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RESUMO: O estudo das marcas coletivas' é dos de pouca harmonia na doutrina das marcas, fato
igualmente notorio no dominio da legislagdo a ela respeitante nos diversos ordenamentos juridicos,
especialmente na dos paises mais cotados na ciéncia juridica. Neste sentido, escreveu CESAR
BESSA MONTEIRO? “O conceito de marca coletiva, é em meu entender, um dos mais complexos

e de mais dificil delimitagdo no ambito da Propriedade Industrial”, o autor, avanga ainda que “

!'Sobre este tipo de marcas, ver por todos FRANCISCHELLI, REMO, Trattato di Diritto Industriale, vol I, Giuffié
Editore, 1961, pp. 183-247, Sui Marchi D Impresa, 4° ed., Giuffre Ed., Milano, 1988., pp. 45-55; FERNANDA
SARSI-SARTORI, Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relativta della tutela, in
Rivista di Diritto Industriale, Ano XL-1991, Numeros 1-2 de Genaio-Giogno, Milano-Dott. A. Giuffré Editore, pp.
21-36; VINCENZO DI CATALDO, [ Signi Distintive, 1°e 2°ed., Giuffre Ed., Milano, 1985 e 1993, pp. 161 ¢ ss;
VANZETTI, ADRIANO/DI CATALDO, Vincenzo, Manuale de Diritto Industriale, Giuffre Editore, Milano, 2009,
pp- 283-284; CASANOVA, Mario, Impresa e Azienda, Unione Tipografico Editorice Torinense, 1973, pp. 464-465;
CIONTLFerdinando, La Funzione del Marchio, Giuffre, Ed, Milano, 1998., pp. 13-32; BRAUN, Antoine, Précis des
Marques, Troiséme Edition 1995, Maison Larcier, pp. 471-478; NOGUEIRA SERENS, 4 Monopoliza¢do da
Concorréncia e a (Re-) Emergéncia da Tutela da Marca, Almedina, 2007, pp. 632-665; COUTINHO DE ABREU,
Curso de Direito Comercial, vol I, Almedina, 1996, pp. 367-368; CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, vol I,
Almedina, pp. 76-79, PUPO CORREIA, Direito Comercial, 12° edigdo, revista e atualizada, EDIFORUM, Lisboa,
p. 349; AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito de Marcas, Coimbra Editora, 1999, pp. 92-104; MARIA
MIGUEL CARVALHO, Marca Coletiva. Breves Consideragées, in Direito Industrial, vol.V, 2008, pp. 215-310.

2 Marca de base e marca coletiva, APDI-Associagdo Portuguesa de Direito Intelectual, Vol. I, Almeida, 2001, p.
335.
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(...) nos direitos espanhol, suigo, e americano ja se distinguem claramente as marcas coletivas
das marcas de garantia ou certificagdo. Ja no Reino Unido apenas se regula a marca de
certificagdo, ndo existindo qualquer processo para o registo de marcas coletiva. Acresce que a
diversidade de tratamento da marca coletiva nas varias legislagoes corresponde "a diversidade
de tratamento na Doutrina existente nos varios paises e é, porventura, uma consequéncia desta”.
Inevitavelmente, o estudo das marcas coletivas, convoca o das marca de certificagdao ou de garantia
bem como as denominagdes de origem e indicagdes geograficas. Sdo conceitos que se
intercomunicam em teoria e também na pratica. Eis a razao do tratamento neste artigo destes temas.
O objetivo ¢é trazer uma vez mais ao lume os contornos dos entendimentos que se tém a nivel da
doutrina e legislagdo nacional e estrangeira sobre a matéria, sem deixar de parte a nossa humilde
perspetiva sobre o tema. Neste exercicio, vimos que a consagra¢do das marcas de certificacdo ou
de garantia e das marcas coletivas na nova Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho
Europeu de 16 de Dezembro de 2015, parece puder vir a minimizar as divergéncias conceituais
primeiro no circulo dos paises membros e segundo nos diferentes outros paises do mundo.

Palavras Chave: Marca. Coletiva. Indicagdo de proveniéncia.

COLLECTIVE BRANDS, CERTIFICATION OR GUARANTEE BRANDS,
DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

ABSTRACT: The study of collective marks is one of the least harmonious in trademark doctrine,
a fact which is equally well known in the field of the legislation applicable to it in the different
legal systems, especially in the countries most frequently mentioned in legal science. In this sense,
César Bessa Monteira wrote: "The concept of collective trademark is, in my opinion, one of the
most complex and difficult to define in the scope of Industrial Property", the author goes on to say
that " , and American brands are clearly distinguished from the warranty or certification marks. In
the UK, only the certification mark is regulated, and there is no process for the registration of
collective marks. In addition, the diversity of treatment of the collective mark in the various laws
corresponds to the diversity of treatment in the existing Doctrine in the various countries and is

perhaps a consequence thereof ".
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Inevitably, the study of collective marks calls for the certification or guarantee mark as well as the
designations of origin and geographical indications. They are concepts that intercommunicate in
theory and also in practice. This is the reason for the treatment in this article of these subjects.

The objective is to bring to the fore the contours of the understandings that have at the level of the
doctrine and national and foreign legislation on the matter, without leaving aside our humble
perspective on the subject. We see that the incorporation of certification or guarantee marks and
collective marks into the new Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the
European Council of 16 December 2015 seems to be able to minimize conceptual divergences first

in the circle of countries members and second in the different countries of the world.

Key words: Mark. Collective. Indication of provenance.

MARQUES COLLECTIVES, MARQUES DE CERTIFICATION OU DE GARANTIE,
DESIGNATIONS D'ORIGINE ET INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

ABSTRACT: L’¢étude des marques collectives est 'une des moins harmonieuses doctrines, ce qui
est tout aussi bien connu dans le domaine de la 1égislation qui lui est applicable dans les différents
systemes juridiques, en particulier dans les pays les plus fréquemment cités en science juridique.
En ce sens, César Bessa Monteira a écrit: "Le concept de marque collective est, @ mon avis, I’'un
des plus complexes et des plus difficiles a définir dans le cadre de la propriété industrielle",
poursuit I’auteur, "et les marques américaines sont clairement distinguées des marques de garantie
ou de certification. Au Royaume-Uni, seule la marque de certification est réglementée et il n’existe
aucune procédure pour I’enregistrement de marques collectives. En outre, la diversité de traitement
de la marque collective dans les différentes lois correspond la diversité des traitements dans la
doctrine existante dans les différents pays et en est peut-&tre une conséquence ".

Inévitablement, 1’étude des marques collectives exige la certification ou la marque de garantie
ainsi que les appellations d’origine et les indications géographiques. Ce sont des concepts qui
communiquent entre eux en théorie et en pratique. C'est la raison du traitement dans cet article de

ces sujets.
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L’objectif est de mettre en évidence les contours des interprétations qui se situent au niveau de la
doctrine et de la 1égislation nationale et étrangére en la maticre, sans laisser de c6té notre humble
perspective sur le sujet. Nous constatons que l'incorporation de marques de certification ou de
garantie et de marques collectives dans la nouvelle directive (UE) 2015/2436 du Parlement
européen et du Conseil européen du 16 décembre 2015 semble étre en mesure de minimiser les
divergences conceptuelles d'abord dans le cercle des pays. membres et deuxieme dans les

différents pays du monde.

Mots clés: Marque. Collectif. Indication de provenance.

1. INTRODUCAO

Em alguns paises a marca coletiva é considerada uma marca género, que tem como espécie

a marca de certificacdo, para uns e ou, de garantia para outros.
Mas nds entendemos que as marcas de certificacdo e ou de garantia tém maior extensdo que as
marcas coletivas ou seja, as marcas de certificacdo ou garantia sdo o género e as marcas coletivas
uma das suas espécies. Isto porque, também as marcas coletivas visam certificar ou garantir a
origem da qualidade dos produtos ou servigos de uma certa coletividade. Todos estes tipos de
marca sdo marcas de controlo ou de fiscalizacao dos seus titulares face aos consumidores dos
produtos ou servigos por elas contradistinguidos. Deste modo, as marcas de certificagdo ou
garantia podiam se especificar em: marca de certificagdo ou garantia coletivas e marcas de
certificagdo ou garantia estrito senso.

No entanto, vé-se, em Direito comparado, que ndo hé uniformidade terminoldgica em
relagdo ao uso da expressdao marca coletiva. A titulo de exemplo, entre a legislacdo da Unido
Europeia e a das dos diferentes ordenamentos juridicos que dela fazem parte, ndo havia até ha
pouco tempo, uniformidade. Entre os estados membros da Unido Europeia, havia duas orientagdes
terminoldgicas relativamente as marcas coletivas. Por exemplo, na Franca, Portugal, Dinamarca e

Irlanda, este tipo de marca ¢é prevista e protegida sob a denominagao de marca de certificacdo. Mas
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em paises como a Italia, Grécia, Benelux e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia.
E no Reino Unido utiliza-se a nomenclatura marca de garantia (marca de certifica¢do)?’.

Todavia, de acordo com a nova Diretiva de marcas (EU) do Parlamento e do Conselho
Europeu de 16 de Dezembro de 2015 que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (e que estabelece pela primeira vez as marcas de garantia ou de certificacdo e
da novos desenvolvimentos a marca coletiva) parece estar a chegar o fim das divergéncias
conceituais sobre este tipo de marcas. No artigo 27° desta Diretiva define-se distintamente marcas
de garantia ou de certificacdo e marcas coletivas. Assim, nos termos da alinea a) do artigo 127° *
Marca de garantia ou de certificacdo”, uma marca assim designada aquando da apresentagdo do
pedido e suscetivel de distinguir os produtos ou servigos certificados pelo titular da marca no que
respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestacdo dos servigos, qualidade,
precisdo ou outras caracteristicas dos produtos ou servigos que ndo estejam certificadas desse
modo: b) “Marca coletiva” uma marca assim designada aquando da apreciacdo do pedido e
suscetivel de distinguir os produtos ou servigos dos membros da associacao que dela ¢ titular dos

de outras empresas.

2. ONDE ESTA O PROBLEMA PARA ESTAS DIVERGENCIAS
TERMINOLOGICAS SOBRE A MARCA COLETIVA?

O que estd na origem dos desacordos em torno do conceito das marcas coletivas, €,
primeiro, como acabamos de ver no ponto anterior, o proprio conceito de marcas coletivas face as
certificagcdes e garantias que elas visam anunciar aos consumidores, segundo, a sua delimitacao
face as chamadas marcas coletivas “geogrdficas” e outros sinais geogrdficos * mormente,
indicacdes de proveniéncia, denominagdes de origem, indicagdes geografica. A discussdo vai além

mas veremos apenas estes aspetos confrontados com a marca coletiva.

3 V. ASTRID UZCATEGUI, 4 Marca de Certificacio e suas particularidades, Revista da Associagdo Brasileira da
Propriedade Intelectual, n. 68, Janeiro/Fevereiro de 2004, p. 8.
4 Formulagdo de MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 223.
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DI CATALDO, VINCENZO?, debrugando-se sobre os trés tipos historicos de marca
escreveu que o primeiro tipo foi a marca coletiva obrigatoria igual para todos que desenvolviam
alguma arte e que faziam parte da corporacdo, servia para controlar a qualidade do produto e
certificava o aspeto técnico produtivo da corporagdo. Tratava-se de uma marca aposta no interesse
da corporagdo e funcionava como garantia de qualidade. O segundo tipo vizinho do primeiro era
a marca individual obrigatoria, usada pelo artesao individualmente mas no interesse da corporacao,
com a func¢do de consentir a atribui¢do do sinal do artesdo ao seu produto. Em caso de producao
defeituosa contraria as prescrigdes da arte, o artesdo era punido ou responsabilizado, por isso, podia
se chamar a esse tipo de marca como sendo marca de responsabilidade. O terceiro tipo é o da marca
individual facultativa utilizada por um artesdo fora dos interesses da corporagdo para permitir ao
publico identificar o produto face a sua proveniéncia. Tratava-se de um signo privado que servia
como indicagdo de proveniéncia. A indicagdo de proveniéncia constituia uma indireta, mas segura
garantia de qualidade.

Pode ser de dificil entendimento o porqué de se considerarem as marcas coletivas
obrigatorias como tendo sido as primeiras, uma vez que antes, ja existiam as marcas dos
proprietarios-artesdos-individuais, aquelas que os proprietarios-artesaos, por iniciativa propria, e
independentemente da superveniente concegdo corporativa, apunham aos seus produtos. Isto deve-
se ao facto de as marcas corporativas (parece), terem sido as primeiras a beneficiarem de uma
protecdo juridica através da propria corporacdo que era sua titular, por conseguinte, exercia
controlo sobre a utilizacdo da mesma.

Apesar de ter sido com as corporacdes medievais que as marcas comegaram a ter uma tutela
verdadeiramente juridica, antes disso as marcas como tais ja existiam, mas desprovidas de uma
tutela juridicamente relevante. De salientar que, o fato do sinal ndo beneficiar de uma tutela
juridica ndo o descaracteriza como marca, ou seja, pensamos que independentemente de ser
tutelado, se o sinal tem capacidade distintiva para contradistinguir produtos ou servigos ¢ marca

na mesma.

3. FUNCAO E TUTELA DA MARCA COLETIVA NOS PRIMORDIOS

5[ Signi...ob. cit., pp. 11 € 12.
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Agora vamos descrever os aspetos que caracterizaram os primordios das marcas coletivas
e ou de certifica¢do®-7 no que a sua funcdo e tutela dizia respeito para melhor as examinarmos nos
seus diferentes aspetos.

O que hoje se chamam de marcas coletivas, comegaram por ser marcas das corporagdes.
A sua titularidade cabia a respetiva corporagdo, no entanto, a marca era usada pelos seus membros.
De salientar que os membros da corporagdo nao usavam a marca corporativa por serem dela co -
titulares, mas tdo-s6 por serem membros da referida corporagdo. Portanto, a titularidade era una,
(da corporagdo) e o uso era prurimos (de todos os que tinham a qualidade de membros da
corporagdo), e ainda € assim nos nossos dias como adiante veremos®.

NOGUEIRA SERENS? explica que as marcas corporativas podiam ser obrigatdrias em
duas hipoteses: Quando a corporagdo era titular de uma marca, todos os seus membros estavam
obrigados ao seu uso nos seus proprios produtos, para eles a marca de corporacao era obrigatoria.
Em relacdo a propria corporacdo, a marca s6 podia assumir esse caracter se a respetiva titularidade
nao radicasse na vontade dos membros da corporagdo, antes correspondesse a uma imposigao de
qualquer instancia politico— administrativa'?. Por outras palavras, a marca corporativa, podia ser
obrigatéria por forca da corporacdo para com os seus membros ou por imposicdo de uma
autoridade politico-administrativa para com a corporagao. As marcas
corporativas, nao tinham apenas como fung¢do distinguir ou individualizar produtos de uma
corporacdo em relacdo a outra concorrente, visava também, de acordo com os estatutos
corporativos, garantir a qualidade, caracteristicas dos respetivos produtos. A regulamentacao
constante dos estatutos, visava assegurar a observancia das qualidades pré estabelecidas para os
produtos da corporagdo. A competéncia de fiscalizacao, cabia aos mestres- jurados ou guardas do

oficio; e para o seu bom exercicio, estes tinham o direito de inspecionar os produtos dos diferentes

® V. NOGUEIRA SERENS, 4 Monopolizagdo...ob. cit., p. 632.

7 Sobre a evolugdo historica, confira ainda JEFFREY BELSON, Certification Marks, London, Sweet & Marxell,
2002, p. 5 e ss; JEAN CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, 2°* ed., Paris, Dalloz, 2003, pp.
524 e ss.

8 Neste sentido, v. NOGUEIRA SERENS. 4 Monopolizagéo...ob. cit., pp. 632-634.

® A Monopolizagéo...ob.cit., p. 633.

10 NOGUEIRA SERENS, 4 Monopoliza¢do...ob. cit., p. 633, diz que encontrou exemplos de ambos tipos nos
autores que cita na nota 1271 e que sdo: D. RAMON PELLA, Marcas de fibrica y de comércio, p. 18 e ss; TH
BRAUN/ A CAPITAINE, Marques, XX ss., FRANK | SCHECHTER, Historiacal Foudation, 78 e ss ¢ R.
FRANCISCHELLI Marchi, 26 ¢ ss.
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membros da corporagdo, deslocando-se as respetivas oficinas para exercer o chamado direito de
vista sobre os objetos ai produzidos. Quando na sequéncia dessa inspecao regular, se concluia que
os produtos ndo respeitavam as regras da arte-ou, por outras palavras, quando se apurava que na
sua producdo ocorrera uma contrariedade em relagdo as regras de produgdo do artigo em causa, a
sancdo era fixada pelos ditos guardas do oficio, em funcdo da gravidade da infracdo. As sangdes
mais comuns eram a aplicagdo de uma multa e ou de uma pena de prisao e o confisco com a
subsequente destruicao dos produtos contrafeitos. As infracdes mais graves, sobretudo em caso de
reincidéncia podia ser decretada a suspensdo ou mesmo a expulsdo do artesdo em causa da
respetiva corporagdo € no limite, a sua messa al bando'!. Existindo esse sistema de prevengdo
contra a colocagao no comércio de produtos defeituosos, a marca da corporagdo podia ser chamada
a desempenhar uma nova funcdo, embora continuasse a servir para distinguir os produtos dos
membros da corporagdo em causa, dos produtos contrafeitos, que eram os que provinham dos
artesdos que nao faziam parte daquela, mas a par disso, garantia a qualidade-caracteristicas dos
produtos que a ostentavam, por isso € que na sua producao haviam sido observadas as regras da
arte. Por outras palavras, a marca coletiva assumia entdo também o cardcter de uma marca de
garantia ou de certificagdo, que seria alias refor¢cado pela circunstancia de o direito de aposi¢do do
sinal caber a propria corporagio!'?. Essa dupla fungdo ndo era rigida, podia acontecer
que, os produtos em cuja produ¢do uma determinada cidade se tornava particularmente reputada,
era frequente as respetivas autoridades municipais e, mais tarde, a propria realeza, imporem o uso
de uma marca diferente da marca da corporacao. Nessas outras hipoteses, a fungdo de garantia da
qualidade-caracteristicas dos produtos cabia a essa outra marca, a qual ndo pertencia a nenhuma
corporacdo em concreto. As condigdes para a sua utilizagdo eram, por conseguinte, fixadas pelos
poderes publicos e, em regra, eram também estes que zelavam pela observancia dessas condigoes,
obstando assim a que a reputacao da cidade na producao dos respetivos produtos fossem posta em
causa, em consequéncia do uso da marca em produtos que ndo apresentassem a qualidade-
caracteristicas tipicas. Quando constituida com o nome da cidade, como acontecia amiude, essa
outra marca-era, sim, uma marca de certificagdao verdadeira e propria, uma marca sem outra funcao

que nao fosse a de garantia de qualidade-caracteristicas dos produtos que a ostentavam, acabava

"'V, NOGUEIRA SERSN, 4 Monopolizagdo...ob. cit., p. 634.
2 Idem., pp. 635-636.
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por transformar a proveniéncia geografica dos produtos num fator determinante da sua escolha
pelos consumidores. 13 A marca coletiva simples, constituia um instrumento de defesa do
monopolio de que desfrutava a corporacdo titular dessa marca, porque permita distinguir os
produtos legais dos produtos de contrabando. A marca coletiva permitia controlar o fluxo da oferta
de cada um dos artesdos, dado que os produtos ndo podiam ser colocados no comércio sem que
lhes fosse aposta essa marca- e, o respetivo direito de aposi¢ao cabia a propria corporacao-, havia
lugar para uma continua “manipula¢do” da lei da oferta e da procura'.

Por seu turno, a marca de certificacdo, funcionava como fautora de
deslealdade na concorréncia, na medida em que os artesaos que, por ndo estarem instalados na area
da cidade cujo nome constituia a marca, estavam impedidos de fazer uso dessa marca, corriam o
risco de ver a sua oferta preterida, ndo ja porque esta ndo tinha a qualidade-caracteristicas que o
consumidor almejava, mas porque alguns dos seus concorrentes- os artesas instalados na area da
cidade em causa, que usavam a marca de certificagdo composta com o nome dessa cidade fora das
condi¢gdes previamente fixadas — apresentavam a sua propria oferta com uma qualidade-
caracteristicas que esta efetivamente ndo tinha; ludibriando os consumidores, esses concorrentes
conseguiam, pois, uma vantagem na concorréncia, vantagem essa que, assentando numa falsa
aparéncia, se haveria de qualificar como desleal.

Também a marca de certificagao funcionava como fautora de monopdlio segundo a tese de
NOGUEIRA SERENS !° | pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar, a sua utilizagdo
correspondia aos interesses corporativos-profissionais. Tratava-se de uma forma de normalizar a
produgdo: todos os artesdos, que, por estarem instalados na area da cidade cujo nome constituia a
marca de certificacdo, aspirava a que os seus produtos ostentassem essa marca, eram obrigados a
respeitar standards minimos de producdo, que haveriam de permitir que os respetivos produtos
lograssem a qualidade-caracteristicas para cuja garantia a marca era aposta. Por outras palavras, a
marca de certificacdo contribuia para a transparéncia das relagcdes entre os concorrentes- e nessa
medida, amolecia a concorréncia-, por isso que informava cada um deles de um conjunto de

procedimentos técnico-produtivos a que todos os outros estavam obrigados. A observancia de tais

13'V. NOGUEIRA SERENS, 4 Monopolizagdo...ob. cit., pp. 636-639.
14 Idem., p. 639.
15V, 4 Monopolizagdo...ob. cit., pp. 641-643.
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procedimentos implicava, ¢ claro, custos de produgdo adicional, que podiam ser mais ou menos
elevados- tudo dependeria, afinal, do grau de especializagdo e, mais em geral, dos investimentos
nos diferentes fatores produtivos que era mister fazer para que os produtos apresentassem a
qualidade-caracteristicas de que dependia a sua certificacdo. E a verdade ¢ que esse aumento de
custos de produgdo teria, necessariamente, efeito no nimero dos concorrentes, pois expelia do
respetivo mercado os artesdos menos apetrechados economico— financeiramente. Em segundo
lugar, a marca de certificagdo funcionava como fautora de monopodlio porque conferia uma
vantagem na concorréncia a determinados concorrentes, vantagem, essa, que poderia alids revelar-
se injusta. Com efeito, um qualquer artesdo, ndo obstante nao estar instalado na area da cidade cujo
nome constituia uma marca de certificagdo para determinados produtos- estamos a pensar, note-
se, em produtos, industriais (- manufaturados) -, poderia empenhar-se na producao de produtos
com a mesma qualidade-caracteristicas dos que ostentavam a referida marca. Mas, mesmo que o

conseguisse, continuaria impedido de partilhar do selling power da marca de certificagao.

4. A MARCA COLETIVA A LUZ DO DIREITO MOCAMBICANO

O Codigo da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de
Dezembro define de forma separada marca coletiva e marca de certificacdao, o que a partida faz
saber que para a ordem juridica mogambicana estas sdo tipos distintos de marca. Nos termos do
disposto na alinea j) do artigo 1° do CPI, Marca coletiva: o sinal que permite distinguir a origem
ou qualquer outra caracteristica, comum, incluindo a qualidade de produtos ou servigos de
empresas, membros de uma associa¢do, grupo ou entidade. Na alinea 1) define Marca de
certificacdo: o sinal que identifica os produtos e servigos que, embora utilizados por entidades
diferentes, sob a fiscalizacdo do titular, garantem as caracteristicas ou qualidades particulares
dos produtos ou servigos em que é utilizada.

Destas defini¢des resulta claro que a marca coletiva visa identificar a origem ou qualquer
outra caracteristica comum e peculiar de produtos ou servigos de uma entidade. Ao passo que a
marca de certificacdo visa garantir as carateristicas ou qualidades particulares dos produtos e

servigos que a utilizam.
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Em rigor, embora quanto ao tipo paregam distintas marcas a luz da ordem juridica
mog¢ambicana, da leitura atenta a estes dispositivos legais que acabamos de citar, parece que a
marca coletiva e a marca de certificacdo sao a mesma coisa. Neste sentido a marca coletiva é um
género da marca de certificagdo, na medida em que tanto a marca coletiva como a marca de
certificagdo atestam, certificam e garantem a qualidade dos produtos e servigos de determinada
entidade. Alias esse entendimento torna-se inequivoco nos termos do numero 3 do artigo 123° do
CPIM ao dizer: “O direito ao registo das marcas coletivas ¢ reconhecido as pessoas coletivas a
quem seja legalmente atribuida ou reconhecida uma marca de garantia ou de certifica¢do e possam
aplicé-la a determinadas qualidades dos produtos ou servigos”. Assim, pelo que se pode entender
da orientacdo do CPIM, a marca coletiva certifica a origem comum da peculiaridade de certos
produtos ou servigos, enquanto a marca de certificagdo, também certifica e garante que certos
produtos ou servigos sob fiscaliza¢do do seu titular, t€m a mesma qualidade.

Numa tentativa ingloria de distinguir a marca coletiva da marca de certificacdo o autor do
CPIM dispde no nimero 4 do artigo 124° que: “O direito ao registo de marca de certificagdo, ¢
reconhecido as pessoas coletivas e entidades publicas que tutelam, controlam ou certificam a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificacdes técnicas,
incluindo a qualidade, natureza, material utilizado, metodologia empregada e origem geografica”.
Dissemos ingloria porque o conteudo do numero 4 do artigo 124° nao ¢ de todo diferente do
nimero 3 do mesmo artigo bastando uma simples leitura. O que se diz da legitimidade para o
registo da marca de certificagdo nos termos do numero 4 do artigo 124° do CPIM ¢ exatamente o
mesmo que a marca coletiva de certificagdo nos termos do nimero 3 do artigo 124°. E também
evidente que o autor do CPIM ao dizer que o Direito ao registo de marca de certificacao ¢
reconhecida as “pessoas coletivas”, estava a pensar na marca coletiva.

Embora sobre a marca coletiva o texto do CPIM nao se refira a fiscalizagdo do titular da marca, é
claro que o titular da marca coletiva ¢ a entidade coletiva na qual se encontram adstritos todos os
que usam a marca para contradistinguir produtos e servicos. Sendo assim, ¢ ao titular da marca
coletiva que cabe a fiscalizacdo da marca. Portanto, tanto a marca coletiva como a de certificacao
sdo fiscalizadas pelos respetivos titulares. A titularidade una tanto da marca coletiva como da
marca de certificacdo, a comprovacao e ou certificacdo, a garantia das caracteristicas peculiares,

maxime da qualidade dos produtos e servigos e a fiscalizacao que ¢ feita pelo titular, habilitam-nos
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a afirmar que embora o CPIM as considere distintas, no texto da norma nao se vislumbra tal
distin¢ao.

Nao ha nenhuma regulamentacdo ou outras disposi¢des a nivel do CPIM relativas a estas
marcas. No entanto, em matéria de Direito Comparado parece que Portugal resolveu de um modo
menos dubio o problema do conceito da marca coletiva. Assim, nos termos do disposto no nimero
1 do artigo 228° *“ Entende-se por marca coletiva uma marca de associagdo ou uma marca de
certificagdo;

2. Podem constituir marca coletiva os sinais ou indicagoes utilizados no comércio para
designar a origem geogrdfica dos produtos ou servicos”. Nos termos do artigo 229° do CPIP
portugués, “Uma marca de associa¢do é um sinal determinado pertencente a uma associa¢do de
pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou tém intencdo de usar, para produtos
ou servigos relacionados com o objeto da associagdo”.

Nos termos do nimero 1 do artigo 230° do CPIP “Uma marca de certificagcdo é um sinal
determinado pertencente a uma pessoa coletiva que controla os produtos ou os servi¢os ou
estabelece normas a que estes devem obedecer. 2. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos
ou servigcos submetidos aquele controlo ou para os quais as marcas foram estabelecidas”. Temos
assim o sentido amplo da expressdo marca coletiva que engloba (marca de associagdo ou marca
coletiva em sentido restrito e a marca de certificacdo)'6; as marcas de associagdo pertencem as
associacdes de pessoas singulares e ou coletivas e sdo ou podem ser usadas pelos respetivos
associados e marcas de certificacdo ou de garantia pertencem a pessoas coletivas que controlam
a existéncia de determinadas qualidades em produtos ou que estabelecem normas técnicas a que
eles ficam sujeitos!”.

Contudo, o conceito de marca coletiva da ordem juridica portuguesa, com base na nova
Diretiva de marcas (EU) 2015/2436, podera, por for¢a da harmonizacao legislativa, vir a ser outro.

Serdo diferenciadas as marcas coletivas das marcas de certificagdo ou garantia.

5. AMARCA COLETIVA E SEUS TITULARES

16 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 217.
17V. COUTINHO DE ABREU, Curso...ob. cit., p. 368.

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 n2 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br



MARCAS COLETIVAS, MARCAS DE CERTIFICACAO OU DE GARANTIA, DENOMINAGOES DE ORIGEM E
INDICAGOES GEOGRAFICAS
E-ISSN 2316-8080
13

O que nos interessa nao ¢ saber qual a ordem juridica que melhor conceitualiza a marca
coletiva, mas com certeza examinar os aspetos gerais que a caracterizam face ao que se te chamado
de ,marca de certificagdo. De referir que ha paises que ndo possuem um quadro legal que tutela de
forma especial a marca coletiva como faz notar o decano do “droit des marques” do Benelux,
BRAUN'®, “ Diverses legislations ont admis d amblée ces marques appelés colectives, et leso nt
protées par dispositions speciales. D autres n'ont entendu proteger que les marques
individuelles™.

De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO'%-2° “As marcas coletivas, e em especial
as marcas de garantia ou de certifica¢do, assumem cada vez mais importancia, especialmente em
paises industrializados”. Continua a autora no seu interessante artigo sobre marcas coletivas: “E
inegavel que a competitividade das empresas, que operam num mercado global, é hoje fortemente
influenciada por fatores como o respeito pelo ambiente e saude e seguranga de produtos e/ou
servigos. Dai o recurso crescente a sinais que permitam aos consumidores diferenciar, e preferir,
os produtos (ou servigos) que os observem’ As marcas coletivas nao pertencem a uma pluralidade
de sujeitos mas, pertence a um sé sujeito, a entidade coletiva, essa entidade pode ser privada (marca
coletiva privada) ou publica (marca coletiva de ente publico)?!. O uso € feito por qualquer pessoa
singular ou coletiva por aquela autorizada, dai que, ao contrario do que a primeira vista se poderia
pensar, ndo seja a titularidade da marca que ¢ coletiva, mas antes o seu uso 2.

Segundo PINTO COELHO ?* “Destinam-se estas
marcas a indicar que as mercadorias em que sdo apostas foram produzidas pelos membros da
corporacdo ou coletividade sua titular, ou provém do pais, regido ou localidade a que ¢ referida a
marca. E por isso usada por todos os que compdem a agremiagio, ou pertencem ao pais, regido ou
localidade a que a marca corresponde. Vimos que aos sindicatos e corporacdes de operarios era

facultada a criagdo de uma marca que justamente se destinava a fazer distinguir os produtos do

8 Précis...ob. cit., p. 471.

9 Marcas coletivas...ob. cit., p. 216

20 Nas notas de rodapé, esta autora cita importantes autores anglo saxénicos que se debrugaram sobre o assunto, pelo
que constitui uma fonte bibliografica a considerar.

2l Cfr. DI CATALDO, VINCENZO, I Signi...ob. cit., pp. 162-166.

22'V. COUTINHO DE ABREU, Curso...ob. cit., p. 368, no mesmo sentido MARIA MIGUEL CARVALHO,
Marcas coletivas...ob. cit., p. 218-219, na nota 11 esta ultima autora da a entender que este posicionamento €
também de FERRER CORREIA, Li¢ées de Direito Comercial, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, p. 319.

2 Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit., pp. 14-15.
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trabalho dos membros do grupo; a par disso, porém, a marca coletiva representa ainda uma
indicag¢dao de proveniéncia, sendo o sinal comum a todos os produtos de determinada classe ou
grupo de produtores, industriais ou comerciantes, ou origindrios de determinado local ou regido,
facultado, portanto, a todos os produtores industriais ou comerciantes das referidas classes,
localidade ou regido”. O autor apresenta a este proposito, alguns exemplo de marca coletiva, da
Franca e Portugal “ Assim tém uma marca privativa, os em Franca, os fabricantes de sedas de
Lyon; e a sociedade denominada Unido dos fabricantes de Franca criou igualmente uma marca
coletiva, que cada um dos seus associados pode aplicar nos seus produtos, ou isolada, ou
juntamente com qualquer outra marca individual privativa, € nos mesmos termos estabeleceram a
Uniao dos quinquilheiros de Paris e o Sindicato dos fabricantes de brinquedos um selo de garantia
para uso dos seus membros; as denominagdes de “Porto” “Madeira” “Burgogne” distinguem os
vinhos produzidos em determinadas regides, sendo privativo e comum de todos os produtores
vinicolas dessas regides o emprego das denominagdes ou marcas referidas; a dguia imperial € a
marca coletiva que a todos os fabricantes alemaes ¢ licito estampar nos seus produtos ou respetivas
embalagens, e um selo especial criado pela Unido dos fabricantes para a protecdo internacional da
propriedade industrial, com a indicacdo do nome desta, distingue todos os produtos
exclusivamente franceses, colocado sobre a respetiva marca; e expressamente permite a lei
espanhola a ado¢do duma marca para distinguir todos os produtos da area dum concelho ou

provincia”.

6. MARCA COLETIVA E MARCA DE GRUPO

Nao se deve confundir a marca coletiva com a marca de grupo, esta, consiste na
contitularidade do mesmo signo distintivo por pruri-mas empresas juridicamente autbnomas mas
ligadas por vinculo de caracter economico?*. COUTINHO DE ABREU? faz notar que “Algumas
das principais questoes que se coloca(va)m no quadro problemdtico das “‘marcas de grupo”(
Konzern-marken) sdo : a) Pode uma sociedade do grupo-nomeadamente a sociedade-mde, ainda

que nao explore diretamente uma empresa propria-obter o registo de marca para bens produzidos

24 Cfr. Para mais desenvolvimentos, FRANCISCHELLI, REMO, Sui marchi...ob. cit., pp. 153-156; GIOVANNI
MASSA, Funzione...ob. cit., pp. 61-73; v. tb., no mesmo sentido PINTO COELHO, Marcas Comerciais e
Industriais...ob. cit., p. 16.

% Curso...ob. cit., pp. 369-370.
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por outras sociedades do grupo? b) Podem diversas sociedades de grupo ser-co-titulares de uma
marca? c) Sendo uma sociedade do grupo (designadamente a sociedade-mae) titular de uma
marca, a que titulo pode esta ser usada por outras sociedades do mesmo grupo?”” Avangando o
autor diz: “Hoje, entre nos (bem como em muitos outros ordenamentos), serdo corretas estas
(brevissimas) respostas: a) Pode-ainda quando a sociedade seja uma holding pura, remete para
a leitura do artigo 225° do CPI portugués. b) Podem-tanto mais quanto é certo o encadeamento
das empresas do grupo c) Através de licengas (gratuitas ou honerosas) cfr. artigoss 32°., 264°-ou
outros acordos (inclusive informais). Remata finalmente COUTINHO DE ABREU dizendo que “E
nenhuma destas respostas, note-se por fim, exige que se conceba o grupo de empresas como uma
empresa’. A  titularidade da
marca por um grupo de empresas ¢ um aspeto importante a examinar pois, pode colocar-se a
pergunta no sentido de saber quem ¢ o titular da marca do grupo? O grupo ou uma das empresas
afiliadas ao grupo? A resposta a esta pergunta suscita a questdo prévia de saber, de que tipo de
grupo se trata, ou seja, a resposta depende do tipo de grupo em causa. Por um lado, o grupo pode
ser de uma empresa (sociedade comercial ou ndo) detentora de varias marcas conforme as areas
de atuacdo de cada uma delas e cada uma dessas marcas individualizando determinados produtos
(produtos e servicos) oferecidos ao publico interessado. Todavia uma € a marca que identifica o
grupo-a marca do grupo. Por outro lado, o grupo pode ser constituido através da coligagdo de
empresas juridicamente auténomas mas coligadas para maximiza¢do de beneficios mutuos,
adotando para o efeito uma marca que as identifica como grupo no que diz respeito aos produtos
e servigos que oferecem. No primeiro caso a marca ¢ de empresas do grupo, no segundo a marca
¢ do grupo de empresas. Em obediéncia ao principio do registo
unitario da marca por uma certa entidade, cfr. artigos 10° e nimero 2 do artigo 123° todos do
CPIM, no caso da marca de empresas do grupo, a marca sera registada pela empresa mae
(sociedade comercial ou ndo), controladora-dominante e as demais se beneficiardo dela de fato e
ndo de direito. Esta marca portanto sera da titularidade da entidade com personalidade juridica
sobre a qual as outras do grupo se subordinam. No caso da marca de grupo de empresas, a marca
do grupo podera ser da titularidade também da empresa influente-dominante, que podera através

de licengas colocar a disposi¢ao das empresas do grupo para o seu uso.
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De qualquer modo a marca do grupo nao ¢ do grupo por assim dizer mas reflexamente de
fato ou de direito, uma vez que o registo da marca ¢ unitario, de uma entidade unica para distinguir
produtos e servigos de outra entidade, cfr, alinea 1) do artigo 1° conjugado com o artigo 126° do
CPIM.

Um flagrante exemplo de marca coletiva entre nos, ¢ o da chamada marca “Orgulho

Mog¢ambicano Made in Mozambique”?¢

, propriedade do Estado mogambicano criada pelo Decreto
Presidencial numero 15/2000, de 19 de Setembro, cuja regulamentacdo consta do Diploma
Ministerial nimero 117/2007 de 3 de Setembro- que, apesar de ser considerada nos termos do
artigo 3° deste regulamento como marca mista, (0 que nos parece ser uma qualificagdo meramente
formal, superficial e nao juridica), ¢ verdadeiramente uma marca coletiva, vejamos porqué:
Primeiro, ¢ propriedade de uma unica entidade, no caso vertente (publica). Nos termos do disposto
no artigo 3° do regulamento para concessdo do direito de uso desta marca, “O sinal “Orgulho
Mogambicano. MADE IN MOZAMBIQUE” ¢ uma marca mista de atividade governamental,
registada em Mogambique, como propriedade do Estado Mog¢ambicano”. Em segundo lugar ¢
atribuida (usada) a vérios sujeitos. Sdo elegiveis a utilizagdo da marca de acordo com o artigo 6°
do referido regulamento “(...) as empresas, associa¢oes de empresas, grupos, cooperativas,
institui¢oes publicas e privadas que satisfacam cumulativamente os requisitos gerais e especificos
previstos nos artigos (...). Em terceiro lugar, ha um conjunto de requisitos (formais e materiais-

de qualidade) necessarios para atribuicdo da marca. O artigo 7°. do regulamento dispde sobre os

requisitos gerais de atribui¢do da marca que sao:

a) Ser de direito mocambicano,
b) Cumprir com a legislagdo laboral em vigor na Republica de Mogambique;
c) Observar a regulamentagdo de higiene, saude publica, sanidade vegetal e animal,

ambiente, em vigor no territorio nacional,;

d) Apresentar as contribuicoes fiscais e de Seguranca Social devidamente
regularizadas, perante institui¢oes estatais pertinentes, respetivamente, administragdo fiscal e
INSS;

e Cumprir as exigéncias legais necessarias ao exercicio da respetiva atividade,

designadamente em matéria de licenciamento,

26 Cfra. www.madeinmozambique.gov.mz
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) Produzir, comercializar produtos e servigcos adaptados ao mercado alvo. No que
se refere aos requisitos especificos, artigo 8° Constituem requisitos especificos, os relativos as
condigoes que os produtos e servigos, de acordo com a natureza, devem apresentar, sendo os
seguintes:

a) Os produtos alimentares, postos em circulagdo para a venda em publico, devem:

i) Apresentar, nas suas embalagens, prazos de validade, composi¢cdo quimica e
ingredientes;

ii) Possuir certificados comprovativos de terem sido submetidos a ensaios laboratoriais
realizados por autoridades competentes, quando aplicavel;

iii) Possuir rotulos devidamente aprovados por organismo nacional competente.

b) Os produtos industriais devem:

i) No processo de transformacgdo, ter beneficiado de um valor acrescentado minimo de
20%;

ii) Ser classificado na Pauta Aduaneira, diferentemente da matéria prima que lhes deu
origem.

c) Os produtos pesqueiros e agricolas devem:

i) Apresentar bom estado de conservagdo;

ii)Observar os requisitos de qualidade estabelecidos em Regulamentos Especificos.

d) Os servigos prestados aos consumidores devem:

e D)Respeitar as normas especificas, estabelecidas para o tipo de actividade e
adaptadas aos mercados alvo. Vé-se nesses requisitos especiais a preocupagdo relativa a
certificacdo de qualidade.

Em quarto lugar, os sujeitos atribuidos a marca, s6 t€m o direito de uso, ndo sdo dela
proprietarios. O artigo 19° do regulamento, estabelece sobre obrigagdes do utente da marca, nos
seguintes termos: Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a entidade candidata a quem for
concedida a autoriza¢do para uso da marca obriga-se:

a) Utiliza-la correta e honestamente, por forma a ndo induzir o publico em erro,

nomeadamente quanto a natureza, qualidade ou proveniéncia geogrdfica de produtos e servigos;
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b) Apresentar o Certificado de Uso, nos pedidos de confe¢do de embalagens, nos atos
publicitarios e propagandas e nas demais atividades, para as quais seja necessario a exibi¢do do
documento;

c) Ndo conceder, nem ceder a terceiros o direito do uso da marca, sob qualquer
forma, salvo autorizagdo da UTPPRON?’;

d) Facultar todas as informagoes que lhe forem solicitadas pelas entidades
competentes relativas ao uso da marca;

e Comunicar, em tempo util, todas as modificagoes que pretenda sejam introduzidas
no seu processo de produgdo, quando tenha lugar;

f) Permitir o livre acesso dos técnicos responsaveis pela inspe¢do, no exercicio da sua
atividade, durante o periodo de trabalho.

Outras disposi¢des que reforcam a tese segundo a qual os membros “elegiveis”,
possuem apenas mero direito de uso da marca ou sdao simples usuarios e ndo titulares da mesma,
sdo: artigo 21° sobre caducidade de uso “O direito de uso da marca caduca quando o seu titular

ndo a use pelo decurso do periodo de concessao®®

, ou ndo requeira a sua renovag¢do”; Sangoes,
artigo 23° “Sem prejuizo das sangoes previstas no Codigo da Propriedade Industrial, sempre que
o uso da marca se manifeste em inobservancia ao disposto no presente diploma, a autorizagdo
serd suspensa ou revogada, consoante a gravidade da infragdo”.

Posto isso, diividas ndo restam de que a marca “Orgulho Mogambicano. MADE IN
MOZAMBIQUE”, ¢ uma marca coletiva de certificacao pertencente ao Estado mo¢ambicano.

Paralelamente a marca “Orgulho Mocambicano. MADE IN MOZAMBIQUE”, temos
um outro sinal de cariz publico criado pelo Ministério do Turismo a que chamam de marca
“MOZAMBIQUE”. Na verdade ndo ¢ uma marca, se considerarmos o principio de que a marca ¢
um sinal distintivo que contradistingue produtos e servigos de uma entidade dos da outra entidade.

Ora o sinal MOZAMBIQUE nao distingue produtos e servicos, logo, ndo ¢ marca, nem se pode

pensar que ¢ logotipo, uma vez que ndo ¢ um sinal que distingue uma entidade da outra, conforme

27 Unidade Técnica para Promogdo de Produtos e Servigos Nacionais, foi substituida pela DPPRON-Diregéo para
Promocéo de Produtos e Servigos Nacionais, criada através da Resolu¢do da Comissdo interministerial da Fungao
Publica n. 27/2010 de 18 de Novembro que aprova o Estatuto Organico do Ministério da Industria e Comércio. E
uma Unidade organica do Ministério da Industria e Comércio que administra o selo “Orgulho Mogambicano. Made
in Mozambique”, entre outras atribuigdes.

28 O prazo de concessao ¢ nos termos do artigo 13 do Regulamento de 5 anos, renovaveis mediante solicitagdo do
interessado.
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alinea h) do artigo 1° do CPIM.
O sinal “MOZAMBIQUE” ¢ uma denominagao de origem, nos termos da alinea c¢) do
artigo 1° do CPIM.

Nem todos autores vém as marcas coletivas como sendo “verdadeiras marcas?®”

, em
Portugal por exemplo, sdo conhecidas as posi¢des negativas de CARLOS OLAVO?3® ¢ PUPO
CORREIA3!, Entretanto, levantou-se contra o posicionamento dos referidos autores, COUTINHO
DE ABREU 32, nos seguintes termos:

“CARLOS OLAVO, ob. cit., pp. 76, ss diz que as marcas coletivas ndo sdo verdadeiras
marcas, pois atestam certas caracteristicas dos produtos, ndo visando distingui-los, e, aléem disso,
afastam-se das marcas propriamente ditas quanto as possibilidades de utilizagdo e transmissao.
PUPO CORREIA, ob. cit., p. 338, limita a exclusdo do seio das “verdadeiras marcas” as marcas
de certificagdo (por ndo terem fungdo distintiva). Ndo penso assim. As marcas coletivas (de
associagdo ou de certificagdo) individualizam certos produtos, distinguindo-os dos que sdo
langcados no mercado por sujeitos ndo-membros das associagoes respetivas e/ou dos que ndo
possuem determinadas qualidades; e as diferencas de regimes existentes ndo sdo incompativeis
com a qualidade destes sinais como marcas (repare-se, alias, que as marcas ndo coletivas nem
sempre foram transmissiveis e ndo estiveram sempre a disposi¢do do mesmo tipo de sujeitos que
hoje as pode usar...). Mas mais: ainda que as marcas coletivas ndo tivessem a citada fungdo
distintiva, seria necessdrio provar que apenas os sinais com a fun¢do distintiva tipica das
hodiernas marcas individuais merecem tal qualifica¢do- prova ( no minimo) hoje dificil, prova
impossivel ontem (...).” E da mesma posigdo
de COUTINHO DE ABREU, MARIA MIGUEL CARVALHO?? que indica um outro opositor
que se alia aos 2 primeiros citados, desta feita, RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominagdo de origem
e Marca, Stvdia Ivridica 39, Coimbra Editora, 1999, p. 635, ¢ mais um aliado, AMERICO DA

2'V. No mesmo sentido CESAR BESSA MONTEIRO, Marca...ob. cit., p. 335, na nota 1 indica o Professor
CARLOS OLAVO, in Propriedade Industrial, Almedina, 1976, p. 41, como defensor da ideia de que as marcas
coletivas ndo sdo verdadeiras marcas.

30 Propriedade. . .ob. cit., pp. 76 € ss

31 Direito...ob. cit., p. 338.

32 Curso...ob. cit., p. 368, nota nimero 39.

33 Marcas coletivas...ob. cit., pp. 219-220, notas 11, 13 ¢ 15.
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SILVA CARVALHO, Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 103 e ss.

Também, ndo vemos porque as marcas coletivas ndo podem ser consideradas como
verdadeiras marcas. O que faz com que um sinal seja havido como marca, ndo ¢ a suscetibilidade
da sua transmissdo, mas tdo-somente a “capacidade distintiva”, se o sinal tiver essa capacidade,
pode ser marca independentemente do seu regime juridico, alids, nem todas as marcas nao coletivas
tém o mesmo regime juridico, como foi inteligentemente defendido pelo Professor COUTINHO
DE ABREU. As marcas de certificacdo, espécie das marcas coletivas (segundo a concecdo
portuguesa), ndo deixam de ser marcas so6 porque visam a certificagdo; quando apostas ao produto
ou assinalam o servigo respetivo, contradistinguem os referidos produtos ou servigos com aquela
certificagdo, dos que ndo a tém, logo sdo verdadeiros sinais distintivos na medida em que
distinguem os produtos certificados dos nao certificados. Trata-se sim de uma distin¢ao qualitativa

dos produtos ou servigos marcados pela marca de certificagdo.

7. MARCA COLETIVA, INDICACOES DE PROVENIENCIA, DENOMINACOES
DE ORIGEM E INDICACOES GEOGRAFICAS

Nos casos em que a marca coletiva seja composta por um sinal geografico®* podem surgir

duvidas quanto a sua delimitagcdo relativamente a outros sinais também compostos por sinais

34V, Por todos, tratamento desta problematica matéria a nivel da doutrina tradicional, em CASANOVA, MARIO,
Impresa...ob. cit., pp. 473-474, na nota 1 da p. 473, este autor indica uma longa lista de autores da sua geragdo que
desenvolveram o tema dos nomes geograficos.
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geograficos 3° - 36 | Isto acontece nos casos especificos das indicacdes de proveniéncia,
denominacdes de origem ¢ indicacdes geograficas’’.

Falemos um pouco desses sinais comeg¢ando por apresentar as defini¢des a luz do CPIM,
alineas c¢) Denominac¢do de origem: o nome de uma regido, de um local determinado ou,
excecionalmente, de um pais, que serve para distinguir ou identificar um produto originario dessa
regido, local ou pais, cujas qualidades ou caracteristicas se devem essencial ou exclusivamente a
um meio geogrdfico especifico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja produg¢do ou
extragdo, transformagdo ou elaboragdo ocorrem na drea geogrdfica delimitada; ) Indicagdo
geogrdfica: o nome de uma regidao, de um local determinado ou, excecionalmente, de um pais, que
serve para distinguir ou identificar um produto originario dessa regido, local ou pais, cuja
reputagdo, determinada qualidade ou certas caracteristicas podem ser atribuidas a essa origem
geogrdfica, contanto que a produ¢do, extra¢do e/ou transformagdo e/ou elaboragdo ocorram na
drea geogrdfica delimitada;

O facto de o nosso pais ser jovem em matéria de direitos industriais faz com que nao
tenhamos muitos exemplos de sinais geograficos registados e merecedores de indicacdes a titulo
de exemplos. E verdade que ja constitui grande preocupagio por parte do Instituto da Propriedade
Industrial (IPI), a massificagdo da protecao das Indicagdes Geograficas e Denominagdes de

Origem, a avaliar pelo discurso do Diretor do IPI38, segundo o qual, iriam, dentro dos proximos

35V, Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, Aspetos...ob. cit., pp. 12 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA,
Direito...ob. cit., pp. 279-302; v. tb., MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 223, na nota
27 da pagina acabada de indicar, a autora diz : “ Com uma imagem muito feliz, GIAN MARIA FERRARIO, refere,
a este proposito, que “(...) a distin¢do entre marca (...) [individual], marca coletiva, denominag@o de origem,
indicagdo de proveniéncia parece quase assinalar uma progressiva passagem de circulos, ndo necessariamente
concéntricos, na area comum dos sinais distintivos lato sensu” (“Denominazione d origene, indicazioni di
provenienza e...dintorni”, in RDI, 1990, parte II, p. 224; COUTINHO DE ABREU. Curso...ob. cit., pp. 412-416.
36'V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 285, nota 576, na qual escreveu: “Para uma distin¢do entre as
marcas coletivas e as DO e IG, RIBEIRO DE ALMEIDA, 4 Autonomia juridica, cit., pp. 682 e ss. Este Autor
adverte que a marca de certificagdo ou de garantia estda muito mais proxima da denominagdo de origem do que a
marca coletiva ou de associagdo, ndo so pela sua nogdo e funcdo, mas também por um conjunto de outros
elementos. E esclarece que a marca de garantia [ de certifica¢do , na terminologia do CPI] desempenha uma
fungdo de garantia de qualidade, mas ndo tem de impor uma conexdo geografico-qualitativa, ainda que exija que o
produto seja proveniente de uma drea geogrdfica delimitada. Ou seja, aquilo que na denominagdo de origem é
imperativo, na marca de garantia ou de certificagdo ( e, por maioria de razdo, na marca coletiva [de associacao |é
facultativo™.

37 Cfr. Maria MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 224.de destaque

38 Discurso proferido no dia 24 de Outubro de 2014, quando em entrevista num canal televisivo nacional (
MIRARAMAR).
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dias, realizar uma campanha para “promocdo dos registos das Indicagdes Geograficas”, tendo
como exemplo os casos do “camardo do Banco de Sofala” e da “carne de cabrito de Tete”3°

De facto, no
nosso pais, temos muitos casos de Indicacdes Geograficas, Indicacdes de Proveniéncia e
Denominagdes de Origem, que hd muito merecem prote¢do, a avaliar pela preferéncia dos
respetivos produtos assinalados pela Denominagdo de Origem ou pela Indicacao Geografica por
parte do publico consumidor. Falar de castanha e ananéas proveniente de Muxungué-Sofala, ou do
ananas proveniente de Nicoadala-Zambézia, frango a zambeziano, faz toda a diferenga para quem
pretende adquirir esses produtos para o consumo. O informado consumidor mogambicano, na
medida em que queira adquirir boa castanha pensara entre outras opgdes na castanha de Muxungué,
no caso de anands, na proveniente de Muxuingué ou Nicoadala, partindo do principio que a
castanha e ou anands proveniente dos referidos locais, ¢ de melhor qualidade. Por outro lado, ¢
bem conhecido o sabor do frango preparado (assado) segundo a maneira zambeziana. Lamentéavel
¢ o facto de até aqui ndo terem sido ainda feitos, os registos desses e outros sinais geograficos,
salvo erro. Em Portugal, as Denominagdes de
Origem, Indicacdes Geograficas e Indicacdes de Proveniéncia, adiante abreviadas por: DO, IG, IP
respetivamente, tém um importante interesse, especialmente na indicagao de qualidade dos vinhos.
Desta maneira, os vinhos marcados com um sinal geografico, ttm mais valor que os vinhos sem
direito a DO ou IG, esse cenario, facilmente se pode ver através dos pregos de venda*® Mas as
figuras das DO e IG ndo se restringem ao dominio dos vinhos (embora tenham sido cunhados neste
sector de atividade). Encontramos muitos outros exemplos em produtos alimentares: nos queijos
(Serra da Estrela”, “Roqueforte”, “Parmigiano Regiano”), nas carnes (“Barrosa”), em frutas (maca
“Bravo de Esmolfe”), nos doces (“Turrén de Alicante”) ou em azeite (“Azeite de Tras-os
Montes”). Mesmo os produtos nao alimentares, como os “Bordados da Madeira” e os charutos
“Habanos”, beneficiam hoje da certificagdo das DO e IG*'. PEDRO SOUSA E SILA # ensina

que, “Ao consumidor ndo ¢ indiferente a origem dos produtos que adquire. A proveniéncia

39 Carne bovina e caprina proveniente da Provincia de Tete, é considerada de bom gosto.

40 Cfra. Neste sentido, o rico estudo de PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 279.

I Idem., pp. 279-280, os exemplos sdo do citado autor pois da nossa banda sdo escassos. Podemos apresentar o
exemplo da marcas mista ( nominativa + gustativa), com IG, “ FRANGO A ZAMBEZIANA”.

4 V. PEDRO SOUSA E SILA, Direito...ob. cit., p. 280, v. na nota 568 da p. 281, da mesma ob. cit., uma
interessante indicag@o bibliografica sobre a matéria das DO, IG e IP.
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geografica dos bens, especialmente alimentares, constitui uma mais-valia consideravel, quando
tenha associada uma imagem de qualidade, de prestigio ou de tradigdo. Essa mais- valia foi
normalmente gerada ao longo de décadas (ou por vezes de séculos), pelo esfor¢o de geragdes
sucessivas de produtores da regido de origem, no aperfeicoamento das técnicas de producgdo e de
elaboragdo dos produtos, embora o papel dos comerciantes também seja crucial, na promog¢ao junto
dos consumidores. Desde tempos imemoriais que alguns produtos agricolas e géneros alimenticios
vém sendo designados especificamente pelo nome das respetivas regides de produ¢do: vinhos,
queijos, azeites, chas e frutos eram muitas vezes encomendados, comercializados e valorizados em
funcdo da sua proveniéncia geografica, naquilo que terdo sido as primeiras manifestagoes de
reconhecimento e diferenciacdo comercial de produtos, com a consequente repercussao
econdmica. A origem geografica acabou assim por constituir uma espécie de pedigree do produto,
dando - lhe uma valoriza¢do suplementar, que resulta num acréscimo de procura e, naturalmente
de preco. Por vezes, essa valorizagdo assume mesmo dimensdes inesperadas, como sucedeu
durante a crise das “vacas loucas”, em que a procura da carne com ragas autoctones, como a dos
bovinos “Alentejano” e “Barrosdo”, atestada pelas respetivas denominagdes. E isto conduz-nos as
verdadeiras funcdes das DO e IG: a par de uma fungdo indicativa da proveniéncia geografica,
existe uma outra fun¢do, de garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de genuinidade), ambas
servindo para justificar e explicar a tutela que legalmente lhes ¢ dispensada, nacional e
internacionalmente”. De

acordo com a explicagdo de NOGUEIRA SERENS# “(...) marcas compostas com nomes
geograficos (o nome de um continente, de um pais, de uma regido, de uma rua, etc.) ou com outras
caracteristicas de certas cidades e paisagens tipicas de certos paises). Se eventualmente, um
qualquer empresario pretender registar como marca dos seus produtos ou servicos o nome da
localidade onde exerce a respetiva empresa, essa ndo serd, obviamente, uma marca decetiva no
que respeita a proveniéncia geografica desses produtos ou servicos. Mas pelo facto de ser
exclusivamente composto com um nome geografico, o sinal que esse empresario escolheu pode
ser insuscetivel de registo como marca (individual, ja porque se impde a necessidade de o preservar

(...) de o deixar a livre disponibilidade de todos os empresarios ja estabelecidos ou que possam

43 Aspetos...ob. cit., pp. 12-13.
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vir a estabelecer-se no mesmo lugar, deixando-lhes assim a possibilidade de registarem o nome
desse lugar como marca coletiva ou como elemento de uma marca individual complexa. Estes dois
motivos de recusa de registo podem, alids, verificar-se cumulativamente. Para se verificar o
primeiro deles serd mister que o nome geografico em causa seja compreendido no(s circulos
relevantes do) trafico com esse seu sentido (originario), é dizer, como um sinal usado por esse
empresario para descrever ou anunciar o local onde se encontra estabelecido, evidenciando assim
a proveniéncia geografica dos seus produtos ou servigos, € ndo como um sinal usado por um
empresario para individualizar os seus produtos ou servigos, assim os diferenciando dos produtos
ou servigos dos seus concorrentes , € sem que importe que o lugar onde estes exercem as respetivas
empresas. Quanto ao segundo dos referidos motivos de recusa de registo do nome geografico em
causa como marca (individual), para que ele se afirme ndo ¢ necessario que, no lugar que esse
nome designa, e no qual o requerente desse registo exerce a respetiva empresa, estejam ja
instalados outros empresarios que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mesmos
servigos”. A indicagao de
proveniéncia € “(...) uma simples meng¢do do lugar em que um produto foi produzido, fabricado,
extraido, etc (...). Ela ndo constitui uma garantia de qualidade do produto (...)**. Esta figura ndo
oferece grandes dificuldades de delimitagdo conceitual em relagdo as que veremos a seguir. A
indicagao de proveniéncia nao indica que a empresa de que provém o produto ¢ membro de uma
determinada associacdo, logo ndo se confunde com a marca de associa¢do e também nao atesta a
qualidade ou outras caracteristicas do produto em questdo, diferenciando-se desta forma da marca
de certificacdo®. Para PEDRO SOUSA E SILVA% ha
duas figuras proximas das DO e IG, que sdo a [P e a marca geografica. Relativamente a indicacao
de proveniéncia “hoje em dia ndo constitui um direito de propriedade industrial, sujeito a registo,
que confira qualquer tipo de exclusivo. Trata-se apenas de uma referéncia ao local onde um
produto foi produzido ou elaborado, com contetdo meramente informativo (...). Por isso, essa

indicacdo estd sujeita as regras gerais da atividade economica, ndo devendo ser enganosa ou

4 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 224, cita nota 28, RIBEIRO DE ALMEIDA,
Indicagao geogrdfica, indicag¢do de proveniéncia e denominagdo de origem (os nomes geograficos na propriedade
industrial), in.: Direito Industrial, vol. 1, Associagdo Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Livraria Almedina,
2001, pp. 10 e ss, no mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., pp. 283-284.

4 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 224.

4 Direito...ob. cit., p. 284
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passivel de induzir em erro quanto a origem do produto, sob pena de incorrer na proibicdo da
concorréncia desleal ou ficar sujeita ao regime das praticas comerciais desleais (...)”. “A marca
geografica*’ ¢ uma marca composta por um nome geografico. (...), pode ser sumariado do modo
seguinte: se o nome geografico for empregue como simples denominagao de fantasia, ndo suscita
quaisquer obje¢des (uma marca de perfume LUAR DO MONDEGO?”, feita em Lisboa, ndo seria
enganosa). O mesmo se diga quando estivermos perante uma denominagédo genérica (“AGUA DE
COLONIA”). Por isso a marca geografica ndo tem como fungdo certificar ou sequer informar
acerca da proveniéncia do produto ou servigo, servindo apenas o propoésito de o identificar no
mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas ndo geograficas. O nome da regido ou
localidade funcionara, nestes casos, como uma designagdo neutra, do ponto de vista geografico
(n2o tendo, em si mesma, o efeito de valorizar ou qualificar o produto). Mas, quando essa
neutralidade ndo existe e houver o risco de a marca induzir em erro o publico acerca da
proveniéncia geografica do produto ou servico, o seu registo deve ser recusado (...). Nao havendo
esse risco, nada obsta a que uma marca geografica seja registada, desde que ndo ofenda direitos
prioritarios. Em contrapartida, se a marca for constituida, exclusivamente, por indicagdes que
possam servir para designar essa proveniéncia geografica, estaremos perante uma marca invalida
por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado ou anulado”.

A maior dificuldade ¢ a de estabelecer a
destringa entre a denominagéo de origem e a indicagdo geografica*s.

“As denominagdes e o0s sinais geograficos

47 Sobre a marca, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 284, cita na nota 574 RIBEIRO DE ALMEIDA,
Denominagdo de Origem e Marca, pp. 342; CARLOS OLAVO, Marcas e Indicagoes Geogrdficas, Anotagao ao ac.
RL de 29 .07.2004, in ROA, Ano 65, pp. 527 e ss, COUTO GONCALVES, Direito de Marcas, 2000, p. 72.

48 Sobre esta querela, v. por todos, PINTO COELHO, Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit., p. 17,
desenvolvidamente AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., pp- 219-242; MARIA MIGUEL
CARVALHO, A Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125134; v. tb., as indicacdes bibliograficas de ASTRID
UZCATEGUL 4 Marca de Certificacdo...ob. cit., p. 8, nota 22, na qual apresenta, ALBERTO FRANCISCO
RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominag¢do de Origem e Marcas”in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, n. 39, Portugal, 1999, pp. 379-380; RITA LARGO GIL, Las Marcas Coletivas y Las Marcas de
Garantia en la Ley de Marcas de 2001, in cuadernos de Derecho y Comercio, Madrid, n. 35, p. 131-133, Set. 2001,
p. 617-624; MARIA DEL MAR MORONO GARGALO, La Protecion Juridica de las Denominaciones de Origem
em los Derechos Espanhol y Comunitdrio, Madrid, Marcial Pons, 2002; MARIANO LOPEZ BENITTEZ, Las
Denominaciones de Origen, Barcelona, Cedecs, 1996; MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de
Origem, in Jimenez Sanchez, Guillermo (Coord), Tratado de Derecho de Marcas, t. XX, v. 2° , Madrid, Marcial
Pons, 2001
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constituem indubitavelmente um dos mecanismos mediante os quais se leva a cabo o processo de
diferenciacdo dos produtos e servigos no mercado. Cabe afirmar inclusivamente que o emprego de
indicacdes e nomes geograficos ¢ frequente no trafico econdémico justamente porque se trata de
um mecanismo cuja aprendizagem resulta relativamente sensivel. Com efeito, por contraste com
uma denominagdo arbitraria ou de fantasia cuja lembranga pode ser inicialmente dificil, o nome
geografico apoia-se, muitas vezes, em percecoes e fatores ja desenvolvidos na mente dos
consumidores: os conhecimentos geograficos, geralmente possuidos pelos diferentes extratos da

49, A nivel internacional, a matéria das indicagdes geograficas e denominagdes

populacdo
de origem, vem regulada nos seguintes textos>’: Artigo 10° da Convengédo da Unido de Paris de 20
de Margo de 1883; Acordo de Madrid Relativo a Repressao das Falsas Indicagdes de Proveniéncia
nas Mercadorias de 1891, revisto em 1949, as revisdes posteriores foram em Washington em 2 de
Junho de 1911, em Haia em 16 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934 ¢ em
Lisboa em 31 de Outubro de 1958; Acordo de Lisboa Relativo a Protegao das Denominagdes de
Origem e ao seu Registo Internacional, revisto por tltimo em 1979.

Na Unido Europeia, o destaque vai para o artigo 7° do Regulamento (CE) N. 40/94, do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria.

“(...) as defini¢des de denominagdo de origem e de indicagdo geografica, modalidades de
sinais distintivos do comércio que, tendo em comum fungdes (de garantia de qualidade e de
indicacdo da sua proveniéncia geografica, nomeadamente) e caracteristicas (como a
obrigatoriedade de os produtos serem originarios da regido , do local ou do pais determinado),
divergem na intensidade da ligacdo exigida entre as qualidades e caracteristicas dos produtos e o
meio geografico de que provém. Com efeito, como assinala ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA
( “Indicagoes de Proveniéncia, Denominagoes de Origem e Indicagoes Geogrdficas” in Direito
Industrial, volume V, 2008, p. 133! “na indicagdo geografica o elo que une o produto a regido
determinada ¢ mais débil que na denominacao de origem”, pois naquela “a reputacdo do produto

(ou uma sua qualidade ou outra caracteristica) pode (basta que possa) ser atribuida a regido sem

4 AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., p. 220, cita FERNANDEZ-NOVOA, El Sistema
Comunitario de Marcas, Montecorvo, S.A., Madrid, 1995, p.128.

30 Cfr. Diversos textos legais (Regimes de protecdo) sobre DO e IG em PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob.
cit., pp. 289-292.

51 Qutra obra deste autor muito citado na doutrina portuguesa sobre a matéria de indicagdes geograficas e
denominagdes de origem ¢é: Denominagées de Origem e Marcas, Coimbra Editora, 1999.
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influéncia direta dos fatores naturais ¢ humanos. Por outro lado, aquela menor ligacdo, na
indicagdo geografica, do produto a regido determinada resulta, igualmente, da ndo exigéncia de
que todas as operacdes de produgdo, transformagdo elaboragdo ocorram na area determinada
(como se estabelece para a denominagdo de origem), bastando que uma delas ocorra na area
delimitada”>?. Resumindo a destrin¢a entre as modalidades, afirma ALBERTO RIBEIRO DE
ALMEIDA que “a denominagao de origem exige um vinculo acentuado do produto com a regido
demarcada, ao contrario da indicagdo geografica que se basta com uma breve aparéncia de ligacao
com a regido (¢ suficiente que possa ser atribuivel a regido determinada)”33-34,

Num sentido proximo ao acabado de citar, COUTINHO DE ABREU ¥diz que: “A
diferenca principal entre denominagdes de origem e indicagdes geograficas estd no facto de as
primeiras identificarem produtos cuja qualidade global ou caracteristicas se devem essencialmente
ao meio geografico, enquanto as seguintes designam produtos que, podendo embora ser
produzidos com idéntica qualidade global noutras zonas geograficas, devem a sua fama ou certas
caracteristicas a area territorial delimitada de que deriva o nome-indicac¢ao geografica.”

Assim, 0
entendimento que se deve ter sobre a distingdo entre DO e IG, ¢ o de que as DO traduzem uma fiel
ligacdo entre o produto e a sua origem geografica, ao passo que as IG traduzem uma simples
ligacao ou referéncia do produto ao local geografico que ndo ¢ necessariamente onde o referido
produto ¢ proveniente, podendo no entanto haver uma conexao entre o produto e a area geografica
referida. Ha neste sentido maior veracidade da ligacao do produto ao espago geografico demarcado

na DO que na IG. A nivel da doutrina costuma-se

2 V. AAVV, Cédigo da Propriedade Industrial portugués anotado, 2010, pp. 535-536.

33 Idem., p. 536.

54 Sobre esta matéria, v. ainda OLIVEIRA ASCENCAO, “Questées problemdticas em sede de indicacoes
geogrdficas e denominagoes de origem”, in. Direito Industrial (AA.VV.), Volume V, Almedina, Coimbra, 2008, p.
69; ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominagdo de origem e marca, Coimbra Editora, 1999.

55 Curso...ob. cit., p. 413.
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questionar se as indica¢des geogrdficas e denominagoes de origem® sdo marcas®’ e se podem ser
registadas por uma pessoa singular. A partida, entre nos, pela sistematica
do CPIM, vé-se que ndo sdo marcas. As DO e as IG, constam das alineas e) e f) do CPIM, e o seu
regime juridico encontra-se consagrado nos artigos 163° a 186° do CPIM, as marcas por seu turno
vem definidas nas alineas 1), j) e k) e reguladas do artigo 121° a 162° do CPIM. Sobre esta questao,
ensina de forma brilhante COUTINHO DE ABREU *® nos seguintes termos: “(...) as
denominagdes de origem e as indicagdes geograficas visam distinguir produtos-tal como as
marcas. Mas ndo se confundem com estas. As possibilidades de constitui¢ao das marcas (alinea 1)
do artigo 1° do CPIM) s3o muito mais vastas do que as respeitantes aqueles sinais, sempre
nominativos e consistindo quase sempre em nomes de zonas geograficas; as marcas pertencem a
sujeitos determinados, e as denominagdes de origem e indicacdes geograficas sdo propriedade
comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efetivo e sério, na localidade, regido ou territdrio
demarcados; ao invés da generalidade das marcas, aqueloutros sinais distinguem sempre produtos
originarios de certas areas geograficas. Nao obstante, ¢ muito grande a proximidade entre as
denominagdes de origem e indicacdes geograficas e as marcas coletivas constituidas por nomes
indicando a proveniéncia geografica dos produtos. Ainda aqui porém, subsistem as diferengas
relativas aos sujeitos que disso (e afora outras diferencas de regime previstas nos respetivos
capitulos do CPIM), deve notar-se que as possibilidades de controlo da producdo e
comercializagdo dos produtos assinalados por uns e outros sinais sdo em geral mais vastas no
respeitante as marcas coletivas (...)”.

59

As indicagdes geograficas °” sdo simples informagdes que

permitem ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é duma determinada origem ou ndo.%

56 Esta terminologia ( Indicag¢bes Geogrdficas e Denominagdes de Origem) foi adotada pelo Professor OLIVEIRA
ASCENCAO no seu trabalho “Questées problemdticas em sede de indicagdes geogrdficas e denominagdes de
origem” in Direito Industrial (AA.VV.), Volume V, Almeidina, Coimbra, 2008, p. 69, a qual também achamos
digna de acolhimento, na medida em que a expressao “indica¢des geograficas” melhor elucida ou subsume as duas
realidades a ela inerentes ( Indicagdo de Proveniéncia e Indicagcdo Geografica), ¢ uma formulacdo que economiza o
uso de palavras que parecem redundantes.

57 Cfr. Sobre este questionamento, MARIA MIGUEL CARVALHO, 4 Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125-134.

8 Curso...ob. cit., p. 413.

% Adiante 1G- Indicagdes geograficas.

6 Neste sentido v. AMERICO SA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., p. 180-181, cita RIBEIRO DE
ALMEIDA, Indica¢oes Geograficas, Indicagées de Proveniéncia e Denominagoes de Origem (Texto
correspondente a conferéncia pronunciada no Curso de P6s-Graduagdo de Direito Industrial-1999, organizado pela
Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associagao de Direito Intelectual”) publicado in Direito Industrial, Vol. I, pp.
Sess.
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A denominagdo geografica ( nome geografico) enquanto o lugar a que o nome se refere for
conhecido do publico, ndo pode ser considerado como marca, pois, estar-se ia a violar o principio
da livre disponibilidade dos nomes, pelo contrario, se esse nome geografico ndo for conhecido
(nem todos os lugares sdo conhecidos por todos, pois sdo inimeros- podendo ser totalmente
desconhecidos por determinados meios) a sua admissibilidade como marca podera ser viavel visto
que nessa condi¢ao, ndo indicaria qualquer proveniéncia para o publico que nao conhece o referido
nome, em tal caso, 0 nome geografico aparece como nome de fantasia.®!

As IG e as DO%? ndo podem de per si serem consideradas como marca, a menos
que aparegam combinadas com outros elementos. Esse posicionamento resulta do disposto na
alinea d) do artigo 134° do CPIM que estabelece sobre (fundamentos de recusa ao registo da marca)
Sao fundamentos de recusa al. d) Apresentar sinais constituidos, exclusivamente, por indicagoes
que possam servir no comeércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrdfica, a época ou o meio o valor de produg¢do do produto ou da
prestagdo de servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;

Em Mogambique ha exemplos de marcas geograficas, sdo os casos de “Agua de
Namaacha”, “Agua Vumba”, “Cha Gurué”. A “Agua de Namaacha” ¢é extraida num determinado
lugar geografico do Distrito de Namaaacha na Provincia de Maputo a Sul de Mocambique. Apesar
do respetivo sinal ndo ser constituido exclusivamente pela indicagio geografica “Agua de
Namaacha” um grande relevo ¢ dado a essa origem no rétulo, ou seja, a uma vista rapida, o que se
vé no rétulo da garrafa ¢ a expressao relativa a indicagio geografica “Agua de Namaacha”. Tudo
leva a crer que o nome da referida marca ¢ a respetiva indicacdo de proveniéncia “Agua de
Namaacha”, o que ndo devia ser, na medida em que contraria o principio segundo o qual, as IG
nao podem constituir marcas, na medida em que constituem simples informac¢des da proveniéncia.
Em rigor, a empresa titular da referida IG; para o seu produto ( 4gua), devia ter adotado uma marca
“propria”, ex, “Agua X” com o aditamento a referéncia da indicagdo de proveniéncia “Agua de
Namaacha”, assim seria “Agua X” da Namaacha. De todas as maneiras, ndo podemos agora, com

sucesso por em causa o fato daquela IG se ter tornado uma verdadeira marca mogambicana, e o

61 Cfr. Neste sentido AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., p. 223 que diz, citando por seu turno o
autor francés Mathély, ser esta hoje a solugdo geralmente adotada.
2 Denominagdes de origem.
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seu titular ter adquirido pleno direito de exclusivo sobre o seu uso em detrimento das demais
pessoas daquela regido (Namaacha), uma vez que adquiriu uma inquestionavel notoriedade a nivel
nacional e qui¢d, internacional. O argumento do secondary meanning, também pode ser usado
como cavalo de batalha para a defesa dessa ( marca) que a principio ndo era e nem devia ser marca.

A “Agua Vumba” e o “Cha Gurue”® sio
(objetivamente) no nosso modesto entender, denominagoes geograficas que acabaram por adquirir
distintividade, considerando os argumentos que apresentamos no paragrafo precedente (aquisicao
de notoriedade e um segundo sentido-secondary meaning). Vumba e Gurue sdo “nomes” de locais
bem conhecidos em Mogambique, nomeadamente uma das serras da Provincia de Manica e nome
de um distrito da provincia da Zambézia respetivamente. Se a doutrina ¢ unanime em afirmar que
as denominagdes de origem (nomes geograficos) quando conhecidos ndo devem constituir marcas,
em virtude de este ato privar os demais conhecedores do (nome do local) de usarem aquele nome
para informar ao publico as qualidades dos seus produtos ou servi¢os. No caso dos presentes
exemplos, estariamos perante a violagdo desse principio, posto que, apesar da denominacao de
origem aparecer nos respetivos rétulos combinado com outros elementos (figurativos), o que ¢
mais evidente ¢ a DO.

As IG e DO podem ser incluidas em marcas, ndo ficando obviamente, o seu titular com o
exclusivo do seu uso, e desde que a marca ofereca as caracteristicas proprias destas, porventura,
que neste caso sera o seu caracter distintivo®.

Sao diversas as concegoes acerca da natureza das DO e IG, destacando-se sobretudo os
defensores da tese do direito de propriedade (em especial aqueles que qualificam este sinal como
uma propriedade de “ mao-comum” e aqueles que vém nestes sinais distintivos meros direitos de
monopdlio, a semelhanca do que sucede com os demais direitos de Propriedade Industrial. A
posi¢ao do nosso legislador foi a de considerar as DO e IG como sendo “propriedade”, esse
posicionamento decorre do estabelecido no numero 1 do artigo 163° do CPI, com o seguinte
conteudo: “O direito de Propriedade sobre uma indicagdo geogradfica ou uma denominag¢do de
origem adquire-se com o registo efetuado em conformidade com as disposi¢oes do presente

Codigo” Em Portugal, a luz do disposto no artigo 305°, nimero 4, do CPI- Parece o legislador ter-

63 Esta deixou de ser produzida com o avango da guerra civil que durou 16 anos no nosso pais, a respetiva fabrica
ficou paralisada, no entanto temos informacdes de que esta a se trabalhar no sentido da sua reativagao.
V. AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., p. 231.
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se também inclinado para a posi¢do de ser um direito de propriedade, ao referir que as
denominacgoes de origem e as indicagoes geogrdficas, quando registadas, constituem propriedade
comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, regido, ou territorio, de modo efetivo e
serio e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respetiva area, exploram qualquer
ramo de produgdo caracteristica, quando autorizadas pelo titular do registo®.

Quanto a legitimidade (quem
pode requerer o registo das IG e DO)? De acordo com o CPIM, ntimero 2 do artigo 163°, sdo as
pessoas residentes ou estabelecidas na area geografica considerada. Essa € a posi¢ao prevalecente
em outros ordenamentos juridicos. A luz do Direito comparado, nos termos do disposto no niimero
4 do artigo 305°. do CPI portugués “As denominagdes de origem e as indicagdes geograficas,
quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade,
regido ou territdrio, de modo efetivo e sério e podem ser usados indistintamente por aqueles que,
na respetiva area, exploram qualquer ramo de produgdo caracteristica, quando autorizados pelo
titular do registo” Isto quer dizer que os residentes ou estabelecidos na localidade, regido ou
territorio de modo efetivo e sério ¢ que podem ser proprietarios das IG e DO. Sobre esta questao,
PINTO COELHO® escreveu: “Pelo que respeita especialmente a marca regional ou territorial,
assim como o nome duma localidade ou divisdo territorial de caracter oficial incontestavelmente
constitui patrimonio, para o efeito do seu uso como designagdo de proveniéncia, dos que nessa
area se acham abrangidos, bem se compreende que o mesmo suceda e que um efeito idéntico se
possa obter com uma figura emblematica dessa localidade ou divisao territorial, criando se assim
uma marca figurativa, distrital ou regional”®’.

Independentemente da propriedade e da titularidade das DO e IG, parece claro que os
interesses protegidos com a tutela destes sinais distintivos sdo ndo s6 os dos produtores, que
entendem essas denominagdes e indicagdes como referéncias de genuinidade e de qualidade.
Efetivamente, na 6tica do consumidor, os produtos certificados por DO ou IG oferecem maiores
garantias de autenticidade e qualidade, visto que a utilizacdo do nome geografico sujeita ao

controlo de uma entidade certificadora, cuja idoneidade contribui decisivamente para essa

5 Cfr. PEDRO SIUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 287.
% Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit., p. 17.
7 No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., pp. 287-288.
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segurancga®®,

NOGUEIRA SERENS® escreveu: “Quando composta com um nome geografico, a marca
s0 podera ser (intrinsecamente) decetiva se 0 empresdrio que a pretenda registar ndo exercer a
respetiva empresa no lugar que esse nome designa. Sendo condi¢do necessaria da decetividade (
intrinseca) da marca, essa discrepancia (entre o nome do lugar que a integra ¢ o nome do lugar
onde o requerente exerce a sua empresa) nao ¢ porém, condicao suficiente . Urge aqui considerar
duas hipdteses. A primeira ¢ aquela em que o nome geografico, sendo desconhecido no tréafico, ¢
ai entendido como uma designagao arbitraria ou de fantasia. Uma marca constituida com um nome
geografico desse tipo, ndo pode, no momento em que a autoridade administrativa é chamada a
decidir sobre a sua registabilidade, ser considerada decetiva(...). Mas o facto de essa marca ser
(exclusivamente) composta com um nome geografico pode torna-la insuscetivel de registo-
acontecera assim se se afirmar em relagdo a esse nome geografico a necessidade da sua
preservacao”. Continua NOGUEIRA SERENS, “ Se no lugar que esse nome designar estiverem
ja instalados empresarios que fabricam os mesmos produtos ou que prestam 0os mesmos servicos
que o requerente do registo da marca, a afirmagdo dessa necessidade ndo oferece duvidas. Tao
pouco importa que se trate de um lugar situado no territério nacional ou num pais estrangeiro,
sendo que, neste ultimo caso, também ndo importa se esse pais ¢ europeu ou de outro continente
(o chamado “ processo de mundializacdo das trocas” e o proprio TRIPS/ADPIC — cfr. art. 22° a
24° - obrigam a essa igualdade de tratamento dos nomes de lugares dos paises mais industrializados
e dos nomes de lugares dos paises que- hoje - o sdo menos). No lugar em causa pode ndo existir
nenhum empresario que fabrique os mesmos produtos ou que preste 0s mesmos servigos que o
requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com o nome desse lugar, existindo,
porém, ai outros empresarios, ¢ dizer, empresarios que fabricam produtos ou que prestem servicos
diferentes (incluindo produtos ou servigos afins daqueles que sao indicados no pedido de registo).
Serd esta ultima circunstancia suficiente para afirmar a necessidade de preservar o nome desse
lugar? A resposta a esta questao depende da que for dada a este outro: a necessidade de preservacgao
do nome de um lugar deve ser apreciado s6 em relacao aos produtos ou servicos que sao indicados

no pedido de registo desse nome como marca (necessidade de preservar concreta) ou deve ser

%y, PEDRO SOUSA E SILA, Direito...ob. cit., p. 288.
% Aspetos...ob. cit., pp. 22 e ss.
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apreciada em relacdo a quaisquer produtos ou servicos ( necessidade de preservacdo abstrata)? O
Tribunal de Justica, interpretando o artigo 3°, nimero 1, alinea c¢), da Primeira Diretiva, parece
pronunciar-se a favor do segundo termo de alternativa. Se esta nossa suposic¢ao se vier a confirmar
- ¢ a ultima palavra cabe, obviamente ao proprio Tribunal de Justiga-, as autoridades nacionais,
que estdo obrigadas a interpretar as suas leis ( nacionais) de marcas em conformidade com o direito
comunitario, terdo de concluir pela necessidade de preservacao de um nome geografico mesmo
que no lugar que este nome designe so existam empresarios que fabriquem produtos ou prestem
servigos diferentes dos do requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com esse
nome. H4 ainda uma terceira situagdo que importa considerar, e que ¢ a de ndo existir no lugar
cujo nome integra a marca, € com referéncia a data em que a autoridade administrativa ¢ chamada
a decidir sobre o respetivo pedido de registo, qualquer atividade industrial relevante (no lugar em
causa ndo existem empresarios que fabriquem os mesmos produtos ou prestem 0s mesmos servigos
do autor desse pedido, nem empresarios que fabriquem ou prestem servigos diferentes). Para se
afirmar a necessidade de preservacao do nome do lugar em causa, com a consequente recusa do
registo da marca (exclusivamente) composta com esse nome, bastard que seja razoavel admitir,
atentas nomeadamente as caracteristicas do lugar, que um ou mais empresarios venham
futuramente ai a instalar-se-ainda que estes apenas ai concebam ou desenhem os respetivos
produtos, ocorrendo o seu fabrico em outro lugar diferente-, exercendo empresas destinada ao
fabrico dos mesmos produtos ou a prestacdo dos mesmos servigos a que se destina a empresa
exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca (com a proibi¢do de registo de
marcas constituidas por sinais ou indicagcdes que possam servir no comercio para designar a
proveniéncia geografica do produto ou da prestacdo do servigo, o legislador visou acautelar nao
s0 os interesses dos concorrentes atuais, mas também os interesses dos concorrentes potenciais-
me a inexisténcia, em dado momento, da producdo de certos produtos ou da prestacdo de certos
servigos, em determinado lugar do pais ou do estrangeiro, bastasse para tornar o nome desse lugar
registavel como marca [por terceiro que exerce a respetiva empresa em lugar diferente]. Dificultar-
se- ia sobremaneira a possibilidade de o nome desse lugar vir a gozar de reputacdo na produgdo
desses mesmos produtos ou na prestagdo desses mesmos servigos, em consequéncia da atividade
dos empresarios que viessem a decidir estabelecer-se no lugar em causa). Esta solugdo, que assenta

na ideia de que a necessidade de preservagao de um nome (ou de qualquer outra indicagdo de tipo)
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geografico ndo precisa, para se afirmar, de ser atual ou séria, basando que, a luz da possibilidade
de futuros desenvolvimentos econdmicos, seja hipotética ou potencial, foi recentemente
consagrada pelo Tribunal de Justi¢a, no (...) acordao — Windsurfing Chiemsee”, em cuja conclusao
se 1&: “O artigo 3°, nimero 1, alinea c¢) da Primeira Diretiva 89/104 CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em matéria de marcas,
deve ser interpretado no sentido de que nao se limita a proibir o registo de nomes geograficos como
marcas apenas nos casos em que estes designam lugares que tenham atualmente, para os meios
interessados, uma liga¢do com a categoria dos produtos em causa, mas aplica-se igualmente aos
nomes geograficos como marcas suscetiveis de serem utilizados no futuro pelas empresas
interessadas como indicagao geografica da categoria de produtos em causa” No lugar cujo nome
compde (em exclusivo) a marca, e com referéncia a data em que a autoridade administrativa ¢
chamada a decidir sobre o respetivo pedido de registo, pode ndo existir qualquer atividade
industrial relevante, sendo apenas razoavel admitir a possibilidade de, atentas nomeadamente as
caracteristicas do lugar, um ou mais empresarios ai se instalarem no futuro para o exercicio de
empresas destinadas ao fabrico ou a prestacdo de servicos diferentes daqueles a que se destina a
empresa exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca. Sera isso suficiente
para afirmar a necessidade de preservagdo do nome desse lugar? Em nossa opinido, se se confirmar
o entendimento-que parece decorrer do acordao — Windsurfing Chiemsee” — segundo o qual o
nome de um lugar nao ¢ suscetivel de registo como marca ( a favor de um empresario estabelecido
em lugar diferente) se nesse lugar ja existirem ( e existirem s0) empresarios que fabricam produtos
ou prestam servigos diferentes daqueles que sdo indicados no pedido de registo da marca em causa,
impde-se responder afirmativamente ao quesito formulado™”°.

“Da leitura do niamero. 4 do artigo 305° do CPI portugués
resulta que nem todos os produtores que laborem na area geografica delimitada podem utilizar a
denominacdo de origem ou indicagao geografica, sendo o uso desses sinais distintivos do comercio
apenas permitido aos que cumprem as condicdes tradicionais ou regulamentadas, observancia que
¢ verificada pelo organismo de controlo competente para o efeito. Da mesma norma se extrai,
como sustenta ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, que a denominagao de origem € propriedade

comunal dos produtores estabelecidos na area da denominagdo, que se dedique a exploragdo do

0 Aspetos...ob. cit., pp. 22-32.
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produto tipico. Mesmo o primeiro produtor que se tenha estabelecido na regido ou aquele que
muito contribuio para a valorizagao do direito a denominacao de origem, ndo goza de qualquer
privilégio, pois todos quantos estejam estabelecidos na area geografica da denominagao de origem,
de modo efetivo e sério, para o exercicio de uma atividade econdmica, caracteristica dessa area,
sdo igualmente titulares do direito a denominagdo de origem, porque essa denominagao pertence
ao patriménio comum. Nao hé aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, nao sendo possivel
a divisdo, ndo podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles por comum acordo) alienar
a denominacdo de origem. O direito a denominacdo de origem pertence a coletividade dos
produtores, contudo, ¢ um direito que compete integro a cada um dos produtores”(este raciocinio
ajusta-se igualmente a indicacio geografica). No mesmo sentido JOSE OLIVEIRA ASCENCAO
(Questoes problematicas em sede de indicagoes geogrdficas e denominagoes de origem”, in
Direito Industrial, volume V, 2008, pp. 85-87), que critica particularmente a redacdo da parte final
do numero 4 do artigo 305°, afirmando que o legislador incluiu a expressao “quando autorizados
pelo titular do registo” mas queria significar a mera verificagdo das condi¢des usuais ou
regulamentares, através da entidade administrativa (“representativa”) daquela indicacao
geografica”, entidade que , sublinha, “¢ a emanacdo” daquela comunidade em mao comum, e nao
titular de quaisquer direitos industriais”’!. Assim, fica claro que quem pode requerer o registo de
uma IG ou DO, ¢ alguém que vive na regido indicada ou com a denominagdo daquele local, ndo
deve ser um outsider.

Se os habitantes do local da IG ou DO, se organizarem em associa¢ao para tirarem maiores
e melhores proveitos do direito que lhes ¢ comum, poderao registar essas indicagdes como marcas,
desde que associadas a outros elementos’?.

E também posicdo dominante que as IG e DO sdo intransmissiveis, tal posicio ¢ reiterada
pelo disposto no numero 4 do artigo 163° do CPIM.

Apesar da admissibilidade do registo de marca que contenha uma IG, o legislador
mog¢ambicano acautelou o uso enganoso dessas indicagdes, ao prever como requisito de protecao
de marca (impedimento absoluto ao registo), na alinea c) do artigo 121° do CPI: Ndo ser suscetivel

de induzir em erro o consumidor ou o publico sobre os elementos caracteristicos especificos do

"1'V. Ponto 11T dos comentarios do CPI portugués anotado in AA. VV, ob. cit., pp. 536-537.
2 Cfr. AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., p. 231.
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produto ou servi¢o a que a marca disser respeito nomeadamente, sobre a origem geogrdfica, a
natureza ou as caracteristicas dos produtos ou servi¢os em questao,
Costuma debater-se a questdo de saber se o conceito de DO ou IG pode aplicar-se a servigos
(e ndo apenas a produtos). A resposta do nosso quadro juridico € de que esses sinais s6 distinguem
produtos conforme se pode ler nas alineas c) e f) do artigo 1° do CPIM. Em Portugal
também ¢ assim, nos termos do artigo 305° do seu CPI, as DO e IP sdo unicamente passiveis de
registo em relagdo aos produtos. PEDRO SOUSA E SILA7 defende que (...) esses sinais tém
como especial func¢do indicar a origem geografica de algo que normalmente ¢ transacionado e
consumido no exterior da regido de origem, o que sucede, sobretudo, com produtos ¢ ndo com
servicos. Ainda assim, ndo repugna a ideia de certos servigos, v. g., terapéuticos, virem a beneficiar
dessas designacdes, desde que estejam inequivocamente ligados a regido geografica invocada”.
Debrugando-se sobre a finalidade, PEDRO
SOUSA E SILVA™ escreveu: “A finalidade das DO e IG sdo idénticas: destinam-se a reservar aos
produtores de certa regido o poder apelativo resultante da sua proveniéncia geografica e da imagem
de qualidade e prestigio que lhe esteja associada, acreditando-os assim perante o consumidor. Por
isso, a utilizacdo desses sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da regido
demarcada, que cumpram os demais requisitos estabelecidos, sendo vedado usé-la para produtos
originarios do exterior dessa zona. O valor intrinseco de uma DO provém do trabalho do Homem,
dos produtores da regido de origem, que criaram aquela mais-valia de reputacdo. E € por isso que
deve ser-lhes reconhecida e reservada a utilizagao do nome geografico que os tornam conhecidos
no mercado. Ou seja, ha que dar o “seu a seu dono”. No fundo, tudo se reconduz a uma questao de
regulacdo da concorréncia. Do mesmo modo que os titulares da marca “COCA-COLA” tém o
direito de reservar para si o beneficio econdmico decorrente do uso dessa marca célebre (pois
foram eles que a celebrizaram), também os viticultores da regido do CHAMPAGNE devem ter o
direito de usufruir em exclusivo dos beneficios derivados da reputag¢do do seu vinho, gerada pelo
seu esforco ao longo de geragdes. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na Australia,
um vinho em tudo igual a este, seria de todo ilegitimo e parasitirio usar essa denominagao

geografica para o assinalar.

3 Direito...ob. cit., p. 283.
" Direito...ob. cit., pp. 285-286.
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Do ponto de vista juridico, as fungdes das DO e IG sdao multiplas. Desde logo, tém uma
funcdo distintiva e indicativa, informando os comerciantes e consumidores sobre a origem
geografica dos produtos e distinguindo-os, assim, daqueles que t€ém uma diversa proveniéncia.
Tém, em segundo lugar, uma funcdo de garantia de genuinidade, ou seja, de que os produtos
assinalados possuem as qualidades ou caracteristicas tipicas dos produtores com direito a usar essa
denominagao ou indicacdo. O que significa que nem todos os produtos originarios da regiao
poderdo usar a DO ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham as caracteristicas tipicas,
pré fixadas por lei ou regulamento). Em terceiro lugar, apenas em certos casos, as DO e IG podem
ter ainda uma fungdo publicitdria ou reclamistica, quando se trate de uma denominag¢do ou
indicagdo que goze de prestigio, havendo entdo que preservar o poder apelativo excecional que
resulta dessa reputagdo”. Regra
geral, o exclusivo decorrente das DO e IG esta sujeito ao principio da especialidade. Ou seja, o
registo de uma DO ou IG, que ¢ feita para determinado tipo de produtos, ndo permite impedir o
uso desse nome geografico em produtos completamente diferentes, sem qualquer afinidade com
os primeiros. Assim, uma DO destinada a assinalar queijos ndo permite impedir o uso dessa
denominacdo em carnes ou em vinhos. Por outro lado, atento ao principio da especialidade, nada
obsta ao registo de marcas ou de outras DO ou IG que incluam as palavras constitutivas da DO ou
IG protegidas, quando (ndo se tratando de DO ou IG de renome), tais marcas se destinem a
produtos ou servigos sem afinidade com os produtos a que se destina a denominag¢do ou indica¢do
protegida. Por exemplo, o facto de existir uma DO “Chéa Guri¢” em Guri¢ ndo impede que sejam
adotadas outras com a mesma denominacdo geografica como “Feijdo Guri¢” e “Batata do
Gurte””. Ainda em sede de DO e IG, deve - se
considerar as que sdo de prestigio. O principio da especialidade ¢ afastado quando estejam em
causa DO e IG de prestigio, que gozam de um regime semelhante ao das marcas prestigiadas’s.
ALBERTO DE ALMEIDA"” a este proposito escreveu: “(...) as denominag¢des de origem e as

indicagdes geograficas ndo devem apenas beneficiar de prote¢do quando estd em causa a

3 V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., pp. 295-296.

76 Neste sentido, v. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit.,p. 296.

" A autonomia Juridica da Denominacdo de Origem, Uma perspetiva transnacional. Uma garantia de qualidade,
Coimbra Editora, 2010, pp. 1363-1364.
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necessidade de tutela das suas fungdes juridicas essenciais. Devem, igualmente, ser protegidas
contra o aproveitamento indevido da sua reputagdo, incluindo os atos que possam provocar a sua
diluicdo ou prejuizo para a sua forga distintiva”. Esta orientagdo vem implicita na alinea c) do
artigo 159° do CPI portugués, que estabelece sobre fundamentos de recusa: “Seja reprodugdo ou
imita¢do de denominagdo de origem ou indicag¢do geogrdfica anterior”. Neste sentido as DO e IG
anteriores, incluem as de prestigio. Por aplicagdo da regra que derroga o principio da especialidade,
em Portugal, dente outras recusas, foi recusado o registo da marca “VINHO DO PORTO. PT” para
servigos de gestdo, administracdo e publicidade, por ter considerado a denominagdo “Porto” uma
DO de renome, a que ndo se aplica o principio da especialidade, pois o requerente pode aproveitar-
se do prestigio e categoria daquela, havendo por isso o perigo de a sua eficacia distintiva ser
prejudicada, destruida ou diluida’®. No Direito portugués a consagragio positiva desta protegdo
reforcada fez-se no CPI portugués de 2003, cujo artigo 312°, ntimero 4, proibe o uso de
denominagdo de origem ou indicagdo geografica com prestigio em Portugal, ou na Comunidade
Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem
justo motivo, tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da denominagdo de
origem ou da indicacdo geografica anteriormente registada, ou possa prejudica-las. A nivel
comunitario, este principio recebeu consagracao através do Regulamento (CE) nimero 510/20006,
como também do Regulamento (CE) nimero 419/2009, que proibem qualquer utilizagdo comercial
direta ou indireta de um nome protegido (...) na medida em que tal utilizagdo explore a reputacao
de uma denominagio de origem ou de uma indicagio geografica’. A protecao
reforcada das DO e IGs de prestigio ndo se justifica apenas quando haja perigo de confusdo quanto
a origem dos produtos ou servicos. Na verdade, o grande risco a evitar aqui ¢ o da dilui¢ao ou
banalizagdo do sinal prestigiado, € ndo tanto o risco de confusdo do consumidor®. O perigo maior
que leva todas as grandes denominagdes de origem do mundo a reagir nestes casos ¢ o de se diluir

ou banalizar a distintividade, a peculiaridade do sinal, esbatendo-se ou perdendo-se a sua forga

78 Exemplo extraido em PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 296, nesta pagina, ha outros exemplos
relevantes que pode consultar, querendo.

7 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., pp. 297 e ss, apresenta varios exemplos de pedidos de registos
recusados por ter se entendido haver risco de confuséo e de diluigdo da marca de prestigio que corporiza directa ou
indiretamente a DO ou IG.

8 Jdem., PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., p. 299.
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distintiva®'. CARLOS OLAVO# citado por PEDRO SOUSA E SILVA® afirmava (...) ha que ter
em conta que a utilizacdo da denominagao de origem de renome [mesmo] em produtos de natureza
completamente diferente daqueles para os quais se encontra registada pode implicar perigo de a
sua eficécia distintiva ser prejudicada, diluida, ou destruida. De facto, a utilizacdo indiscriminada
da expressdo que constitui uma denominagdo de origem ¢é suscetivel de banalizar esse nome de
enfraquecer a sua eficacia distintiva. Para tanto, ¢, porém, indispensavel que tal expressao tenha
um elevado valor simbélico-evocativo. E o caso da denominacio de origem “Champagne”, que
tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas (...)”.

Um Ultimo apontamento que damos a matéria das DO e IGs segundo ensina
PEDRO SOUSA E SILVA3 (...) ndo se pode esquecer que a maioria das DO ou IG sio,
simultaneamente, nomes de cidades ou de regides. E que, por isso, tais nomes podem ser utilizados
na composic¢ao de marcas de produtos ou servigos sem afinidade com os produtos a que respeita a
denominag¢do ou indicagdo protegidas. Sendo assim, mesmo no caso de denominagdes de origem
de prestigio, ndo pode impedir-se todo e qualquer uso das palavras protegidas, até porque o nome
de uma cidade ou regido ndo podem ser apropriados seja por quem for. Por exemplo, a
denominacdo “PORTO” pode legitimamente entrar na composi¢do nao s6 de marcas destinadas a
assinalar vinho do Porto, mas também de sinais distintivos pertencentes a entidades com manifesta
legitimidade para usar este toponimo, como ¢ o caso de Camara do Porto ou Futebol Clube do
Porto (no pressuposto de que ndo induzam em erro e respeitem a produtos ou servigos relacionados
com a respetiva esfera de atuag@o). Serdo igualmente legitimas marcas ou logotipos que utilizem
a palavra “Porto” como uma simples referéncia geografica (por exemplo “A AGENDA DO
PORTO”, COMERCIO DO PORTO ou HOSPITAL PRIVADO DO PORTO). Em contrapartida,
quando os sinais a registar usem a palavra “PORTO” como uma mera palavra de fantasia (isto &,
sem constituir uma referéncia geografica) deixa de haver uma justificagdo objetiva para a escolha
e deve entdo prevalecer a tutela da DO prestigiada. Nestes casos, o facto de essa palavra constituir

o nome de uma cidade ndo torna necessaria a sua inclusdo na marca, devendo o interesse do

81 Idem., PEDRO SOUSA E SIVA, Direito...ob. cit., p. 299.

82 Marcas e Indicagdes Geogrdficas, Anotagio ao ac. RL. De 29. 07. 2004, in ROA, Ano 65.
8 Direito...ob. cit., p. 299.

81dem., pp. 301-302.
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requerente ceder perante o interesse publico da preservacdo da eficécia distintiva da DO de
prestigio “PORTO” %5, Voltando as marcas coletivas. A marca coletiva nao
pode ser confundida com os labels, estas “marcas operarias ou labels” servem para assinalar que
os produtos distinguidos com aquelas resultam do trabalho sindical organizado em certas
condi¢des®®, Em Portugal, a inclusdo destes sinais no dominio das
marcas, mais especificamente no Ambito das marcas coletivas, foi vivamente discutido®’. Nao
obstante, ¢ uma realidade nalguns ordenamentos juridicos, como ¢ o caso dos EUA. Atualmente,
esta matéria estd sobre as exigéncias dos trabalhadores, mas, de uma forma mais alargada,
envolvendo também preocupacdes ambientais e com os consumidores, naquilo a que se
convencionou chamar “responsabilidade social das empresas” e ligado a ideia de crescimento
sustentavel. Por outro lado, esta questdo continua associada as marcas, porque estas, e em especial
as marcas de prestigio tém sido usadas como armas para conseguir obter melhores condigdes de
trabalho, qualidade ambiental e informagdo do consumidor®3.

As marcas coletivas, e em especial as de certificacao, distinguem-se ainda
de outros sinais usados para atestar determinada qualidade ou caracteristicas. Por exemplo, as
marcas de contraste®, que sdo sinais obrigatorios em metais preciosos ao contrario das marcas
coletivas que sdo facultativas®.

Mais dificil € (apesar de ndo termos na nossa ordem juridica), a delimitagao entre
marcas coletivas e os sinais, cada vez mais frequentes, que indicam a conformidade dos produtos

com determinadas normas. Pensamos, por exemplo, no “rétulo ecolégico” (eco-label)

85 Nio podiamos fechar a referéncia as DO e IG, sem apontar uma falha ou erro de palmatoria que se encontra na
alinea c) do artigo 159° do CPI, no qual, se diz que as defini¢des das IG e DO constam das alineas 1) ¢ m) do artigo
1, quando na verdade constam das alineas m) ¢ n).

8 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 227, na nota 42 cita sobre esta matéria, PINTO
COELHO, ob. cit., p. 239; v. tb.,no mesmo sentido CARLOS OLAVO, Propriedade...ob. cit., p. 78.

87 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas, cita na nota 43 os nimeros 64 e ss. Do Parecer da Cdmara
Corporativa cit., e PINTO COELHO, ob. cit., pp. 334 ¢ ss.

88 Idem., p. 228, sobre responsabilidade social, na nota 45, a autora escreveu: “A responsabilidade social das
empresas consiste “(...)na integracdo voluntaria de preocupagdes sociais e ambientais por parte das empresas nas
suas operagdes € na sua interagdo com outras partes interessadas”( Livro Verde, apresentado pela Comissdo das
Comunidades Europeias, intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas, de
18 de Julho de 2001(COM(2001) 336 final, p. 7).

8 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 228, sobre este tipo de marcas cita na nota 47, o
Regulamento da Contrastaria constante do DL niimero 391/79, de 20 de Setembro, com as sucessivas alteragdes que
lhe foram sendo introduzidas. Integrando as marcas de contraste nas marcas de certificagdo, cfr. PUPO CORREIA,
ob. cit., p. 316.

%0V. MARIA MIGUEL CARVALHO, ult. ob. cit., p. 228.
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comunitérios € na “marca de conformidade com as normas” portuguesas®'. Esta Gltima é a “( ...)
que tem por finalidade certificar que os produtos que a t€ém aposta correspondem as prescrigoes
estabelecidas por normas portuguesas, europeias ou internacionais ou a especificacdes técnicas
indicadas pelo (...) [ Instituto Portugués de Qualidade (IPQ) (artigo 1°, nimero 2 do DL niimero
18/93, de 19 de Maio)®2.

Em Mogambique a qualidade ¢ certificada pelo Instituto Nacional de Normalizacao e
Qualidade (INNOQ), criado pelo Decreto niimero 2/93 de 24 de Marco.

Nos termos do artigo 1° deste diploma legal, “O Instituto Nacional de Normalizagdo e
Qualidade (INNOQ) ¢ uma institui¢do publica de ambito nacional, responsavel pela coordenacao
das atividades de Normalizagcdo, Metrologia, Certificacdo, ¢ Gestdo de Qualidade e ¢ dotado de
personalidade juridica com autonomia administrativa ”.

Por seu turno o artigo 4° dispde:

1. “O INNQ tem por objeto impulsionar e coordenar a politica nacional de qualidade
através das atividades de Normaliza¢do, Metrologia, Certifica¢do, e Gestao da Qualidade que
visem o desenvolvimento da economia nacional.

2. Para execugdo do seu objetivo, sao atribui¢oes do INNOQ:

a) Criar e promover o desenvolvimento de um sistema nacional de gestio da
qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de
produtos, processos e servigos,

b)

d)

e) Instituir marcas nacionais de conformidade com as normas homologadas e assegurar a
respetiva gestdo,

b

g

h) Promover a recolha, tratamento e divulgag¢do da informagdo relevante para

desenvolvimento de um sistema nacional de gestdo da qualidade e ajustar os regulamentos e

1 Lembre-se que estamos a usar a doutrina estrangeira para sustentar o nosso trabalho, uma vez que dentro de portas
ndo temos nada elaborado sobre a matéria.
92 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, marcas coletivas...ob. cit., p. 229.
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normas nacionais as diretivas emanadas pelos organismos regionais e internacionais em que o
pais esteja representado;

i)

J) Promover e desenvolver agoes de formagdo no ambito da Normalizagdo, Meteorologia,
Certificagdo e Gestdo da Qualidade.

MARIA MIGUEL CARVALHO? entende que as marcas de conformidade com as normas
sdo também marcas de certificagdo’, defende este pensamento, com 0s seguintes argumentos:
“Estamos perante um sinal distintivo de produtos (tal como em qualquer marca de certificagao,
distingue-se um produto por referéncia a determinadas caracteristicas, que sdo atestadas por este
sinal, de outros produtos do mesmo género que nao tém essas caracteristicas certificadas), titulado
pelo Estado através de um Instituto Publico-Instituto Portugués de Qualidade -IPQ, registado
recorrendo a via nacional Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou a via internacional
relativamente aos paises onde é presumivel que a marca venha a ser usada. O diploma legal
referido prevé também o regulamento de uso da marca, onde ¢ explicado que pode usar a marca
quem for autorizado pelo IPQ, e ai sdo indicadas as obrigagdes dos utentes da marca (v. artigo 9°),
de entre as quais destacamos a de se submeter a controlo (v. as als. b), ¢), g) e h) do artigo 9° e
artigo 10°) e a proibi¢do de ceder o uso da marca, sem a autorizagido do IPQ%.

“Ja em relagdo ao rotulo ecoldgico
(ecolabel ou marca de qualidade ecoldgica), temos bastantes duvidas sobre a sua qualificaciao
como marca de certificacdo”, afirma MARIA MIGUEL CARVALHO e apresenta a seguinte
tese: “O sistema comunitario de atribuicdo de rotulos ecoldgicos foi instituido pelo Regulamento
(CE) niimero 880/92 do Conselho, de 23 de Margo de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento
(CE) nimero 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000 (RRE)?”.
O seu objetivo confessado no artigo 1° namero 1, do RRE, “Consiste em promover produtos [e
servicos] suscetiveis de contribuir para a redu¢do de impactos ambientais negativos, por
comparagdo com outros produtos do mesmo grupo, contribuindo deste modo para a utilizacao

eficiente dos recursos e para um elevado nivel de protecao do ambiente. Para atingir esse objetivo,

9 Marcas coletivas...ob. cit., p. 229.

%4 Nido nos opomos a este entendimento.

9 MARIA MIGUEL CARVALHO, ult, ob. cit., p. 229.
% Idem., p. 229.

97 Regulamento de atribui¢do do Rétulo Ecolégico.
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serdo facultados aos consumidores desses produtos orientagdes e informagdes corretas, nao
enganadoras e assentes em bases cientificas”

A atribui¢do de um rétulo ecoldgico, como ¢ referido por EMANUEL MONTELIONE, ¢
o resultado de um processo de certificagdo que verifica a conformidade de um produto ou servigo
com determinados requisitos ecoldgicos para a drea merceoldgica a que o produto ou servico
pertence.

Deste proposito do rotulo ecologico parece derivar a incerteza quanto a sua classificagao
juridica. Na verdade, muitos autores associam-no as marcas de certificago, caracterizando-o como
marca de garantia sui generis.

Apesar do ponto comum-que consiste precisamente no facto de ambos certificarem
determinadas caracteristicas de um produto ou servigo-julgamos que sdo figuras distintas. Em
primeiro lugar, distinguem-nas o facto de uma marca de certificagdo ser constituida validamente
pelo seu registo junto da entidade competente para registar marcas (que no nosso caso, como ¢
sabido, ¢ o INPI), o que ndo acontece com o rétulo ecoldgico. Por outro lado, julgamos muito
relevante o facto de o legislador comunitario- o mesmo que anteriormente aprovou uma Diretiva
relativa a marca e que instituiu a marca comunitaria pelo Regulamento de Marca Comunitaria-
RMC-ter, deliberadamente, adotado a expressdo “rétulo ecoldgico” e ndo marca, parecendo querer
indicar que nao se trata de uma marca. Também a consideracao dos interesses protegidos parece
indicar o mesmo caminho: se o interesse dos consumidores impera na marca de certificacdo, o
interesse primordial no rétulo ecoldgico € o interesse geral na tutela do ambiente. Julgamos por
tudo isto, que marca de certificagdo e rotulo ecologico sao figuras diferentes. O que nao significa,
porém, que elas ndo possam imiscuir-se. Julgamos que, (...) pode haver lugar a protecao do rétulo
ecologico como a titulo de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificagao”.

Apesar da brilhante
tese da Professora da Universidade de Minho, que acabamos de apresentar, ndo vemos porque nao
aceitar o rétulo ecolodgico como uma marca de certificacao, partindo do principio que o mesmo ¢
concedido como resultado de um processo de certificagdo. Uma marca (de certificagdo) ndo deixa
de o ser, em virtude de ndo ser registada no 6rgdo que administra a Propriedade Industrial, e no
caso que nos ocupa, como bem disse a autora, nada impede que o rotulo seja registado como marca

no INPI. O facto de wuma determinada
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legislagdo ndo designar ipsis verbis um sinal como “marca”, ndo nos deve induzir a todos, a ideia
de que o referido sinal nao € marca, porquanto, marca ¢ todo e qualquer sinal distintivo de produtos
ou servigos de uma pessoa em relagdo as outras. Por outro lado, a tutela do ambiente, é
do interesse geral, no qual estdo inclusos os consumidores. A ressalva apresentada pela autora na
parte final da sua tese nestes dizeres, “O que ndo significa, porém, que elas nao possam imiscuir-
se. Julgamos que, (...) pode haver lugar a protegcdo do rotulo ecologico como a titulo de marca,
desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificagdo”, mostra que ¢ dificil ndo
considerar o rétulo ecoldgico como uma marca de certificagao.

Nosso entendimento vai no sentido dos que
consideram o rotulo ecologico como marca de certificagdo sui generis.

A nivel internacional a marca coletiva, conheceu a
sua regulamentacdo juridica na Convencdo da Unido de Paris para prote¢do da Propriedade
Industrial CUP, que introduziu o artigo 7° bis na Conferéncia de Washigton de 1911, sendo
estabelecido que os paises da Unido se comprometem a admitir a registo e a proteger as marcas
coletivas pertencentes a coletividades cuja existéncia ndo seja contraria a lei do pais de origem,
ainda que essas coletividades ndo possuam estabelecimento industrial ou comercial e reservando
a cada pais a consideracdo das condi¢des particulares em que a marca coletiva sera protegida.
Consagra ainda a possibilidade de ser recusada a prote¢ao se a marca for contraria ao interesse
publico e estabelece como impossibilidade de recusa de tutela do pedido por parte de qualquer
coletividade cuja existéncia ndo contrarie a lei do pais de origem pelo motivo de ela ndo se achar
estabelecida no pais em que a protecdo ¢ requerida ou de ndo se ter constituido nos termos da
legisla¢do desse pais®®. Do citado artigo 7° bis pode concluir-se que a
Convengao de Paris sé se refere expressamente a marca coletiva nao se referindo a marca de

certifica¢do, o que ndo significa ter a Convengdo, vedado esse tipo de marcas®’

% Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., pp. 232-133, no mesmo sentido v. CESAR
BESSA MONTEIRO, Marcas de base...ob. cit., p. 342.

9 V. CESAR BESSA MONTEIRO, Marcas de base...ob. cit., p. 342, v. também a este propésito, MARIA
MIGUEL carvalho, ult.ob. cit., p. 232 nota 64, escreve : “Repare-se que, no texto da CUP, ndo se faz referéncia
expressa aos dois tipos de marcas coletivas. Alias, no plano internacional a primeira referéncia expressa as marcas
de certificacdo surge no artigo 2° (v) do Tratado de Viena, de 12 de Julho de 1973, relativo ao Registo Internacional
de Marcas, a que Portugal, como a esmagadora maioria dos membros da Organiza¢ao Mundial da Propriedade
Intelectual, ndo esta vinculado. Alertando para a escassa relevancia deste Tratado, cfr. RITA LARGO GIL, Las
Marcas de Garantia, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1993, p. 37., p. 27”.
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O ADIPIC, considerado o tratado internacional mais relevante do século XX, no que
concerne a Propriedade Intelectual, alarga a obrigacao daquela norma (artigo 7° bis da CUP), aos
membros da Organizagdo Mundial do Comércio que ndo sejam simultaneamente membros da
Unido de Paris e que, por isso, ndo seriam afetados pela mesma'®,

Por outro lado, e dada a forte ligacdo entre marcas coletivas e nomes geograficos relevam
também as disposi¢des do ADPIC a proposito das indicagdes geograficas, v. artigos 22° ¢ 23° do
ADPIC!!, No plano europeu, a Diretiva de Marcas 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 que
harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, desde logo considerou no
artigo 1° que se aplica a todas as marcas de produtos ou de servigcos que tenham sido objeto de
registo ou de pedido, como marca individual, marca coletiva ou de garantia ou de certificagao.
Verifica-se, deste modo, que a Diretiva claramente distingue além das marcas individuais, as
marcas coletivas, por um lado, € as marcas de garantia ou certificagdo por outro ',

O numero 4 do artigo
4° de tal Diretiva, considera outrossim, que os Estados-Membros possam prever que o pedido de
registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado o registo, o mesmo possa ser anulado
se: - A marca for idéntica ou semelhante
a uma marca coletiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo
maximo de trés anos antes da apresentacao do pedido (alinea d), namero 4).

- A marca for idéntica ou semelhante a uma
marca de garantia ou certificagdo anterior, que tenha conferido um direito que haja cessado dentro
de um prazo anterior a apresentacdo do pedido de registo e cuja duragdo ¢ fixada pelo Estado-
Membro (alinea €) do nimero 4, do artigo 4)'9.

O artigo 10° da Diretiva considera que “o uso da

100 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas...ob. cit., p. 233.

101 fdem., p. 233.

102 Cfr. CESAR BESSA MONTEIRO, 0b. cit., p. 334., no mesmo sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, /.
ob. cit., p. 233, na nota 67 justificando a colocagdo no seu texto da frase “ A 1* Diretiva de marcas nao incluia entre
os temas sujeitos a harmonizagdo o que designa de “marcas coletivas ou “marcas de garantia ou de certificacdo” diz
: “Transcrevemos a expressdo usada no artigo 15° nimeros 1 e 2 da DM, sublinha-se, no entanto, que certamente por
lapso ( que se verifica pelo menos nas versdes portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, ¢ italiana) na epigrafe do
mencionado artigo a nomenclatura usada ¢ diferente(““marcas coletivas, marcas de garantia e marcas de
certificagdo”). Assim, julgamos que também na DM ha lugar a consideragdes de marcas coletivas em sentido amplo
abrangendo os dois tipos: marcas coletivas em sentido estrito e marcas de garantia ou de certificagdo”.

103 Cfr, CESAR BESSA MONTEIRO, o0b. cit., p. 343.
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marca como consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca coletiva
ou uma marca de garantia ou de certificagio sera considerado feito pelo seu titular”!%,

Finalmente o artigo 15° da Diretiva estatui que os Estados-
Membros possam estipular que os sinais ou indicagdes utilizados no comércio para designar a
origem geografica dos produtos ou servigos possam constituir marcas coletivas ou marcas de
garantia ou certifica¢do'%, Apesar de haverem pontos de convergéncia entre a
marca coletiva strictu sensu e a marca de certificacdo ou de garantia (tais como: a pluralidade de
usudrios, diferentes do titular da marca, facultados para utiliz-la a0 mesmo tempo; a sujei¢ao dos
usuarios a um leque de normas regulamentares relativas a aquisi¢ao, uso e perda do direito a marca;
o tratamento juridico no mesmo campo (marcas coletivas e marcas de certificacdo) segundo a
sistematica de muitas legislagdes sobre marcas), caracterizada pela fungdo certificadora de certas
caracteristicas comuns bem como de um certo e especifico nivel de qualidade quando apostas aos
produtos ou servigos que a comportam!®; ha aspetos que nitidamente as diferenciam, os quais
importa apresentar.

Mas antes ¢ importante frisar que as marcas de certificagdo nao indicam meras qualidades
dos produtos e ou servigos, (funcdo desempenhada pela esmagadora maioria das marcas),
assinalam “outras qualidades” diferentes das comuns qualidades. Com elas os seus titulares
procuram alcangar um universo de publico-consumidor especial, mais exigente em matéria de
qualidade, dai que os precos dos produtos e ou servigos cujas marcas sdo acompanhadas de um
sinal de certificacdo, sao relativamente altos face aos demais da mesma espécie.

Vejamos entdo as diferencas:

1.0 uso da marca coletiva pressupde a filiagdo do usuario a uma corporagao ou associacao.
O uso da marca de certificagdo ndo ¢ condicionado a filiagdo a uma entidade juridica de indole
associativa, pode ser usada por qualquer pessoa, desde que cumpra com os requisitos inseridos no
regulamento de utilizagdo da marca. 2.
Quanto a fun¢do, a marca coletiva indica a origem empresarial dos produtos e ou servigos,
enquanto a marca de certificagdo ¢ indicadora de um certo nivel de qualidade dos produtos ou

servigos que a portam. 3. Na marca

104 Idem., p. 342.
195 Idem., p. 342.
196 Cfr. ASTRID UZCATEGUA, 4 Marca de Certificagdo...ob. cit., p. 3.
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coletiva, é presente o principio da especialidade o que ndo se verifica na marca de certificagdo'?’.

4. A marca coletiva ¢
independente ou seja, vele por si sO, ao passo que a marca de certificagdo ¢ acessoria, ndo vale
isoladamente, mas quando aposta sobre uma outra, a principal a ser certificada.

A marca de certificagdo
distingue-se ainda das denominagdes de origem. Segundo ALBERTO RIBEIRO DE
ALMEIDA %, existem algumas coincidéncias do ponto de vista funcional e também, de carta
maneira, conceitual. No entanto ¢ possivel delimitar algumas diferencas: a) as marcas de
certificagdo, embora tenham um regime juridico préprio, beneficiam-se do regime juridico
aplicavel as marcas, o qual diverge do tratamento legal dado a denominagao de origem; b) a marca

de certificagdo protege, primeiramente, os interesses do consumidores '%

, enquanto a
denominacdo de origem, embora tutela estes, protege, em primeiro lugar, os interesses dos
produtores; ¢) a denominagao de origem abrange quase exclusivamente produtos agro-alimentares,
entretanto, a marca de certificagdo pode ser aplicada a quaisquer produtos ou servicos; d) a
denominagdo de origem ¢ uma denominacao geografica ou tradicional, na marca de certificacdao
existe liberdade de composi¢do; e) os titulares da denominagdo de origem sdo os produtores
residentes ou estabelecidos, de modo efetivo, na localidade, regido ou territério e pode ser
indistintamente usada por aqueles que, na respetiva area, exploram qualquer ramo de producao
caracteristica; f) a marca de certificagdo ¢ propriedade de uma unica pessoa que ndo pode usa-la
na certificagdo de produtos ou servigos proprios!!0. Importa  igualmente

111

fazer referéncia as chamadas marcas de base''' que também as podemos considerar de “marcas

principais”!'?. Nio estdo previstas no atual CPIM, mas no anterior (de 1999), vinham consagradas

107V, ASTRID UZCATEGUA, 4 Marca de Certificagdo...ob. cit., p. 7.

198 Citado por ASTRID UZCATEGUA, 4 Marca de Certificacdo...ob. cit., p. 7-8.

109 Ndo cremos que a marca de certificagdo (s0) proteja primeiramente o interesse dos consumidores ( isto
normalmente acontecerd se o seu titular for uma entidade administrativa- publica, sobre quem pode ser titular de
uma marca de certificagdo, v. ASTRID UZCATEGUA, 4 Marca de Certificagio...ob. cit., p.3), caso seja um
particular, este também, e naturalmente tera interesses econéomicos na certificacdo dos produtos ou servigos.
Lembremo-nos que hoje, a marca desempenha uma fungéo utilitaria tanto para o seu titular como para o publico-
consumidor.

110 Sobre diferencas entre marca coletiva e marca de certificacdo v. th., FERNANDEZ-NOVOA, Derecho... ob. cit.,
pp. 60-62.

'V, Desenvolvidamente CESAR BESSA MONTEIRO, 4 Marca de Base...ob. cit., pp. 344-347.

112 Principais, em relagdo as outras marcas da mesma empresa que podemos considerar secundarias ou filhas.
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na alinea ¢) do nimero 1 do artigo 96° ai se previa Marca de base: identifica a origem comercial
ou industrial de uma série de produtos ou servigos produzidos por uma empresa de atividades
multiplas ou por um grupo de empresas. E no niimero 3 do artigo 96° se estabelecia que: O direito
ao registo da marca de base compete a empresa de atividades multiplas ou ao grupo de empresas
que a usam ou tem inten¢do de a usar nos seus produtos ou servigos.

Teoricamente, tratava-se de um sinal
que identificava a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou servigos fornecidos
por uma empresa de atividades multiplas ou por um grupo de empresas, pelo que preenchia a
indicada fungo de identificar a proveniéncia dos bens a que se destinava''>.

Em Portugal, também foi suprimida
a marca de base que vinha consagrada no artigo 173° e seguintes do CPI portugués de 1995'4,
CARLOS OLAVO'" afirma que: “A marca de base foi suprimida pelo atual Cddigo, embora os
direitos resultantes do respetivo registo se mantenham nos termos em que foram concedidos, de
acordo com o artigo 12°, nimero 5, do Decreto-Lei nimero 36/2003”.

Dissertando sobre a marca de base na sua rica obra, COUTINHO
DE ABREU!¢ escreveu: “(...) a marca de base s6 poderia “ser usada quando acompanhada de
marca especifica relativa a cada produto ou servi¢o” (artigo 179° ). Esta parelha marca de base/
marca especial faz lembrar uma outra, tradicional na doutrina: marca geral/ marca especial. A
marca geral distingue todos os produtos de uma mesma empresa; a marca especial distingue
produtos de determinado tipo (uma empresa de produtos de tipo variado pode ter uma marca geral

e varias marcas especiais!!’. Contudo, ndo havia coincidéncia perfeita. A marca geral respeita a

113 V. Neste sentido CARLOS OLAVO, Propriedade...ob. cit., p. 79.

114 Idem., p. 79, v. no mesmo sentido COUTINHO DE ABREU, Curso...ob. cit., pp. 368-369; AMERICO DA
SILVA CARVALHO, Direito...ob. cit., pp. 104-105.

1Sy Ult, ob. cit., p. 79.

16 Curso...ob. cit., p. 369.

17 Idem., p. 369, cita na nota 40 a titulo de exemplo de autores tradicionais que faziam a dicotomica classificagdo de
marca geral e marca especial, CASANOVA, MARIO, Impresa e azienda, UTET, Torino, 1974, p. 461, v. tb., no
mesmo sentido MANGINI, VITO, IL Marchio...ob. cit., pp. 183-185, escreveu que a marca de base ostenta
normalmente o nome social ou firma do empreendedor e é adotada para identificar todo o produto proveniente da
sua empresa, a0 passo que a marca especial visa contradistinguir um particular tipo de produto. Diz ainda que esta
dupla aposigdo de contra signo ¢ frequentemente usada pelas grandes empresas que se dedicam a produg@o ou ao
comércio de diversas linhas de produto que podem ser homogéneos ou altamente diferenciados. Na nota 79 da p.
184, o autor apresenta dois exemplos, o primeiro da General Elecrtics a qual fabrica muitos produtos, todos mais ou
menos reconduziveis ao uso na eletricidade ; o segundo exemplo ¢ da empresa Hunt Foods, que fabrica produtos
utilizando diversificadas técnicas e matéria-prima.
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uma empresa que ndo tem de ser “ de atividades multiplas - por exemplo, uma empresa que s6
produz alcatifas pode ter uma marca geral e marcas especiais para as alcatifas dos diversos tipos,
uma empresa que sO produz automodveis pode ter uma marca geral (v.g., “Renault” e marcas
especiais para os diversos modelos (v.g., “Laguna”, “Megane”). Por outro lado, tem- se entendido
que a marca especial pode ser usada desacompanhada da marca geral e vice-versa”.

Nao sabemos porque motivos € que o novo CPIM nao prevé a marca de base. No entanto,
olhando para a realidade portuguesa, vimos que a manutencdo da marca de base encontrou forte
oposicdo na doutrina de tal sorte que OLIVEIRA ASCENCAO no Relatdrio final de atividades da
Comissao de Acompanhamento do Codigo da Propriedade Industrial, RFDUL, 1997, p. 347,
notava que se verificou que as previsdoes foram inoperantes porque o artigo 178° / 2 do CPI
portugués determina que as previsoes relativas ao uso da marca da empresa ou grupo de empresas,
o que acarreta trabalhos e custos que os empresarios ndo estdo dispostos a afrontar. E acrescenta
que “o problema de fundo estd na possibilidade de criar um sinal distintivo dos produtos ou
servicos que ultrapasse as limitagdes contantes do principio da especialidade das marcas- e as

»18 Ainda em relagdo a problematica da

despesas acarretariam a multiplicacdo dos registos...
marca de base, CESAR BESSA MONTEIRO!!® escreveu: “ N#o pode, igualmente, deixar de
fazer-se uma referéncia ao disposto no numero 2 do artigo 178° do Cddigo da Propriedade
Industrial e dizer-se, alids com o devido respeito pelos seus autores, que talvez se justificasse a sua
supressao ou pelo menos modificacdo. Na verdade, a citada disposi¢do legal obriga as entidades
que queiram registar a Marca de Base a inserirem nos seus estatutos as regras relativas ao direito
de uso da marca, as condigdes em que deve ser usada e, igualmente, aos direitos e obrigagdes dos
utilizadores no caso de contrafacdo. Ora, sabe-se que os grupos econodmicos ja existem que
eventualmente poderiam estar interessados no registo da Marca de Base, Tém capital social de
milhdes de contos e que, qualquer alterag@o aos seus pactos sociais, destinada a incluir o estatuido
no referido numero 2 do artigo 178° ndo deixaria de ter custos elevados, em despesas notariais e

de registo, logo se conclui que a obrigatoriedade da inclusdo no pacto social das disposigdes

regulamentando a marca de base ndo deixa de ser um elemento dissuasor do seu registo.

118 Cfr. AMERICO DA SILAVA CARVALHO, Direito...ob. cit., pp-104-105, no mesmo sentido, COUTINHO DE
ABREU, Curso...ob. cit., p. 369, nota 41.
19 4 Marca de Base...ob. cit., pp. 346-347.
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Alias ndo nos parece que os estatutos
de uma sociedade sejam o instrumento mais apropriado para se regulamentar o uso de qualquer
direito privativo da propriedade industrial. Poder-se-ia contemplar um sistema em que existisse
um regulamento aprovado pela empresa ou empresas que definisse as condigdes de uso da Marca
de Base e direitos dos varios interessados, devendo tal regulamento ser registado no Instituto da
Propriedade Industrial”. Pensamos nos, que a marca de base ha-de
continuar a existir ainda que o CPIM ndo a preveja, seja porque motivos, vivemos numa época em
que os agentes econdmicos tém diversificado cada vez mais a oferta dos seus produtos ou servigos,
de modo a cobrir a maior parte das necessidades dos clientes que lhes aparecem. O principio da
especialidade continua em pleno vigor em relagdo as classes dos produtos e servigos, ja ndo tanto
assim quanto ao objeto social da empresa. Se a marca de base funciona como principal sinal do
empresario, equivalente mais ou menos ao logotipo, ndo vemos qual seria a necessidade do
estabelecimento de um regulamento de uso desse sinal, se o titular das marcas filhas ¢ o mesmo,
estas ndo sdo usadas como se de empresas autdnomas se tratasse, exceto nos casos de grupo de
empresas. Ainda que se cogite relativamente a marca de grupo, continuamos a pensar que o dito
“regulamento de utilizagdo da marca” ndo seria necessario, na medida em que podia se estabelecer
nos contratos-acordos ou estatutos do “grupo” os aspetos relativos ao uso da marca de base, sem
menosprezo da possibilidade desta ser matéria de deliberacao dos 6rgaos de governagao do grupo,

a ser registada em atas.
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