal como sucede com as marcas de posicao, os critérios de registabili-
dade deste tipo de marcas sao, na pratica, os mesmos existentes para as
marcas tridimensionais que consistem na forma do produto. No caso, a difi-
culdade reside na apresentagdao da sequéncia de imagens que permita per-
cecionar a correta sequéncia do movimento de modo que o objeto da prote-
¢ao seja claro e preciso.

Sendo ainda muito reduzido o numero de marcas de movimento existen-
tes, encontra-se registada como marca da unido europeia a marca designada
“fluxo de liquido vermelho em sequéncia de fotografias” para assinalar produ-
tos e servicos relacionados com informatica, comunicacdes e entretenimentos
das classes 9.2, 38.2 e 41.2 da Classificagdo de Nice®.

A marca foi descrita como uma “sequéncia animada consistindo de 20
fotos que compdem a sequéncia que € executada dentro de um periodo de
tempo de aproximadamente 6 segundos; a sequéncia comega no canto supe-
rior esquerdo e continua da esquerda para a direita em cada linha consecutiva
e mostra um fluxo colorido de liquido que flui através da tela contra um fundo
branco; o fluxo de liquido, finalmente, flui em torno e para o interior da esfera
que permite que a cor do liquido seja vista” e representada com o desenho:
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f) Hologramas

Um holograma é, por definigdo, uma imagem tridimensional obtida a
partir da projecao da luz sobre figuras bidimensionais. Os hologramas captam
e guardam uma imagem em trés dimensdes, imagem que varia dependendo
do angulo pela qual é vista. As marcas que consistem num holograma sao
marcas figurativas com um carater tridimensional que podem incluir movimento.
A dificuldade no registo de um holograma como marca reside na captura do
holograma e na sua reprodugao em papel.

30 Decisdo do EUIPO de 23.09.2010, processo R 443/2010-2.
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O pedido de registo deste tipo de marcas é muito pouco frequente, ndo
havendo ainda jurisprudéncia a assinalar. Mais uma vez, tal dificuldade prende-
-se com a sua representacdo grafica, ja que representar de forma clara,
objetiva e univoca as diferentes impressdes visuais criadas por um holograma
nao é facil.

Na pagina do EUIPO sado dados como exemplos deste tipo de marcas®':

g) Marcas sonoras

Em abstrato, pode ser registado como marca todo e qualquer tipo de som,
quer pré-existente quer criado especificamente para efeitos de distinguir um
produto ou servigo; quer musical quer ndo musical: quer existente na natureza
quer resultante da intervencdo humana. Tendo em conta o forte poder de
memoria dos sons, o sound branding € cada vez mais apetecivel enquanto
instrumento apto a transmitir ao publico alvo uma mensagem capaz de ser
facilmente memorizada e, por conseguinte, permitir o rapido reconhecimento
de uma marca. Exemplos de todos conhecidos sdo o som melddico do toque
de telefone da Nokia e o0 som ndo melddico do rugido do Ledo da MGM.

Também a representagdo das marcas sonoras pode suscitar algumas
dificuldades, pois nem sempre é facil representar de forma clara, objetiva e
univoca um som.

O primeiro caso apresentado ao TJ foi o caso Shield. Um Tribunal dos
Paises Baixos formulou um pedido de reenvio prejudicial (no caso o requerente
da marca pretendia registar as nove primeiras notas da composigdo musical
«Fur Elise» de L. van Beethoven para assinalar produtos e servicos das classe
9, 16, 25, 41 e 42 da Classificagdo de Nice), tendo o Tribunal respondido que:

“1 — um sinal que n&o &, em si mesmo, suscetivel de ser visual-
mente percetivel pode constituir uma marca, desde que possa ser objeto
de representacao grafica;

31 Consultado em fevereiro de 2018 em: “https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-
examples#Hologram_mark”.
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2 — os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas desde
que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas e sejam suscetiveis de representagéo
grafica™2.

Seguindo esta jurisprudéncia, o TG veio a considerar nao registavel para
assinalar produtos e servigos das classes 9.2, 16.2, 38.2 e 41.2 a marca des-
crita como:

=

O Tribunal considerou que o sinal nao tinha carater distintivo porque era
excessivamente simples e se limitava a uma simples repeticdo de duas notas
idénticas, ndo sendo por isso suscetivel de transmitir uma mensagem de que
0os consumidores se pudessem recordar, ou seja, a marca seria apreendida
pelo publico relevante apenas como uma simples funcionalidade dos produtos
e dos servicos visados e ndo como uma indicagdo da sua origem comercial®.

h) Marcas olfativas

Em teoria, os aromas podem ser registados como marca, sendo mesmo
um tipo de marca muito apetecivel para alguns setores da industria, tal como
a industria de perfumes. Na pratica, porém, identificar um sinal olfativo de
forma precisa e objetiva esta longe de ser facil. Uma féormula quimica néo
permite a generalidade das pessoas reconhecer o aroma que a mesma pre-
tende significar e uma “amostra” do aroma néo se pode considerar um modo
de representacédo do sinal estavel e duradouro ja que o decurso do tempo
vai necessariamente altera-lo. Finalmente, uma descricdo do aroma, como
por exemplo “aroma de morangos”, nuns casos nao tera capacidade distintiva
(por exemplo para assinalar sumo de morango) e noutros néo elimina nem
reduz de modo satisfatorio todos os elementos de subjetividade presentes no
processo de identificacdo e percecao do sinal.

O caso Sieckman é o caso charneira nesta categoria de marcas. Estava
em causa um pedido de reenvio prejudicial apresentado pelo Tribunal Federal
de Patentes Alemao no ambito de uma marca destinada a assinalar servigos
das classes 35.2, 41.2 e 42.2 da Classificagdo de Nice e descrita como: “marca

32 (C-283/01, Shield Mark/EUIPO, 27.11.2003, ECLI:EU:C:2003:641.
3 T-408/15, Globo Comunicagdo e Participagées/IHIM, 13.09.2016, ECLI:EU:T:2016:468.
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olfativa com base numa substancia quimica pura cinamato de metilo (éster
metilico de acido cinédmico) cuja formula quimica se reproduz da seguinte
forma: C6H5-CH = CHCOOCH3".

Neste acérdao, o TJ respondeu a questdo que Ihe foi colocada afirmando
que “um sinal que ndo €&, em si mesmo, suscetivel de ser visualmente per-
cetivel pode constituir uma marca, desde que possa ser objeto de represen-
tacado grafica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de carateres,
que seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente acessivel, inteligi-
vel, duradoura e objetiva”.

Por sua vez, o TG confirmou a decisdao do EUIPO de recusar o registo
da marca descrita pelas palavras “odor de morango maduro” e pelo desenho:

Neste processo, o TG concluiu que o aroma do morango muda de uma
variedade para outra. A descricao “odor de morango maduro” pode referir-se
a diversas variedades e, como tal, a odores distintos, logo, ndo é univoca
nem precisa. Por outro lado, visto ndo representar mais do que o fruto que
exala um odor supostamente idéntico ao sinal olfativo, a imagem de um
morango nao constitui uma representacdo grafica do sinal olfativo®.

Sendo ainda muito reduzido o numero de marcas olfativas existentes, foi
concedido o registo como marca da unido europeia a marca designada “aroma
de framboesas” para assinalar combustiveis®.

i) Marcas de sabor

Tal como os odores, também os sabores podem, em abstrato, ser regis-
tados como marca. No entanto, também estes s&o dificeis de representar
— de forma precisa e objetiva —, sendo quase impossivel eliminar do pro-
cesso de identificacdo e percecao do sinal os elementos de subjetividade. No
caso dos sabores, ha ainda um outro grande obstaculo ao registo: a falta de
capacidade distintiva em geral. Com efeito, dificilmente o consumidor perce-
ciona um sabor como marca sendo mesmo dificil de conceber como € que

3 (C-273/00, Ralf Sieckman,, 12.12.2005, ECLI:EU:C:2002:748.
3% T-305/04, Eden/IHIM, 27.10.2005, ECLI:EU:T:2005:380, p. 33, 39 e 46.
%  Decisdo do EUIPO de 05.12.2001, processo R 711/1999-3.
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um sabor pode funcionar como marca quando, na verdade, os consumidores
apenas provam os produtos depois de os comprarem.

Até a data, ndo ha qualquer marca de sabor registada, nem nacional
nem da UE. Uma companhia farmacéutica solicitou o registo de uma marca
da UE descrita como “sabor de morangos artificiais” para assinalar produtos
farmacéuticos. O EUIPO recusou o registo da referida marca invocando trés
razbes. Desde logo, o facto de a representacdo grafica da marca nao ser
admissivel, ja que o requerente se limitou a descrever a marca em palavras.
De seguida, porque a concessao de tal marca iria introduzir uma distorgao
no mercado ao atribuir a um s6 comerciante o exclusivo do sabor de moran-
gos artificias para assinalar medicamentos. Invocando a jurisprudéncia do
TJUE respeitante as marcas de cor, nos termos da qual o interesse publico
em nao restringir indevidamente a disponibilidade de cores para outros comer-
ciantes que oferecem para a venda de bens ou servicos do mesmo tipo
daqueles em relagao aos quais o registo € pretendido, o EUIPO considerou
que todas as empresas da industria farmacéutica tém direito a usar o sabor
em causa designadamente para minorar o sabor desagradavel que os medi-
camentos tém e, por conseguinte, o requerente da marca nao poderia ficar
com o exclusivo do referido sabor. Finalmente, porque a marca em causa néo
permitia ao consumidor distinguir os produtos do requerente dos produtos
similares comercializados por outros comerciantes, ou seja, ndo tem capaci-
dade distintiva®’.

J) Marcas tateis

Existem hoje no mercado varios produtos que sdo manufaturados de um
modo especifico que permite que o préprio produto ou a sua embalagem
tenham uma sensacgao particular ao toque. Esta sensagdo pode resultar da
textura do préprio material de que o produto é feito ou de uma forma especial
incorporada no préprio produto. A semelhanga das demais marcas sensoriais,
a representacao precisa deste tipo de marcas é muito dificil, ndo sendo evi-
dente saber se a simples descrigao da textura (por exemplo, veludo) ou o
contorno particular da forma incorporada no produto (por exemplo, a sua
dimensé&o e estrutura) € suficiente para cumprir com os requisitos da repre-
sentagao.

Até a data, ndo ha qualquer marca tatil registada, nem nacional nem da
UE, e ndo houve muitos pedidos de registo. Um dos pedidos foi apresentado
por uma empresa da industria automovel para assinalar um puxador de um
banco automdével (seat handle), tendo a marca sido descrita como “puxador
de banco” e com o desenho:

37 Decisdo do EUIPO de 04.08.2003, processo R 120/2001-2.
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A marca foi recusada pelo EUIPO, que considerou nao ser a descricao
da mesma suficientemente precisa, ndo permitir a sua representagéo fotogra-
fica determinar nem o material utilizado nem a maneira como o mesmo é
percecionado pelo consumidor e ndo ter capacidade distintiva®.

6. A NOVA LEGISLAGAO DE DIREITO DA UNIAO EUROPEIA

A jurisprudéncia europeia referida até ao momento foi toda elaborada no
ambito de uma legislagao que determinava que um sinal, para poder ser
registado, tinha de ser passivel de ser representado graficamente. Como vimos
ja, este requisito constituia por si s6 um entrave ao registo de uma boa parte
das designadas marcas ndo convencionais, marcas que, pela sua propria
natureza, néo sao representaveis graficamente ou n&do o sdo nos moldes em
que este conceito veio a ser densificado pela jurisprudéncia.

Em dezembro de 2015, com o objetivo de “promover e criar um mercado
interno que funcione de forma harmoniosa e facilitar o registo, gestdo e pro-
tecdo das marcas na Unido, em beneficio do crescimento e da competitivi-
dade”, foi aprovada a diretiva Diretiva (UE) 2015/2436 que aproxima as
legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas®® (considerando 8).
De acordo com o artigo 3.° da diretiva, podem ser registados como marcas
todos os sinais “nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou
desenhos, letras, numeros, cores, a forma ou da embalagem do produto ou
sons” que “sirvam para distinguir os produtos ou servigos de uma empresa
dos de outras empresas; e possam ser representados no registo de uma
forma que permita as autoridades competentes e ao publico determinar, de
forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protegao conferida ao seu
titular”.

%  Decisao do EUIPO de 30.10.2007, processo R 1174/2006-1.

% Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015
que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, JO L 336 de 23
de dezembro de 2015.
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No seguimento da aprovacao da Diretiva (UE) 2015/2436, foi aprovado
o Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da Unido Europeia®, cujo
artigo 4.°, em conformidade com a referida Diretiva, prescreve que podem ser
registados como marcas todos os sinais, “homeadamente em palavras,
incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na
forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons”, suscetiveis
de “distinguir os produtos ou servigcos de uma empresa dos produtos ou ser-
vicos de outras empresas; e ser representados no Registo de Marcas da
Unido Europeia («Registo»), de um modo que permita que as autoridades
competentes e o publico identifiquem de forma clara e precisa o objeto da
protecao concedida ao titular da marca”.

Confrontando a redacéo deste artigo 4.° com a do artigo 4.° do Regula-
mento (CE) n.° 207/2009, constata-se que a grande alteracdo operada respeita
a exigéncia de representagao grafica que cessou de existir. Presentemente,
€ registavel como marca qualquer sinal passivel de representagao, desde que
esta permita uma percetivel clara e precisa nogao do objeto da protegao, ou
seja, em abstrato, qualquer forma de representacao é valida desde que per-
mita a todos os interessados perceber, de forma clara e precisa, o concreto
objeto da protegao*'.

7. CONCLUSAO

Com base na legislacédo da UE, tal como densificada e interpretada pela
jurisprudéncia do TJUE, os requisitos de registabilidade das marcas ndo con-
vencionais ndo sao diferentes dos requisitos existentes para as outras cate-
gorias de marcas. Logo, tém de constituir sinais, ser passiveis de represen-
tagcdo e ter capacidade distintiva, capacidade essa que se afere pela avaliagao
dos bens e servigos que pretende assinalar, pelo publico pertinente a quem
os produtos/servigos se destinam e pela impressao geral transmitida pelo
sinal.

No entanto, sendo necessario que os consumidores possam reconhecer
o sinal como uma marca e distingui-lo de outras marcas existentes no mercado
para assinalar o mesmo tipo de produtos ou servigos, nalgumas categorias
de marcas nao convencionais tal distincdo € mais dificil, na medida em que
os consumidores ndo estdo habituados a inferir a origem dos produtos de

40 Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017
sobre a marca da Unido Europeia, JO L 154 de 16 de junho.

41 Encontra-se neste momento a decorrer em Portugal o processo de transposigdo da Diretiva
(UE) 2015/2436. Pelo Despacho n.° 10126/2017, de 10 de novembro de 2017, publicado no
Diario da Republica n.° 225/2017, Série Il, de 22 de novembro de 2017, foi constituido um
Grupo de Trabalho com esse propdsito. A 26 de abril ultimo foi aprovada em Conselho de
Ministros uma proposta de lei que autoriza o0 Governo a aprovar o novo Cédigo da Propriedade
Industrial, transpondo a referida Diretiva.
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sinais que nao se distinguem da prépria aparéncia dos produtos ou de sinais
que consistem numa cor, num som ou num aroma. Por conseguinte, num
grande numero de casos, o registo depende essencialmente de o sinal em
causa se diferenciar ou ndo das normas e usos do setor em causa ou de ter
ja adquirido capacidade distintiva pelo uso.

A alteracao introduzida na legislagdo europeia no que toca ao requisito
representacédo grafica tera impacto na analise dos pedidos de algumas cate-
gorias de marcas e € crivel que algumas passem a ser mais facilmente
registaveis. Marcas de movimento ou hologramas serdo agora, certamente,
registaveis sem que obstaculos relacionados a sua representagao se levantem.
Porém, embora as marcas ja nao tenham de ser representadas graficamente,
continuam a ter de ser representadas de forma clara e precisa de modo a
permitir a todos os interessados a percecéo exata do objeto da protegéo. Por
conseguinte, algumas categorias de marcas n&o convencionais, designada-
mente as ndo visualmente percetiveis cuja representacédo nao é, na maioria
dos casos, “facilmente acessivel e inteligivel”, ou seja, clara e precisa, ndo
sdo de esperar grandes alteracbes, o que significa que os sinais em causa
continuardo, na sua grande maioria, a ndo poder ser registados como marcas.

No que toca aos obstaculos relacionados com a falta de capacidade
distintiva — marcas de cor e marcas tridimensionais que consistem na forma
do produto, por exemplo —, ou com a impossibilidade de conferir o exclusivo
sobre um sinal a um unico concorrente no mercado — marcas de cor, sons
musicais pré-existentes ou marcas tridimensionais, por exemplo —, as obje-
¢Oes levantadas ao abrigo da anterior legislagdo mantém-se inalteradas, pelo
que muitas destas formas de marcas continuardo a ndo ser registaveis, na
medida em que ndo cumprem a fungéo essencial da marca: distinguir a origem
comercial dos produtos ou servigos.
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