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RESUMO: A perda de capacidade distintiva das marcas pode determinar a caducidade do
registo por vulgarizagao, quando os sinais se convertem na designagdo usual dos produtos ou
servicos, como consequéncia do comportamento dos respetivos titulares. O presente texto
analisa o regime juridico da vulgarizagdo, sobretudo a luz do artigo 268.2, n.% 2, alinea a), do
Cddigo da Propriedade Industrial e do artigo 58.°, n.° 1, alinea b), no Regulamento (UE)
2017/1001, com especial enfoque nas marcas registadas para o sector do desporto que
passam a ser percebidas pelos meios interessados como modalidades de exercicio fisico.
Procura-se ponderar quais os fatores que determinam a existéncia de um risco acrescido de
vulgarizagdo de alguns sinais distintivos, nomeadamente, ao nivel da composicdo e dos modos
de utilizacdo das marcas, das caracteristicas dos produtos ou servicos, da concessdo de

licencas de exploracdo e da reproducdao sem o consentimento dos titulares.

PALAVRAS-CHAVE: Marcas; vulgarizacao; capacidade distintiva; licencas de exploragdo;

caducidade; desporto.

ABSTRACT: The loss of trade marks’ distinctive capacity can lead to the registration
cancellation due to vulgarisation, when signs become the usual designation for products or
services, as a consequence of the respetive owners’ behaviour. This text analyses the legal
regime of vulgarisation, especially in the light of Article 268 (2) (a) of the Portuguese Industrial
Property Code and of Article 58 (1) (b) of Regulation (EU) 2017/1001, with a particular focus
on trade marks registered for the sports sector that came to be perceived by the relevant class
of persons as physical exercise modalities. The aim is to consider which factors determine the
existing increased risk of vulgarisation for certain distinctive signs, namely, in terms of the
composition and the ways of using trade marks, the characteristics of the products or services,

the granting of licences and the reproduction without the authorisation of the owners.

KEY WORDS: Trade marks; vulgarization; distinctive capacity; licences; cancellation; sports.
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1. Introducao

Nos ultimos anos, tem sido frequentemente suscitado, nos ordenamentos juridicos europeus
e norte-americano, o problema da vulgarizagdo de determinadas marcas registadas para
produtos ou servicos no sector do desporto. Algumas destas marcas, que o publico passou a
identificar como modalidades de exercicio fisico, deixaram de ser aptas a individualizar os

produtos ou servicos de uma empresa face aos seus concorrentes.

Em Portugal, o regime juridico das marcas encontra-se previsto no Cédigo da Propriedade
Industrial, aprovado pelo DL n.© 110/2018, de 10 de dezembro (doravante CPI), que consagra
a caducidade do registo por vulgarizacdo no artigo 268.9, n.° 2, alinea a). J& as normas
relativas a marca da Unido Europeia constam do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (doravante Regulamento (UE) 2017/1001),

resultando aquela causa de extingdo do artigo 58.9, n.° 1, alinea b).

Partindo das funcbes juridicas da marca, o presente texto aborda a capacidade distintiva
enquanto requisito de validade aplicavel ndo s6 no momento do registo, mas também para
efeitos da posterior vulgarizacdo. E dado especial enfoque aos critérios de apreciagdo da
capacidade distintiva e ao grau de protecdo das marcas decorrente da respetiva composicdo.
Analisa-se ainda o conteudo do direito ao uso exclusivo e as licengas de exploracdo concedidas

no sector do desporto.

Por fim, face a exemplos concretos, procura-se ponderar que fatores determinam a existéncia
de um risco acrescido de vulgarizacdo de alguns sinais. Serdo tratados os casos paradigmaticos
das marcas Pilates, Spinning, CrossFit, Bodybalance, Bodypump, Bodycombat e Zumba,

reiteradamente reproduzidas por terceiros sem consentimento dos respetivos titulares.

2. Funcgoes juridicas da marca

Nos termos do artigo 208.° do CPI, relativo a constituicdo das marcas nacionais, os sinais
suscetiveis de protecdao devem ser “adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas.”. Para efeitos da marca da Unido Europeia, este pressuposto
consta do artigo 4.9, alinea a), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Daqui decorre que a principal fungdo juridica da marca é individualizar os produtos ou servigos
de uma empresa, diferenciando-os dos produtos ou servigos concorrentes. Ou seja, de acordo
com uma concecdo tradicional, esta funcdo distintiva corresponde a uma indicagdo de
proveniéncia relativa a origem empresarial dos produtos ou servicos. Todavia, num contexto
em que a marca pode ser objeto de transmissdo e licengas de exploragdo, segundo alguma
doutrina, passa a estar em causa, mais amplamente, uma garantia pessoal, associada a um

sujeito onerado pelo uso ndo enganoso da marcal. Na medida em que permite aos agentes

! Luis CouTto GONGALVES, Fungéo distintiva da marca, Coimbra, Almedina, 1999, p. 224.
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econdémicos a diferenciacdo dos produtos ou servigos, a marca constitui um instrumento do

mercado concorrencial, potenciando a liberdade de consumo.

Com autonomia face a funcdo distintiva, alguns autores reconhecem que a marca tem ainda
uma funcao de garantir a qualidade dos produtos e servicos. Esta fungao de garantia deve
considerar-se diretamente tutelada, por exemplo, pelo regime juridico da caducidade das
marcas decetivas, sempre que a diminuicdo da qualidade seja suscetivel de induzir o publico
em erro?, de acordo com o disposto no artigo 268.9, n.° 2, alinea b), do CPI e no artigo 58.9,
n.o 2, alinea c), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Acresce que a marca facilita a promogao dos produtos ou servigos em sede de comunicagdo
comercial, o que permite autonomizar igualmente uma funcdo publicitaria. A doutrina indica o
regime juridico das marcas de prestigio, consagrado no artigo 235.2 do CPI e no artigo 9.9,
n.° 2, alinea c), do Regulamento (UE) 2017/1001 como manifestacdo daquela fungdo
publicitaria3. Ou, como resulta do acérddao do TRL de 16 de outubro de 2003, processo n.°
5764/2003-6, "ndo estd tanto em causa a tutela da funcdo distintiva das marcas, mas antes

a tutela direta e auténoma da fungdo atrativa ou publicitaria de tais marcas”.

Ao nivel europeu, o alargamento das funcdes juridicas da marca tem vindo a ser reconhecido
sobretudo a partir do acérddao de 18 de junho de 2009, caso L'Oréal, processo n.° C-487/07,
onde o Tribunal de Justica afirmou que ficam abrangidas pelo direito de exclusivo “ndo so a
funcdo essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou do
servigo, mas também as suas outras fungdes, como, nomeadamente, a que consiste em
garantir a qualidade desse produto ou desse servigo, ou as de comunicagao, de investimento
ou de publicidade”. A mesma alusdo viria a ser feita, posteriormente, no acérddo de 23 de
marco de 2010, caso Google France, processos n.° C-236/08 a C-238/08 e no acérddo de 22
de setembro de 2011, caso Interflora, processo n.° 323/09.

No sector do desporto, a garantia da qualidade dos servigos oferecidos depende sobretudo da
certificacdo dos professores. E através desta certificagdo e, em alguns casos, da utilizagdo de
determinados equipamentos desportivos ou de musica criada especialmente para o efeito que
o titular assegura a confianga dos consumidores na modalidade assinalada com a sua marca,
independentemente do prestador concreto. Daqui decorre que a fungao de garantia surge
ainda por referéncia a uma determinada origem empresarial, sobretudo no caso da concessao
de licengas de exploragao. E, por serem frequentemente marcas conhecidas no mercado,
exercem sobre os consumidores um especial poder de atracdo, que se traduz numa especial
forca de venda (selling power), contribuindo para aumentar a procura de ginasios e outros

estabelecimentos desportivos que oferecem determinadas modalidades.

2 JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, “Marcas (nogdo, espécies, fungdes, principios constituintes)”, in Boletim da
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, volume LXXIII, 1997, pp. 133-134. Contra, PEDRO SOUSA E SILVA,
Direito Industrial - No¢6es Fundamentais, 2.2 edicdo, Coimbra, Almedina, 2019, p. 242. E, face ao direito francés,
JACQUES AZEMA e JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la Proprieté Industrielle, 8.2 edigdo, Paris, Dalloz, 2017, pp.
1030-1031.

3 Por todos, CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, 2.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 75-76.
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2.1. A capacidade distintiva como pressuposto do registo

Na medida em que se destinam a individualizar os produtos ou servigos de uma empresa face
aos seus concorrentes, as marcas devem corresponder a expressées sugestivas e arbitrarias
(dotadas de significado conceptual, embora estas Ultimas ndo tenham qualquer relacdo com
os produtos ou servicos em causa) ou a expressodes de fantasia (sem significado conceptual).
Daqui decorre que a capacidade distintiva constitui um dos limites intrinsecos a liberdade dos
agentes econdmicos na composicdo das marcas, ndo sendo admitido o registo de sinais
genéricos, descritivos e usuais. Ou seja, a exigéncia da capacidade distintiva como pressuposto
do registo decorre diretamente da principal fungdo juridica da marca, enunciada desde logo no
artigo 208.9 do CPI e no artigo 4.9, alinea a), do Regulamento (UE) 2017/1001.

Na abordagem da capacidade distintiva, serdo especialmente analisados os sinais verbais ou
nominativos, na medida em que poderdo passar a designar modalidades de exercicio fisico,
para efeitos da caducidade do registo por vulgarizacdo. No entanto, constata-se que também
na apreciagdao das marcas mistas os elementos verbais ou nominativos tendem a prevalecer,

em detrimento da dimensao figurativa.

2.1.1. Sinais genéricos, descritivos e usuais

De acordo com o artigo 209.9, n.° 1, alinea a), do CPI, ndo tém protecdo “as marcas
desprovidas de qualquer caracter distintivo”. Acresce que nos termos das alineas c) e d),
também ndo sdo aptos a cumprir a fungdo distintiva “os sinais constituidos, exclusivamente,
por indicacdes que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica, a época ou meio de producdo do
produto ou da prestacdo do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos” e “as marcas
constituidas, exclusivamente, por sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na

linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio”.

A alusdo a “qualquer caracter distintivo” na alinea a) remete para uma apreciacdo do sinal em
abstrato, independentemente do produto ou servico a que a marca se destina, mas também
em concreto. Neste sentido, independentemente do produto ou servigo, constituem sinais
genéricos as formas geométricas simples e as letras ou algarismos isolados. Acresce que,
segundo alguns autores, a auséncia de caracter distintivo abrange também os sinais dotados
de excessiva complexidade®. Em concreto, constituem ainda sinais genéricos aqueles que se
limitam a designar o tipo ou categoria de produtos ou servigo a que a marca se destina, até

apesar de incorretamente redigidas ou abreviadas. Cabem aqui as préprias modalidades de

4 CARLOS FERNANDEZ-NOVOA, JOSE MANUEL OTERO LASTRES e JOSE MANUEL BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad
Industrial, 3.3 edicdo, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 677.
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exercicio fisico, conhecidas do publico em geral, que isoladamente ndo podem também ser

registadas como marcas.

Ja para efeitos da alinea c), consideram-se sinais descritivos os que identificam determinada
caracteristica ou propriedade dos produtos ou servicos. Na pratica, a questdo suscita-se
frequentemente a propdsito de marcas compostas apenas por uma denominagao geografica,
cujo registo é quase sempre recusado®. Os sinais descritivos ndo constituem marcas validas
se forem usados sem modificacdao. Contudo, a doutrina entende que, sendo introduzidas
alteragdes graficas ou fonéticas — por exemplo, através da incorporacdo de prefixos ou sufixos
-, aqueles sinais passam a ter um conteldo original e distintivo, integrando a categoria das

marcas significativas ou expressivas®.

Na medida em que sao necessarios a identificacao dos produtos ou servigos ou a uma das suas
caracteristicas, os sinais genéricos e descritivos ndo podem ser objeto de apropriagdo
individual. Para além destes, também ndo constituem marcas validas os sinais usuais, a que
alude a alinea d), por traduzirem expressées de uso comum, habitualmente utilizadas pelos
consumidores e pelos agentes econdémicos como alternativa aos termos técnicos que designam
os produtos ou servicos em causa. Ficam abrangidos por esta modalidade tanto os sinais
originariamente usuais, como os designados “sinais vulgarizados”, que se tornaram usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio’. De acordo com alguns
autores, estdo em causa os sinais usuais banais, que perderam o seu significado diferenciador
pelo uso generalizado e indiscriminado em relacdo a qualquer tipo de produto ou servico,

sobretudo através da publicidade8.

No acérddo de 31 de outubro de 2017, processo n.° 398/09.5TYLSB.L2, o TRL confirmou a
sentenca da primeira instdncia que declarou nulo o registo da marca nacional Cavalinho,
destinada a assinalar papel de desenho com caracteristicas técnicas especificas, por se tratar
de um sinal descritivo de uso generalizado, de acordo com o disposto simultaneamente nas
alineas c¢) e d) do n.° 1 do artigo 209.° do CPI. No entanto, o caracter usual de um sinal nao
coincide necessariamente com uma descricdo direta das caracteristicas ou propriedades dos
produtos ou servigos, como afirmou, ao nivel europeu, o Tribunal de Justica no acérddo de 4
de outubro de 2001, caso Merz & Krell, processo n.° C-517/99, reiterando a distingdo entre as

referidas alineas, ao abrigo do artigo 3.9, n.° 1, da Diretiva 89/104/CEE.

Apesar da falta de capacidade distintiva das marcas compostas exclusivamente por sinais
genéricos, descritivos e usuais, qualquer um destes elementos pode ser combinado com
expressoes de fantasia ou arbitrarias, daqui resultando a validade do registo, como se

desenvolve no ponto 2.2. Nao obstante esta validade, o direito de exclusivo do titular abrange

5 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Guidelines de Exame - Motivos Absolutos e Relativos de Recusa
do Registo de Marcas, Lisboa, 2022, pp. 18-19.

6 ANTONIO FERRER CORREIA, LicOes de Direito Comercial, reimpressdo, Lisboa, Lex, 1994, pp. 185-186.

7 FRANCISCO ALONSO ESPINOSA, “Prohibiciones de registro”, AA.VV., in El nuevo Derecho de Marcas, Granada,
Editorial Comares, 2002, p. 95.

8 |Luts CouTo GONGALVES, Manual de Direito Industrial, 11.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2024, p. 225.
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apenas o conteldo original da marca, e ja ndo a sua dimensdo genérica, descritiva ou usual,
segundo o n.° 2 do artigo 209.° do CPI.

O facto de um sinal ser desprovido de caracter distintivo constitui motivo absoluto de recusa
do registo das marcas nacionais e da Unido Europeia, respetivamente, nos termos do artigo
231.9, n.° 1, alineas b) e c), do CPI e do artigo 7.2, n.° 1, alineas b), c) e d), do Regulamento
(UE) 2017/1001. Esta em causa a protecdo de um interesse publico relativo ao proprio sistema
concorrencial, que determina a necessidade de manter livremente disponiveis os sinais sem
capacidade distintiva, de acordo com o imperativo de disponibilidade (Freihaltebedlirfnis),
desenvolvido pela doutrina e jurisprudéncia alemds®. Mas o imperativo de disponibilidade
acautela ainda o interesse dos concorrentes na utilizacdo de sinais suscetiveis de identificar ou

caracterizar os seus produtos e servigos.

Ao nivel europeu, foi reconhecido pelo Tribunal de Justica, nomeadamente, no acérddo de 4
de maio de 1999, caso Windsurfing Chiemsee, processos n.° C-108/97 e C-109/97 e no acdérdao
de 8 de abril de 2003, caso Linde, processos n.° C-53/01 a C-55/01. De ambas as decisdes
resulta que o imperativo de disponibilidade é abstrato e potencial, ndo meramente concreto e
atual, entendimento que tende a alargar os casos de recusa do registo de marcas com

fundamento no caracter descritivo dos sinais?0.

Acresce que a falta de capacidade distintiva determina a nulidade do registo de marca que
tenha sido indevidamente realizado, de acordo com o artigo 259.9, n.9 1, do CPI e o artigo
59.9, n.% 1, do Regulamento (UE) 2017/1001, exceto se tiver existido aquisicdo através do
uso, na sequéncia de mutacBes semanticas ou simbdlicas do sinal que lhe atribuam um
significado secundario (secondary meaning)''. Aquela nulidade, assente na falta originaria de
um dos pressupostos do registo, ndo se confunde com a extincdo do direito que decorre da
posterior vulgarizacdo do sinal, como reconheceu o STJ no acérddo de 14 de setembro de
2023, processo n.° 289/17.6YHLSB.L2.S51, a proposito de marcas compostas por simbolos
graficos destinados a informar o consumidor sobre os cuidados a ter no tratamento de pecas

téxteis.

2.1.2. Critérios de apreciacao

De acordo com a doutrina maioritaria, a capacidade distintiva do sinal deve ser apreciada nao

s6 em abstrato, mas também em concreto, em fungdo dos produtos ou servicos a que a marca

9 PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial — No¢ées Fundamentais, 2.2 edicdo, Coimbra, Almedina, 2019, pp. 235-
237.

10 Criticando esta posigdo, MARIA MIGUEL CARVALHO, “A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justica no
Acordao Postkantoor”, in Scientia Ivridica, tomo 53, n.% 300, setembro-dezembro 2004, p. 514.

11 ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A falta de caracter distintivo da marca e a protecdo contra praticas comerciais
desleais: a partir do acérdao do Tribunal de Justica da Unido Europeia relativo a marca das trés riscas”, in RED -
Revista Electrénica de Direito, n.° 1-2020, pp. 31-34.
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se destina, por um lado, e do respetivo consumidor médio, por outro lado!?. Esta apreciacdo
duplamente concreta determina o recurso ao critério objetivo e ao critério subjetivo que se

analisardo em seguida.

Em primeiro lugar, o caracter genérico, descritivo ou usual do sinal deve ser aferido face a um
determinado produto ou servigo. Ou seja, depois da afastada a falta de capacidade distintiva
em abstrato, a apreciacdo depende do tipo ou categoria de produto ou servico em causa, uma
vez que o mesmo sinal pode constituir uma expressdo de fantasia ou arbitraria relativamente
a um produto ou servigo e ndo a outro, por exemplo, se o identifica ou descreve diretamente

uma das suas caracteristicas ou propriedades.

Em segundo lugar, a semelhanca do que se verifica noutros regimes juridicos, como o principio
da novidade das marcas, a capacidade distintiva depende da percecdo do consumidor médio.
Estd em causa, de acordo com o Considerando 18 da Diretiva 2005/29/CE relativa as praticas
comerciais desleais, “o critério do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente
atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural e linguistica”. O parametro
de mediania foi desenvolvido pelo Tribunal de Justica a propdsito do confronto entre o risco de
engano e a livre circulacdo de produtos. Alguns autores entendem que se trata de um critério
alheado da realidade, dado que implica a experiéncia e aptiddo necessarias para interpretar
corretamente as mensagens transmitidas pelos profissionais, bem como a adog¢do de um

comportamento ativo e responsavel na procura de informagdo relativa ao produto!3,

Seguindo a doutrina maioritaria, a jurisprudéncia portuguesa tende a aferir a capacidade
distintiva com recurso ao consumidor médio. Este critério foi adotado pelo STJ no acérddo de
13 de dezembro de 2018, processo n.° 300/16.8YHLSB.L1.S2 e pelo TRL no acérddo de 31 de
janeiro de 2012, processo n.° 238/09.5TYLSB.L1-7, relativo a uma expressao que se limitava
a designar o tamanho do produto, bem como no acérddo de 23 de outubro de 2023, processo
n.° 377/22.7YHLSB.L1, a propdsito de uma marca tridimensional. Face a marcas compostas
exclusivamente por uma denominacdo geografica, o STJ aludiu ao “publico consumidor” no
acérdao de 22 de margo de 2018, processo n.° 239/16.7YHLSB.L1.S1 e no acérddo de 28 de
setembro de 2021, processo n.© 312/18.7YHLSB.L1.S1.

No entanto, para efeitos da apreciagao da capacidade distintiva do sinal, em alternativa ao
critério do consumidor médio, outros autores defendem ser relevante, mais amplamente, a
“opinido das pessoas ligadas a producdo e ao consumo do produto em causa”'4. Ou ainda a
percegdo do “publico destinatario”, que ndo corresponde necessariamente ao consumidor final,
na medida em que pode ser constituido também por profissionais do sector, devendo entender-

se como “meios interessados”!>,

12 Entre outros, CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, 2.2 edicdo, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 82-83 e MARIA
MIGUEL CARVALHO, “Artigo 209.0”, AA.VV., in Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, 2.2 edigao, Coimbra,
Almedina, 2021, pp. 826-827.

13 Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, A tutela da lealdade nas relacbes de mercado. A propdsito
do ilicito publicitario, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 133-140.

14 ANTONIO FERRER CORREIA, LicGes de Direito Comercial, reimpressdo, Lisboa, Lex, 1994, p. 187.

15 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, “Degenerescéncia da marca. Destruicdo da coisa. Extingdo do direito”,
AA.VV., in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo: 50 anos de
vida universitaria, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 638.
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Ao nivel europeu, também a propdsito de uma denominagdo geografica, o Tribunal de Justica
comecou por adotar, no referido acérdao de 4 de maio de 1999, caso Windsurfing Chiemsee,
processos n.% C-108/97 e C-109/97, um critério mais amplo. Assim, para apreciar o caracter
distintivo da marca relativamente aos produtos ou servicos para os quais € pedido o registo,
atendeu a percegdo dos “meios interessados”, que abrangem ndo s6 o consumidor médio, mas

também o “comércio”, entendido como os agentes econdmicos do sector.

Mais recentemente, tem sido reconhecido que o caracter distintivo depende da percegdo do
“publico relevante” ou “publico pertinente” dos produtos ou servigos em causa, como resulta
sobretudo do acérddo de 29 de abril de 2009, caso Borco-Marken-Import Matthiesen, processo
n.° T-23/07 e do acoérdao de 25 de novembro de 2020, caso Brasserie St Avold, processo n.0
T-862/19. Desta forma, em fungao do tipo de produto ou servico, podem ser simultaneamente
relevantes o publico em geral e o publico especializado ou profissional, nos termos do acérdado
de 7 de maio de 2019, caso Fissler, processo n.% T-423/18, relativo a utensilios de cozinha e
do acérddo de 24 de setembro de 2019, caso Crédit Mutuel Arkéa, processo n.° T-13/18,
relativo a produtos e servicos financeiros. Mas pode ser também o mero “consumidor médio”,
designadamente, tratando-se de produtos alimentares, como resulta do acérddo de 15 de
outubro de 2003, caso Nordmilch, processo n.° T-295/01, relativo a uma marca composta por
denominacdo geografica. Acresce que, quanto a bens de consumo corrente, o Tribunal de
Justica fez coincidir o “publico relevante” com o “consumidor médio”, excluindo os outros
operadores econdmicos, no acérddo de 12 de fevereiro de 2004, caso Koninklijke KPN
Nederland, processo n.° C-363/99 e no acorddo de 12 de fevereiro de 2004, caso Henkel,
processo n.% C-218/01.

Relativamente a utilizacdo de linguas estrangeiras na composicdao do sinal, habitual no sector
do desporto, apenas tém capacidade distintiva os vocabulos cujo significado ndo é conhecido
dos meios interessados no Estado-Membro onde é pedido o registo da marca. Assim, como
resulta do acordao de 9 de marco de 2006, caso Matratzen Concord, processo n.° C-421/04,
ao nivel europeu, “é possivel que, devido a diferencas linguisticas, culturais, sociais e
econdmicas entre os Estados-Membros, uma marca que é desprovida de caracter distintivo ou
que é descritiva dos produtos ou servicos em causa num Estado-Membro ndo o seja noutro
Estado-Membro”. Ou, do acérdao de 20 de setembro de 2001, caso Baby-Dry, processo n.° C-
383/99, que tratando-se de uma marca em lingua inglesa, deve ser adotado o “ponto de vista

de um consumidor de lingua inglesa”.

Daqui decorre que, segundo uma concecdo tradicional, apenas os vocabulos que ndo sdo
conhecidos dos meios interessados podem ser validamente registados como marcas, por
corresponderem a expressdes de fantasia. Quanto aos restantes, nao se verifica a capacidade
distintiva, uma vez que, independentemente da lingua, os consumidores os percebem como
uma forma de identificagdo dos produtos ou servicos ou de uma das suas caracteristicas.
Contudo, adotando uma perspetiva mais atual, que procura acautelar a liberdade de circulagao

de produtos e servicos na Unido Europeia, alguns autores defendem que ndo devem ser
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registadas as designagdes consideradas genéricas ou descritivas na lingua de qualquer Estado-

Membro. Desta forma, alarga-se a proibicdo do uso de sinais estrangeiros?®,

Importa salientar que a questdao da utilizacdo de linguas estrangeiras se suscita também
frequentemente a propdsito de marcas resultantes da jungdo de dois vocabulos descritivos,
que apenas devem ser admitidas quando, face ao efeito produzido, configuraram expressoes
sugestivas. Neste sentido, o TRL afirmou, no acérdao de 6 de julho de 2017, processo n.°
43/14.7YHLSB.L1-6, que o registo da marca Colormix era valido, por constituir “uma palavra
nova, de fantasia, que ndo tem significado e ndo existe na lingua portuguesa”!’. Pelo contrario,
ao nivel europeu, o Tribunal de Justica considerou descritivos alguns sinais resultantes da
juncao de dois vocabulos igualmente descritivos, como se verificou, por exemplo, no acérdao
de 19 de fevereiro de 2002, caso DKV/IHMI, processo n.° C-104/00, relativo a marca
Companyline e no acérdao de 12 de fevereiro de 2004, caso Campina Melkunie, processo n.°

C-265/00, relativo a marca Biomild.

Em suma, a validade do registo das marcas depende da percecao dos meios interessados
quanto ao caracter distintivo dos sinais, incluindo eventualmente o efeito resultante de uma
juncdo dos vocabulos. No sector do desporto, estando frequentemente em causa a utilizagdo
da lingua inglesa, importa atender ao consumidor médio daquele tipo de produtos ou servigos,
que coincide com os praticantes atuais ou potenciais de uma determinada modalidade, bem
como aos restantes agentes econdmicos, onde cabem sobretudo proprietadrios de ginasios e
professores. Em alguns casos, para além do consumidor final, pode ainda ser relevante a

percecdo do publico especializado ou profissional.

2.2. Marcas fortes e fracas

Nos termos do artigo 209.9, n.° 2, do CPI, “os elementos genéricos referidos nas alineas a),
c) e d) do nimero anterior que entrem na composicdo de uma marca ndo serdo considerados
de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na pratica comercial, os sinais tiverem
adquirido eficacia distintiva”. Na medida em que o titular da marca ndo adquire o direito de
exclusivo sobre estes elementos, a maior ou menor capacidade distintiva do sinal condiciona
0 seu grau de protegdo, sobretudo quanto ao juizo de confundibilidade aplicavel no caso de

imitagao. Daqui decorre a distingdo entre marcas fortes e fracas.

As primeiras tém elevada capacidade distintiva, dado que sdo compostas essencialmente por
expressoes de fantasia ou arbitrarias, tendo-se tornado conhecidas no mercado na sequéncia

da comunicacdo comercial realizada pelo seu titulari®. Ou seja, estas marcas ndo sdo apenas

16 | uis CouTo GONGALVES, Manual de Direito Industrial, 11.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2024, p. 217.

17 Contra, JOAO PEREIRA CABRAL e VITOR PALMELA FIDALGO, “Anotagdo ao Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa
sobre o caracter distintivo das marcas e a aquisicdo de distintividade superveniente (secondary meaning)”, in
Revista da Ordem dos Advogados, ano 78, volumes I/II, janeiro/junho 2018, pp. 462-464.

18 ADRIANO VANZETTI e VINCENZO DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 8.2 edigdo, Mildo, Giuffre, 2018, pp.
249-250.
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intrinsecamente fortes, mas sobretudo comercialmente fortes. As marcas notdrias e de
prestigio, cujo regime juridico se encontra previsto nos artigos 234.° e 235.° do CPI,
constituem uma manifestagdo significativa daquele conceito, mas claramente ndo a Unica.
Tratando-se de expressGes que frequentemente ndo pertencem ao patrimdnio semantico
comum, as marcas fortes tém maior probabilidade de ficar retidas na mente dos consumidores,
enquanto referéncia a uma determinada origem empresarial dos produtos ou servicos. Por este
motivo, apresentam também um risco acrescido de confusdo ou associacdo, para efeitos do

disposto no artigo 238.92, n.° 1, alinea c), do CPI.

Quanto as marcas fracas, importa comecar por referir que o seu registo é valido, na medida
em que o caracter distintivo, apesar de reduzido, se considera ja aceitavel, ao contrario do
que sucede quando sdao compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais.
Pode tratar-se de marcas complexas, resultantes da combinacdo de expressdes de fantasia ou
arbitrarias com elementos sem capacidade distintiva, bem como de expressdes sugestivas,
resultantes de alteragdes morfoldgicas dos vocabulos que identificam os produtos ou servigos
ou uma das suas caracteristicas. Ou seja, apesar de o conjunto poder ser validamente
registado, os elementos genéricos, descritivos e usuais que compdem a marca ndo ficam
abrangidos pelo monopdlio de exploragdo econdémica concedido ao respetivo titular, dado que
0s consumidores ndo os encaram como uma indicacdo de origem empresarial. Assim, sendo
insuscetiveis de apropriacdo individual, outros agentes econémicos podem utiliza-los nos seus
sinais distintivos sem risco de confusdo ou associagao. De acordo com o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, constitui exemplo desta qualificagdo a utilizacdo da palavra “fitness”

em marcas registadas no sector do desporto?®.

Importa esclarecer que o conceito de marcas fracas nao se confunde com o de sinais fracos,
que uma parte da doutrina faz coincidir com a falta de capacidade distintiva em abstrato, ao
abrigo do artigo 209.2, n.° 1, alinea a), do CPI?°, Neste ultimo caso, os sinais ndo podem
também adquirir capacidade distintiva em concreto, face a determinado produto ou servigo,
uma vez que ao contrario do que se verifica relativamente as marcas fracas, ndo sao aptos a

cumprir a fungao distintiva.

Como reconheceu o TRL no acéorddao de 20 de dezembro de 2017, processo n.©
271/17.3YHLSB.L1-7, e no acdérddo de 14 de abril de 2020, processo n.° 121/19.6YHLSB.L1-
PICRS, “marca fraca é o sinal que, apesar de ter um minimo de capacidade distintiva, seja
originaria ou subsequente, é constituido quase em exclusivo por elementos de uso comum ou
trivial, ou de uso muito vulgarizado”. Assim, apesar da validade do registo, é “mais estreito o
ambito de protecdo dele decorrente, no confronto com marcas potencialmente confundiveis”.
Aquele tribunal afirmou igualmente, no acérddo de 26 de novembro de 2009, processo
33/06.3TYLSB.L1-6, e no acérddo de 14 de novembro de 2013, processo n.°

58/12.0YHLSB.L1-2, que “uma pequena variacdo” pode ser suficiente para afastar o juizo de

19 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Guidelines de Exame - Motivos Absolutos e Relativos de Recusa
do Registo de Marcas, Lisboa, 2022, p. 173.

20 | uis CouTo GONGALVES, Manual de Direito Industrial, 11.2 edicdo, Almedina, Coimbra, 2024, p. 226; MARIA MIGUEL
CARVALHO, A marca enganosa, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 52-53.

48

RED

REVISTA
ELECTRONICA
DE DIREITO

o
m
<
s
[2]
3
>
m
-
m
o]
=
Pel
(e}
=
o
>
]
m
=
e
m
5
o
|
o
c
=
c
@
o
o
N
o
N
N
|
=
o
w
-
<
S
-
w
L
|
=
=
=
o]
c
c
T
3
N
el
m
o


http://www.cije.up.pt/REVISTARED

confundibilidade. E, no acérddo de 17 de maio de 2016, processo n.° 452/14.1YHLSB.L1-1,
que tal variacdo pode resultar da mera “alteragdo morfolégica do nome do produto/servico”.

Ao nivel europeu, o mesmo entendimento tinha resultado do acérddo de 11 de novembro de
1997, caso SABEL/Puma, processo n.° C-251/95, bem como do acérddo de 29 de setembro de
1998, caso Canon, processo n.° C-39/97, e do acérddo de 22 de junho de 1999, caso Lloyd
Schuhfabrik Meyer, processo n.° C-342/97, onde o Tribunal de Justica afirmou que o risco de
confusdo é maior nas marcas de elevado caracter distintivo, intrinsecamente ou em razdao do
respetivo conhecimento no mercado, sendo também mais alargado o seu grau de protegdo.
Recentemente, esta posicao foi reiterada a propdsito da marca CrossFit, que se analisa no

ponto 5.3.

Ora, as marcas fracas apresentam igualmente um maior risco de vulgarizacdo, que assenta
desde logo no grau de protecao mais reduzido em caso de imitagao, sobretudo quando se trata
de sinais verbais ou nominativos. Na verdade, a proximidade das marcas fracas aos sinais
meramente genéricos, descritivos ou usuais, que ndo podem ser objeto de registo, justifica
que seja também mais reduzida a probabilidade de os consumidores as encararem como uma

indicacao de origem empresarial.

3. Direito ao uso exclusivo e licengas de exploragao

Segundo o artigo 210.9, n.° 1, do CPI, “o registo confere ao seu titular o direito de propriedade
e do exclusivo da marca para os produtos e servicos a que esta se destina”. Ou seja, de acordo
com o que resulta também do artigo 6.2 do Regulamento (UE) 2017/1001, o registo da marca

é constitutivo e os seus efeitos delimitam-se pelo principio da especialidade.

Segundo uma perspetiva tradicional, a propriedade industrial configura um direito de exclusivo
ou um monopdlio de exploracdo econdmica, tendo como principal manifestacdo a proibicao da
pratica de determinados atos por terceiros (ius prohibendi). Daqui decorre que o registo
confere ao titular da marca o conjunto de direitos elencados no artigo 249.° do CPI e, para a
marca da Unido Europeia, no artigo 9.° do Regulamento (UE) 2017/1001, onde cabe sobretudo
o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, no exercicio de atividades
econdmicas, sinal idéntico ou semelhante, para assinalar produtos ou servigos, também

idénticos ou afins aos produtos ou servigos abrangidos pelo registo.

Confere-lhe ainda, nos termos do artigo 249.9, n.° 3, do CPI, que corresponde ao disposto no
artigo 12.2 do Regulamento (UE) 2017/1001, o direito de “exigir ao editor de um dicionario,
enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletréonico, que a
reproducao da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da mencgao de que se
trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a
impressdo de que constitui o nome genérico dos produtos ou servicos mencionados ou

divulgados na obra”.
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Decorre igualmente do direito ao uso exclusivo o principio da novidade da marca, que esta na
origem dos motivos relativos de recusa previstos no artigo 232.°9, n.% 1, alineas a) e b), do
CPI e, para a marca da Unido Europeia, no artigo 8.9, n.° 1, alineas a) e b), do Regulamento
(UE) 2017/1001. Os pressupostos da imitacdo ou usurpacdao de marca enunciados, no
ordenamento juridico nacional, no artigo 238.° do CPI visam evitar o risco de confusdao com
os produtos ou servicos de um concorrente. Ora, a pratica demonstra que é no contexto de
acdes judiciais destinadas a conhecer de alegada imitacdo ou usurpacao de marca que a
questdo da vulgarizacdo do sinal tende a suscitar-se.

Como resulta da jurisprudéncia europeia, sobretudo apds o referido acérddo do Tribunal de
Justica de 11 de novembro de 1997, caso SABEL/Puma, processo n.° C-251/95, o risco de
confusdao ndo incide apenas sobre a identidade do produto ou servico (confusdao direta ou
imediata), mas também sobre a origem empresarial (confusdo indireta ou mediata) e a
existéncia de uma relagdo econdmica ou juridica entre os agentes econémicos (confusdo em
sentido amplo)2t. Ou seja, “o risco de associacdo ndo é uma alternativa ao conceito de risco
de confusdo mas serve para definir o alcance deste”. O risco de confusdo depende de varios
fatores, que incluem, para além do grau de semelhanca entre as marcas e entre os produtos
ou servigos assinalados, ainda o tipo de consumidores. Releva igualmente a forga das marcas,

analisada no ponto 2.2.

Nos termos do artigo 31.9, n.9 1, do CPI, os direitos conferidos pelo registo dos sinais
distintivos “podem ser objeto de licenga de exploracdo, total ou parcial, a titulo gratuito ou
oneroso, em certa zona ou em todo o territério nacional, por todo o tempo da sua duragdo ou
por prazo inferior”. As licengas de exploracdo de marcas nacionais é ainda especialmente
aplicavel o artigo 258.9 do CPI. Ao nivel da Unido Europeia, encontram-se consagradas no
artigo 25.9 do Regulamento (UE) 2017/1001. As licencas de exploragao serao aqui abordadas
na medida em que constituem um instrumento frequentemente utilizado no sector do desporto
pelos titulares das marcas, para aproveitamento econdmico do seu direito, como demonstram
0s casos paradigmaticos descritos no ponto 5. Na auséncia deste contrato, o agente econdmico
que utiliza uma marca alheia viola o direito de exclusivo do titular, podendo ser acionados os
mecanismos de defesa judicial e extrajudicial. Procura-se igualmente ponderar o seu

contributo para a vulgarizacao dos sinais distintivos.

Assim, as licencas de exploragdo visam autorizar terceiros a praticar determinados atos
abrangidos pelo registo de marca, especialmente a utilizagcdo do sinal em produtos ou servigos
por si comercializados ou prestados. Face a sua escassa regulagdo no ordenamento juridico
portugués, a determinagao das normas legais subsidiariamente aplicaveis fica dependente da
qualificacao do contrato. De acordo com a posicdo maioritariamente adotada pela doutrina, as
licengas de exploragao configuram uma locacao, para efeitos do disposto nos artigos 1022.° a

1063.° do Coddigo Civil, dado que o licenciante se obriga a proporcionar ao licenciado o gozo

21 Luis Couto GONGALVES, “A “marca” do Tribunal de Justica no direito de marcas”, AA.VV., in Estudos em
homenagem a Professora Doutora Isabel Magalhdes Collago, volume II, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 81-87.
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temporario da marca, em regra mediante pagamento de uma retribuicdo. No entanto, outros

autores qualificam-nas como compra e venda ou como contrato atipico?2,

Mas para além do direito de explorar a marca, os licenciados tém um dever de a explorar,
sobretudo quando tal for necessario para a subsisténcia do registo?’. Em contrapartida, a
principal obrigacdo do licenciante consiste em proporcionar o gozo pacifico da marca. Esta
autorizacao para utilizar o sinal ndo se esgota numa dimensdo negativa, que corresponde ao
ndo exercicio contra o licenciado das faculdades inerentes ao direito de exclusivo, integrando
ainda algumas obrigacGes de conteldo positivo, como a renovacdo do registo ou a reacao
contra a violagdo da marca por terceiros. No sector do desporto, constata-se que cabe nestas
obrigacdes de conteudo positivo sobretudo a formagao dos professores, dada pelos titulares
das marcas aos licenciados ou aos seus representantes. Se o gozo do sinal for perturbado pelo
licenciante, existe incumprimento contratual, nos termos do artigo 1032.° do Cddigo Civil.
Todavia, consideram-se validas as clausulas que afastam a responsabilidade do licenciante

pelas vicissitudes que afetem a marca?*.

Acresce que as licengas de exploragao podem suscitar o problema do uso enganoso da marca
pelos licenciados, o que reforga a necessidade de o licenciante controlar a qualidade dos
produtos comercializados ou dos servigos prestados, nomeadamente para protecao dos
consumidores. Ndo tendo sido consagrada pelo legislador, esta obrigacdo de controlo é
reivindicada pela doutrina e pela jurisprudéncia, podendo também resultar expressamente das
clausulas contratuais?>. Ao garantir determinadas caracteristicas comuns aos produtos
comercializados ou servigos prestados sob a mesma marca, o licenciante acautela uma
eventual decetividade superveniente do sinal, suscetivel de determinar a caducidade do
registo, nos termos do artigo 268.°, n.% 2, alinea b), do CPI e do artigo 58.2, n.° 1, alinea c),
do Regulamento (UE) 2017/1001. No sector do desporto, tratando-se sobretudo da prestacao
de servigos, e face ao elevado nimero de contratos de licenca de exploracdo celebrados pelos
titulares de algumas marcas, a obrigacdo de controlo que impende sobre o licenciante apenas

é cumprida em casos pontuais.

Desta forma, o titular da marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o
licenciado que viole uma das clausulas contratuais, no que respeita aos fatores taxativamente
elencados no artigo 258.9, n.9 1, do CPI e no artigo 25.9, n.° 2, do Regulamento (UE)
2017/1001, onde se inclui a “"qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos prestados pelo
licenciado”. Reiterando a principal fungdo juridica da marca, o Tribunal de Justiga entendeu,

no acérddo de 23 de abril de 2009, caso Copad, processo n.° C-59/08, que nestes casos a

22 Sobre as varias posicdes adotadas na doutrina nacional, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “Contratos da Propriedade
Intelectual. Uma sintese”, AA.VV., in Contratos de Direito de Autor e de Direto Industrial, Coimbra, Almedina,
2011, p. 18.

23 NUNO SousA E SILvA, “Artigo 31.9”, AA.VV., in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, 2.2 edigdo, Coimbra,
Almedina, 2021, p. 137.

24 OLavo, CARLOS, “Contrato de licenga de exploracdo de marca”, AA.VV., in Direito Industrial, volume I, Coimbra,
Almedina, 2001, p. 366.

25 MARIA MIGUEL CARVALHO, “Contratos de Transmissdo e de Licenga de Marca”, AA.VV., in Contratos de Direito de
Autor e de Direto Industrial, Coimbra, Almedina, 2011, p. 496. E, numa perspetiva de direito comparado, MARIA
TERESA ORTUNO BAEZA, La Licencia de Marca, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 297-300.
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comercializacdo se considera realizada sem o consentimento do respetivo titular. A doutrina
tem discutido quais as consequéncias aplicaveis ao licenciado, dado que ndo parece existir
apenas incumprimento contratual, mas também violagcdo do direito de exclusivo. Assim, alguns
autores defendem o recurso cumulativo a responsabilidade obrigacional e a tutela penal da

marca consagrada sobretudo no artigo 320.° do CPI?®.

Por fim, importa referir que as licengas de exploragdo se presumem nao exclusivas, de acordo
com o disposto no n.° 5 do artigo 31.2 do CPI. No sector do desporto, estas licencas tém
contribuido para a difusdo de algumas marcas em mercados geograficamente muito alargados,
como demonstram as conhecidas Spinning, CrossFit, Bodybalance, Bodypump, Bodycombat e
Zumba. No entanto, o elevado nimero de gindsios e instrutores licenciados parece determinar
a existéncia de um risco acrescido de vulgarizacdao dos sinais distintivos, na medida em que,
juntamente com o exponencial aumento de casos de reproducdo ndo autorizada das marcas

verbais ou nominativas, tende a acelerar o processo de generalizagao.

4. A vulgarizacao do sinal como causa de extingao do direito

Enquanto realidade dinamica inserida num mercado também dindmico, a capacidade distintiva
do sinal ndo constitui apenas um pressuposto do registo, devendo subsistir durante toda a
vida da marca, sob pena de extingdo do direito conferido ao respetivo titular. A semelhanca
do que se verifica no momento da concessao do direito de exclusivo, o que estd em causa no
regime juridico da vulgarizacdo é ainda o interesse publico relativo ao sistema concorrencial,
que determina a necessidade de manter livremente disponiveis os sinais genéricos, descritivos
e usuais. Daqui decorre que a protecao conferida ao titular da marca ndo pode ser ilimitada,
na medida em que importa acautelar o interesse de outros operadores econémicos em dispor

de sinais suscetiveis de identificar ou caracterizar os seus produtos e servigos.

A vulgarizagdao - também designada degenerescéncia ou conversao da marca em designacdo
usual dos produtos ou servigos — corresponde a perda de capacidade distintiva de um sinal
validamente registado como marca. Ou seja, com o decurso do tempo, aquele sinal deixa de
ser apto a cumprir a principal funcdo juridica da marca, na medida em que passa a ser utilizado
como denominagdo comum de um determinado tipo de produto ou servigo, ndo permitindo a
sua diferenciacdo face aos concorrentes. O fendmeno da generalizacdo releva sobretudo
quanto aos sinais verbais ou nominativos e contrapde-se a aquisicao através do uso, prevista
no artigo 231.9, n.% 2, do CPI e no artigo 7.9, n.° 3, do Regulamento (UE) 2017/1001.

Nos termos do artigo 268.2, n.° 2, alinea a), do CPI, deve ser declarada a caducidade do
registo se “a marca se tiver transformado na designacao usual no comércio do produto ou

servico para que foi registada, como consequéncia da atividade, ou inatividade, do titular”.

26 JoAo PAuLO REMEDIO MARQUES, Licengas (voluntdrias e obrigatdrias) de Direitos de Propriedade Industrial,
Coimbra, Almedina, 2008, pp. 113-114.
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Para efeitos da marca da Unido Europeia, esta causa de extingao do direito resulta do disposto
no artigo 58.92, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, “se, por motivo de atividade
ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designagao comercial usual do

produto ou servigo para que foi registada”.

A vulgarizagdo do sinal como causa de extingao do direito foi introduzida no ordenamento
juridico portugués no contexto da transposicdo da Diretiva 89/104/CEE, que no artigo 12.9,
n.% 2, alinea a), previa a caducidade do registo de marca com aquele fundamento. Solugdo
semelhante viria depois a constar do artigo 12.9, n.° 2, alinea a), da Diretiva 2008/95/CE e
do artigo 20.9, alinea a), da Diretiva (UE) 2015/2436, que de forma sucessiva aproximaram
as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas. No entanto, antes da referida
transposicdo, uma parte da doutrina e da jurisprudéncia j& reconheciam a relevancia juridica
do uso generalizado da marca como denominacdao comum do produto ou servico, que
enquadravam no artigo 124.92, n.2 1, do CPI de 1940 relativo a caducidade do registo de marca,
“por renuncia do proprietario expressa em declaracdo devidamente autenticada”. Pelo
contrario, correspondia a uma renuncia tacita o disposto no n.0 2 relativo a falta de pagamento

das taxas e no n.° 3 quanto ao ndo uso da marca durante trés anos consecutivos.

Atendendo a este enquadramento legal e a auséncia de normas expressas em matéria de
vulgarizacdo da marca, na generalidade dos ordenamentos juridicos europeus, o que se
discutia era sobretudo em que circunstancias poderia ocorrer a extingdo do direito. A questdo
mais debatida centrava-se na relevancia do comportamento do respetivo titular e na existéncia
de um eventual abandono da marca, suscetivel de ser enquadrado nas normas relativas a
rendncia. Segundo uma posicdo objetivista, a caducidade do registo resultaria apenas do facto
de a marca se ter transformado na denominagdo comum do produto ou servigo junto dos
consumidores, independentemente do comportamento do titular. Este entendimento foi
dominante na doutrina em Itdlia até a transposicao da Diretiva 89/104/CEE, embora ndo tenha
sido maioritariamente adotado pela jurisprudéncia, que invocava razbes de equidade para

exigir a tolerancia de atos de contrafacdo por parte do titular da marca?’.

A posicdo objetivista encontra-se hoje consagrada no ordenamento juridico norte-americano,
como resulta da § 14 (3) do Lanham Trademark Act. Ao fazer depender a vulgarizacdo apenas
do uso generalizado do sinal como denominagao comum do produto ou servico, este sistema
acautela sobretudo o interesse publico inerente a capacidade distintiva das marcas, o que
traduz uma especial preocupacdo com a garantia da liberdade de concorréncia e a consequente

limitagdo dos monopdlios, em detrimento da tutela do direito de exclusivo.

Pelo contrario, de acordo com a solucdo encontrada em Franga, a subsisténcia do direito de
exclusivo ndo deveria ficar dependente de atos de terceiros que o titular ndo pode evitar, como

acontece face ao uso generalizado da marca pelo publico como denominagdo comum do

27 paoLA CRUGNOLA, “La decadenza del marchio per volgarizzazione”, in La nuova giurisprudenza civile commentata,
ano XXII, n.° 11, parte II, 2006, pp. 571-573.
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produto ou servico?8. Na doutrina portuguesa, argumentava-se também que o titular ndo teria
meios para impedir que os consumidores usem a marca de determinada forma, podendo

apenas reagir contra outros agentes econémicos?°.

Esta posicdo, denominada subjetivista, atribuia relevancia juridica a atitude de passividade ou
indiferenga do titular da marca face ao seu uso generalizado para designar o produto ou
servico, fazendo corresponder a causa de extingdo ao instituto do abandono, para efeitos da
renUncia tacita ao direito, nos termos do referido artigo 124.° do CPI de 1940. Ou seja, a
extingdo do direito dependeria da renlncia - tacita mas inequivoca - por parte do titular, e

nao apenas da conversao da marca na denominagdo comum dos produtos ou servigos.

Na jurisprudéncia, a vulgarizacdo foi abordada pelo STJ no paradigmatico acérdao de 30 de
outubro de 1984, processo n.° 71 846, relativo a imitacdo da marca Molaflex. Considerando
que o elemento “flex” constitui uma expressdo de fantasia, a marca Lusoflex é suscetivel de
induzir em erro os consumidores. Ao reconhecer a existéncia de imitacdo, o STJ afastou a
alegada vulgarizacdo da marca, afirmando ndo ser aplicavel a caducidade do registo, por nao
se verificar nenhuma das hipoteses taxativamente previstas no artigo 124.° do CPI de 1940.
Segundo este entendimento, e ao contrario do que era defendido na doutrina, a conversdo da

marca em designagdo genérica do produto seria juridicamente irrelevante30.

A questdo, amplamente discutida face a auséncia de normas expressas, estd ultrapassada
desde a entrada em vigor do CPI de 1995, ao consagrar no artigo 216.2, n.° 2, alinea a), que
a conversdo da marca na designacdo usual dos produtos ou servicos deve ser “consequéncia
da atividade ou inatividade do titular”. O diploma transpds para o ordenamento juridico
nacional a Diretiva 89/104/CEE, que constitui uma sintese das diferentes solucdes até entao
adotadas nos Estados-Membros e que globalmente revela uma tendéncia para fazer prevalecer
a tutela do direito de exclusivo sobre o interesse publico3!. A semelhanca das normas
subsequentes, como o atual artigo 268.2, n.° 2, alinea a), do CPI, aquela redagdao demonstra
que a vulgarizacdao da marca passa a depender cumulativamente de um requisito objetivo e
de um requisito subjetivo, que corresponde ao comportamento defensivo do titular, embora

sem se reconduzir ja ao instituto da rendncia.

Na verdade, a caducidade e a renuncia constituem hoje formas auténomas de extingdo do
registo de marca. A caducidade dos direitos de propriedade industrial verifica-se, nos termos
gerais do artigo 36.9, n.° 1, alineas a) e b), do CPI, “quando tiver expirado o seu prazo de
duracdo” e “por falta de pagamento de taxas”. As marcas nacionais, é ainda especialmente
aplicavel o artigo 268.° do CPI relativo a caducidade do registo, onde cabe, para além da

vulgarizagdo, nos termos do n.° 1, também a falta de uso sério do sinal durante cinco anos

28 JACQUES AZEMA e JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la Proprieté Industrielle, 8.2 edicdo, Paris, Dalloz, 2017, p.
1039.

29 Desenvolvidamente, Joseé GABRIEL PINTO CoeLHO, “O problema da conversdao da marca em denominagdo
genérica”, in Revista de Legislacdo e Jurisprudéncia, ano 93, 1960-1961, n.°© 3182, p. 263.

30 EVARISTO MENDES, “Marcas: Presungdo do § 1.° do artigo 74.° do Cédigo da Propriedade Industrial, matéria de
facto e de direito, caducidade”, in Revista de Direito e Economia, n.° 12, 1986, p. 316.

31 Sobre a Diretiva 89/104/CEE, PaoLA FrAssi, “Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio”, in
Rivista di Diritto Industriale, 1990, n.© 4, parte I, pp. 415-420.
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consecutivos e, nos termos da alinea b) do n.° 2, a decetividade superveniente. Ja a renuncia,
que depende de declaracdo expressa do respetivo titular, encontra-se prevista no artigo 37.°
do CPI. Ao nivel europeu, o Regulamento (UE) 2017/1001 consagra a renuncia no artigo 57.°

e as restantes causas de extingao no artigo 58.9, n.° 1.

Serdo seguidamente analisados os requisitos de que depende a vulgarizagao do sinal, para os
efeitos do artigo 268.9, n.2 2, alinea a), do CPI e do artigo 58.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento (UE) 2017/1001.

4.1. Requisito objetivo

4.1.1. Conceito de generalizagcao

Nos termos daquelas normas, a vulgarizacao depende, em primeiro lugar, da transformacao
da marca “na designacgdo usual no comércio do produto ou servigo para que foi registada”.
Neste sentido, a questdo suscita-se quando se verifique o uso generalizado da marca como
denominacdo comum do produto ou servico e ja ndo como indicacdo de origem empresarial.
Na medida em que esta alteracdo funcional da marca pde em causa a subsisténcia da
capacidade distintiva apds o registo, o instituto deve ser analisado a partir do disposto no
artigo 209.°9, n.° 1, alineas a), c) e d), do CPI, que ndo reconhece protegdo as marcas

compostas exclusivamente por sinais genéricos, descritivos e usuais.

Através do fendmeno da generalizacdo, a marca passa a ser a expressao habitualmente
utilizada no mercado para designar um determinado produto ou servigo. Assim, mais do que
a conversdo da marca numa designacao genérica, o que se verifica é conversdao da marca
numa designacdo usual3?, como resulta da prépria redacdao do artigo 268.9, n.2 2, alinea a),
do CPI e do artigo 58.9, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001. Ao identificar um
determinado tipo ou categoria de produtos ou servicos, de acordo com a utilizacdo que dele
fazem os consumidores e os restantes agentes econdmicos, o sinal deixa de permitir a sua
diferenciacdo face aos concorrentes, perdendo a capacidade distintiva originaria. No entanto,
parece ja ndo relevar a conversdao da marca numa designacdo descritiva, que visaria apenas
identificar uma determinada caracteristica dos produtos ou servigos33. Ou seja, para efeitos do
requisito objetivo da vulgarizagdo, podem estar em causa os pressupostos da capacidade

distintiva enunciados nas alineas a) e d), mas ndo na alinea c) do n.° 1 do artigo 209.° do CPI.

O risco de vulgarizacdo é maior quando o produto ou servigo apresenta originariamente
caracteristicas proprias que surgem no mercado associadas a marca, hipotese que tem sido
abordada no contexto do requisito subjetivo, a proposito da atividade do titular. Com

relevancia para a abordagem de algumas modalidades de exercicio fisico, importa referir o

32 Lufs CouTo GONCALVES, “Conversdao da marca na denominacdo usual do produto ou servico”, in Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, tomo 14, 1991-1992, p. 197.

33 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “Artigo 268.9”, AA.VV., in Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, 2.2 edigdo,
Coimbra, Almedina, 2021, p. 1035.
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caso dos sinais usados como verbo ou como substantivo, que os titulares das marcas tentam
impedir nos seus manuais de conduta. Ou seja, o sector do desporto demonstra que muitas
vezes € o proprio sucesso do produto ou servigo que esta na origem da caducidade da marca.
E, ao contrario do que tem defendido alguma doutrina, nada parece impedir que fiquem
também sujeitas a vulgarizacdo as marcas notodrias e de prestigio, consagradas nos artigos
234.0 e 235.9 do CPI*.

Acresce que se a marca deixar de ser apta a individualizar os produtos ou servigos de uma
empresa face aos seus concorrentes, a existéncia de designagdes alternativas ndo é relevante
para efeitos da caducidade do registo por vulgarizagdo, na medida em que deve ser apreciada
apenas a percecao do publico relativamente ao sinal, como afirmou o Tribunal de Justica no
acérdao de 6 de margo de 2014, caso Kornspitz, processo n.° C-409/12. Este entendimento
resulta, ainda que a propdsito dos motivos de recusa do registo, do referido acérddo de 12 de
fevereiro de 2004, caso Campina Melkunie, processo n.° C-265/00, quanto a existéncia de
sindnimos para descrever as caracteristicas ou propriedades do produto ou servico, bem como
do acérddo de 12 de fevereiro de 2004, caso Koninklijke KPN Nederland, processo n.° C-

363/99, quanto a existéncia de vocabulos mais habituais.

Os efeitos da declaracdo de caducidade retroagem ao momento a partir do qual a marca de
converteu na designacdo usual do produto ou servigo. Assim, nos termos do artigo 252.9, n.°
1, do CPI, “o titular de um registo de marca sé pode impedir a utilizacdo de um sinal se, na
data em que instaure a acdo em que alegue a violacdo da sua marca, o seu direito nao for
suscetivel de caducidade”. Sendo a generalizacdo um processo gradual, cabe ao julgador a
complexa tarefa de determinar aquele momento, o que é especialmente relevante quando a
questdo da vulgarizagdo do sinal se suscite no contexto de uma acdo judicial destinada a

conhecer de alegada imitagdo ou usurpacdo da marca em causa3*.

Por fim, importa referir que ao contrario do que se verifica nos sistemas europeus, por forca
da transposicdo da Diretiva (UE) 2015/2436 e da aplicacao do Regulamento (UE) 2017/1001,
o ordenamento juridico norte-americano faz depender a vulgarizagao da marca apenas do seu
uso generalizado como denominacdo comum do produto ou servico. Ao ndo consagrar o
pressuposto relativo ao comportamento do titular, a § 14 (3) do Lanham Trademark Act adota
uma concecdo objetivista de vulgarizacdo (“the registered mark becomes the generic name
for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional”). No
entanto, alguma jurisprudéncia reconhece o contributo dos titulares para a generalizacdo dos
sinais distintivos, como se verificou na decisdo de 1963 relativa a marca Thermos, atendendo
as vantagens econdmicas decorrentes da identificagdo da marca com o produto. Diversamente,
decisdes anteriores, também paradigmaticas - como as de 1921 e 1936 relativas as marcas
Aspirina e Cellophane - tinham acentuado a irrelevancia juridica do comportamento defensivo

34 Sobre esta questdo, AMERICO DA SILVA CARVALHO, Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 345.
35 CARLOS FERNANDEZ-NOVOA, JOSE MANUEL OTERO LASTRES e JOSE MANUEL BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad
Industrial, 3.3 edigdo, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 650-651.
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dos respetivos titulares, centrando-se estritamente na percecao do publico3®. A concecdo

objetivista foi também adotada no caso da marca Pilates, que se analisa no ponto 5.1.

4.1.2. Critérios de apreciagao

Para efeitos do registo da marca, a capacidade distintiva do sinal tem sido concretamente
aferida em funcdo do tipo de produto ou servico a que se destina e também, segundo a
doutrina maioritaria, com recurso ao consumidor médio. Contudo, a jurisprudéncia europeia
atende, mais amplamente, a percecao dos meios interessados. Importa agora ponderar,
partindo da redacdo do artigo 268.9, n.° 2, alinea a) do CPI e do artigo 58.9, n.° 1, alinea b),
do Regulamento (UE) 2017/1001, quais os critérios de apreciagdo aplicaveis a conversdo da

marca na designagao usual dos produtos ou servigos.

Quanto ao critério objetivo, a generalizacdo deve ser apreciada face a um determinado produto
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ou servico. Com relevancia para o tema deste trabalho, encontra-se prevista no artigo 268.°,
n.° 8, do CPI e no artigo 58.2, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 a caducidade
parcial. Assim, nos termos daquela norma, “"quando existam motivos para a caducidade do
registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servigos para que
este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou servicos”. Esta caducidade
parcial pode verificar-se quando a marca se converte na designacao de uma modalidade de
exercicio fisico, sem que isso afete outros produtos comercializados ou servicos prestados sob
o mesmo sinal distintivo. Desta forma, a caducidade abrangeria os servigos da classe 41 (treino
para a manutencdo da forma fisica), mas ndo os produtos da classe 9 (cassetes ou gravacées
de audio e video), os produtos da classe 25 (vestuario, chapelaria e calgado) ou ainda os

produtos da classe 28 (equipamento de exercicio fisico).

Ja quanto ao critério subjetivo, em sede de vulgarizagdo, a delimitacdo deve assentar na
expressao “designacdo usual no comércio” resultante do artigo 268.°, n.° 2, alinea a), do CPI,
equivalente a “designacdo comercial usual” consagrada no artigo 58.°2, n.° 1, alinea b), do
Regulamento (UE) 2017/1001. A semelhanca do que se verifica no momento do registo
relativamente ao pressuposto da capacidade distintiva, a vulgarizacdo pode ocorrer também
junto dos consumidores e entre os restantes agentes econdmicos do sector. Na medida em
que a generalizagdo da marca tende a acontecer desde logo - e, por vezes, exclusivamente -
junto dos consumidores, o recurso ao parametro dos agentes econémicos pode reconduzir a
vulgarizagdao a um instituto de aplicagdo residual, sobretudo nos sectores de atividade onde a

assimetria de informagdo é mais acentuada.

36 STEPHEN LADAS, Patents, Trademarks, and Related Rights, volume II, Cambridge/Massachusetts, Harvard
University Press, 1975, pp. 1162-1169 e CARLOS FERNANDEZ-NOvOA, “Denominaciones con doble significado:
generico e marcario”, in Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo, Madrid, Editoriales
de Derecho Reunidas, 1981, pp. 185-197.
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A delimitagdo deste critério tem sido objeto de controvérsia na doutrina e na jurisprudéncia.
Partindo da referéncia a “designacao usual no comércio” ou “designacdo comercial usual”,
alguns autores comegaram por afirmar que a generalizacdo da marca se deve verificar nos
“circulos profissionais interessados”3’. Ou seja, de acordo com esta concecdo restritiva, para
efeitos da caducidade do registo, a conversdao da marca na designagao usual dos produtos ou
servicos deve ocorrer na “linguagem do comércio” e ndo na “linguagem corrente”, a que o
legislador alude no artigo 209.92, n.° 1, alinea d), do CPI relativo a falta de capacidade distintiva
dos sinais usuais. Neste sentido, existiria uma diversidade de critérios face ao momento do
registo, justificada pela protegao do titular da marca, que ndao tem meios eficazes de reagao

contra o uso do sinal pelo publico em geral.

No entanto, outros autores entendem ser juridicamente relevante também a generalizagdo da
marca no circulo dos consumidores do produto ou servico em causa. Assim, a conversdo
deveria ocorrer simultaneamente junto dos consumidores e dos profissionais do sector
(produtores e comerciantes)38, Este parece ser o entendimento mais consentédneo ndo s6 com
a referéncia a “designacao usual no comércio” ou “designacdo comercial usual”, mas também

com os critérios aplicaveis no momento do registo.

Assim, ao nivel europeu, no acérddo de 29 de abril de 2004, caso Bjérnekulla Fruktindustrier,
processo n.% C-371/02, o Tribunal de Justica aludiu aos “meios interessados”, que fez coincidir,
por um lado, com os consumidores ou utilizadores finais e, por outro lado, em funcdao das
caracteristicas do mercado do produto em causa, com todos os profissionais que intervém na
sua comercializagdo. No mesmo sentido, no acérddao de 18 de maio de 2018, caso Mendes,
processo n.° T-419/17, estando ja em causa a identificagdo de um medicamento, foi também
considerada a percecdao de médicos e farmacéuticos, para aferir o caracter distintivo do sinal.
A relevancia da percecdo do publico especializado ou profissional, para efeitos do artigo 58.9,
n.o 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, foi reiterada a propdsito da marca Spinning,

que se descreve no ponto 5.2.

No sector do desporto, verifica-se ainda uma significativa assimetria de informagao entre
consumidores finais e profissionais, pelo que a vulgarizacdao ndo deve assentar estritamente
na percecdo dos restantes agentes econdmicos, como proprietarios de ginasios ou professores.
Em conformidade com os critérios aplicaveis no momento do registo, € juridicamente relevante
sobretudo a generalizagao que ocorra junto dos meios interessados, onde cabem os praticantes
atuais ou potenciais de determinada modalidade e, em alguns casos, também o publico

especializado ou profissional.

37 MANUEL NOGUEIRA SERENS, “A “vulgarizagdo” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id
est, no nosso direito futuro)”, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Estudos em Homenagem ao Prof.
Doutor Ferrer Correia, volume 1V, Coimbra, 1997, p. 150.

38 Na doutrina portuguesa, Luis CouTo GONGALVES, “Conversdo da marca na denominacgdo usual do produto ou
servigo”, in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo 14, 1991-1992, pp. 201-202; PEDRO SOUSA E
SILVA, Direito Industrial - Nogbes Fundamentais, 2.2 edi¢cdo, Coimbra, Almedina, 2019, p. 346 e JORGE MANUEL
COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, volume I, 13.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2022, p. 413. No
direito comparado, ADRIANO VANZETTI, “Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)”, in
Rivista di Diritto Industriale, 2009, n.° 6, parte I, pp. 283-284; JOSE ANTONIO GARCIA-CRUCES GONZALEZ, “Articulo
55 - Caducidad”, AA.VV., in Comentarios a la Ley de Marcas, Navarra, Aranzadi, 2008, p. 990 e ANTOINE BRAUN e
EMMANUEL CORNU, Précis des Marques, 5.2 edicdo, Bruxelas, Larcier, 2009, p. 599.
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No sistema norte-americano, a referida § 14 (3) do Lanham Trademark Act faz depender
expressamente a generalizagdo da marca do seu significado primario para o publico relevante
(“the primary significance of the registered mark to the relevant public”). Neste sentido, a
jurisprudéncia tem identificado o publico relevante estritamente com o publico consumidor,
em detrimento dos agentes econdmicos concorrentes, cuja percecao do sinal distintivo ndo
deve ser atendida para efeitos da vulgarizagao. A generalizagao verifica-se, por isso, quando
o publico consumidor passa a reconhecer primariamente a marca como denominagdao comum

do produto ou servico e ja ndo como indicagdo de origem empresarial3°.

Em suma, os critérios de apreciacdo da vulgarizagdo do sinal ndo devem diferir dos que sdo
aplicdveis no momento do registo, na medida em que o que estd em causa é ainda a funcao

juridica da marca“°.

4.2. Requisito subjetivo

A partir da consagracao legislativa da vulgarizagdo do sinal como causa de extingao do direito,
e atualmente de acordo com o disposto no artigo 268.2, n.° 2, alinea a), do CPI e no artigo
58.9, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, a generalizagdo da marca deve ser
“consequéncia da atividade ou inatividade do titular”. Ao introduzir este requisito subjetivo, os
ordenamentos juridicos europeus e nacionais permitem que o comportamento defensivo do
titular da marca evite a caducidade do registo, ainda que objetivamente o sinal tenha perdido
a sua capacidade distintiva junto dos meios interessados. Neste sentido, parecem acautelar

sobretudo a posicao do titular da marca, desde que seja suficientemente diligente.

Importa salientar que a relevancia juridica do comportamento do titular € comum as restantes
causas de caducidade enunciadas no artigo 268.° do CPI e no artigo 58.° do Regulamento (UE)
2017/1001, como a falta de uso sério da marca durante cinco anos consecutivos e a
decetividade superveniente. Igualmente comum a estas causas de caducidade é a relevancia

do uso do sinal, ndo obstante o registo ter natureza constitutiva.

Apesar de a inatividade assumir maior relevancia pratica para efeitos da vulgarizacdo, nao
pode deixar de ser reconhecido o contributo de algumas formas de atividade do titular da
marca. Tradicionalmente, a doutrina aponta como hipdtese mais frequente de atividade o
“batismo” de um novo produto ou servico, introduzido no mercado com uma designacdo
genérica correspondente a marca®!. Contudo, alguns autores defendem que sendo o produto

ou servigo novo no mercado, a sua designacdo ndo deve ser suscetivel de registo como marca,

39 STEPHEN LADAS, Patents, Trademarks, and Related Rights, volume II, Cambridge/Massachusetts, Harvard
University Press, 1975, pp. 1164-1165.

40 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, “Degenerescéncia da marca. Destruicdo da coisa. Extingdo do direito”,
AA.VV., in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo: 50 anos de
vida universitaria, Coimbra, Almedina, 2015, p. 645.

41 Por todos, ADRIANO VANZETTI e CESARE GALLI, La nuova legge marchi, 2.2 edigdo, Mildo, Giuffre, 2001, p. 213.
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nos termos do artigo 209.9, n.° 1, alinea a), do CPI relativo a falta de capacidade distintiva

dos sinais genéricos?*2.

Ainda como hipdtese de atividade, as referéncias as marcas verbais ou nominativas feitas
sobretudo na comunicagdo comercial podem corresponder a designacdo do produto ou servico,
utilizando-se cumulativamente outro sinal distintivo como indicacdo de proveniéncia relativa a
origem empresarial*3. Esta utilizacdo cumulativa verifica-se muitas vezes no caso das licencas
de exploragao concedidas no sector do desporto, dado que os licenciados tendem a usar a
marca do licenciante para designar a modalidade de exercicio fisico e uma marca ou um
logotipo proprio que os identifica junto do publico. Por este motivo, a obrigagdo de controlo
que impende sobre o licenciante deve abranger a qualidade dos produtos comercializados ou
dos servicos prestados, mas também os modos de utilizagdo da marca, procurando-se evitar

comportamentos dos licenciados que contribuam para a sua vulgarizagao.

Ja ainatividade do titular resulta tradicionalmente da indiferenga perante atos de contrafacdo,
dado que o titular ndo manifesta intencdao de preservar o direito de exclusivo sobre a marca.
Ao abrigo do CPI de 1940, alguma doutrina reconhecia que, para efeitos do instituto da
renuncia, a tolerancia de atos de contrafagdo ndo equivale necessariamente a abandono, uma
vez que pode ser motivada por outras circunstancias que a justifiquem, como os encargos
inerentes a defesa da marca. Neste contexto, relevariam outras manifestacdes da intencdo de

persistir no gozo do direito, como a renovagao do registo*.

Na apreciacdo de casos concretos, o que importa ponderar é quais os comportamentos que
podem ser considerados suficientes para evitar a caducidade do registo, dado que, ao contrario
do que resultava do referido diploma, a caducidade prevista atualmente no artigo 268.9, n.°
2, alinea a), do CPI ndo coincide com uma forma de abandono, para efeitos da renuncia tacita
ao direito. Assim, a mera renovacdo do registo ndo deve bastar para preenchimento do
requisito subjetivo, na medida em que ndo revela um grau minimo de diligéncia do titular na
defesa do seu direito, que a redacdo da norma parece exigir. Na verdade, apesar de a questdo
nao ter natureza quantitativa, e ndo ter sido abordada pelo legislador, o comportamento do
titular deve ser entendido como causa - eventualmente ndo a Unica, mas pelo menos

determinante#> - da conversdo da marca na designacdo usual dos produtos ou servicos.

A doutrina e a jurisprudéncia sdo unanimes em afirmar que releva especialmente a defesa
contra outros agentes econémicos, na medida em que os meios de reagdo contra o publico em

geral tendem a ser pouco eficazes. Desta forma, ao titular cabe assegurar a defesa judicial e

42 MANUEL NOGUEIRA SERENS, “A “vulgarizacdo” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id
est, no nosso direito futuro)”, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Estudos em Homenagem ao Prof.
Doutor Ferrer Correia, volume 1V, Coimbra, 1997, p. 226.

43 EMILIO LAZARO SANCHEZ, “Nulidad y caducidad de la marca”, AA.VV., in El nuevo Derecho de Marcas, Granada,
Editorial Comares, 2002, p. 302.

44 Jost GABRIEL PINTO CoELHO, “Ainda o problema da conversdo da marca em denominagdo genérica”, in Revista
de Legislacdo e Jurisprudéncia, ano 95, 1962-1963, n.°© 3232, p. 290.

45 ADRIANO VANZETTI, “Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)”, in Rivista di Diritto
Industriale, 2009, n.° 6, parte I, p. 282. E, na doutrina espanhola, JOSE ANTONIO GARCIA-CRUCES GONZALEZ, “Del
éxito a la tragedia (notas sobre la vulgarizacion de la marca)”, AA.VV., in Reflexiones sobre la Propiedad Industrial
en el siglo XXI, Navarra, Aranzadi, 2023, p. 502.
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extrajudicial da marca, que constitui uma manifestagao do direito de exclusivo (ius prohibendi)

e que permite evitar a caducidade do registo.

Integram a primeira modalidade de defesa, homeadamente, as acdes intentadas contra os
agentes econdmicos que praticam o crime de contrafagdo, imitagdo e uso ilegal de marca,
previsto no artigo 320.° do CPI. A par do procedimento criminal, podem também ser
instauradas acbes civeis para indemnizacdao dos danos causados pela violagdo do direito de
exclusivo e para aplicacdo de medidas inibitdrias, respetivamente nos termos dos artigos 347.0
e 349.° do CPI.

Integra a segunda modalidade de defesa o recurso a centros de arbitragem institucionalizada,
designadamente, face ao registo por terceiros de nomes de dominio que constituem
reproducdao da marca. Em Portugal, a resolucdo de litigios nesta matéria compete ao
ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas
e Denominacgdes, associacao de direito privado criada em 2009. E, nos termos do artigo 6.9,
n.° 2, das Regras de Registo de Nomes de Dominio de .PT, na versdo de 2021, “o nome de
dominio ndo deve ainda corresponder a reproducdo de uma marca, nome ou designacdo de
conhecimento amplo e generalizado que consubstancie uma apropriagdo abusiva e com ma fé

de um direito ou interesse de terceiro legalmente protegido”.

Ao nivel europeu, o conceito de inatividade tem sido desenvolvido pela jurisprudéncia face a
exigéncia de um comportamento vigilante do titular que resulta tanto da Diretiva 89/104/CEE,
da Diretiva 2008/95/CE e da Diretiva (UE) 2015/2436, como do Regulamento (UE) 2017/1001.
No acérdao de 27 de abril de 2006, caso Levi Strauss, processo n.° C-145/05, o Tribunal de
Justica considerou que a inatividade pode consistir no facto de o titular da marca nao recorrer,
em tempo (til, as medidas destinadas a garantir a protecao dos seus direitos, por exemplo,
face a uma utilizagdo do sinal por terceiros com risco de confusdo. E, no acérdao de 6 de marco
de 2014, caso Kornspitz, processo n.° C-409/12, que sdo relevantes todas as omissdes que
demonstrem que o titular é “insuficientemente diligente” quanto a preservacdo do caracter
distintivo do sinal, como o facto de ndo incentivar os vendedores a utilizarem mais a marca na
comercializacao do produto. No quadro das licencas de exploracao, deve obrigar os licenciados
a identificar adequadamente a marca junto dos consumidores, entendimento que se aplica

também a prestacdo de servicos.

Para além da referida defesa judicial e extrajudicial da marca, no quadro do requisito subjetivo
da vulgarizacdo, relevam igualmente outras formas de corrigir a utilizagdo imprépria do sinal
pelo publico em geral. Neste sentido, alguns autores afirmam que se os consumidores, 0s
concorrentes e os parceiros comerciais adotam espontaneamente a marca como designagao
genérica dos produtos ou servigos, o titular deve intervir através de publicidade corretiva“®.
Constitui ainda uma manifestacdo do comportamento defensivo do titular o recurso ao disposto

no artigo 249.9, n.° 3, do CPI e, inversamente, uma hipétese de inatividade a falta de reacao

46 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, “Artigo 268.9”, AA.VV., in Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, 2.2 edigdo,
Coimbra, Almedina, 2021, p. 1036.
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perante a reprodugao do sinal naquele tipo de publicagdes, sem a mencdo de que se trata de

uma marca registada.

Em suma, o requisito subjetivo consagrado a partir da Diretiva 89/104/CEE permite que o
titular da marca adote medidas destinadas a evitar a extingdo do seu direito, ao contrario do

que se verifica no momento do registo, onde o interesse publico parece prevalecer.

5. Casos paradigmaticos no sector do desporto

5.1. Pilates

No inicio do século XX, a partir do seu estiudio em Nova Iorque, o alemdo Joseph Pilates
desenvolveu um método de condicionamento do corpo e da mente, centrado no reforco dos
musculos que sustentam a coluna vertebral e na respiragao toracica. Um conjunto de mais de
500 exercicios denominado “contrologia” viria a ser conhecido como método Pilates*’. Para

além destes exercicios, foram também criados alguns equipamentos desportivos adequados a
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pratica da modalidade.

A popularidade da “contrologia” cresceu a partir dos anos 40, especialmente entre bailarinos
com necessidade de reabilitacdo de lesGes ou de desenvolvimento da forca e da postura. Até
a sua morte em 1967, Joseph Pilates dedicou-se a promover a difusdo do método entre um
publico alargado, sobretudo através da formagdo de instrutores, mas ainda sem qualquer
mecanismo de certificagdo. A bailarina Romana Kryzanowska acabaria por dar continuidade ao
trabalho desenvolvido por Joseph Pilates com os instrutores, criando depois um programa
especifico de formacdo*8. Um desses instrutores, Sean Gallagher, proprietario de um estidio
em Nova Iorque, viria a adquirir a marca Pilates, registada em 12 de agosto de 1986, para
assinalar servigos de exercicio fisico prestados segundo o referido método, bem como um
conjunto de documentos da autoria do seu criador. Uma outra marca Pilates, destinada aos
equipamentos desportivos utilizados na pratica da modalidade, viria também a ser registada
por Sean Gallagher em 25 de julho de 1995.

Numa decisdo paradigmatica de 19 de outubro de 2000, o Tribunal Federal do Distrito de Nova
Iorque determinou a anulacdo das duas marcas de que era titular Sean Gallagher, com
fundamento na sua vulgarizagdo*®. Dado que a pratica da modalidade ja estava amplamente
difundida, a anulacdo assentou sobretudo no uso generalizado do sinal e no facto de os
dicionarios e varios meios de comunicagdo descreverem as marcas como um método de
exercicio fisico e ndo por referéncia a uma determinada origem empresarial dos produtos ou
servicos. Constatou-se ainda que o método Pilates ndo pode ser adequadamente identificado
por uma expressdo alternativa, o que demonstra a necessidade de recurso aquela designacao.

47 Disponivel em https://www.pilatesfoundation.com/about-pilates (30.09.2024).
48 Disponivel em https://www.romanapilatesinternational.com/aboutus/ (30.09.2024).
49 Disponivel em https://archive.org/details/pdfy-zBo IjMQMBCV0sA7/mode/2up (30.09.2024).
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Apesar das diligéncias adotadas para protecdo das marcas, o tribunal determinou a anulagéao,
nao atendendo ao comportamento defensivo do titular, em conformidade com o disposto na §
14 (3) do Lanham Trademark Act, que consagra uma posicao objetivista em matéria de

vulgarizagdo.

Assim, a marca Pilates, originariamente dotada de caracter distintivo, transformou-se numa
designacao genérica quanto ao método de exercicio fisico, deixando de ser apta a cumprir a
sua funcdo de individualizar os produtos ou servicos de uma empresa. Depois da referida
anulacdo, foram registadas varias marcas contendo a palavra Pilates, que passou a poder ser
utilizada independentemente das caracteristicas do treino ou da formacdo obtida pelos
professores. Entre outras, no plano internacional, Romana Kryzanowska é titular da marca

Romana’s Pilates e Sean Gallagher da marca The Pilates Studio.

5.2. Spinning

Em 1994, os ciclistas John Baudhuin e Jonathan Goldberg fundaram na Califérnia a empresa
Mad Dogg Athletics INC, destinada a desenvolver um programa de ciclismo de interior com
recurso a equipamento especialmente concebido e fabricado para o efeito. Aquele programa
viria a ser registado sob a marca Spinning e as bicicletas estaticas sob a marca Spinner. Em
1995, foi criado o programa de certificagdo de instrutores. Existem hoje cerca de 200 000
instrutores certificados em mais de 80 paises, num total de 35 000 estabelecimentos aptos a
oferecer a modalidade®®. Cerca de uma década depois da introdugdo do Spinning em ginasios,
foi também desenvolvido um programa para praticantes da modalidade em casa, com
acompanhamento especializado a distédncia e material comercializado sob uma das marcas
detidas pela Mad Dogg Athletics INC.

Ao nivel da Unido Europeia, a Spinning é uma marca registada, desde 2000, para produtos da
classe 9 (cassetes de audio e video), produtos da classe 28 (equipamento de exercicio fisico)
e servicos da classe 41 (treino para a manutencdo da forma fisica). Ora, a questdo da
vulgarizagdo foi suscitada perante o Tribunal de Justica, na sequéncia de uma decisdao do
Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) que a pedido da empresa checa
Aerospinning Master Franchising, considerou extinta aquela marca, com fundamento no facto
de se ter transformado, na Republica Checa, na designagdo usual de uma modalidade de
exercicio fisico e do equipamento utilizado, de acordo com o disposto no artigo 51.9, n.° 1,
alinea b), do Regulamento (CE) 207/2009, correspondente ao atual artigo 58.92, n.% 1, alinea
b), do Regulamento (UE) 2017/1001.

O acérddo de 8 de novembro de 2018, caso Spinning, processo n.° T-718/16, centrou-se nos
critérios de apreciacdo da vulgarizagdo do sinal. Em primeiro lugar, importa salientar que

considerando o principio do caracter unitdrio da marca da Unido Europeia, enunciado nos

50 Disponivel em https://www.spinning.eu/i/about-mad-dogg-athletics.html (30.09.2024).
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referidos diplomas, para efeitos da extingdo do direito, seria suficiente a perda de capacidade
distintiva do sinal numa parte limitada do territdrio, por exemplo, um Unico Estado-Membro.
Em segundo lugar, o Tribunal de Justica reiterou que para efeitos da percecao do “publico
pertinente”, ndo relevam apenas os “utilizadores finais” dos produtos ou servigos em causa,
mas também os designados “clientes profissionais”, onde se incluem os ginasios e outros
estabelecimentos desportivos, a quem se demonstrou ser vendida a maior parte das bicicletas
estaticas comercializadas pela Mad Dogg Athletics INC. Face a este erro de apreciagdo do
Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), o Tribunal de Justica anulou
a decisdo de extingdo da marca Spinning. A solugdo viria a ser depois confirmada no acérdao

de 6 de julho de 2022, caso Spinning, processo n.% T-246/20.

No ordenamento juridico norte-americano, a questdo da vulgarizagdo da marca Spinning tem
sido igualmente suscitada. Em 16 de fevereiro de 2021, depois de ter sido acusada de violagao
de patentes pela Mad Dogg Athletics INC, a empresa produtora de bicicletas estaticas Peloton
Interactive INC formulou um pedido de caducidade da marca Spinning junto do Instituto de
Marcas e Patentes, com fundamento na § 14 (3) do Lanham Trademark Act. No entanto, este

pedido foi também recusado®?.

Por fim, importa salientar que a Mad Dogg Athletics INC criou um sistema de denulncias para
protecao da marca Spinning, que pode contribuir para evitar a respetiva vulgarizacdo, atenta
a relevancia juridica do comportamento do titular consagrada, ao nivel europeu, a partir da
Diretiva 89/104/CEE e resultante atualmente também do Regulamento (UE) 2017/1001.

5.3. CrossFit

A marca CrossFit foi usada pela primeira vez no ano 2000, para assinalar um programa de
exercicio fisico desenvolvido por Greg Glassman, com recurso a treinos que consistem em
movimentos funcionais, de alta intensidade e constantemente variados. Atualmente, um pouco
por todo o Mundo, cerca de 12 000 estabelecimentos afiliados da empresa norte-americana
CrossFit LLC usam a marca na sequéncia da concessdo de licencas de exploragdo, que incluem
a formacao certificada dos instrutores®2. Os lugares onde se pratica CrossFit sdo habitualmente

designados boxes, expressao usada apenas nesta modalidade.

Em Portugal, a marca CrossFit esta registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
desde 2019, para produtos da classe 25 (vestuario, chapelaria e calgado) e servicos da classe
41 (exercicios e treino para a manutengdo da forma fisica). De acordo com o disposto no artigo
232.9, n.% 1, alinea b), e no artigo 238.° do CPI, tem sido recusado o registo de marcas
posteriores que imitam ou usurpam, por vezes apenas parcialmente, aquele sinal distintivo.

Acresce que entre os motivos de recusa invocados nas decisdes do Instituto Nacional da

51 Disponivel em https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92076463&pty=CAN (30.09.2024).
52 Disponivel em www.crossfit.com/map (30.09.2024).
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Propriedade Industrial, figura também o risco de concorréncia desleal, nos termos do artigo
232.9, n.° 1, alinea h), e do artigo 311.° do CPI.

Ao nivel da Unido Europeia, a marca CrossFit esta igualmente registada, como sinal verbal ou
nominativo, desde 2007, para um conjunto alargado de produtos e servigos. Neste contexto,
o Tribunal de Justica, no acérddo de 29 de novembro de 2023, caso CrossFit, processo n.% T-
506/22, a propésito da recusa de registo da marca mista Crosswod Equipment e para efeitos
do artigo 8.9, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001, considerou ndo existir risco
de confusdo entre os sinais distintivos. Este entendimento assenta sobretudo no fraco caracter
distintivo intrinseco da marca anterior para assinalar os produtos e servicos em causa, na
medida em que resulta da combinacdo de dois vocabulos inequivocamente associados pelo
publico a pratica de exercicio fisico (“cross” e “fitness”). Mas assenta também no reduzido grau
de semelhanca visual e conceptual, bem como no grau médio de semelhanga fonética. Ora, ao
qualificar a CrossFit como marca fraca, o Tribunal de Justica ndo sé afasta o risco de confusado
relevante para efeitos da recusa de registo de outros sinais distintivos, como parece reconhecer

a existéncia de um risco acrescido de vulgarizacgao.

Pelo contrario, no ordenamento juridico brasileiro, o registo da marca CrossFit comecou por
ser recusado, em 2015, com fundamento no artigo 124.°2 VI da Lei da Propriedade Industrial,

|\\

por se tratar de um sinal “simplesmente descritivo”, destinado a identificar uma modalidade
de exercicio fisico. Apenas em sede de recurso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
viria a admitir o registo da marca, na medida em que “o termo decorre de criagdo particular,
ndo pertence ao patrimonio comum”>3. Desde entdo, como resulta designadamente do acérdao
do Tribunal de Justica de Sao Paulo, de 16 de dezembro de 2020, processo n.° 1043633-
74.2019.8.26.0100, tem sido ordenada a cessacao do uso indevido da marca CrossFit por
diversos estabelecimentos ndo afiliados®*. No entanto, alguns indicios de vulgarizagdo podem
resultar da frequente utilizagdo, sobretudo pelos praticantes da modalidade no Brasil, do verbo

“crossfitar” e do substantivo “crossfiteiro”.

Outras tentativas de defesa extrajudicial da marca CrossFit tém sido realizadas no direito
comparado. Em Portugal, constitui exemplo desta defesa a decisdo do ARBITRARE - Centro de
Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominagdes, de 21
de agosto de 2017, processo n.° 299, que considerou indevido o registo do nome de dominio
“crossfit.pt” feito por um terceiro e ordenou a respetiva transferéncia para o titular da marca®>.
Ao nivel internacional, uma decisdo semelhante tinha sido adotada pela Organizacdo Mundial
da Propriedade Intelectual, a 4 de julho de 2017, processo n.° DES2017-0020, a proposito do

nome de dominio “crossfit.es”>6.

53 Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/revista-jurisprudencia-marcas-
versao-final.pdf (30.09.2024).

>4 Disponivel em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1153652706 (30.09.2024).

55 Disponivel em https://www.arbitrare.pt/media/3354/decisions 106 download.pdf (30.09.2024).

56 Disponivel em https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/des2017-0020.html (30.09.2024).
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A semelhanca do que fez a Mad Dogg Athletics INC, a CrossFit LLC criou também um sistema
de denuncias que visa a protecdo da marca, permitindo ainda, no plano contratual, assegurar

aos ginasios licenciados o gozo do sinal distintivo.

5.4. Outras marcas

Em 1968, o campedo olimpico Les Mills criou na Nova Zelandia um gindsio para uma pequena
comunidade de atletas, onde o seu filho Phillip Mills desenvolveu depois um conjunto de
programas de exercicio fisico que combinavam musica e movimento. Estes programas viriam
a ser progressivamente registados como marcas internacionais a partir dos anos 80,
destacando-se a titulo exemplificativo as conhecidas Bodybalance, Bodypump e Bodycombat.
Cerca de 20 000 estabelecimentos tém licencas de exploragdo dos programas oferecidos sob
alguma das marcas atualmente detidas pela empresa Les Mills International LTD, que através

de representantes nacionais assegura também a formagdo dos instrutores®”.
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Vérios destes sinais distintivos estdo igualmente registados como marcas da Unido Europeia
para produtos da classe 9 (gravacoes de audio, video e audiovisuais) e servicos da classe 41
(exercicios e treino para a manutencdo da forma fisica), o que permite garantir o exclusivo da
exploracdo dos referidos programas aos ginasios licenciados, também em Portugal, onde foram

introduzidos em 1998.

A semelhanca do que fizeram os titulares das marcas Spinning e CrossFit, foi criado pela Les
Mills International LTD um sistema de denuncias no qual assenta uma parte da defesa judicial
e extrajudicial das marcas. Em matéria de nomes de dominio, a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual, numa decisdao de 26 de outubro de 2022, processo n.° D2022-3246,
considerou indevido o registo “lesmills.vip” feito por um terceiro e ordenou a transferéncia
para a Les Mills International LTD>8. Uma decisdo semelhante foi posteriormente adotada a 3

de janeiro de 2023, processo n.° D2022-4402, quanto ao registo “lesmillsmall.com”°,

Ja no dominio da danga, a designacdo Zumba foi criada em 1991 pelo bailarino colombiano
Alberto Perez, como uma fusdo de movimentos aerdbicos e coreografias latinas. A marca é
atualmente detida pela empresa norte-americana Zumba Fitness LLC, que assegura a
formagdo dos instrutores, a quem concede depois licencas de exploracdo®. Tal como os sinais
distintivos explorados pela Les Mills International LTD, também a marca Zumba esta registada
na Unido Europeia para um conjunto alargado de produtos e servigos, incluindo as referidas

classes 9 e 41, bem como a classe 25 (vestuario, chapelaria, calcado).

Relativamente a esta ultima classe de produtos, a Zumba Fitness LLC tem intentado ao longo

dos Ultimos anos varias agles judiciais contra agentes econdmicos que produzem ou

57 Disponivel em https://www.lesmills.com/about-us/ (30.09.2024).

58 Disponivel em https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-3246.pdf (30.09.2024).
59 Disponivel em https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-4402.pdf (30.09.2024).
60 Disponivel em https://www.zumba.com/pt-BR/trademark (30.09.2024).
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comercializam material desportivo com reproducdao da marca®. Tem também disponivel um
sistema de denuncias, dirigido sobretudo a instrutores nao licenciados. Em matéria de nomes
de dominio, a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, numa decisdo de 2 de
novembro de 2008, processo n.° D2008-1181, considerou igualmente indevido o registo

“zumbajapan.com” feito por um terceiro®2.

Ao contrario do que defendeu o Tribunal de Justica da Unido Europeia relativamente a CrossFit,
as marcas detidas pela Les Mills International LTD e pela Zumba Fitness LLC parecem
configurar sinais distintivos fortes, o que acautela o risco de vulgarizacdo. Acresce que 0s
titulares das marcas adotaram manuais de conduta proprios e promovem a respetiva defesa

judicial e extrajudicial.

6. Conclusao

Na medida em que se destinam a individualizar os produtos ou servicos de uma empresa face
aos seus concorrentes, as marcas devem ter capacidade distintiva. Ora, como a capacidade
distintiva é uma realidade dinamica que varia ao longo do tempo, a caducidade do registo por
vulgarizagdo visa ainda acautelar a necessidade de manter livremente disponiveis os sinais
suscetiveis de identificar ou caracterizar os produtos e servicos. No entanto, ao introduzir um
requisito subjetivo, o regime juridico da vulgarizagdo consagrado ao nivel europeu a partir da
Diretiva 89/104/CEE tende a fazer prevalecer o interesse privado do titular da marca na
manutencdo do direito de exclusivo. Nos casos analisados, constata-se que os titulares das
marcas, conscientes da relevancia juridica do seu comportamento defensivo, tém efetivamente

adotado uma postura ativa na defesa dos seus sinais distintivos.

Contudo, o sector do desporto demonstra também que o risco de vulgarizacdo aumenta face
a reduzida capacidade distintiva das marcas fracas, compostas parcialmente por elementos
genéricos, descritivos ou usuais. Mas aumenta igualmente quando o produto ou servico tem
caracteristicas proprias associadas a marca. Neste contexto, a concegdo de algumas das
modalidades analisadas assenta numa terminologia especifica que designa, por exemplo, o
lugar onde sdo praticadas, como no CrossFit, enquanto outras dependem da utilizagcdo de
determinados equipamentos desportivos, como no Pilates e no Spinning, ou de musica criada

especialmente para o efeito, como na Zumba.

Concluiu-se ainda que contribui para acelerar o processo de generalizagdo o elevado nimero
de licencas de exploracdo concedidas a nivel mundial, sobretudo quando os licenciados utilizam
a marca do licenciante para designar a modalidade de exercicio fisico e cumulativamente uma
marca ou um logoétipo préprio que os identifica junto do publico. No mesmo sentido, o processo

de generalizacdo resulta também do nimero muito significativo de casos de reprodugdo das

61 Disponivel em https://jnswire.s3.amazonaws.com/jns-media/f6/e7/1017646/zumba.pdf (30.09.2024).
62 Disponivel em https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html|/2008/d2008-1181.html (30.09.2024).
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marcas sem o consentimento dos respetivos titulares que se tem verificado em ginasios e
outros estabelecimentos desportivos. Assim, os sinais verbais ou nominativos que passam a
ser percebidos pelos meios interessados como modalidades de exercicio fisico ficam sujeitos a
caducidade do registo por vulgarizacdo, sobretudo na auséncia de comportamento defensivo

dos respetivos titulares.

Por fim, importa referir que mesmo depois de declarada a caducidade do registo, a protecao
dos agentes econdmicos pode assentar na disciplina da concorréncia desleal, que proibe os
atos de confusdo e de aproveitamento da reputagdo, respetivamente, nas alineas a) e c) do
n.° 1 do artigo 311.° do CPI. J& a garantia de qualidade para os consumidores, quanto as
caracteristicas do treino e a formacdo obtida pelos professores, decorre da aplicacdo do regime
juridico das praticas comerciais desleais, em especial, da proibicdo das acdes enganosas, de

acordo com disposto no artigo 7.2 do DL n.® 57/2008, de 26 de margo.
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