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Contexto e objectivo do guia

Com a crescente globalizagdo do comércio e o desenvolvimento do comércio online, a Internet afirma-
se agora como uma importante area de desenvolvimento economico para todos os actores do mundo
agricola, e o dominio desta area € essencial para aumentar e fidelizar a clientela.

A Internet tornou-se uma nova montra, um novo sistema de distribuicdo de produtos agricolas e agro-
alimentares, que requer a reorganizacdo das empresas e a aquisicao de novas competéncias técnicas.

De facto, embora a Internet traga muitas vantagens as empresas em termos de visibilidade e valor
comercial, € também um novo espaco competitivo dentro do qual podem surgir novos conflitos, entre
profissionais (produtores e outros operadores), por um lado, e entre profissionais e consumidores, por
outro.

Estes conflitos continuam a ser comuns em termos dos problemas que levantam, com viola¢des que
geralmente envolvem o direito da concorréncia, o direito do consumidor ou o direito de propriedade
intelectual. Estes conflitos tem origem nos canais que utilizados e nas respostas que exigem dos
profissionais envolvidos.

Estes problemas surgem de praticas desleais, tais como blogqueio de nomes de dominio,
ciberespeculacdo® ou contrafaccdo, mas podem também surgir da concorréncia entre titulares de
direitos anteriores igualmente legitimos.

Assim, o utilizador profissional da Internet e titular dos direitos de propriedade intelectual?, ou autorizado
a utiliza-los, deve estar consciente dos direitos de que goza e considerar as melhores medidas a
adoptar para os proteger.

O legitimo proprietério deve antes de mais estar interessado em proteger o nome dos produtos em
causa, mas também em proteger a sua imagem e reputacao.

Esta proteccdo deve ser implementada a montante a fim de evitar litigios, esta € a chamada proteccao
"defensiva”, mas também pode ser implementada a jusante de um potencial litigio estabelecido, esta
é a chamada proteccédo "ofensiva".

Uma abordagem global é portanto essencial, uma vez que o comércio via Internet acrescenta uma nova
dimensédo a chamada dimensé&o "tradicional" do comércio fisico: devido a sua natureza imaterial, o
comeércio via Internet torna o seu controlo complexo mas ndo substitui as infra-estruturas fisicas (lojas,
armazéns, fluxo de mercadorias, etc.). O profissional deve portanto controlar e agir em duas frentes,
uma fisica e outra imaterial, estando as duas frequentemente ligadas.

Assim, para além das infrac¢Bes tradicionais, como a venda de produtos contrafeitos ou a utilizagéo
ndo autorizada de um nome pertencente a um terceiro em meios fisicos, foram acrescentados novos
métodos de parasitismo nos chamados meios "imateriais” da Internet.

Os produtos sob Indicagdes Geogréficas (IG), e mais particularmente as Denomina¢des de Origem
Protegidas (DOP) e as Indicacdes Geograficas Protegidas (IGP), ocupam um lugar importante em
termos de exportacGes para os paises da Unido Europeia (UE) e sdo particularmente afectados por
estas violacdes devido a sua reputacao e atractividade, que estéo a despertar um interesse crescente

1 A prética de registar um nome de dominio que corresponde a uma marca ja registada, a fim de o vender de volta
ao proprietario da marca.

2 O titular de um direito de propriedade intelectual € uma pessoa singular ou colectiva, publica ou privada, que
tenha registado um sinal distintivo num instituto responsavel pelos direitos de propriedade intelectual, tal como
uma palavra ou uma marca colectiva.
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No entanto, ndo existe actualmente uma forte proteccdo para as IG em termos de
atribuicdo de nomes de dominio, e a abordagem muito liberal proposta pela ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers®), a corporacdo americana que rege a atribuicdo de
nomes de dominio e nimeros na Internet, ameaca a protecgéo das IG na Internet com direitos que nem
sempre so respeitados.

Assim, os profissionais que séo legitimos titulares de indicagbes geogréaficas devem desenvolver uma

, a fim de tirar partido das inegaveis vantagens
de uma presenca na Internet, minimizando ao mesmo tempo os riscos de infrac¢do, muitas vezes
complexos de impedir.

A AREPO, Associacao das Regides de Origem Europeias, constatou a falta, ou mesmo a auséncia, de
informagdes claras e concretas sobre os meios existentes de protec¢do das IG na Internet e decidiu,
portanto, elaborar um com o objectivo de fornecer instrumentos operacionais aos titulares
e utilizadores legitimos das indicacbes geograficas, por outras palavras, aos agrupamentos de
produtores (ou Organizacfes de Produtores) e aos seus membros (produtores).

Este guia visa assim fornecer sobre o funcionamento da
Internet em termos de direitos de propriedade intelectual (DPI) e apresentar as
para proteger eficazmente a prépria IG contra infrac¢des na Internet.

Este guia foi desenvolvido no a&mbito do projecto Interreg Sudoe AGROSMARTQglobal, que visa reforcar
a competitividade, promocéo e internacionalizacdo das cooperativas agro-alimentares e das pequenas
e médias empresas (PME) nas zonas rurais de Sudoe (Sudoeste da Europa, incluindo Espanha,
Portugal e as regides francesas de Nouvelle-Aquitaine e Occitanie), no mercado digital.

Para realizar o seu trabalho, a AREPO recorreu a peritos e profissionais em propriedade intelectual,
especializados na regulamentacdo francesa, espanhola e portuguesa, ou seja, 0s trés paises
abrangidos pelo projecto.

Este guia centra-se mais especificamente nos

E no entanto relevante
para todos os agrupamentos de produtores da UE, dadas as semelhancas nas
abordagens e procedimentos dos paises europeus nesta area.

A fim de identificar mais precisamente as questdes e as necessidades das organiza¢des envolvidas e
de elaborar um guia o mais relevante possivel, a AREPO também recolheu informagfes de
agrupamentos de produtores e cooperativas agro-alimentares na UE através de um inquérito elaborado
para este fim (Anexo 1), cujos resultados sdo apresentados no Anexo 2.

Com um painel de 86 participantes, composto principalmente por agrupamentos de produtores
franceses, espanhdis, portugueses e italianos, parece que 44% deles consideram que ndo estdo
suficientemente protegidos contra a fraude na Internet (75% dos participantes apos a remocao da taxa
de ndo-resposta).

3 Em francés: "Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet".
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FIG. 1: Resultados inquérito: Diria que a sua IG esta suficientemente
protegida contra a fraude na Internet? (AREPO, 2022)

ESim mNao = Sem resposta uSim mNao

Mostra também que 38% dos participantes consideram que ndo tém conhecimentos suficientes sobre
a protecgéo juridica contra a fraude na Internet (67% dos participantes apds a remocé&o da taxa de nédo-
resposta) e que 35% deles tém muita dificuldade em recolher informagdes claras sobre os
procedimentos a seguir em caso de infraccdo de uma indicacdo geografica na Internet (70% dos
participantes ap6s a remocao da taxa de ndo-resposta).

FIG. 2: Resultados inquérito: Acha intuitivo o acesso a informagéo
sobre os procedimentos legais a seguir em caso de fraude da IG na Internet? (AREPO, 2022)

ESim ENao = Sem resposta = Sim ®N&o

Finalmente, 57% dos participantes no inquérito estdo de facto interessados num guia pratico que
enumere as principais ac¢des a empreender em caso de violagdo da IG na Internet (96% dos
participantes ap6s a eliminacdo da taxa de nio-resposta®).

441% de ndo resposta a esta questdo.
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A Internet é hoje um dos para todos os actores do
mundo agricola, e particularmente nos sectores da IG. Permite mais facilmente um trabalho em rede e
uma exposicdo sem paralelo de produtos agricolas e agro-alimentares de qualidade e origem. Assim,
o0s sistemas europeus de qualidade, tais como DOP ou IGP5, encontram aqui um verdadeiro impulso
ao seu desenvolvimento.

No entanto, a Internet € também um que precisam de ser
devidamente identificados a fim de se protegerem contra eles e evitarem pdr em perigo as IG, a sua
imagem e a sua reputagao.

Os agentes da industria da IG devem estar conscientes da necessidade de proteger este bem,
especialmente na Internet (capitulo 1.) e das particularidades resultantes da multiplicidade de direitos a
proteger (capitulo II.), mas também devem considerar as suas responsabilidades na Internet (capitulo
lll.), e compreender melhor os locais na Internet onde esta proteccéo deve ser eficaz (capitulo IV.).

A luta contra a fraude na Internet é essencial para proteger os direitos e interesses de todos os actores
da inddstria da 1G, mas também os dos consumidores.

I. Porqué proteger as IGs na Internet?

As IG representam um cada vez mais atractivo numa altura em que os
consumidores atribuem maior importancia a garantia de origem dos produtos que compram (tépico A).
Esta ligada as IG pode contudo atrair a cobica (tépico B), o que deveria levar

os actores do sector das IG a estarem mais vigilantes na Internet, devido as
este novo espacgo comercial (tépico C).

A. Novos instrumentos de marketing

A pandemia global da COVID-19 contribuiu para mudanc¢a dos habitos dos consumidores, tornando a
protec¢éo das IG na Internet uma questao central no seu desenvolvimento.

Os consumidores cuja origem seja controlada e/ou certificada, "[...]
se existe uma tendéncia que parece claramente ter emergido mais forte da crise, ela é feita em Franca
e na proximidade® (FranceAgriMer, 2020) [1]. Como tal, as IG sdo "bens intangiveis com potencial
significativo para diferenciacdo de produtos" (OMPI, 2021) [2], e, por conseguinte, instrumentos de
marketing em rapida expansao.

Portanto, de acordo com um estudo da DG AGRI de 2021 (Comissdo Europeia, 2021) [3]74,76 mil
milhées em 2017, um aumento de 37% durante o periodo 2010-2017, em comparacdo com o periodo
2005-2010.

As IG proporcionam assim uma uma vez que, em média, o valor
de venda de um produto com IG é duas vezes superior ao de um produto sem certificagdo. Além disso,
segundo o estudo acima mencionado, a Franca é o principal Estado-Membro da UE em termos de valor
das vendas dos seus produtos |G, com um total de 26,9 mil milhdes de euros, seguida da Italia com um
total de 15,8 mil milhdes de euros®.

5 Agruparemos as DOP e IGP sob o signo comum "IG".
6 7,2 mil milhGes, segundo o estudo, mas os montantes exactos ndo sdo comunicados (Comissdo Europeia, 2021)

[3].
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FIG. 3: Valor das vendas por sistema de qualidade na UE entre 2010 e 2017 (em milhdes de euros)’
(Comisséo Europeia, 2021) [3]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinhos 29 630 32 099 33934 34 976 35741 37 586 37 889 39 418

Produtos agricolas

: 16 603 19672 21433 21 922 23 068 23714 26 074 27 339
CEUNERETES

Bebidas

o 8 249
espirituosas

9 140 9 458 9 500 9 063 9 456 9 493 10 347

Vinhos
aromatizados

Total (IG + ETG)

31 36 35 32 37 39 39 43
HOIEREEIS 54513 | 59357 | 62852 | 64215 | 66151 | 69483 | 71592 | 74759
(excluindo ETG)

-

64 861 67 909 3 495 77 148

Além disso, os consumidores estdo cada vez mais a comprar online e a abandonar o comércio fisico,
tornando a Internet um mercado central. Neste sentido, quase 9 em cada 10 franceses (BERTEAU,
2021) [4] e 7 em cada 10 espanhdis (IAB Espanha, 2020) [5] encomendou um produto na Internet em
2020.

A combinacdo destas duas tendéncias deveria levar os agentes das fileiras de IG a questionar a
atractividade das IG e a sua vulnerabilidade na Internet.

So para as IGP, as infrac¢des resultantes da contrafaccdo poderiam ser estimadas em 2,3 mil milhdes
de euros em 2016, segundo um relatério da EUIPO (European Union Intellectual Property Office®)
(EUIPO, 2016) [6].

O quadro abaixo mostra as taxas de infrac¢do e as perdas financeiras para os consumidores da UE
por classe de produto. As taxas de infraccdo tendem a ser mais elevadas para bebidas espirituosas e
para produtos vendidos a granel, tais como fruta e legumes.

FIG. 4: InfracgGes por categoria de produtos IG na UE® (EUIPO, 2016) [6]

Valor da perda
para o Perda do
consumidor (em consumidor (%)
milhdes de euros)

Mercado de
Classe Infractrion | Taxa de infraccéao infrac¢des (em

milhdes de euros)

Vinhos 2,182.0

1,349.0

s 12.7% 811.6 485.5 7.8%
eSpII’ItUOSB.S

Queijo 10.6% 644.7 235.1 3.9%
Carne fresca e 11.0% 402.3 141.3 4.0%

produtos a base de

7 Figura traduzida do inglés
8 Em portugués: "Gabinete da Propriedade Intelectual da Unido Europeia“
9 Figura traduzida do inglés
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carne

o156 12 04 ooz

AMiEE, (SUTES & 11.5% 94.0 23.3 2.9%
cereais

10.0% 277.1 9 3.3%

A Internet € hoje o principal vector da contrafaccao, tal como referido no Plano de Contrafac¢éo da
Direccao-Geral das Alfandegas e dos Impostos Especiais de Consumo (DGDDI): "Ao longo das ultimas
décadas, o fenémeno da contrafaccdo expandiu-se consideravelmente, facilitado pela globalizacéo do
comércio e pelo desenvolvimento exponencial da Internet e do comércio electrénico” (DGDDI, 2021)
[7] e esta vulnerabilidade é tanto mais importante quanto diz respeito tanto aos titulares de direitos,
que estao frequentemente mal equipados para combater a contrafac¢do, como aos consumidores,
gue estdo frequentemente mal informados e cujo interesse na qualidade e nos produtos originais esta
no entanto a crescer.

O quadro abaixo mostra as taxas de infrac¢éo e as perdas financeiras por Estado-Membro da UE (EM).

FIG. 5: Infracgdes IG por Estado-Membro da UE'® (EUIPO, 2016) [6]

Estado Membro Taxa de infraccédo Valor da infraccao
(em milhdes de euros)

BG néo foram encontradas infraccdes 0

CY ndo foram encontradas infraccoes 0

EE ndo foram encontradas infraccdes 0

Fl ndo foram encontradas infracgcbes 0

LT ndo foram encontradas infracgcbes 0

SK néo foram encontradas infraccdes 0

Ccz 2.1 % 3.6

ES 57 %% 266.1

SI 6.9 % 9.0

DE 75 % 598.2

IT 8.8 % 682.4

BE 9.6 % 88.0

PL 9.9 % 27.8

FR 10.3 % 1,572.8

HU 10.8 % 50.7

EL 21.9% 234.5

LU 254 % 23.0

UE17 3,556

Outros EM (extrapolagéo) 770

EU28: Estimativa 4,326

10 Figura traduzida do inglés

11 A infraccdo estimada para o vinho em Espanha é de apenas 0,4%, em comparacdo com 14,4% para outros
produtos IG no mercado espanhol. Isto tem uma influéncia significativa no valor global espanhol, uma vez que o
consumo de vinho IG representa 61% do consumo total de produtos IG em Espanha (EUIPO, 2016). [6].

2.0 valor para os 11 Estados-Membros cujos dados n&o estdo disponiveis é estimado através da aplicagéo de
uma taxa de infracgéo de 9% ao seu valor de mercado (EUIPO, 2016) [6].
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B. Uma reputa¢do que atrai o interesse de terceiros

A legitimidade da proteccao das |G advém, em particular, da sua reputacao. A existéncia de uma
reputacdo € uma das condi¢des sine qua non para a obtengéo do registo*s.

Neste sentido, os tribunais europeus e, em particular, o Tribunal de Justica, tém recordado
constantemente que a principal funcdo das indicagbes geogréaficas € proteger os produtores dos
produtos aos quais estas denominacdes protegidas sdo reservadas contra a utilizacdo indevida pelos
seus concorrentes: "[...] na medida em que estas denominagdes sdo legalmente protegidas, devem
satisfazer os objectivos dessa protecgéo, em particular a necessidade de assegurar [...] a salvaguarda
dos interesses dos produtores em causa contra a concorréncia desleal [...]" (TJUE, Processo 12-74,
1975) [8].

O sistema de indicacdes geograficas deve, portanto, proteger os seus beneficiarios contra a utilizacéo
abusiva destes nomes protegidos por terceiros que desejam tirar partido da reputacao que adquiriram
(TJUE, Processo C-108/01, 2003). [9]. No entanto, este risco de usurpacdo € muito aumentado na
Internet desde o sistema IG, que é a prépria expressao da nocdo de "terroir", ou seja "[...] uma area
geogréfica delimitada na qual uma comunidade humana constréi, no decurso da sua histéria, um
conhecimento colectivo da produgéo baseado num sistema de interacgfes entre um ambiente fisico e
biolégico e um conjunto de factores humanos. Os itinerarios sécio-técnicos sdo assim postos em
pratica, revelam uma originalidade, conferem uma tipicidade e resultam numa reputacdo de um bem
proveniente deste espaco geogréafico" (CASABIANCA et al., 2006) [10]Neste contexto, o sector da IG
€ confrontado com um espaco onde as delimitacoes e fronteiras sao abolidas, com produtos que
entram em contacto com consumidores multiplos e variados, atraidos pela reputacdo subjectiva das
IG sem dominar sempre as caracteristicas objectivas ou a certeza da sua origem. Estes consumidores
sdo, portanto, susceptiveis de serem enganados, ou mesmo de comprar conscientemente o produto
falsificado por conveniéncia ou oportunismo.

A titulo de ilustragdo, quase 30% dos agrupamentos de produtores e cooperativas agro-alimentares
que responderam ao inquérito AREPO ja enfrentaram fraudes na sua IG na Internet, como se pode ver
na figura abaixo (49% dos participantes apds a remoc¢éo da taxa de ndo-resposta).

FIG. 6: Resultados inquérito: Alguma vez foi confrontado com fraude pela sua IG na Internet? (AREPO, 2022)

ESim ENao = Sem resposta = Sim ®EN&o

E a maioria destas fraudes envolveu a usurpac¢do do nome da IG e 0 uso indevido da sua reputacao,
como pode ver na figura 7.

13 Cf. artigo L. 721-2 do CPI para IGP; art. 5, 81, pt b do Regulamento da UE 1151/2012 para IG agricolas e agro-
alimentares; art. 93, 81, pt b do Regulamento da UE 1308/2013 para IG de vinho; art. 3, 84 do Regulamento da
UE 2019/787 para IG espirituosas
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FIG. 7: Resultados inquérito: Que tipo de fraude foi? (AREPO, 2022)

Falsificacdo da IG

Usurpacao da denominagao da IG

Utilizac&o indevida da reputagéo da IG

Utilizacéo indevida do logétipo da IG da entidade

Utilizacao indevida do logétipo oficial da IG

Sem resposta

o
N
Sy
[e]

8 10 12 14 16 18

Em ultima andlise, o comércio ilicito na Internet explica-se principalmente pela reputacao dos produtos
oferecidos para venda, pelos precos praticados, pelo conhecimento limitado dos consumidores
sobre os produtos procurados e como identifica-los, mas também se explica por uma certa "tolerancia
social ao comércio ilicito" (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Segundo este ponto de vista, a protec¢do das IG na Internet, que se referem a uma ideia positiva de
gualidade, tipicidade e tradicao, torna-se assim indispenséavel e deve ser reforcada e controlada.

C. Os limites estruturais da Internet

O comércio online oferece aos produtores e consumidores novas oportunidades e possibilidades de
compra e venda, a nivel regional, nacional e internacional.

No entanto, a Internet tornou-se um dos principais canais para a venda de produtos contrafeitos.

A venda de produtos de IG contrafeitos na Internet é prejudicial parar as plataformas da Internet, os
legitimos titulares de direitos e utilizadores e, mais importante ainda, os consumidores.

Este desenvolvimento da contrafac¢do na Internet é facilitado pelas muitas limitacoes estruturais da
rede.
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FIG. 8: Os limites estruturais da Internet (AREPO, 2022)

FENOMENO
DINAMICO

FRAGMEN-
TAGAO

NATUREZA ABOLIGAO
EFEMERA FRONTEIRAS

1. Dinamismo da contrafac¢do na Internet

O principal desafio na proteccdo contra a contrafac¢do online é que se trata de um fenomeno
dinamico, em constante mudanca, que pode adaptar-se a novos modelos de negécio.

Os falsificadores sédo téo sofisticados (ver o exemplo da distribuicdo fragmentada de uma garrafa de
vinho no paragrafo 3 abaixo), que podem contornar as estratégias de proteccao implementadas contra
eles (Comisséo Europeia, 2013) [12].

2. Anonimato dos contrafactores

O problema é ainda agravado pelo facto da Internet ser um espaco virtual, onde actores, stocks e
produtos contrafeitos podem ser completamente indetectaveis e anénimos.

Um livro branco, publicado em 13 de Maio de 2019 pelas associagdes francesas "Union des fabricants
pour la protection internationale de la propriété intellectuelle” (UNIFAB) e "Association de lutte contre le
commerce illicite" (ALCCI), resume as limitagcdes estruturais que tornam téo facil a contrafaccdo na
Internet (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Em particular, observa que "a Internet tornou-se o canal de distribuicdo por exceléncia para o comércio
ilicito e, em particular, para os produtos contrafeitos, devido ao seu anonimato, a sua capacidade de
operar em varias jurisdi¢des, a sua facilidade de apresentar réplicas sofisticadas de lojas oficiais em
online e, sobretudo, a sua capacidade de atingir facilmente um grande ndmero de potenciais clientes.

O aumento das plataformas de comércio electrénico (eBay, PriceMinister, Alibaba, etc.) e das redes
sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) permitiu aos traficantes expandir consideravelmente o seu
campo de operacao.

O comércio ilegal online tem duas caracteristicas principais:

= Venda ao publico em violacdo da lei (propriedade, impostos, conformidade, contrato) que tem
uma vantagem competitiva (sem impostos, custos de compra, custos de fabrico, direitos de autor,
normas...).

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 20/134



Proteccédo das IG na Internet, Guia Pratico | Versédo de 15 de Marco de 2023

= Uma actividade empresarial inovadora que tira partido das oportunidades e vulnerabilidades da
Rede.

De acordo com um relatério da OCDE e EUIPO de 2016, 63% das apreensdes de contrafac¢oes foram
feitas em embalagens postais, muitas das quais podiam ser atribuidas a vendas em online e comércio
electréonico". (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Finalmente, no que respeita aos nomes de dominio, desde a entrada em vigor em 2018 da reforma do
RGPD europeu (Regulamento Geral de Proteccédo de Dados'),
(por outras palavras, o Whois?®)

. Para obter estas informacdes, € necessério contactar directamente os "registos", o que pode
ser demorado e dispendioso.

Os Registos sdo entidades que gerem a atribuicdo de nomes de dominio utilizados na Internet para
areas geograficas especificas e disponibilizam e mantém Whois, tais como:

> O registo AENIC (Association Frangaise pour le Nommage Internet en Coopération): registo
francés responsavel pelos nomes de dominio ".fr";

&> O registo Red.es: Registo espanhol responsavel pelos nomes de dominio ".es";

&> O registo Associacdo DNS.PT: Registo portugués responsavel pelos nomes de dominio ".pt";

&> O registo NIC: registo italiano responsavel pelos nomes de dominio ".it".
3. Fragmentacdo das violagdes

Outra dificuldade é a fragmentacao de multiplas pequenas violagdes, que séo dificeis de detectar.

Embora a maioria das transacc¢fes através de plataformas de Internet sejam perfeitamente legais,
existem também vendedores ilicitos ou fraudulentos especializados em bens contrafeitos, que exploram
as vantagens do comércio em linha para oferecer estes produtos directamente aos consumidores da
UE (Comisséo Europeia, 2013) [12].

Por exemplo, ha um aparecimento de pequenos revendedores que obtém mercadorias contrafeitas a
precos baixos e em pequenas quantidades e depois oferecem-nas para venda em websites, sem que
o vendedor original das mercadorias, ou as proprias mercadorias, se encontrem necessariamente na
UE.

Do mesmo modo, néo é raro que os sitios Web oferegcam
, 0 que torna a detec¢do ainda mais complexa.

Finalmente, a fragmentacéo dos fluxos pode também resultar do facto de ndo serem necessariamente
os produtos acabados que séo oferecidos para venda na Internet. Por exemplo, no caso dos vinhos e
bebidas espirituosas, existem sites profissionais para materiais e equipamento necessarios para a
contrafaccdo. Por exemplo, os fabricantes de vidro na China oferecem garrafas vazias das principais
marcas e/ou IG francesas em plataformas bem conhecidas, como Alibaba ou Amazon. Ao mesmo
tempo, na Asia e na Europa Oriental, as linhas de producdo ou maquinas de engarrafamento estio a
venda na Internet. RAtulos e mesmo tecnologias anti-falsificacdo também podem ser encontrados para
estes produtos. O conteddo artesanal é entdo adicionado as garrafas antes de serem comercializadas
na Internet, frequentemente para a Asia ou Europa de Leste (UNIFAB, ALCCI, 2019). [11].

14 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016

15 WHOIS", uma contracgdo de "quem é", séo directorios de proprietarios de nomes de dominio que podem ser
acedidos por qualquer pessoa utilizando um simples navegador de Internet. Tornam possivel encontrar todos os
detalhes declarados por cada titular do nome de dominio: apelido, nome préprio, endereco postal, endereco de
correio electrénico, niumero de telefone, etc.
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A destes componentes em online

4. Caracter efémero

A anda de maos dadas com a
, 0 que torna a deteccéo de violagdes particularmente dificil.

Assim, como o Livro Branco acima referido indica, muitas redes sociais tornaram-se terreno fértil para
a venda de bens contrafeitos.

Por exemplo, diz-se que a rede social Instagram se tornou um instrumento favorito dos falsificadores,
devido as publicacBes efémeras que oferece, em que o conteddo desaparece apds 24 horas
(MOREIRA, 2019) [13].

Além das redes sociais, ha também o desenvolvimento de sitios efémeros, criados directamente pelos
produtores ilicitos para possiveis revendedores, mas também para os consumidores.

5. Abolicao de fronteiras

A Internet tornou-se o canal de distribuicdo por exceléncia de produtos contrafeitos, particularmente
através de , permitindo a , em detrimento
de controlos e regulamentacdes.

Esta globalizacéo da Internet é a principal limitagdo a organizacdo de uma aplicacdo efectiva da lei.
Muitos websites sé@o alojados no estrangeiro e utilizam métodos de pagamento offshore.

Por exemplo, para os vinhos, que séo produtos embleméticos da IG, a OCDE (Organizacao para a
Cooperacao e Desenvolvimento Econémico) estima o consumo de &lcool de origem ilicita em 25% do
consumo global de adultos (OCDE, 2016) [14].

Na Internet, as principais areas gerogréaficas de risco para os vinhos e bebidas espirituosas franceses
séo as seguintes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

1. China / Asia;

2. Russia / Europa de Leste;
3. América Latina / Caraibas;
4. Africa / Médio Oriente.

Esta

, porque mesmo que os infractores sejam detectados, € muito dificil sanciona-los,
devido a territorialidade do direito de IG e a existéncia ou ndo de um quadro juridico que proteja as IG
no territdrio em causa (cf. capitulo Il, topico A infra).

Todas estas limitagdes devem levar os agentes da industria de IG a considerar quais os bens que
devem ser protegidos, particularmente na Internet, e que meios devem ser implementados para
assegurar um controlo eficaz, uma maior reactividade, e também um conjunto de acgdes de prevengéo,
regulagéo e represséo.

Il. Multiplos activos e direitos a proteger pelos profissionais

Para além dos limites inerentes a Internet, a dificuldade para os profissionais decorre também do facto
de haver uma multiplicidade de direitos a proteger, a comecar pelas marcas e IG (tépico A), mas
também pelos logétipos (t6pico B), ou pela imagem e reputagdo das IG e dos seus produtores
(tépico C).
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A. Marcas e indica¢des geograficas

Antes de tomar medidas, o titular dos direitos deve estar ciente de que, embora o registo de qualquer
direito de propriedade intelectual dé ao proprietario um monopdlio de utilizagao que Ihe permite impedir
a utilizag&o por terceiros ndo autorizado, existem no entanto limites a esta proteccao.

A principal diferenca entre uma marca comercial e uma indicacdo geografica é que , a
menos que seja bem conhecida ou reconhecida?®, 17,

A proteccao conferida pela lei de marcas registadas € assim limitada aos tipos de bens (ou servigos)
abrangidos pela marca registada. A violagdo da marca registada s6 pode, portanto, resultar da adopcéo
por um concorrente de um sinal idéntico ou semelhante!®, abrangendo produtos idénticos ou
semelhantes aqueles para os quais a protec¢ao € reivindicada.

Do mesmo modo, o titulo serd limitado a uma

referindo-se ao territério em que o titulo foi registado. A titulo de
ilustracdo, o titular de uma marca francesa ndo podera opor-se ao registo de uma marca idéntica em
Espanha, mesmo para produtos ou servicos semelhantes, a menos que a tenha previamente registado
em Espanha ou na UE. Os profissionais sdo portanto fortemente aconselhados a identificar os paises
para 0s quais parece ser necessario proteger as suas marcas e regista-las junto do gabinete de marcas
competente.

da UE, por outro lado, s&o sistematicamente reconhecidas e e depois
Algumas IG podem também ser reconhecidas por outros paises ao abrigo de acordos
bilaterais e multilaterais.

A contrafaccéo na Internet levanta a questdo deste principio de territorialidade: o proprietario de um
titulo protegido num determinado territério esta autorizado a fazer valer o seu direito contra qualquer
pessoa que, a partir de um sitio Web fora do seu territério, realize um acto de exploracdo néo
autorizado? A solucdo € exposta na jurisprudéncia, examinando caso a caso os termos da oferta
contestada, a fim de determinar se os produtos contestados estédo disponiveis no territdrio em que os
direitos séo efectivos.

Finalmente, ao contrario da proteccao de marcas registadas, onde os registos devem ser renovados e
estdo sujeitos a degeneracdo, a 9

Em qualquer caso, para além da utilizagdo, o titular de uma IG ou marca registada pode tomar
conhecimento de pedidos de marca registada por terceiros que infrinjam os seus requisitos. Neste caso,
€ sempre possivel tomar medidas, apresentando uma queixa perante o servigo de marcas competente
(cf. parte 2, capitulo I, tépico B).

16 As marcas bem conhecidas ou de renome nio estdo sujeitas ao principio da especialidade devido a sua idade
e a reputagdo que possam ter adquirido ao longo dos anos.

17O principio da especialidade é uma regra segundo a qual uma marca sé é protegida para produtos idénticos ou
semelhantes aos indicados no pedido de registo. Portanto, se um terceiro decidir requerer o registo de uma marca
idéntica ou semelhante a uma marca existente, mas a marca abranger um tipo diferente de produtos, o titular da
marca existente ndo pode opor-se a ela.

18 O sinal representa o elemento protegido pela marca e pode assumir diferentes formas: verbal (por exemplo,
nomes de |IG), figurativo (por exemplo, log6tipos), sonoro, etc.

19 De acordo com o artigo L. 643-1, paragrafo 1, do Codigo Rural francés, uma indicacdo geogréafica nunca pode
ser considerada genérica e cair no dominio publico, e 0 mesmo se aplica as indicagdes geograficas que protegem
produtos industriais e artesanais ao abrigo do artigo L. 721-8 do CPI.
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B. Os logétipos

Os logotipos sao também bens que podem ser frequentemente violados na Internet.

Devido ao seu aspecto altamente visual, que atrai a atengao do consumidor, o log6tipo € um bem muito
importante no mundo fisico. E também importante na Internet, onde os websites sdo verdadeiras
montras em que a atencdo do consumidor deve ser atraida por elementos gréficos e visuais.

No caso das IG, os agrupamentos de produtores podem desejar utilizar um logotipo comum, a fim de
marcar 0s seus produtos IG com um sinal visual distintivo directamente identificavel pelo consumidor.

A proteccao de um logétipo na Internet pode, no entanto, ser mais complexa do que a proteccao de um
nome, porque embora as infraccdes de um nome sejam facilmente detectadas por um sistema de
palavras-chave, pode ser mais complexo detectar utilizagBes ndo autorizadas dos simbolos gréaficos
gue os log6tipos geralmente constituem.

No entanto, é aconselhavel proteger-se registando logotipos como marcas colectivas ou de
garantia (cf. Parte 2, Capitulo |, paragrafo C).

FIG. 9: Exemplos de logétipos de agrupamentos de produtores de IG (AREPO, 2022)

Logétipo da DOP Logotipo da DOP Logétipo da IGP Logétipo da DOP
Beurre Charentes-Poitou Queixo Tetilla Maca de Alcobaca Prosciutto di Parma

Manteiga francesa Queijo espanhol Magcé portuguesa Presunto italiano

O ®Maca

de
QT Alcobaca

C. Imagem e reputacao

Para além dos varios requisitos referentes aos produtos IG, existe também a imagem e reputacao
destes produtos que devem ser tidos em conta.

“Imagem de marca [...] € a representacao publicamente visivel de uma empresa, organizacdo ou
instituic@o (e os seus servigos, produtos e marcas).

A imagem de marca € produzida pela combina¢do de um conjunto de representacdes resultantes das
relacdes entre duas ou mais entidades, cada uma das quais pode simultaneamente ou alternativamente
perceber ou desejar influenciar a outra.

As representacdes transmitidas ou associadas a imagem de marca sdo essencialmente "mentais":
mesmo gque nos cheguem através de suportes e/ou suportes concretos que tenham explicitamente a
funcao de difundir uma mensagem construida e deliberada, a sua apropriagao por cada pessoa € uma
guestéo de acc¢éo individual, com tudo o que pode ser, ou seja, subjectivo, instavel, selectivo, parcial e
simplificado, mas também susceptivel de fazer parte da troca, de ser acessivel ao raciocinio, de deixar
espaco para a influéncia, mesmo a manipulacao” (Wikipedia, 2022) [15].

Qualquer menc¢éo de uma indicagéo geografica num produto que néo esteja abrangido e, portanto, néo
cumpra as disposi¢es das especificagdes pertinentes, € susceptivel de enfraquecer a reputacao da
IG. O consumidor usurpado que, por ignorancia, consome um produto falsificado, inevitavelmente de
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qualidade inferior, pode entdo perder o interesse no verdadeiro produto IG e, de boa fé, dar "ma"
publicidade a verdadeira IG, mesmo que o produto que causou a sua insatisfacao fosse ilegal.

Em suma, para além dos ataques aos sinais, a Internet € também um local onde ha ataques a imagem
destes sinais, ou seja, a percepcao gue o consumidor tem deles. Estes ataques sdo multiplos e dificeis
de detectar, razdo pela qual, para além dos actores institucionais que nao dispdem de meios para
estabelecer uma estratégia comum eficaz, os agrupamentos de produtores e 0s seus membros, os
consumidores e os actores digitais devem também assumir as suas responsabilidades.

I1l. Actores com direitos, mas também com deveres

As fraquezas da Internet e a multiplicidade de direitos a serem protegidos sdo ainda agravadas pela
pluralidade de actores envolvidos ho campo da IG.

FIG. 10: Uma pluralidade de actores envolvidos na proteccao das IG na Internet (AREPO, 2022)

UE
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ALFANDEGA DE FRAUDES

ESCRITORIOS DE INSTITUICOES
MARCAS REGISTADAS ENCARREGADAS DO IG

AGRUPAMENTOS
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AGRUPAMENTOS

CONSUMIDORES

Para além dos actores institucionais (tépico A), os proprios profissionais devem assumir as suas
responsabilidades, ou seja, os agrupamentos de produtores (topico B) e os seus membros (tépico C),
mas também os consumidores (topico D) e os actores digitais (topico E).
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A. Actores institucionais

Apesar da multiplicidade de actores institucionais envolvidos na proteccdo das indicacdes
geograficas na Internet, tais como:

> A Unido Europeia, com, entre outras, a sua proposta de reforma das |G da UE, uma das suas
medidas é apoiar e reforcar a protec¢@o das IG na Internet (ver parte 2, capitulo V); e o Digital
Services Act?® (DSA), adoptado pelo Parlamento Europeu em 5 de Julho de 202221, que visa
reduzir a difusdo de conteudos ilegais e melhorar a transparéncia entre as plataformas online e
0s seus utilizadores (Service-public.fr, 2022) [16];

> Estado;
= Alfandega;

> Servicos de controlo de fraudes como a DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes??) em Franga, a AICA (Agencia de Informacion y
Control Alimentarios?3) em Espanha, a ASAE (Autoridade de Seguranca Alimentar e Econémica)
em Portugal ou o ICQRF (Ispettorato centrale repressione frodi?*) em Italia;

&= Escritorios de marcas tais como o INPI (Institut National de la Propriété Industrielle?®) em
Franca, a OEPM (Oficina Espariola de Patentes y Marcas®) em Espanha, o INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial) em Portugal, o UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi?’) em
Itélia, ou a EUIPO a nivel da UE;

> Ou os institutos publicos responsaveis pelas |G como o INAO (Institut national de I'origine et
de la qualité®) em Franca ou 0 AGACAL (Axencia Galega da Calidade Alimentaria®®) na Galiza.

€ evidente que nem todos os crimes na Internet podem ser tratados, pois isso exigiria demasiados
recursos e uma reaccao quase instantanea por parte das agéncias de aplicacdo da lei do Estado
(UNIFAB, ALCCI, 2019) [11].

Em qualquer caso, a multiplicagdo de iniciativas descoordenadas e demasiado fragmentadas néo
permite uma visdo estratégica eficaz.

Compete, portanto, aos proprios profissionais assumir as suas responsabilidades.

B. Agrupamentos de produtores

Devido a sua funcao de "detentor" da IG, o agrupamento de produtores desempenha um papel de
lideranca na sua defesa na Internet.

20 Em portugués: "Lei dos Servigos Digitais"

21 A DSA altera a Directiva de 8 de Junho de 2000 relativa ao comércio electronico (Directiva 2000/31/CE)
22 DGCCREF: Direccéo-Geral da Concorréncia, Consumo e Controlo de Fraudes [Franca]

23 AICA: Agéncia de Informac&o e Controlo Alimentar [Espanha]

24 |CQRF: Inspeccéo Central para o Controlo de Fraudes [ltalia]

25 INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial [Franga]

26 OEPM: Instituto Espanhol de Patentes e Marcas [Espanha]

27 UIBM: Instituto Italiano de Patentes e Marcas [ltalia]

28 INAO: Instituto Nacional de Origem e Qualidade [Franca]

29 AGACAL: Agéncia Galega para a Qualidade Alimentar [Espanha]
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O agrupamento de produtores, como serd demonstrado ao longo deste guia, tem o direito de utilizar a
IG, mas acima de tudo é , desde a elaboragéo do
caderno de encargos até a defesa e promocgao do nome.

As suas missdes séo, portanto, centrais e as suas ac¢des devem ser abrangentes. Isto significa adquirir
0s conhecimentos necessarios e bons reflexos assim que o projecto de IG for desenvolvido.

Neste dominio, é fortemente aconselhado a

para o desenvolvimento do projecto e a sua execucdo (despesas com servicos de
consultoria, auditorias, comunicagdo, etc.), a fim de poder justificar os prejuizos econémicos em caso
de infracgao.

Face aos desafios colocados pela Internet, € importante que o agrupamento de produtores adopte uma
abordagem transversal, que sera detalhada abaixo e que deve envolver uma verdadeira

com os produtores e a e com as autoridades
competentes.

C. Membros dos agrupamentos de produtores

Os membros dos agrupamentos de produtores, ou seja, 0os produtores que sdo membros, tém um papel
importante a desempenhar.

De facto, se tém o direito de utilizar a indicacdo geografica para aumentar o valor dos seus produtos,
devem também suportar os constrangimentos e assegurar a sua proteccéo.

A sua responsabilidade é semelhante a do agrupamentos, devem com este
logo que seja identificada uma infracgéo.

Devem também e ndo se concentrar apenas na sua prépria marca ou
empresa. Reflexos simples, como a integracdo de uma pagina dedicada a IG no seu proprio website
(ver parte 2, cap. lll, topico C), tornam possivel fazer o consumidor compreender que, embora existam
marcas e uma variedade de produtores, existe antes de mais

A este respeito, um dos pontos fundamentais, para além do respeito escrupuloso das disposicées do
caderno de encargos, é a adopcdo e respeito das boas praticas (por exemplo, contribuicdo para o
desenvolvimento sustentavel ou bem-estar animal), a fim de ndo manchar a imagem da IG.

Esta participacéo proactiva na defesa da IG é uma retransmissédo indispenséavel para outros actores,
cuja responsabilidade e empenho séo por vezes muito limitados, ou dificeis de activar.

D. Consumidores

Os consumidores também tém um papel a desempenhar.

Com efeito, ndo sdo apenas os titulares de direitos que podem denunciar contrafac¢gées em linha, mas
também os consumidores que o podem fazer directamente as plataformas em causa ou contactando
as autoridades de controlo da fraude no seu pais. No entanto, devem ser sensibilizados para este facto,
dai o papel essencial desempenhado pela e dos agrupamentos de produtores
e dos seus membros aos consumidores.

Para o efeito, os varios intervenientes no sector da |G sdo aconselhados a
, a , obtendo informacdes
adequadas sobre o produto IG antes de o adquirirem online, e a tomarem
detectadas as autoridades competentes.
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Os agrupamentos de produtores e 0s seus membros devem, por conseguinte, ser proactivos na sua
comunicac@o aos consumidores, a fim de aumentar a sensibilizacdo para a contrafaccdo e para os
meios praticos de que dispdem para evitar serem vitimas da mesma e permitir a sua limitagao.

E. Actores digitais

Finalmente, os actores digitais tais como websites, mercados, plataformas de comércio electronico,
redes sociais e motores de busca também tém um papel fundamental a desempenhar no combate a
fraude na Internet.

A maioria destas plataformas oferece meios directos para os titulares de direitos denunciarem uma
infraccdo ou solicitarem o bloqueio ou a remocdo de uma péagina ou de um utilizador/vendedor. No
entanto, é por vezes muito dificil fazer uma utilizacdo eficaz destas ferramentas e fornecer provas dos
direitos invocados, dada a falta de familiaridade destas plataformas com as IG, que s6 pensam em
termos de marcas registadas. E por isso que é também aconselhavel para o sector da IG sensibilizar
estas plataformas para os riscos de fraude e convida-las a colaborar, comunicando qualquer fraude
que observem as autoridades competentes.

Além disso, a responsabilidade e deveres destes actores em relagéo a fraude podem variar em fungéo
do canal digital utilizado.

IV. Dos multiplos canais aos problemas especificos

A dificuldade final reside na multiplicidade de canais através dos quais as infrac¢Bes patrimoniais
podem ser identificadas, constituindo um verdadeiro "mille-feuille" de websites (t6pico A), mercados e
plataformas de comércio electrénico (tépico B), motores de busca (tépico C) e redes sociais (tdpico D).

FIG. 11: A "mille-feuille" dos canais da Internet (AREPO, 2022)
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A. Os sitios Web

Para além dos casos especificos de mercados, plataformas de comércio electrénico, redes sociais ou
motores de busca discutidos abaixo, os sitios Web de terceiros podem conter multiplos elementos
infractores.

Para além do nome de dominio, existem muitos outros elementos que podem infringir os direitos de
um detentor de IG, tais como:

> A apresentacao do sitio, que pode criar confusao ao utilizar codigos de IG (logotipos, nome,
termos evocativos ou visuais, etc.);

= As meta tags®, que podem conter o nome do componente IG ou termos evocativos;
> Os produtos promovidos no site, o que também pode causar confuséo.

Também aqui, a principal dificuldade € poder identificar estas infracgbes em todas as paginas de um
site, mas também no sistema de palavras-chave presentes nas meta tags do site e permitir o
redireccionamento para este site.

Além disso, existem outras dificuldades técnicas, tais como o alojamento do sitio no estrangeiro ou a
auséncia de avisos legais, o que pode por vezes tornar muito dificil identificar e contactar o operador
do sitio contestado.

B. Mercados e plataformas de comeércio electrénico

Os mercados e plataformas de comércio electrébnico como a Amazon, Alibaba e eBay sao
provavelmente os canais mais problematicos3,

Para além da dificuldade de detectar anuncios litigiosos, deve ser acrescentado, como indicado na
introducdo, que os consumidores estdo cada vez mais a comprar através da Internet. Os mercados e
as plataformas de comércio electrénico centralizam assim a maioria dos anlncios de vendas e, por
conseguinte, as compras.

A principal dificuldade dos mercados ¢é a falta de verificacao dos vendedores que podem vender sob
falsas identidades (INTA, 2021) [17].

Além disso, pode haver multiplas relacoes comerciais, com mdltiplos tipos de consumidores ou
clientes: B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) ou C2C (Consumer to Consumer).

Embora a maioria destas plataformas oferecam meios directos aos titulares de direitos para denunciar
uma infraccao ou solicitar o bloqueio ou remogéo de uma péagina ou de um utilizador/vendedor (cf. parte
2, capitulo lll, tépico B), é por vezes dificil fazer uma utilizagdo eficaz destes instrumentos e fornecer
provas dos direitos invocados, dada a falta de familiaridade destas plataformas com as IG, que s6

30 Uma descricdo textual do contetido de um site que aparece apenas no cadigo fonte do site. S&o utilizados para
transmitir informacdes aos motores de busca para a devida referéncia do sitio, também conhecido como SEO
(Search Engine Optimization). Diz-se que um site € bem optimizado ou referenciado se estiver nas primeiras
posi¢Bes de um motor de busca sobre as consultas desejadas.

31 A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo as indicacdes geograficas da Unido
Europeia para vinhos, bebidas espirituosas e produtos agricolas e aos regimes de qualidade dos produtos
agricolas, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e revoga o0
Regulamento (UE) n.° 1151/2012 de 31 de Marco de 2022,prevé um artigo 43.

32 A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a proteccdo das indicagoes
geograficas dos produtos artesanais e industriais e que altera os Regulamentos (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
do Parlamento Europeu e do Conselho e a Decisdo (UE) 2019/1754 do Conselho, de 13 de Abril de 2022, prevé
um artigo 55° sobre injungdes para plataformas em linha.
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pensam em termos de marcas registadas. As plataformas podem assim ser particularmente
recalcitrantes na remocao de anuncios litigiosos (TESSIER et al., 2021) [18].

A outra dificuldade importante é o

De facto, o actual regime ndo permite aos tribunais, em caso de litigio, determinar com precisédo se um
mercado deve ser qualificado como "editor" ou "anfitriao", ou seja, se deve ser responséavel pelo que é
publicado ou néo.

Muitas vezes, os mercados e muitos outros fornecedores intermediarios na Internet
, um estatuto muito vantajoso que os liberta de grande parte da
responsabilidade de controlar os produtos distribuidos no seu site.

Em Franca, a lei LCEN33 de 21 de Junho de 2004, que transp8e a Directiva 2000/31/CE sobre o
comércio electronico, define o anfitrido como um simples intermediario técnico.

Como tal, beneficia de um . Assim, o Artigo 6-1-1 do LCEN prevé
o0 principio da irresponsabilidade civil e criminal do anfitridio no que diz respeito ao contetddo dos sitios
alojados.

A sua responsabilidade sé pode ser implementada se for avisado do conteldo ilicito de um site, e se
néo suspender prontamente a sua distribuigcéo.

Neste sentido, para poder activar o mecanismo de responsabilidade, o titular legitimo deve natificar o
conteddo ilegal ao anfitridio, dando-lhe uma notificagdo formal para o remover imediatamente (ver Parte
2, Capitulo Ill, tépico B para mais informacdes sobre o conteldo da notificacao). Entao, apenas se 0
anfitrido ndo remover imediatamente o conteldo litigioso, podera ser responsabilizado.

C. Motores de busca

Além dos mercados e plataformas de comércio electrénico, os motores de busca como "Google", "Bing"
ou "Yahoo" representam também uma das maiores fraquezas do sistema de protec¢cdo, uma vez que
séo a causa da presenca de sites de venda ilegal nos primeiros resultados de pesquisa.

A maioria dos motores de busca oferece

ou solicitarem o bloqueio ou remocédo de uma pagina ou de um utilizador/vendedor (ver Parte
2, Capitulo 111, tépico B). No entanto, é tecnicamente muito complicado combater este fenémeno pelas
seguintes razbes (UNIFAB, ALCCI, 2019) [11]:

> O motor de busca tem um a um cliente, mesmo um
cliente ilicito, que queira ser listado;

v

Os traficantes criam para a obtencéo de trafego;

v

A desreferenciacao de andncios ;

v

E apenas como uma

Por exemplo, o Google Ads, antigo Google AdWords, que é a rede de publicidade do Google, permite
aos anunciantes comprar anincios ou banners que serdo exibidos ou no software do Google, como o
Google Maps ou o motor de busca Google, ou na rede de utilizadores do Google AdSense. Estes
anuncios serao direccionados de acordo com o0 comportamento de navegagéo do utilizador.

33 |ei para a Confianca na Economia Digital
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D. Redes sociais

Para além de websites, mercados, plataformas de comércio electronico e motores de busca, redes
sociais como o Facebook, Twitter e Instagram podem também conter violagdes.

Foi observado que estas redes oferecem geralmente procedimentos de queixa em linha em caso de
violacao (ver Parte 2, Capitulo I, topico B), mas sera primeiro necessario poder localizar a violagao
nos meandros das redes, e depois o0 procedimento tera ainda de ser bem sucedido.

Em teoria, a rede em questdo processara o pedido, e as contas com um nome de utilizador, ou
publicando qualquer contetdo que possa induzir o consumidor em erro ou infringir os direitos de
terceiros, poderdao entdo ser modificadas, transferidas ou permanentemente apagadas pela rede em
questao.

Mas ha muitas limitacOes a este tratamento:
& A reivindicacao so terd efeito no territorio em que o direito € protegido;

& Muitas vezes, as redes em causa escondem-se atras de termos e condigdes gerais indicando
gue ndo estdo em condic¢des de arbitrar litigios que exigiriam demasiada andlise, pelo que so em
casos de infraccéo clara é que o pedido sera processado;

> Esta pode ser uma batalha interminavel, uma vez que eliminar ou bloquear um perfil ndo impede
a criacao de novos perfis semelhantes pelo infractor.

A eficacia da proteccdo nas redes deve, portanto, ser altamente matizada, pelo que cabe ao detentor
estar muito vigilante, ao mesmo tempo que esta activo nestas redes a fim de reservar perfis e outras
contas, permitindo uma presenga que tera de ser associada a uma estrategia de vigilancia.
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O actual estado da protecgéo da IG na Internet revela fraquezas estruturais que complicam, na pratica,
a sua proteccéo, uma vez que

Com base nesta observacdo, os agrupamentos de produtores e os produtores de produtos que
beneficiam de uma indicacdo geogréafica devem, ao mesmo tempo que comunicam com as autoridades
(em particular os servicos aduaneiros e de controlo da fraude), construir uma verdadeira estratégia de
proteccdo das IG, tanto defensiva (capitulo 1) como ofensiva (capitulo I), mas também pela sua imagem
(capitulo 1ll). Esta tarefa parece tanto mais complexa quanto a jurisprudéncia relativa as IG, em
particular a sua proteccéo pela lei de nomes de dominio, se encontra em fase de construcéo (capitulo
V).

I. Uma estratégia de proteccao defensiva antes que os direitos sejam violados

A fim de melhor proteger a propria IG na Internet, pode ser Util adoptar uma estratégia tripla baseada
na contra reservas de nomes de dominio (topico A) e marcas nominativas (tépico
B), (tépico C) e de
potenciais infrac¢des (topico D).

A. Proteccdo do nome que constitui a IG: os nomes do dominio

No que diz respeito a proteccdo do nome que forma a IG, a forma mais eficaz de evitar reservas
fraudulentas de nomes de dominio por terceiros é reservar-se 0os nomes de dominio em extensdes
estratégicas.

1. O que é um nome de dominio?

Cada website tem um endereco IP** (nimero (nico) que representa o seu "bilhete de identidade".

No entanto, os enderecos IP sdo complexos de lembrar e ndo distinguem entre os diferentes recursos
do sitio web. Os dominio foram portanto criados para

: quando um utilizador introduz um nome de dominio na sua barra de
pesquisa, € enviado um pedido a um conjunto de servidores do sistema de nomes de dominio (DNS).
O DNS responde entdo com o endereco IP do servidor de alojamento do sitio web, tornando-o
acessivel.

O nome de dominio é portanto o que, devido a sua
utilizacéo intensiva, se tornou um sinal distintivo para um operador econémico, da mesma forma que o
sinal de uma loja fisica. Isto permite e constitui assim

um sinal de atracéo de clientes.

A estrutura de um endereco web, para além do nome de protocolo "http", depois ":" e "//" para tornar o
endereco utilizavel ("http://"), é geralmente composta da seguinte forma:

1. Um prefixo técnico: "www" (world wide web) que significa "Internet a nivel global”;

34 |P: Protocolo Internet
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2. Um nome de dominio, que consiste em:

> Um dominio de 2° nivel (ou SLD, "Second-Level Domain"): um dominio "raiz" geralmente
correspondente ao nome de uma empresa, de uma marca registada, ou de uma indicagéo
geogréfica. E anterior ao dominio de 1° nivel;

= Um dominio de 1° nivel (ou TLD, "Top-Level Domain™): inclui dois tipos principais de extensées:
extensbes referentes ao codigo oficial do territério geografico do website, que sdo chamadas
cCTLDs (Country Code Top-Level Domain®®) e que s&o sistematicamente compostas por duas
letras (por exemplo, ".eu"; ".fr"; ".es"; ".pt"; ".it"; etc.) e as chamadas extensdes "genéricas", que
sdo chamadas gTLDs (Generic Top-Level Domain®), que se caracterizam por um campo
tematico e que sao sistematicamente constituidas por trés ou mais letras (por exemplo ".com";

".org"; ".net"; ".info"; etc.) O dominio de 1° nivel esta localizado imediatamente apds o ponto ".
gue se segue ao dominio de 2° nivel.

O nome de dominio é portanto constituido por varios dominios sucessivos separados por um

"o«

ponto ".“.

FIG. 12: Estrutura de um enderego web (AREPO, 2022)

Nome de dominio

— @
¥y

Dominio Dominio
de 2° nivel de 1° nivel

A ICANN, uma associagdo americana de direito privado, é responséavel pela criacdo de dominios no
sistema de nomes de dominio (ou DNS), e pela atribuicdo de nomes de dominio de acordo com regras
comuns a todos os registos que irdo gerir os dominios criados sob a sua égide, conhecida como
"Politica ICANN", ou "UDRP" (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy®’).

Uma vez criados os dominios, a ICANN nomeia entidades legais chamadas "registos” que seréo
responsaveis pela organizagdo, administracdo e gestdo da extensdo ou dominio e que irdo gerir a
atribuicdo de nomes de dominio e disponibilizar e manter o Whois:

> Em Franca, a AENIC é responsavel pela gestdo dos nomes de dominio com o cddigo de pais
"t

> Em Espanha, o registo Red.es é responsavel pela gestdo dos nomes de dominio com o cédigo
de pais ".es";

> Em Portugal, o DNS.PT é responsavel pela gestao dos nomes de dominio com o cédigo de pais
“.pt";

35 Em portugués: "Dominio nacional de primeiro nivel"
36 Em portugués: "Dominio de primeiro nivel genérico"
37 Em portugués: “Politica Uniforme de Resolucéo de Litigios em Nome de Dominio*
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= o registo NIC é responsavel pela gestdo dos nomes de dominio com o c6digo de pais
".it"_
Estes registos seleccionam "agentes de registo"® que actuardo como interface entre eles e os

requerentes de nomes de dominio, registando nomes de dominio junto dos registos e cobrando taxas
de depdsito e renovagéo.

2. Regras que regem os nomes de dominio

A regra principal, que segue o principio aplicavel a todos os direitos de propriedade intelectual, é que

3% A primeira pessoa a reservar o direito é o
titular do nome, sem que seja necessaria qualquer justificacdo do requerente do nome de dominio no
momento do registo.

Além disso, como acima mencionado, a ICANN adoptou também ,
qgue fornecem elementos para a resolu¢do de litigios entre detentores de nomes de dominio e
detentores de outros direitos de propriedade intelectual. De facto, o principio da atribuicdo do nome de
dominio ao primeiro registante

Existem também outras regras estabelecidas em . Estas cartas relinem as regras
que regem a utilizacdo de um dominio de nivel 1°" (ou "extensdo") e séo criadas pelos registos
autorizados a gerir o dominio em questado. Incluem os elementos essenciais das orientagdes relativas
aos aspectos administrativos, juridicos e técnicos (AFNIC, 2020) [19].

No que respeita aos nomes de dominio ".fr", nos termos do Artigo 5.1. da Carta de Nomes de Dominio
AFNIC, qualquer pessoa singular residente na zona ".fr" e qualquer entidade juridica com sede social
ou estabelecimento principal pode ser titular de um nome de dominio:

& no territdrio de um dos estados membros da Uniéo Europeia;
& no territério dos seguintes paises: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suica". (AFNIC, 2020) [19]

O requerente ndo tem a possibilidade de negociar o contrato de registo proposto pelo escritério, tem
de respeitar a carta que Ihe foi imposta e pagar a taxa solicitada ao registo.

O nome de dominio é entdo reservado para a duracao do seu registo, que é renovavel e sujeito ao
pagamento de uma taxa.

No momento do registo, devem ser fornecidos contactos para questdes técnicas e administrativas e
facturacdo®, que serdo depois incluidos na base de dados de nomes de dominio, a base de dados
"Whois".

As e o registador ndo esta sujeito a
obrigacdo de aconselhar ou de procurar o artigo anterior#Z.

As fontes apresentadas acima mostram que a escolha do nome de dominio € livre, pelo que é possivel
escolher um nome de dominio descritivo, que sera valido mas dificil de proteger contra terceiros que
desejem reservar um nome de dominio semelhante.

38 Em Franca, o Artigo L. 45 do Cédigo dos Correios e Comunicacées Electrénicas francés rege os procedimentos
de nomeacéao dos organismos responsaveis pela gestao dos nomes de dominio “.fr*.

39 Codigo Francés dos Correios e Comunicagdes Electrénicas nos Artigos L. 45-1, 45-2 e R. 20-44-46.

40 O fornecimento de informacGes falsas pelo requerente serd, nos litigios com terceiros, frequentemente
considerado como um indicio de méa-fé e é o contacto que sera considerado o titular do nome de dominio. A sancao
pode ser o bloqueio e, se necessario, a elimina¢cdo do nome de dominio.

41 A carta de 2020 da AFNIC indica no seu artigo 4-3 uma responsabilidade limitada do registador.
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No entanto, a liberdade de escolha é limitada na medida em que o nhome de dominio ndo deve infringir
a politica publica*? e deve respeitar as restricdes de sintaxe®.

No entanto, aquando dos registos nao verifica o histérico, nem existe um procedimento de oposi¢éo,
como no direito das marcas registadas.

3. Areserva como uma barreira eficaz
A primeira barreira mais eficaz seria, portanto, a industria de |G reservar nomes de dominio contendo
o nome da sua |G com as extensdes mais estratégicas.

Como tal, quase 44% dos participantes no inquérito AREPO teriam registado pelo menos um nome de
dominio contendo 0 nome da sua IG no DNS, como se pode ver na figura abaixo (81% dos participantes
apo6s a remocdo da taxa de ndo-resposta).

A taxa de ndo-resposta, que ainda ascende a 45%, nao deve, no entanto, ser descartada, uma vez que
real¢a a falta de conhecimento da problematica associada ao nome de dominio pelos intervenientes no
sector da IG.

FIG. 13: Resultados inquérito: A sua IG esta registada como nome de dominio no DNS? (AREPO, 2022)

ESim ®N&o ®Sem resposta = Sim ®Nao

Convém recordar que néo ha limite para a reserva de nomes de dominio, nem qualquer obrigacao
de os utilizar. Em suma, um agrupamento de produtores pode reservar varios nomes de dominio
apenas para a sua |G, com o (nico objectivo de evitar qualquer reserva maliciosa por parte de um
terceiro. No entanto, é aconselhavel redireccionar todos os seus nomes de dominio reservados para o
seu website oficial para melhorar a sua referenciacdo e ganhar visibilidade.

Esta reserva preventiva permite assim evitar ou limitar tanto quanto possivel o fenomeno do
ciberespectaculo.

Esta técnica de registo fraudulento de nomes de dominio por terceiros consiste em reservar um nome
de IG sem que este Ultimo tenha quaisquer direitos sobre esse nome, a fim de:

&= revender o nome de dominio ao legitimo proprietario do direito (marca registada ou IG) a um
preco muito elevado;

& impedir que o legitimo detentor do nome o reserve como nome de dominio e prejudique a imagem
do nome;

42 Artigo 45, 2°, (1) do Codigo Francés dos Correios e Comunicagdes Electronicas e Artigo 2-4-26 da Carta de
AFNIC.

43 Artigo 2-2 da Carta de AFNIC.
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& tirar partido da reputa¢do do nome, por exemplo, redireccionando o home de dominio para o seu
proprio website para gerar visitas.

Ainda que a ciberespeculacdo seja legalmente sancionada (sendo o limite estabelecido pela ICANN,
gue nao reconhece as |G com direitos anterioes que podem ser utilizadas contra um nome de dominio
posteriormente idéntico ou semelhante), € melhor proteger-se, registando previamente o seu nome de
dominio sob diferentes extensdes estratégicas.

Contudo, deve ter-se em conta que a reserva/registro de um nome de dominio é apenas um direito de
uso exclusivo concedido por um periodo definido.

Em principio, este periodo pode ser renovavel por um periodo de um a dez anos. Por conseguinte, é
essencial, antes da data de expiragdo do nome de dominio, tomar as medidas necessarias para manter
a sua utilizacgao.

Sem acgdo por parte do titular, a renovagéo nao é efectuada e o nome de dominio torna-se livre para
reserva por potenciais ciberespeculadores.

@ FrocoEm EsPANHA

Em Espanha, o Acordao 67/2014 de 14 de Marco de 2014 do Tribunal Provincial de Granada
(AC* 2014/646) declara na sua base juridica de terceiros que "EspecificAmos no nosso Acordao
de 20 de Julho de 2012 (AC 2013, 772), citando o PEA de Barcelona (Secgéo 15) de 25 de Maio
de 2009, que "os nomes de dominio sdo um sistema de identificacdo e localizacdo de
computadores ligados a Rede (INTERNET). Contudo, os nomes de dominio, como reconhece a
doutrina, além de poderem ser definidos tecnicamente como endereco informatico, sdo também
sinais distintivos legais na medida em que cumprem a fun¢ao de distinguir recursos introduzidos
na Internet devido a sua origem diferente ligando um assunto com um sitio web e o proprietario
do sitio web com o contelido ou actividade proposta ou desenvolvida nesse sitio web e, portanto,
quando a natureza do conteddo ou actividade é comercial ou profissional cumpre
essencialmente a funcdo de marcas registadas e nomes comerciais, podem gerar conflitos entre
nomes de dominio e marcas ou homes comerciais.".

Em Espanha, "red.es" é a autoridade nacional para a gestao dos registos de nomes de dominio
sob o codigo de pais ".es". A legislagdo aplicavel aos nomes de dominio pode ser encontrada no
website de "red.es" e pode ser acedida na sequinte ligacao.

No entanto, a melhor forma de proteccdo contra infracgcbes € informar terceiros das
consequéncias de uma infraccéo.

Em Espanha, existe uma multiplicidade de estruturas que podem ser utilizadas como
retransmissores em caso de infrac¢céo, em particular as autoridades administrativas competentes
encarregadas de proteger estes sinais distintivos, tais como o Ministério da Agricultura nacional
(acessivel no link seguinte), ou os ministérios regionais da agricultura, como a Comunidade
Auténoma da Extremadura (acessivel no link sequinte), a Comunidade Auténoma da Catalunya
(acessivel no link sequinte) ou a Comunidade Auténoma de Castilla La Mancha (acessivel no
link sequinte), ou o Gabinete Espanhol de Marcas, a OEPM (acessivel no link sequinte).

44 AC: Acta Constitucional (Lei Constitucional espanhola)
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@ FOCO EM PORTUGAL

Na sua decisdo de 26 de Fevereiro de 2015, o Supremo Tribunal Portugués (processo
1288/05.6TYLSB.L1.S1) concluiu: "O nome de dominio [na Internet], a semelhanga da marca ou
do nome empresarial de uma empresa comercial, assume uma funcéo indutiva, comunicando
informacgdes e sugestdes sobre um determinado produto ou servico, razdo pela qual a utilizacao
de um nome de dominio, correctamente atribuido de um ponto de vista técnico, pode resultar
numa violacao do direito de propriedade industrial, nomeadamente no que respeita as regras de
proteccéo das marcas e de concorréncia desleal".

Em Portugal, a associacdo DNS.PT# é responsavel pela gestdo dos nomes de dominio “.pt e
selecciona 0s agentes de registo que actuardo como interface entre a associagdo e 0s
requerentes de um nome de dominio, registando os nomes de dominio junto dos agentes de
registo e cobrando as taxas de registo e renovac&o*®.

Embora o registador ndo esteja sujeito a uma obrigacdo de aconselhamento ou a uma obrigacao
de pesquisa sobre antecedentes, a liberdade de escolher nomes de dominio nao é ilimitada.

Em particular, o artigo 6/1/c) das Regras ".pt" proibe o registo de um nome de dominio se este
corresponder a uma indicacao geografica portuguesa ou europeia ou a uma indicacéo geografica
protegida por lei.

Da mesma forma, o Artigo 6/1/d) proibe o registo de nomes geograficos, definidos no Artigo 7
como "qualquer nome, independentemente da lingua utilizada, que coincida com o nome de um
pais, pardquia, municipio ou regido administrativa ou com o nome de uma cidade estrangeira
que, devido a sua relevancia, seja do conhecimento publico". Como excepgado, o artigo 7/2
permite que as autoridades administrativas registem tais dominios.

4. Termos, conceitos e extens8es a serem protegidos como nome de dominio

Como explicado acima, os agrupamentos de produtores sdo fortemente aconselhados a registar o
nome da sua indicacdo geografica no sistema de nomes de dominio sob varias extensfes (dominio de
1° nivel), a fim de evitar, tanto quanto possivel, potenciais fraudes na Internet, mas €& também
aconselhavel olhar para os termos e conceitos a serem protegidos como dominios de 2° nivel, para
além do nome exacto da indicagéo geogréfica.

45 Entidade competente de acordo com o Decreto-Lei 55/2013, de 17 de Abril, para gerir os nomes em “.pt*
46 As regras gerais do registo do nome de dominio ".pt" estdo disponiveis no seguinte endereco
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» Os dominios de 1° nivel

FIG. 14: O dominio de 1° nivel num endereco web (AREPO, 2022)
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cCTLDs (Country Code Top-Level Domain)

Em primeiro lugar, recomenda-se que 0s agrupamentos de produtores regisiem o nome da sua
indicacao geografica com a extensao do pais associado a area geografica protegida da IG. Estas
extensdes sdo chamadas ccTLDs (Country Code Top-Level Domain).

Exemplos de nomes de dominio com:

> Para a Franca: esta é a extensdo sob o codigo de pais ".fr", gerido pelo registo AENIC, por
exemplo: "champagne.fr" (DOP "Champagne", vinho espumante); "porcsdelasarthe.fr* (IGP
"Porc de la Sarthe", porco); floc-de-gascogne.fr (DOP "Floc de Gascogne", vinho licoroso); etc.;

= Para Espanha: esta é a extensdo sob o codigo de pais ".es", gerido pelo registo Red.es, por
exemplo: "quesomanchego.es" (DOP "Queso Manchego", queijo); "domontesdetoledo.es" (DOP
"Montes de Toledo", azeite); "patacadegalicia.es" (IGP "Patata de Galicia / Pataca de Galicia",
batata); etc.;

= Para Portugal: é a extensao sob o codigo de pais ".pt", gerido pelo registo DNS.PT, por exemplo:
"ananasdosacores.pt" (DOP "Ananas dos Acores/Sdo Miguel", ananas); "perarocha.pt" (DOP
"Péra Rocha do Oeste", péra); "azeitedoalentejo.pt" (DOP "Azeite do Alentejo Interior", azeite); e
assim por diante;

> Para Italia: esta é a extensdo sob o codigo de pais ".it", gerido pelo registo NIC, por exemplo:
"prosciuttodiparma.it” (DOP "Prosciutto di Parma", presunto); "mortadelladipratoigp.it" (IGP
"Mortadella di Prato", frios); cintasenesedop.it (DOP "Cinta Senese", carne de porco); etc.

Embora seja essencial registar o nome da IG com a extensao do pais associado, € também importante
olhar para os paises onde o produto é comercializado e onde o risco de usurpacéo € elevado. Por
exemplo, o agrupamento de produtores da DOP "Prosciutto di Parma" (presunto italiano) registou o
nome de dominio "prosciuttodiparma.uk”, entre outros (o agrupamento registou cerca de 67 nomes de
dominio apenas para a sua indicacdo geografica). O ".uk" é o ccTLD oficial do Reino Unido.

Para as indicagfes geograficas mais conhecidas, recomenda-se também o registo do nome da
indicacao geografica no ccTLD oficial da UE:

= Para a Unido Europeia: ".eu", por exemplo: "cerezadeljerte.eu" (DOP "Cereza del Jerte", cereja);
"formaggiopiave.eu” (DOP "Piave", queijo); "prosciuttodiparma.eu” (DOP "Prosciutto di Parma",
presunto); etc.
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N.B.: a extensdo ".tv", que é o ccTLD oficial das llhas Tuvalu, foi sequestrada pelos meios de
comunicacao social, que agora utilizam esta extenséo para se referirem a televiséo. Esta extenséo
tornou-se téo popular (hnomeadamente devido a famosa plataforma de streaming "Twitch", que utiliza
esta extensdo no URL*" do seu website) que alguns agrupamentos de produtores registaram a sua
denominacdo IG com esta extensdo, por exemplo: "dovaldeorras.tv" (DOP "Valdeorras", vinho
espanhol).

De acordo com a plataforma de inquéritos W3Techs (Web Technology Surveys), os 10 "ccTLDs" mais
populares do mundo em Novembro de 2022 seriam os seguintes:

FIG. 15: Top 10 ccTLDs mais populares em Novembro de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

TLD Percentagem Significado Tipo
.ru 4,0 % Russia 1994 ccTLD
.de 2,1% Alemanha 1986 ccTLD
.uk 2,0% Reino Unido 1985 ccTLD
.au 1,7 % Australia 1986 ccTLD
in 1,6 % india 1989 ccTLD
n Jir 1,3% Irdo 1994 ccTLD
Jp 1,2 % Japao 1986 ccTLD
n fr 1,2 % Franca 1986 ccTLD
n .ca 1,0 % Canadéa 1987 ccTLD
it 1,0 % Italia 1987 ccTLD

Os ccTLDs ".es" e ".pt" representam 0,5% e 0,1% dos sitios Web em 2022, respectivamente. O ccTLD
".eu" representard 0,4% dos sitios Web em 2022. Estdo actualmente disponiveis no mercado 250
ccTLDs.

= Os gTLDs originais (Generic Top-Level Domain)

Também se recomenda que o0s agrupamentos de produtores registem o nome da sua IG com as
chamadas extensfes "genéricas", que tém uma dimensdo internacional e sdo particularmente
populares. Estas extensdes sdo chamadas gTLDs (Generic Top-Level Domain): ".com"; ".org"; ".net";
".info"; etc.

Entre os gTLDs mais antigos que apareceram primeiro em 1985 (".com"; ".org"; ".net"; ".edu"; ".gov";
.int"; ".mil"; ".arpa"), depois nos anos 2000 ("".info"; ".pro"; ".coop"; ".aero"; ".biz"; ".museum"; ".name")
e 2004 (".asia"; ".cat"; ".jobs"; ".mobi"; ".post"; ".tel"; ".travel") (ICANN, 2011) [21], os nomes de dominio
mais populares no mundo seriam 0s seguintes de acordo com a plataforma W3Techs:

"

47 URL: Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos). O URL é a cadeia de caracteres que
compdem um endereco web (por exemplo, "http://www.sitioweb.com").
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FIG. 16: Os 10 gTLDs originais mais populares em Novembro de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

TLD Percentagem Significado Data Tipo Subtipo

.com 51,1 % Comercial 1985 gTLD Norma
.org 4,4 % Organizagao 1985 gTLD Norma
.net 3,1% Rede 1985 gTLD Norma
.info 0,5% Informacgéo 2000 gTLD Norma
.pro 0,1% Profissional 2000 gTLD Norma
n .edu 0,1% Educacao 1985 gTLD Comunidade
.gov <0,1% Governo 1985 gTLD Comunidade
n .asia <0,1% Asia 2004 gTLD Geogréfico
n .cat <0,1% Catalunya 2004 gTLD Geografico
.coop <0,1% Cooperativas 2000 gTLD Comunidade

Como pode ver na Figura 16 acima, o TLD genérico ".com™ € o TLD mais popular do mundo, e tem
sido desde o seu inicio. Representa mais de 51% dos dominios de 1° nivel em 2022 de acordo com a
plataforma de inquérito W3Techs (W3Techs, 2022) [20]. A extensédo ".com" é particularmente utilizada
por organizagfes americanas, que abandonaram completamente o ccTLD ".us", que ndo consta da lista

dos dez ccTLDs mais populares em 2022 (ver Figura 15).

Exemplos de nomes de dominio com o original:

= “com" extensdo, por exemplo: "sauternes.com" (DOP "Sauternes", vinho doce);
"lamanchawines.com" (DOP "La Mancha", vinho); "dopoliterraalta.com" (DOP "Aceite de Terra
Alta / Oli de Terra Alta", azeite); "moulis.com" (DOP "Moulis / Moulis-en-Médoc", vinho);

O dominio ".org™ vem a seguir com 4,4% de utilizadores de acordo com a plataforma de inquérito
W3Techs. Esta extensédo € geralmente utilizada por organiza¢des sem fins lucrativos.

> “org" extensdo, por exemplo: “tartadesantiago.org" (IGP "Tarta de Santiago");
"cerezadeljerte.org" (DOP "Cereza del Jerte", cereja); "pomme-limousin.org" (DOP "Pomme du
Limousin", macd); "piavecheese.org" (DOP "Piave", queijo); etc.

Outras extensdes genéricas, tais como ".net” (que significa "rede" e é frequentemente utilizada por
organizacfes que ndo conseguiram obter a extenséo ".com"), ou ".info" (que significa "informacdo" e
é geralmente dedicada a sitios que fornecem dados de natureza informativa), sdo também extensoes
genéricas muito populares, por exemplo: "prosciuttoveneto.net" (DOP "Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo", presunto); "parmahams.info" (DOP "Prosciutto di Parma", presunto); etc.

Os ".asia" e ".cat" TLDs, por outro lado, foram os primeiros TLDs geogréficos genéricos (ou geoTLDs)
a aparecerem antes do langamento do convite a apresentacdo de candidaturas da ICANN em 2012.
Diferem dos ccTLDs na medida em que se referem a uma area geografica mas ndo ao cddigo oficial
de um pais. A extenséo ".cat" refere-se a comunidade auténoma da Catalunya e muitos agrupamentos
de produtores da regido reservaram 0 nome da sua IG com esta extensdo, por exemplo:
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"pomadegirona.cat" (IGP "Poma de Girona", macd); "dopoliterraalta.cat" (DOP "Aceite de Terra Alta /
Oli de Terra Alta", azeite); etc.

Em 2012, a ICANN lancou um convite a apresentacdo de candidaturas para a introducéo de novas
extensdes genéricas (gTLDs) no seu sistema de nomes de dominio, oferecendo tanto oportunidades
como riscos de ciberespeculagdo (cybersquatting).

Desde o langamento deste convite a apresentacao de candidaturas e até hoje, foram identificadas mais
de 1900 propostas, tendo dado origem agora disponiveis
no mercado (até entdo existiam menos de 25 extensdes), de acordo com o Programa Estatistico da
ICANN (ICANN, 2022) [22].

Estes novos gTLDs estéo divididos em quatro categorias: 1. novos gTLDs padréo (ndo restritivos), 2.
novos gTLDs comunitarios (restritivos), 3. novos gTLDs geogréficos (restritivos) e 4. Novos gTLDs de
marca (restritivos) (ICANNWiki, 2021) [23].

& Os novos gTLDs padréao

Os novos gTLDs padréo estao disponiveis para reserva por todos e sem condigdes. Sao agora 0s mais
NUMerosos.

Estes novos gTLDs destinam-se a jogadores que desejam que o seu nome de dominio

Por conseguinte, referem-se principalmente a termos e
conceitos genéricos, tais como: ".photo"; ".consulting"; ".supply"; ".website"; ".business"; ".agency";
".restaurant”; ".catering”; ".art"; ".bar"; ".club”; ".top"; etc.

Estes novos gTLDs padrédo sdo adicionados a lista original de gTLDs padrédo (".com"; ".net"; ".org";
".info"; etc.).

Embora estes novos gTLDs facilitem aos utilizadores a identificac@o de websites, também abrem
De facto, estes novos gTLDs podem também referir-se a tipos
de produtos alimentares tais como ".wine" ou ".vin"; ".coffee" ou ".cafe"; ".beer"; ".vodka"; ou ".organic"
ou ".bio"; etc. No entanto, acontece que nado sao necessarias condigbes para o registo destes novos
gTLDs na ICANN e que a qualquer pessoa pode ser atribuida a gestdo destas extensdes numa base
delegada com uma politica de "primeiro a chegar, primeiro a ser servido", o que representa uma
. O caso dos dominios ".wine" e ".vin" oferece uma boa
ilustragao.

O caso das extensoes ".wine" e ".wine":

A empresa americana "Donuts Inc", criada em 2010 especificamente para investir na compra de
dominios de 1° nivel, foi uma das primeiras a solicitar o registo das extensfes ".wine" e ".vin" em 2012
e obteve a sua gestéo sob delegacéo da ICANN, apesar de a referida empresa néo ter qualquer relagéo
com o sector vinicola.

No entanto, esta empresa, que foi criada unicamente com o objectivo de enriquecer através da
exploracdo de nomes de dominio, pratica a politica de "oferta mais elevada”, sem qualquer
consideracdo pelos legitimos detentores de indicagbes geogréaficas. Como resultado, qualquer pessoa
com meios para os ultrapassar poderia reservar, por exemplo, os nomes de dominio "bordeaux.wine",
“rioja.wine" ou mesmo "champagne.wine".

Esta situacéo suscitou obviamente a preocupacéo e a raiva dos agrupamentos de produtores de vinho
franceses e europeus. Foram entdo iniciadas negociacbes entre os viticultores (com a ajuda da
federacao francesa CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin a
Appellations d'Origine Contrblées), a EFOW (Federag@o Europeia do Vinho) e a Secretaria de Estado
do Sector Digital francesa), e a empresa "Donuts Inc. sobre as condi¢cdes de atribuicdo destas
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extensdes: "Donuts discutiu connosco mas nao quis negociar as condicdes para a atribuicdo dos nhomes
de dominio. Na realidade, pedimos que o nome de dominio de segundo nivel seja reservado a estrutura
de gestdo da denominacao ou a organizagao interprofissional”, explicou Pascal Bobillier-Monnot, entao
director do CNAOC (Silicon.fr, 2014) [24].

Finalmente, apés trés anos de negocia¢cbes, chegou-se a um acordo confidencial, que resultou numa
lista de nomes reservados aos detentores de indicacdes geograficas de vinhos. No entanto, esta
proteccdo continua a ser relativa e incompleta.

A empresa "Donuts Inc" chama-se agora "ldentidade Digital" e abriu as extensfes ".wine" e ".vin" ao
publico em geral em Janeiro de 2016. Um nome de dominio reservado com uma destas extensdes
custa agora uma média de 50,00 euros por ano.

Os novos gTLDs comunitarios

Os novos gTLDs comunitarios s6 estédo disponiveis para reserva sob certas condigdes.
que desejem operar 0 seu préprio registo. Assim, apenas organizacoes
ligadas a estes novos gTLDs podem reserva-los.

Estes novos gTLDs comunitarios referem-se a comunidades culturais, organizagdes governamentais,
associagfes ou determinados sectores econdmicos, tais como: ".bank"; ".finance"; ".catholic"; ".aarp";
etc.

Estes novos gTLDs comunitarios sdo adicionados a lista original de gTLDs comunitarios (".gov"; ".edu";
".coop"; ".museum"; etc.).

Novos gTLDs geograficos (ou geoTLDS)

Os novos gTLD geograficos so6 estéo disponiveis para reserva sob certas condigdes.

Diferem dos ccTLD na medida em que

Mais especificamente, podem referir-se a "uma representacdo geogréafica, geopolitica,
étnica, social ou cultural"*® (ICANNWiki, 2021) [25]Tais como: ".paris"; ".alsace"; ".corsica"; ".madrid";
".berlin”; ".eus" (Euskadi); ".gal" (Galiza); etc.

Antes do convite a apresentacao de candidaturas da ICANN para 2012, apenas os geoTLDs ".asia"
(Asia) e ".cat" (Catalunya) estavam disponiveis para reserva.

Em dltima analise, qualquer pessoa que deseje incluir um lugar, cidade ou regido no seu nome de
dominio, pode agora fazé-lo. Os agrupamentos de produtores sao portanto aconselhados a reservar o
nome da sua IG com extensfes referentes a area geogréfica da IG, quando apropriado, e a manter
uma vigilancia regular sobre os novos geoTLDs introduzidos pela ICANN.

Para ver a lista de GeoTLDs actualmente no mercado, va aqui.

Relativamente ao registo de novos geoTLDs, qualquer candidato que pretenda apresentar uma
candidatura a ICANN deve apresentar "documentacao de aprovacdo ou de nao objeccdo dos governos
ou autoridades publicas relevantes", de acordo com o Guia do Candidato de 2012 da ICANN (ICANN,
2012) [26].

Este principio foi posto em causa em 2018 quando a ICANN consultou sobre a possibilidade de permitir
a qualquer actor registar um nome referente a uma area geogréafica como 1¢" TLD sem o conhecimento
prévio da comunidade ou autoridade publica em causa, o que teria representado um risco importante
para as indicacGes geograficas.

O relatério conclui, no entanto, que "[...] o Grupo de Trabalho ndo conseguiu chegar a acordo sobre
recomendacdes que se desviam da implementacdo de 2012, que considerou como a referéncia ao

48 Citacdo traduzida do inglés
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longo das suas deliberagbes. Por conseguinte, recomenda a actualizacdo da politica da GNSO
[Organizacao de Apoio aos Nomes Genéricos] para ser coerente com o Guia do Candidato de 2012 e
manter, em termos gerais, as disposi¢cdes do Guia do Candidato para procedimentos futuros".*®
(ICANNWiIki, 2022) [27].

No entanto, é importante permanecer vigilante face a politica liberal da ICANN, que pensa apenas em
termos de marcas registadas e carece de consideragdo pelos nomes geograficos protegidos.

& Os novos gTLDs de marca

Os novos gTLDs de marca so estéo disponiveis para reserva sob certas condigées.

Sdo dedicados a grandes empresas e organiza¢gdes que desejam ter a sua propria marca como
extensao de dominio, tais como: ".amazon"; ".alibaba"; ".airbus"; ".apple"; ".android"; ".nike"; ".unicef";
".sncf"; etc.

De acordo com a plataforma de inquérito W3Techs, os 10 "Novos gTLDs" mais populares do mundo
em Novembro de 2022 seriam os seguintes:

FIG. 17: As 10 extensfes "New gTLD" mais populares em Novembro de 2022 (W3Techs, 2022) [20]

TLD Percentagem Significado Data Tipo Subtipo

Xyz 0,3% Alfabeto 2014 Novo gTLD Norma
.online 0,2 % Em linha 2015 Novo gTLD Norma
.shop 0,1% Compras 2016 Novo gTLD Norma
.app 0,1% Aplicacédo 2015 Novo gTLD Norma
.club 0,1 % Clube 2014 Novo gTLD Norma
n .top 0,1% Inicio 2014 Novo gTLD Norma
.site 0,1% Sitio Web 2015 Novo gTLD Norma
n .Store 0,1% Cego 2016 Novo gTLD Norma
n live 0,1% Em directo 2015 Novo gTLD Norma
.tech 0,1% Tecnologia 2015 Novo gTLD Norma

A figura abaixo mostra as extensées de dominio mais registadas pelos participantes no inquérito
AREPO que responderam a esta pergunta:

49 Citacao traduzida do inglés
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FIG. 18: Resultados inquérito: extensdes de dominio registadas
pelas organizag8es participantes (AREPO, 2022)
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Das 28 organizagdes participantes que listaram o(s) nome(s) de dominio contendo o nome da sua IG:

& 15 registaram o seu nome IG com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".com";

> 13 tém registado o seu nome de IG com o dominio nacional de 1° nivel (ccTLD) associado ao
pais da IG: ".it", ".fr" e ".es";

&> 9 registaram o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".org";

& 4 registaram o seu nome de IG com o dominio de 1° nivel da UE (ccTLD): ".eu";

& 3 registaram o seu nome IG com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".net";

> 2 registaram o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico geogréfico (geoTLD): ".cat";

& 2 registaram o seu nome Gl com o dominio nacional de 1° nivel (ccTLD): ".tv";

& 1 registou o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".info";

&> 1 registou o seu nome |G com 0 hovo dominio de 1° nivel genérico (Novo gTLD): ".top";

&> 1 registou o seu nome Gl com o dominio nacional de 1° nivel (ccTLD): ".uk".
N.B.: Note-se que a maioria das organizagBes participantes néo foi capaz de elaborar uma lista
exaustiva dos seus nomes de dominio, ou porque nao os conheciam ou porque teria sido demasiado

enfadonho. Por conseguinte, a lista acima referida inclui apenas os nomes de dominio mencionados
no inquérito e ndo reflecte necessariamente a realidade.
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» Os dominios de 2° nivel

FIG. 19: O dominio de 2° nivel num endereco web (AREPO, 2022)
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O dominio de 2° nivel refere-se geralmente & organizagdo que o reserva.

= E fortemente recomendado que os agrupamentos de produtores comecem por reservar o nome
exacto da sua |G sob varias das extensdes estratégicas acima mencionadas.

Dos 51 nomes de dominio listados pelos participantes no inquérito AREPO, 32 foram registados com o
nome exacto da IG, por exemplo: "tartadesantiago.org" ("Tarta de Santiago"); "porcsdelasarthe.fr"
("Porc de la Sarthe"); "prosciuttodiparma.com” ("Prosciutto di Parma"); "pomadegirona.cat” ("Poma de
Girona"), etc.

& Outra boa pratica pode ser reservar o nome da |G associada a sigla "DOP" ou "IGP" na lingua
do pais da IG, como AOP/IGP para a Franca ou DOP/IGP para Espanha, Portugal ou Italia e/ou
em inglés (PDO/PGI).

Dos 51 nomes de dominio listados pelos participantes no inquérito AREPO, 10 foram registados com o
nome IG associado a sigla DOP ou IGP na lingua do pais IG, por exemplo: “dopoliterraalta.cat" ("Oli de
Terra Alta" DOP); "cintasenesenesedop.it" ("Cinta Senese" DOP); "dovaldeorras.tv" ("Valdeorras" DO);
"mortadelladipratoigp.it" ("Mortadella di Prato" IGP), etc;

= Finalmente, é também possivel, para as |G mais respeitaveis e, portanto, as mais susceptiveis
de sofrer de ciberespeculacao, acrescentar a categoria da |G na lingua do pais associado e/ou
em inglés.
Dos 51 nomes de dominio listados pelos participantes no inquérito AREPO, 9 foram registados com o
nome |G associado a categoria IG (ha lingua do pais associado ou em inglés), por exemplo:
"lamanchawines" (vinho La Mancha); "formaggiopiave.it" (queijo Piave); "piavecheese.eu" (queijo
Piave); "riojawine" (vinho Rioja), etc.

Em ultima analise, quanto mais os agrupamentos de produtores reservarem nos nomes de dominio o
nome da sua IG, mais previnem o risco de ciberespeculacdo. Cabe-lhes agora definir que extensdes
poderiam ser as mais estratégicas de acordo com a origem geogréfica, mas também com a reputacéo
da lG.

O custo anual de aquisicdo de um nome de dominio situa-se geralmente entre 10,00 euros e 50,00
euros. O preco varia, claro, dependendo dos agentes de registo e das extensdes desejadas. Quanto
mais popular for a extensdo, mais cara é provavel que seja.
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B. Proteccao do nome que constitui a indicacdo geografica: marcas nominativas

0] OMC (Organiza¢do Mundial do Comércio)
(Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com
o Comércio) que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995 (OMC, 1994) [28]:

"Artigo 22
Proteccao das indicagbes geogréficas

1. Para efeitos do presente Acordo, indicagBes geograficas séo indicacdes que servem para identificar
um bem como origindrio do territério de um Membro, ou de uma regi&o ou localidade desse territorio,
guando uma determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica do bem é essencialmente
atribuivel a essa origem geogréfica.

2. No que diz respeito as indicacbes geogréficas, os Membros devem prever meios legais para que as
partes interessadas possam impedir:

a) a utilizacdo, na designacéo ou apresentacdo de um produto, de qualquer meio que indique ou
sugira que o produto em questdo tem origem numa regido geografica diferente do verdadeiro
local de origem, de forma que induza o publico em erro quanto a origem geografica do produto;

b) qualquer utilizacdo que constitua um acto de concorréncia desleal na acepcao do artigo 10°-A da
Convencéao de Paris (1967).

3. Um Membro deve recusar ou invalidar, ex officio se a sua lei o permitir ou a pedido de uma parte
interessada, o registo de uma marca que contenha ou consista huma indicacdo geografica, para
produtos que ndo sejam originarios do territorio indicado, se a utiliza¢éo de tal indicacdo na marca
para tais produtos nesse Membro for susceptivel de induzir o piblico em erro quanto ao verdadeiro
local de origem.

4. A proteccdo referida nos n°1, 2 e 3 é aplicavel contra uma indicacdo geografica que, embora
literalmente exacta quanto ao territorio, regido ou localidade de origem dos bens, induza o publico
em erro, fazendo-o crer que os bens séo originarios de outro territorio.“ (OMC, 1994) [28]

O artigo 22 estabelece, portanto, um nivel padréo de protecgéo da IG para todos os produtos. O artigo
23 prevé um nivel de proteccdo mais elevado para vinhos e bebidas espirituosas, e o artigo 24
estabelece excepcdes a proteccdo relacionada, por exemplo, com termos "genéricos" e direitos
prioritarios para marcas anteriores (OMC, 1994) [28].

As indicacdes geograficas, contudo,
(Politica ICANN ou UDRP), ao contrario das marcas registadas.

No entanto, todos os agentes de registo responsaveis pelos dominios genéricos de topo (gTLDs)
seguem a politica da ICANN: "Segundo esta politica, a maioria dos tipos de disputas de nomes de
dominio baseados em marcas registadas devem ser resolvidas por acordo, ac¢ao judicial ou arbitragem
antes de um agente de registo cancelar, suspender ou transferir um nome de dominio. Os litigios
alegadamente decorrentes de registos abusivos de nomes de dominio (por exemplo, cybersquatting)
podem ser resolvidos através de procedimentos administrativos expeditos que um detentor de direitos
de marcas registadas inicia apresentando uma queixa a um fornecedor de servicos de resolucdo de
litigios aprovado"*° (OriGlIn, 2016) [29].

A lei de indicacdo geografica ndo pode, portanto, ser invocada ao abrigo da UDRP da ICANN. Contudo,
se o legitimo proprietario de uma indicacédo geogréafica puder demonstrar que o seu nome
para bens e servigos "diferentes dos descritos por ou relacionados com o

50 Citacdo traduzida do inglés
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significado geografico do termo"s! (OriGlIn, 2016) [29], o proprietario pode entdo fazer valer os seus
direitos.

Os agrupamentos de produtores séo, portanto, fortemente encorajados a proteger o nome da sua IG
com uma e/ou uma

A marca colectiva € uma marca que pode ser utilizada por qualquer operador que cumpra as regras de
utilizacdo estabelecidas pelo titular do registo, geralmente um agrupamento de produtores.

A sua funcdo é garantir a origem dos produtos abrangidos e assegurar uma certa qualidade ao
consumidor (dentro dos limites das regras de utilizago).

Tal como a marca colectiva, a marca de garantia (ou de certificacdo) deve ser acompanhada de regras
de utilizacdo. Pode ser utilizada por qualquer pessoa que cumpra as regras de utilizacéo e esteja sujeita
a um sistema de controlo.

As regras de utilizacdo da marca de garantia sdo, contudo, mais restritivas do que as da marca
colectiva, na medida em que devem nao s6 garantir a origem dos produtos, mas também certas
caracteristicas a eles associadas.

Os operadores que utilizam uma marca de garantia estao sujeitos a controlos obrigatérios.

e para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar aqui o gabinete
francés de marcas registadas, INPI. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia
numa classe de produtos junto do INPI sdo de 350,00 euros e 40,00 euros por cada classe
adicional®?;

& para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar o escritério
de marcas registadas da OEPM, aceda aqui. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de
garantia numa classe de produtos na OEPM sédo de 255,74 euros para um depdsito online e
300,87 euros para um deposito em papel e 165,67 euros por classe adicional para um depésito
online e 194,91 euros para um deposito em papel®3;

= para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar o gabinete de
marcas registadas INPI, aceda aqui. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia
numa classe de produtos junto do INPI sdo de 129,08 euros para um depdsito online e de 258,16
euros para um depdsito em papel e de 32,72 euros por classe adicional para um depdésito online
e de 65,44 euros para um depoésito em papel®;

= para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar aqui o gabinete
de marcas registadas, a UIBM. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia para
uma ou mais classes de produtos junto da UIBM s&o de 337,00 euros mais 42,00 euros de selo
fiscal para um depdsito online e 16,00 euros para um depdsito em papel®;

= para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, € necessario contactar
0 gabinete de marcas registadas da EUIPO, ir aqui. As taxas para apresentar uma marca

51 Citagdo traduzida do inglés

52 Tarifas 2020 recuperadas do sitio web do INPI, para as consultar, va aqui

53 Tarifas 2022 recuperadas do sitio web da OEPM, para as consultar, va aqui

54 Tarifas 2022 recuperadas do sitio web do INPI, para as consultar, va aqui

55 Taxas recuperadas do sitio web IUMB (ano néo indicado), para as consultar, va aqui
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colectiva ou de garantia numa classe de produtos junto da EUIPO s&o de 1.500,00 euros para
um deposito online, e 1.800,00 euros para um depésito em papel, 50,00 euros para a segunda
classe e 150,00 euros para cada classe adicional, independentemente do tipo de depésito®®;

&= A nivel internacional: para apresentar um pedido internacional de marca ou garantia colectiva, é
necessario ir ao portal de propriedade intelectual da OMPI "eMadrid", disponivel aqui. H& trés
tipos de taxas a serem pagas no acto de depdsito: uma taxa basica, uma taxa complementar
para cada pais membro designado, e uma taxa adicional para a quarta e mais elevada classe de
bens. Para aceder ao simulador de taxas da OMPI, va aqui.

Se o proprietario de uma IG ou marca comercial tomar conhecimento de pedidos de marca comercial
por terceiros que infrinjam os seus sinais, pode sempre tomar medidas:

> Apresentando uma oposi¢cdo no prazo de dois meses ap0s a publicacdo do pedido de marca
espanhola e portuguesa e no prazo de trés meses para as marcas francesas, italianas e
comunitérias;

&= A0 apresentar uma acc¢ao de revogacgao se a marca tiver sido registada ha mais de cinco anos,
se for enganosa ou ndo estiver em uso genuino, ou de nulidade se a marca estiver registada
(com base na violagéo da IG).

Opor-se ao registo de uma marca depositada num territdrio nacional, tal como:

&> [ranca: visitar o sitio web do INPI;

> [Espanha: visite o sitio web da OEPM;

> Portugal: visite o sitio web do INPI;

e [talia: visite o sitio web da IUMB;

Para se opor ao registo de uma marca da UE ou de uma marca internacional que designe a UE: visite
o sitio web da EUIPO.

Para se opor ao registo de uma marca internacional: visite o portal de propriedade intelectual da OMPI
"eMadrid".

@ FOCO EM ESPANHA

Em Espanha, uma vez que a marca nominativa seja depositada no Gabinete de Marcas (OEPM),
aplicar-se-a o processo administrativo espanhol estabelecido pela Lei de Marcas.

Durante um primeiro processo administrativo, sera verificada a existéncia de proibi¢cdes absolutas
(Artigo 5.1.h) da Lei de Marcas) e proibi¢des relativas (Artigo 6 da Lei de Marcas) resultantes de
oposicao de terceiros.

O artigo 19.4 da Lei espanhola 17/2001 sobre Marcas estabelece que: "[...] os Consejos
Reguladores [agrupamentos de produtores] ou os 6rgaos directivos das denominagfes de
origem protegidas ou indica¢gdes geograficas protegidas podem apresentar observacdes escritas
ao Instituto Espanhol de Marcas e Patentes, dentro do prazo estabelecido no artigo 2,
sublinhando as proibicdes do artigo 5, em virtude das quais o registo da marca seria
automaticamente recusado. Estes organismos e associacdes ndo se tornardo partes no
processo, mas as suas observacdes serdo notificadas ao requerente da marca e resolvidas em
conformidade com as disposicdes do artigo 22.

56 Taxas recuperadas do sitio web da EUIPO (ano néo indicado), para as consultar, va aqui
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Em Portugal, uma vez registada a marca nominativa no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), a mesma é publicada no BPI%’.

Inicia-se entdo um procedimento de dois meses para potenciais oposicées ou observacdes de
terceiros. Mesmo na auséncia de oposicao, o INPI examina ex officio a existéncia de proibicdes
absolutas e relativas (artigos 231°, 232° e 302° do CPI%%8),

C. Proteccao de logotipos: marcas figurativas ou semi-figurativas

A reserva de nomes de dominio e marcas nominativas sé permite a protec¢do do elemento verbal da
IG na Internet, e ndo dos elementos figurativos ou logétipos que lhe possam estar associados.

O Tribunal de Justica da Uniéo Europeia

, em resposta ao processo Queso Manchego DOP (CJEU, Processo
C-614/17, 2019) [30] em que os rotulos de queijo de duas empresas que ndo eram membros do
agrupamento de produtores (Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego) formaram uma
evocacao ilegal da DOP. O Tribunal de Justica da UE decidiu que ndo se pode excluir que os sinais
figurativos sejam capazes de recordar directamente ao consumidor os produtos que beneficiam de uma
denominacéo registada, devido a sua proximidade conceptual com tal denominacéo, e que a utilizacéo
de sinais figurativos que evocam a area geografica a que a indicacdo geogréfica esta ligada é
susceptivel de constituir uma evocacgdo da mesma.

No entanto, esta avaliagd@o é subjectiva, uma vez que a nogéo de evocacao se baseia na percepgéo do
consumidor, e ndo pode abranger todos os logétipos utilizados em ligagdo com uma IG.

Em Franca, um logotipo também constitui uma obra protegida na acepc¢do do artigo L. 112-2 - 8° do
Cddigo da Propriedade Intelectual. Além disso, o artigo L. 111-1 do Cddigo da Propriedade Intelectual
prevé que o autor de um log6tipo goza de um direito exclusivo de propriedade imaterial sobre esta obra,
pelo simples facto da sua criagcdo, o qual é oponivel a todos. No entanto, a proteccao é mais incerta na
auséncia de registo. Em caso de litigio, sera necessario poder demonstrar que € original para que possa
ser protegido, pelo que é sempre preferivel um registo de marca registada.

A solugdo permanece para o agrupamento de produtores e 0s seus membros para
e/ou de

Os procedimentos sd80 0s mesmos que para a apresentacdo de uma marca nominativa, ou seja :

e para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar aqui o gabinete
francés de marcas registadas, INPI. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia
numa classe de produtos junto do INPI séo de 350,00 euros e 40,00 euros por cada classe
adicional®®;

= para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar o escritério
de marcas registadas da OEPM, aceda aqui. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de

57 BPI: Boletim da Propriedade Industrial
58 CPI: Cédigo da Propriedade Industrial
59 Tarifas 2020 recuperadas do sitio web do INPI, para as consultar, va aqui
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garantia numa classe de produtos na OEPM sado de 255,74 euros para um depdésito online e
300,87 euros para um depésito em papel e 165,67 euros por classe adicional para um depdsito
online e 194,91 euros para um depoésito em papel®;

para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar o gabinete de
marcas registadas INPI, aceda aqui. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia
numa classe de produtos junto do INPI sdo de 129,08 euros para um depdsito online e de 258,16
euros para um depdsito em papel e de 32,72 euros por classe adicional para um depésito online
e de 65,44 euros para um depdsito em papels?;

para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, deve contactar aqui o escritério
de marcas registadas, a UIBM. As taxas para depositar uma marca colectiva ou de garantia para
uma ou mais classes de produtos junto da UIBM séo de 337,00 euros mais 42,00 euros de selo
fiscal para um deposito online e 16,00 euros para um depdsito em papel®?;

para apresentar uma marca colectiva ou de garantia, € necessario contactar
0 gabinete de marcas registadas da EUIPO, ir_aqui. As taxas para apresentar uma marca
colectiva ou de garantia numa classe de produtos junto da EUIPO s&o de 1.500,00 euros para
um deposito online, e 1.800,00 euros para um deposito em papel, 50,00 euros para a segunda
classe e 150,00 euros para cada classe adicional, independentemente do tipo de dep6sito®;

para apresentar um pedido internacional de marca ou garantia colectiva, é
necessario ir ao portal de propriedade intelectual da OMPI "eMadrid", disponivel aqui. H& trés
tipos de taxas a serem pagas no acto de depdsito: uma taxa basica, uma taxa complementar
para cada pais membro designado, e uma taxa adicional para a quarta e mais elevada classe de
bens. Para aceder ao simulador de taxas da OMPI, va agui.

Se o proprietario de uma IG ou marca comercial tomar conhecimento de pedidos de marca comercial
por terceiros que infrinjam os seus sinais, pode sempre tomar medidas:

B

B

B

Apresentando uma oposi¢do no prazo de dois meses apoés a publicacdo do pedido de marca
espanhola e portuguesa e no prazo de trés meses para as marcas francesas, italianas e
comunitérias;

Ao apresentar uma ac¢éo de revogacao, se a marca foi registada had mais de 5 anos, € enganosa
ou ndo esta em uso genuino, ou de nulidade se a marca esta registada (com base na violagéo
da lG).

, tal como:

visitar o sitio web do INPI;

visite o sitio web da OEPM;

visite o sitio web do INPI;

visite o sitio web da IUMB;

Para se opor ao registo de uma marca da UE ou de uma marca internacional que designe a UE: visite
o0 sitio web da EUIPO.

Para se opor ao registo de uma marca internacional: visite o portal de propriedade intelectual da OMPI
"eMadrid".

60 Tarifas 2022 recuperadas do sitio web da OEPM, para as consultar, va aqui

61 Tarifas 2022 recuperadas do sitio web do INPI, para as consultar, v& aqui

62 Taxas recuperadas do sitio web I[UMB (ano ndo indicado), para as consultar, va aqui

63 Taxas recuperadas do sitio web da EUIPO (ano néo indicado), para as consultar, va aqui
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036056-costi-di-un-deposito-nazionale#:~:text=Deposito%20telematico%3A%2042%E2%82%AC,Deposito%20postale%3A%2016%E2%82%AC
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/eu-trade-mark-regulation-fees#:~:text=Le%20co%C3%BBt%20d'enregistrement%20d,pour%20toutes%20les%20classes%20suivantes).
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@ FOCO EM ESPANHA

Em Espanha, uma vez depositada a marca colectiva ou de garantia junto do Gabinete de Marcas
(OEPM), aplicar-se-a o processo administrativo espanhol estabelecido pela Lei de Marcas.

Durante um primeiro processo administrativo, sera verificada a existéncia de proibicGes absolutas
(Artigo 5.1.h) da Lei de Marcas) e proibicdes relativas (Artigo 6 da Lei de Marcas) resultantes de
oposicao de terceiros.

O artigo 19.4 da Lei de Marcas 17/2001 estabelece que: "[...] os Consejos Reguladores
[agrupamentos de produtores] ou os 6rgdos directivos das denominacdes de origem protegidas
ou indicacdes geograficas protegidas podem apresentar observacdes escritas ao Instituto
Espanhol de Marcas e Patentes, dentro do prazo estabelecido no artigo 2, sublinhando as
proibi¢cdes do artigo 5, em virtude das quais o registo da marca seria automaticamente recusado.
Estes organismos e associa¢cfes ndo se tornardo partes no processo, mas as suas observacoes
serdo notificadas ao requerente da marca e resolvidas em conformidade com as disposicées do
artigo 22.

@ Froco em PORTUGAL

Em Portugal, uma vez depositada a marca colectiva ou de garantia no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), a mesma é publicada no BPI.

Inicia-se entdo um procedimento de dois meses para potenciais oposi¢cdes ou observacdes de
terceiros. Mesmo na auséncia de oposicao, o INPI examina ex officio a existéncia de proibi¢cdes
absolutas e relativas (artigos 231°, 232° e 302° do CPI).

Em qualquer caso, independentemente do modo de protec¢éo escolhido para complementar e reforcar
a proteccdo da IG na Internet, os agrupamentos e 0s seus produtores, bem como todos os
intervenientes envolvidos na comercializagdo de produtos IG, devem pér em pratica um controlo e
vigilancia proactivos de potenciais violacdes online.

D. Controlo e vigilancia de potenciais viola¢des

A monitorizag&o e vigilancia de potenciais violagdes deve ser realizada a dois niveis: na Internet, mas
também no mundo fisico.

De facto, tal como mencionado na introducdo, embora a violagédo da IG possa ocorrer na Internet, ainda
€, na maioria dos casos, um fluxo fisico de bens ilicitos.

E portanto necessario agir sobre a oferta de venda virtual e o fluxo de bens.

36% das organiza¢des participantes no inquérito AREPO controlam regularmente as suas |G para
detectar potenciais fraudes na Internet (60% ap0s a eliminacao da taxa de nao-resposta) e 62% delas
recorrem a peritos especificos para efectuar o controlo (cf. Figura 20).
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FIG. 20: Resultados inquérito: A sua organizagéo controla regularmente
a potencial fraude da sua IG na Internet? (AREPO, 2022)
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1. Ferramentas e fornecedores privados de monitorizagao

No caso de ofertas na Internet, muitos fornecedores privados oferecem agora servigos de monitorizagdo
altamente eficazes para detectar violacdes e obter a remoc¢éo de anuncios infractores.

» Motores de busca
Os agrupamentos de produtores podem comecar por explorar as ferramentas fornecidas pelos motores

de busca para monitorizar o contetddo publicado na Internet através de um sistema de palavras-chave.

De particular interesse é o motor de busca da Google, que em 2022 ainda tem uma quota de mercado
de 91,90% (para comparac¢édo, Bing tem apenas 2,88%, seguido por Yahoo com 1,51%) (Agorapulse,
2022) [31].

A ferramenta de monitorizacdo mais conhecida é portanto, por boas razdes, a do Google, com "Alertas
Google". Esta ferramenta permite ao utilizador receber notificacdes e alertas por e-mail assim que uma
palavra-chave registada pelo titular aparece nos resultados do motor de busca Google.

Para criar um alerta, va para o sequinte endereco e:

& Introduza as palavras-chave desejadas (por exemplo, o nome da sua IG);

= Determinar a frequéncia de envio (quando o caso surge, uma vez por dia, etc.);
> Escolha o tipo de resultados que deseja (noticias, blogue, web, videos, etc.);

& Escolher as linguas e a localizag&o dos resultados;

& Indicar o nimero de resultados desejados;

= Introduza o seu endereco electrénico®;

> Validar clicando no botdo "criar alerta".

64 Também é possivel receber alertas em RSS (Really Simple Syndication).
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FIG. 21: Captura de ecré da ferramenta Alertas Google
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Este servigo é fornecido gratuitamente pelo Google. Permite aos agrupamentos de produtores efectuar
uma parte do controlo a um custo mais baixo.

Contudo, este instrumento de controlo tem limitagdes, na medida em que nao foi criado com o objectivo
de identificar fraudes e apenas controla um nimero limitado de recursos, excluindo, em particular, a
andlise das menc¢bes de palavras-chave contidas nas redes sociais, que constituem hoje uma grande
parte da informacgéo que circula na Internet.

» Plataformas de monitorizac&o privadas

As plataformas de monitorizagcdo privadas séo instrumentos poderosos e eficazes na luta contra a
cibercriminalidade. S&o especializadas na monitorizacao do patrimonio dos profissionais na Internet
(indicacdes geograficas, marcas nominativas, marcas figurativas, nomes de dominio, etc.).

Existem dois tipos de plataformas de monitoriza¢do, as especializadas na monitorizacao de bases de
dados de marcas (por exemplo, Corsearch, Compumark/Clarivate, etc.) e as especializadas na
monitorizacao de canais da Internet através de palavras-chave, imagens e log6tipos (por exemplo,
EBRAND).

As plataformas de monitorizacdo operam especificamente contra ciberespeculacdo, contrafaccdo, e
gualquer outra forma de infraccdo na Internet com um servico a medida. Uma vez identificada uma
infraccédo, esta € comunicada ao proprietério, que pode decidir agir ele préprio ou recorrer ao fornecedor
de monitorizac&o para tentar que seja removida.

Contudo, esta ferramenta feita a medida pode representar custos significativos para os agrupamentos
de produtores, especialmente se o controlo tiver de ser efectuado regularmente. Os custos podem
variar desde vérias centenas de euros para uma simples auditoria até varios milhares de euros por ano
para um controlo completo e regular.

Algumas plataformas de controlo estéo habituadas a trabalhar com agrupamentos de produtores de IG,
tais como:

= Corsearch: acessivel no seguinte link
Esta plataforma de monitorizacéo oferece a monitorizacao de bases de dados de marcas registadas

e esta a trabalhar activamente na integracdo de bases de dados de DOP e IGP.
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A Corsearch oferece cobertura mundial com a pesquisa e monitorizacdo de marcas nominativas e
figurativas, nomes proprios e nomes de empresas em quase

Também oferece um servi¢o dedicado aos nomes de dominio (pesquisa, arquivo, gestao, monitorizagao
e recuperacao de nomes de dominio).

disponivel no sequinte link

Esta plataforma de monitorizagcdo também oferece a

A Compumark oferece cobertura global com pesquisa e monitorizagdo de marcas comerciais
nominativas e figurativas, nomes de proprietarios, nomes de utilizadores de redes sociais, nomes de
empresas e nomes de dominio com monitorizacdo em mais de 250 paises e territérios, incluindo
mercados emergentes, através de

Recomenda-se a utilizagdo de um escritério de advogados ou consultoria para abordar esta plataforma.
acessivel no sequinte link

Esta plataforma oferece a de indica¢cBes geograficas, marcas
registadas, produtos ou identidade corporativa , tais como
websites, sites de comércio electronico, mercados, redes sociais, ou a "darkweb". A deteccao baseia-
se em imagens, logétipos e palavras-chave e abrange todas as linguas, alfabetos e paises existentes.
Oferece também monitorizacéo dos registos de nomes de dominio.

Pode detectar violacdo de direitos de autor, contrafac¢cdo, vendas ilegais, mercados paralelos,
ciberespeculacao, e todas as formas de violagcdo em linha.

Antes de qualquer accgéo, a plataforma EBRAND oferece a realizacdo de uma auditoria a um custo de
aproximadamente 500,00 euros por canal, permitindo:

= avaliar as infraccbes nos canais desejados (0s agrupamentos de produtores podem decidir
controlar todos ou alguns dos canais da Internet simultaneamente ou consecutivamente);

&> Construir uma estratégia de detec¢éo e supressao em conjunto com o escritério de advogados
do agrupamento de produtores ou consultoria em P,

& definir um orgamento e um calendério de intervencéo.

Estas auditorias podem também ser um instrumento por direito préprio para os agrupamentos de
produtores que nao dispdem de recursos financeiros para estabelecer um controlo completo e regular.
As infraccdes identificadas durante as auditorias sdo comunicadas ao cliente, que pode decidir agir ele
proprio ou recorrer a um escritério de advogados ou a uma empresa de consultoria especializada em
propriedade intelectual.

Quando a infraccdo é detectada pelo prestador de servicos de monitorizacdo, este Ultimo pode, a
pedido do cliente, proceder a um pedido de eliminagcdo e possivelmente o envio de uma carta de
notificacdo formal, mas nao podera tomar qualquer medida legal. Nesse momento, sera apropriado
passar o testemunho a um escritério de advogados especializado em propriedade intelectual.

O advogado é um parceiro que pode ser indispensavel para o agrupamento de produtores porque tem
0 e é, portanto, o retransmissor para o
titular dos direitos em caso de infraccéo.

Pode também representé-lo perante escritorios e institutos especializados, ou confiar na sua rede de
colegas no estrangeiro em caso de infrac¢éo noutros paises.
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Se as primeiras cartas do titular ou dos prestadores néo tiverem tido qualquer efeito, o advogado pode
assumir o controlo:

> O primeiro passo é escrever uma carta de advogado a um terceiro recalcitrante, o que pode
aumentar a presséo;

&> Podera entdo propor a estratégia processual mais apropriada para abordar a violacéo;
> Pode também propor que seja encontrada uma solugdo amigavel através da negociagéo.

Estes servicos podem gerar custos significativos para os agrupamentos de produtores. Por
conseguinte, € preciso lembrar que os advogados estéo sujeitos a um codigo de ética que os obriga a
apresentar um acordo de honorérios antes de qualquer intervencéo, permitindo ao cliente ter uma ideia
precisa dos honorarios e do seu calculo. Os agrupamentos de produtores devem, portanto, exigir

2. Instrumentos de monitoriza¢do dos gabinetes de propriedade intelectual

Os gabinetes de marcas comerciais podem também oferecer bases de dados com sistemas de
monitorizacao de marcas comerciais para uma indicacéo geografica ou marca comercial existente. Esta
monitorizacdo limita-se, portanto, aos pedidos de registo de marcas registadas, mas pode
complementar outras abordagens de monitorizagdo disponiveis.

Os gabinetes nacionais de marcas tém geralmente bases de dados acessiveis a todos e
Os agrupamentos de produtores sédo aconselhados a
verificar com o seu escritério nacional de marcas registadas se foi criado um sistema de alerta.

Aqui estd um exemplo com o Instituto Francés de Marcas.

Para marcas francesas, o INPI oferece um sistema de alerta acessivel no seu website na pagina "DATA
INPI".

Este sistema permite aos agrupamentos de produtores criar trés tipos de alertas:
& Alertas de marcas, patentes, design ou monitorizacdo de empresas;
& Alertas multi-base sobre uma palavra-chave;

= Alertas de base Unica sobre critérios especificos que lhe permitem monitorizar novas publicacfes
de marcas, patentes, designs e empresas para inteligéncia competitiva.

O procedimento para criar um alerta com o INPI é o seguinte:

& Ir para a pagina "DATA INPI" no sequinte endereco;

& Criar ou aceder a um espaco pessoal,

& Clicar no bot&o "Criar um alerta";

&= Diga o nome da indicacao;

= Escolher o tipo de alerta (entre as trés op¢Bes acima mencionadas);
& Criar alerta (até dez alertas) (INPI, 2022) [32].

Para mais informacdes sobre o procedimento de criagdo de alertas do INPI, pode ver o seu video
"tutorial" no seguinte link (INPI, 2022) [33].

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 55/134


https://www.inpi.fr/data-inpi-creer-une-alerte-sur-une-marque-un-brevet-un-dessin-modele-ou-une-entreprise
https://www.inpi.fr/data-inpi-creer-une-alerte-sur-une-marque-un-brevet-un-dessin-modele-ou-une-entreprise
https://data.inpi.fr/

Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Marco de 2023

FIG. 22: Imagem do ecra da base de dados "DATA INPI" do INPI
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» A nivel europeu

Existem trés ferramentas principais que podem ajudar os agrupamentos de produtores a monitorizar a
fraude nas suas IGs e marcas a nivel europeu: Gl|view, TM|view e o sistema de alerta EUTM (EU
trademark®®).

= TM|view: disponivel no sequinte endereco

FIG. 23: Captura de ecrd da base de dados de marcas EUIPO "TM|view*
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TM|view é a base de dados de marcas registadas da UE. Contém as bases de dados de pedidos de
marca e marcas registadas de todos os gabinetes nacionais de propriedade intelectual da UE, da
EUIPO e de muitos gabinetes nacionais parceiros fora da UE.

= Gl|view: disponivel no sequinte endereco

65 Em portugués: “Marcas da UE“
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FIG. 24: Captura de ecrd da base de dados EUIPO Gl "Gl|view*
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Gllview é a base de dados de indicacoes geograficas da UE. E a ferramenta mais interessante para
a monitorizagdo da fraude em matéria de IG. Combina trés caracteristicas:

1.

Contém os dados oficiais de todas as IGs agricolas e agro-alimentares protegidas a nivel da
UE. Isto inclui ndo s6 as IG europeias registadas directamente na UE, mas também as IG de
paises terceiros protegidas a nivel da UE através de acordos bilaterais e multilaterais, bem como
todas as |G da UE protegidas no estrangeiro através de tais acordos;

Inclui dados extensivos, tais como dados de contacto de agrupamentos de produtores e
organismos de controlo de IG, mapas, fotografias de produtos, descricdo de produtos, area
geogréfica, declaracédo de sustentabilidade, etc.

Finalmente, fornece uma ligacao directa as autoridades de execucao através do Observatoério
EUIPO ou IPEP, IP Enforcement Portal (Portal de aplicacdo dos direitos de propriedade
intelectual). O IPEP é uma plataforma gratuita e segura para a troca de informag6es em tempo
real entre os titulares de direitos e as autoridades de aplicacdo da lei. O IPEP é utilizado
principalmente para medidas fronteiricas, mas permite a uma autoridade nacional ou
agrupamento de produtores comunicar directamente com as autoridades responsaveis pela
aplicacéo da lei. As autoridades policiais e aduaneiras dos Estados-Membros podem também
visualizar informacBes e detalhes sobre produtos, facilitando-lhes a identificacdo de
contrafaccdes e a tomada de medidas. O IPEP est4 disponivel no seguinte endereco.

FIG. 25: Captura de ecré do Observatorio de Marcas EUIPO (ou IPEP)
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No account yet? Sign up

Enforcement authorities: request access here
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Sistema de Alerta EUTM

Desde 2019, o Sistema de Alerta de Marcas da UE (ou EUTM Alert System) permite aos proprietarios
e requerentes de marcas registadas da UE tomar medidas proactivas para monitorizar os seus direitos
de propriedade intelectual. Este sistema de alerta esta acessivel na base de dados “eSearch plus®.
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O sistema de alerta EUTM permite aos agrupamentos de produtores criar dois tipos de alertas:

& Alertas de monitorizagdo da Marca Comunitéria (TUE) ou Desenho ou Modelo Comunitério (CD)
(mudanca de estatuto; prazo de renovacdo; mudanca de titular/representante; expiragdo do
periodo de oposicéo; registo de dominio “.eu” idéntico);

& Alertas de vigilancia: estes séo baseados em critérios seleccionados pelo utilizador (por exemplo,
nome da marca e/ou categoria do produto) e serdo accionados se outra marca ou desenho ou
modelo comunitario corresponder a estes mesmos critérios.

O procedimento para criar um alerta na EUIPO é o seguinte:

& Ir para a pagina "eSearch plus" no sequinte endereco;

= Ir para "Area do utilizador" e criar uma area pessoal ou iniciar sessio;

& Cligue no botao "Alertas" e depois em "Criar um novo alerta";

& Seleccionar "TIN/EMC Alertas";

& Seleccionar a categoria relevante (marcas; desenhos; proprietarios; representantes);
& Seleccionar os critérios desejados;

& Depois "Definir um alerta" (EUIPO, n.d.) [34].

FIG. 26: Captura de ecra da base de dados EUIPO eSearch plus
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Por outro lado, os utilizadores s@o agora directamente informados da disponibilidade da sua marca
como nome de dominio “.eu” assim que completam o seu preenchimento electrénico, para que possam
optar por registar o nome de dominio imediatamente antes da publicagdo do seu pedido de marca
europeia. Mais informacdes estéo disponiveis no sequinte endereco.

» A nivel internacional

A novabase de dados da OMPl ou "Base de dados global de marcas registadas™, cuja nova interface
foi lancada em 15 de Novembro de 2022, permite aos agrupamentos de produtores determinar se ja
existe uma marca semelhante ou idéntica numa base de dados de quase 73 gabinetes nacionais e
internacionais de propriedade intelectual (OMPI, 2022) [35]. A base de dados da OMPI nédo oferece, no
entanto, um sistema de alerta, pelo que é necessario um controlo regular:

& Marcas comerciais internacionais registadas pela OMPI;

= Marcas nacionais e regionais partilhadas pelos gabinetes nacionais e regionais de marcas
registadas;

> Indicacdes geograficas;
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&> Logotipos de marcas ou indicacdes geograficas.

& Ir para a nova base de dados no sequinte endereco;

= Para uma pesquisa rapida, introduza o nome, proprietario ou nimero da marca;

> Para uma pesquisa avancada sobre marcas de palavras, va a "Find brands that have name
similarity in a selected market" (coluna da direita), clicando em "name";

> Para uma pesquisa avancada sobre logétipos, ir a "Find brands that have logo similarity in a
selected market" (coluna da direita), clicando em "logo™.

FIG. 27: Captura de ecra da nova "World Trademark Database" da OMPI
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3. Vigilancia aduaneira

A alfandega € uma autoridade publica nacional responséavel pelo
em questao.

Em termos de controlo do fluxo de mercadorias contrafeitas, a vigilancia aduaneira, através da
, € um instrumento particularmente eficaz a disposicéo do
titular do direito.

O pedido de intervengéo é a condicao prévia necessaria para a detencdo de mercadorias suspeitas de
infraccdo pela alfandega.

No caso das IG, este pedido deve portanto ser apresentado pelo agrupamento de produtores, e ajudara
a chamar a atencdo dos servigcos aduaneiros para produtos suspeitos, a fim de facilitar a sua
intercepcao.

A apresentacéo de um pedido de intervengéo € gratuita e deve ser renovada todos os anos, mediante
pedido escrito.

Em Franca, este pedido consiste em duas formas:

= um pedido de intervencdo baseado no Regulamento (UE) 608/2013 para a criagdo de um
controlo fronteirico de terceiros;

= um pedido de intervencéo baseado no cédigo de propriedade intelectual que permite o controlo
das mercadorias ja desalfandegadas, em circulagcéo no territério nacional.

Estes dois tipos de aplicagdo sdo complementares.

Este instrumento muito eficaz

, que devem fornecer o maximo de informacéao possivel quando o pedido é apresentado,
mas também durante todo o seu periodo de validade, a fim de permitir que 0s sercicos aduaneiros
sejam téo eficazes quanto possivel no controlo.
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Um pedido incompleto € um pedido que sera ignorado pelos funcionéarios da alfandega que néo terdo
0s instrumentos necessarios para impedir a contrafaccdo genuina. De facto, a cessacdo de bens
genuinos por falta de informacao é uma perda de tempo e dinheiro para as Alfandegas, mas também
para os legitimos detentores ou utilizadores.

A informacao a fornecer diz principalmente respeito aos meios de identificacao de produtos genuinos
a partir de produtos contrafeitos.

Devem ser complementados por uma constante troca de informagfes, em que o agrupamento de
produtores deve ser rigoroso, a fim de informar a alfandega logo que tenha conhecimento de uma
utilizacéo litigiosa ou de um falsificador.

Procedimentos para a apresentacdo de um pedido de assisténcia:

> Em Franca: para apresentar um pedido de intervencao junto da alfandega francesa, va aqui;
> Em Espanha: para apresentar um pedido de intervencgao junto da alfandega espanhola, va aqui;
> Em Portugal: para apresentar um pedido de intervengéo junto da alfandega portuguesa, va aqui;

> Em |talia: para apresentar um pedido de intervengéo junto dos servigos alfandegaérios italianos,
va aqui.

@ FrocoEM EsPANHA

O pedido de assisténcia também consiste em dois formulérios:

&> um pedido de interven¢do baseado no Regulamento (UE) 608/2013 para a criacdo de um
controlo fronteirico de terceiros;

> um pedido baseado na Lei de Marcas 17/2001, de 7 de Dezembro de 2001 (Artigo 41.1° da
Lei de Marcas), e, se necessario, um pedido de medidas cautelares com base no Artigo
727.92 da Lei de Processo Civil Espanhola.

@ Foco em PORTUGAL

O pedido de assisténcia também consiste em dois formulérios:

> um pedido de intervencédo baseado no Regulamento (UE) 608/2013 para a criacdo de um
controlo fronteirico de terceiros;

&> um pedido baseado no Artigo 312.° do Cdodigo da Propriedade Industrial.

4. Relatorios as autoridades de controlo da fraude
Em caso de infraccéo, é também possivel alertar em paralelo as autoridades de controlo da fraude
no seu pais.

Por exemplo, em Franca, a Direccdo-Geral da Concorréncia, Consumo e Controlo de Fraudes
(DGCCRF) é responsavel por assegurar o bom funcionamento dos mercados materiais e imateriais em
beneficio dos consumidores e das empresas.
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Esta administracdo esta particularmente preocupada com o respeito e a equidade da concorréncia, a
protec¢do econdmica dos consumidores e a seguranca e conformidade dos produtos e servigos de
consumo, incluindo os canais da Internet.

Por conseguinte, tem um papel a desempenhar na informacdo dos consumidores e na garantia do
cumprimento das , tais como as indicac¢des geograficas.

No caso de um relatério, a DGCCRF pode intervir, decidindo acompanhar ou controlar uma empresa
e, se necessario, impor multas administrativas.

= para denunciar uma fraude & DGCCRF, va aqui;
= para denunciar uma fraude a AICA, va aqui;

> para denunciar uma fraude & ASAE, va aqui;

B para denunciar uma fraude ao ICQRF, va aqui.

I. Uma estratégia de proteccao ofensiva apoés a violagao de direitos

7

Uma vez identificada uma infraccdo, é essencial que os agrupamentos de produtores e os seus
membros prontamente

De facto, como referido na Parte 1 do guia, uma das principais limitacdes da Internet é a sua

O sistema de prova no direito francés esta estabelecido no artigo 9° do Codigo de Processo Civil, que
estabelece que "compete a cada parte provar, em conformidade com a lei, os factos necessérios para
0 sucesso da sua reclamacao” (Légifrance, 2004) [36].

Uma pessoa que deseja reclamar uma infraccdo de uma IG deve, por conseguinte, poder provar a
infraccdo, mas também tentar impedi-la 0 mais rapidamente possivel.

Esta resposta deve tomar a forma, se possivel, de um relatorio do oficial de justi¢ca e recolha de provas
(tépico A) e uma carta de notificacdo formal (tépico B), antes de conduzir as accdes judiciais e
extrajudiciais dos litigios (t6picos C e D).

A. Relatério do oficial de justica e recolha de provas da violagao

Assim que a infracgdo for detectada, e mesmo antes de contactar o oficial de justica, é essencial tirar
das péaginas da Internet onde as infraccbes aparecem e
dos enderecos web em questao.

Isto fornecera uma base de prova, caso os elementos contestados desapare¢cam antes do relatorio.

A seguir, é aconselhavel para que seja elaborado um relatério urgente
na Internet. O custo médio de uma declaracdo de factos varia de acordo com o niUmero de paginas a
estabelecer, mas pode situar-se entre 150,00 euros sem IVA e 600,00 euros sem IVA para as
declaragGes de factos mais importantes®’.

66 Para tirar uma fotografia do ecra: 1. num PC, mantenha premidas as trés teclas "Windows" + "Shift" + "S" em
simultaneo, 2. num Mac, mantenha premidas as trés teclas "Shift" + "Command" + "3" em simultaneo.

67 Taxas baseadas nos relatérios do oficial de justi¢a francés
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Para a Franca, pode ser util utilizar um oficial de justica da capital, uma vez que a localizacdo do
relatorio pode, em caso de accgéo judicial subsequente, dar jurisdicdo aos tribunais da capital, que séo
geralmente os mais conscientes da questéo da IG.

O relatério do oficial de justica na Internet responde a um duplo imperativo, a saber, um imperativo legal
de seguranca para a salvaguarda da prova, uma vez que permite determinar quando, onde e como as
operacdes tiveram lugar, e um imperativo técnico, que é saber se a captura de ecrd representa
realmente a pagina da Internet tal como existia na altura (DOROL, 2019) [37].

As regras de validade das declaragfes de factos na Internet sdo extremamente rigorosas, mas 0s
oficiais de justica sdo bem versados nestas normas, que se baseiam principalmente na jurisprudéncia,
e

Em Franca, este € um "[...] corpo de obrigacdes e recomendacbes derivadas da jurisprudéncia e
aumentadas pela norma Afnor NF Z67-147" (DOROL et al., 2019) [38] cujo principal objectivo € a
criagdo de um quadro em branco de conclusdes, a fim de dar as conclusdes materiais uma neutralidade
indiscutivel. A fim de respeitar este quadro, o oficial de justica deve portanto "[...] aplicar-se a respeitar
0s canones pretorianos dos pré-requisitos do relatério da Internet, nomeadamente: identificacdo do
equipamento utilizado para os relatérios, configuragéo da ligacéo de rede a Internet, estabelecimento
de um ambiente de relatorio limpo de toda a navegacao anterior, e fixacdo da localizacédo dos relatorios"
(DOROL et al., 2019) [38].

E de notar que se o contetdo tiver desaparecido antes do relatério, ainda é possivel que o oficial de
justica realize um "O objectivo deste tipo de sitio é
preservar a memoria das paginas da Internet na medida em que estas constituem um patriménio
imaterial. Varios servicos oferecem acesso a paginas de Internet arquivadas: Internet Memory,
Pandora, Archives.org... Este Ultimo website oferece acesso gratuito a Wayback Machine, que permite
aos utilizadores consultar as versées arquivadas de uma pagina web através do tempo" (DOROL, 2019)
[37]. De facto, se no passado estava relutante, o Tribunal de Recurso de Paris fez uma reviravolta a 5
de Julho de 2019, aceitando finalmente este tipo de provas. Isto permite que o queixoso tenha os
arquivos de uma pagina que foi modificada ou apagada verificada por um oficial de justica.

E também possivel, antes de qualquer julgamento, fazer pedidos judiciais de recolha de provas ou de
pareceres de peritos®.

Uma vez guardadas as provas, o titular pode enviar a(s)
pessoa(s) responsavel(eis) pelas infrac¢oes.

Em Espanha, é possivel solicitar o estabelecimento de uma Escritura Notarial que certifique a
data e o local (pagina web) onde o nome ou logotipo da indicacdo geogréfica foi reproduzido.
Estes documentos publicos sdo probatérios num processo judicial, como estabelecido pelos
artigos 299.1.2° e 317.2° da Lei de Processo Civil Espanhola, que estabelece que os documentos
auténticos sdo "Documentos autorizados por um notéario em conformidade com a lei".

E um meio de prova eficaz e eficiente, embora tenha um custo ligeiramente superior devido ao
envolvimento de um notario.

68 CA Paris, 5 de Julho de 2019, n° 17/03974, M. AX ¢/ SAS Groupe conseil et gestion.

69 Apreensdo por violagdo de marca ou IG (artigos L.716-1 e seguintes e artigos L.722-1 e seguintes do Codigo da
Propriedade Intelectual francés), investigacao pré-julgamento (artigo 145° do Cédigo de Processo Civil francés),
peritagem judicial (artigo 263° do Codigo de Processo Civil francés)
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@ FOCO EM PORTUGAL

Em Portugal, o sistema de prova legal esta estabelecido no artigo 342 do Cdédigo Civil, que
estabelece que "a pessoa que invoca um direito tem o 6nus de provar os factos em que o direito
se baseia". Por conseguinte, a pessoa que pretende invocar uma violagdo de uma indicacdo
geogréfica deve estar preparada para fornecer a prova dessa violacao.

Em Portugal, isto pode tomar a forma de uma declaracdo de factos elaborada por um notario,
nomeadamente através da certificacdo de screenshots tirados directamente por ele. O artigo
4/2/e) do "Estatuto do Notariado" ("Estatuto do Notariado") confere esta competéncia ao notario.

Deve acrescentar-se que é possivel obter, mesmo antes do inicio de uma accéo judicial, medidas
judiciais para a recolha e preservacao de provas, ao abrigo dos artigos 339° a 341° do Cdédigo
da Propriedade Industrial. Estas medidas podem assumir a forma de apreenséo de objectos ou
documentos na posse do infractor ou mesmo de terceiros, ou de ordens judiciais para que o
titular os entregue ao tribunal. Se a infraccéo for de ambito comercial, estas medidas podem
dizer respeito a documentos bancarios, financeiros ou contabilisticos.

B. A carta de notificagdo de incumprimento

A carta de notificagdo é um acto juridico que deve respeitar um certo formalismo para ser eficaz e
vélido.

Em caso de violacdo de uma indicacdo geogréafica, o objectivo da noftificacao formal € instruir o
destinatario a cessar a violacao, sob pena de sancao.

Deve portanto conter um desafio, um prazo para o cumprimento, e uma ameaga de sancdo em caso
de incumprimento.

&> No que diz respeito & interpelagéo, o artigo 1139 do Cdédigo Civil francés estipula que os termos
da notificagdo formal devem ser "suficientemente interpelados”. Isto significa que a exigéncia
deve ser claramente identificada, precisa e firme, sob pena de nulidade;

= No que respeita ao prazo, este deve ser mencionado na carta. Este é o periodo de tempo deixado
ao destinatario para cumprir. E habitual dar ao destinatario um periodo de quinze dias;

> A carta deve também conter a ameaca de uma sancao, ou seja, a utilizacdo de meios legais em
caso de ndo cumprimento. A este respeito, os termos da notificacdo formal ndo devem ser
concebidos de forma abusivamente cominatéria (semelhante a intimidagdo), correndo o risco de
constituirem um abuso de direitos.

Para além do contetdo da carta, a sua notificacdo deve também obedecer a uma série de regras.

Neste sentido, deve ser dada preferéncia a formas de comunicagdo que permitam provar, se
necessario, o envio e a recepgédo da carta de notificacdo formal, ou seja, um email com um recibo de
leitura, juntamente com uma carta registada com um recibo de devolucao.

Se ndo houver resposta, recomenda-se que seja feito um ou mais lembretes.

Se o siléncio persistir, recomenda-se que 0 servico seja feito por um oficial de justica, pois isto pode ter
o efeito de aumentar a presséo sobre o destinatério para agir.
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Finalmente, a carta ndo deve omitir o convite ao destinatario para uma resolucéo amigavel do litigio.
Em Franca, desde 1°" de Abril de 20157, é necessario justificar uma tentativa de resolugdo amigavel
do litigio a fim de poder submeter o0 assunto a um juiz.

= agrupamentos de produtores ou detentores de indicacdes geograficas europeias

esta disponivel no Anexo 3 deste guia.

1, Um modelo de carta de notificagdo que pode ser utilizado por todos os
o

@ Froco Em EsPANHA

Em Espanha, a carta de notificacdo de incumprimento ("carta de reclamacion extrajudicial') deve
preencher certas condi¢cdes para ser valida, semelhantes as da Franca.

O objectivo da carta de notificacao € contestar extrajudicialmente o destinatario para por termo
a infraccdo, ou entdo enfrentar consequéncias legais tais como uma queixa criminal, um pedido
de indemnizacé&o ou outras medidas vinculativas.

Por conseguinte, deve também conter uma base juridica para o pedido, uma contesta¢do, um
prazo de 15 dias para o cumprimento, e uma ameaca de san¢des em caso de incumprimento.

Deve ser dada preferéncia a formas de comunicagdo que permitam provar, se necessario, 0
envio e a recepcao da carta de notificacdo, ou seja, um e-mail com um recibo de leitura,
juntamente com uma carta registada com um recibo de devolugéo.

Em Espanha, existe também um mecanismo de envio chamado "Burofax", disponivel no sequinte
endereco, que permite provar o envio, a recepgdo e o conteido de uma carta de notificagdo
formal e tornar esta prova juridicamente valida.

Se nao houver resposta, recomenda-se que seja enviado um lembrete.

@ Froco em PORTUGAL

Em Portugal, a carta de notificacdo ndo tem um modelo "canénico”, mas deve preencher certas
condicdes para ser valida, semelhantes as de Franca.

O objectivo da carta de notificagdo formal é instruir o destinatario para por termo a infrac¢ao, ou
entdo enfrentar consequéncias legais tais como uma queixa criminal, um pedido de
indemnizacé&o ou outras medidas vinculativas.

Por conseguinte, deve também conter uma adverténcia, um prazo de quinze dias para o
cumprimento, e uma ameaca de san¢gées em caso de incumprimento.

Deve ser dada preferéncia a formas de comunicagdo que permitam provar, Se necessario, o
envio e a recepcdo da carta de notificacdo, ou seja, um e-mail com um recibo de leitura,
possivelmente apoiado por uma certificacdo "dia" com o mecanismo MDDE (Marca do Dia
Eletrénico) através dos correios portugueses, CTT (Correios, Telégrafos e Telefones), ou

70 Decreto n.° 2015-282 de 11 de Margo de 2015.
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simplesmente enviando-a por cc: para outro endereco do remetente ou para um terceiro de
confianca). O correio electrénico deve ser acompanhado de uma carta registada com aviso de
recepgao.

Se nado houver resposta, recomenda-se que seja enviado um lembrete.

Se o siléncio persistir, recomenda-se a utilizacdo de uma "notificacdo avulsa" ("notificacéo
Unica"), nos termos do Artigo 256° do Cddigo de Processo Civil, realizada por agentes de
execucao ou por agentes judiciais, 0 que pode aumentar a pressao sobre o destinatario.

C. Resolucdo de disputas de nomes de dominio

As disputas de nomes de dominio tém crescido em consonancia com 0 seu crescente interesse. Pode
ser resolvido judicialmente (t6pico 1) ou extra-judicialmente (tépico 2).

1. Resolugao judicial de litigios

A resolucao judicial de disputas ocorre quando as partes envolvidas numa disputa utilizam o sistema
judicial para resolver a sua disputa. Isto implica levar o caso a tribunal, onde um juiz ou arbitro tomara
uma decisdo com base nas provas apresentadas e nas leis aplicaveis.

Deve ser feita uma distingdo entre disputas de nomes de dominio e outros direitos privados, tais como
marcas registadas ou indicagdes geogréficas, e disputas entre nomes de dominio e outros sinais, tais
como nomes comerciais, nomes de autoridades locais, nomes patronimicos ou outros nomes de
dominio.

» Conflitos entre o nome de dominio e outro direito privado

No que respeita ao conflito entre nomes de dominio e outros direitos de propriedade, o regime de acgdo
judicial serd 0 mesmo para marcas registadas e indica¢des geograficas, o de "accao de infraccao™.

Os proprietarios de marcas registadas, conhecidas ou nao, colectivas ou ndo, podem recorrer a ac¢des
judiciais para resolver litigios decorrentes do confronto entre um nome de dominio e uma marca
registada. Em Franga, os textos aplicaveis sé@o os artigos L. 713-2, L. 713-3 e L. 713-5 do Cddigo da
Propriedade Intelectual, assim como o artigo 1241 do Cdédigo Civil quando a marca € incluida num
nome de dominio, sem ser utilizada como marca comercial (Légifrance, 1992) [39].

O mesmo se aplica aos titulares de indicagbes geograficas, que também podem intentar ac¢fes
judiciais em caso de infraccao. Em Franca, os textos aplicaveis séo os artigos L. 722-1 e seguintes do
Cddigo da Propriedade Intelectual (Légifrance, 1992) [39].

A principal diferenca entre os dois regimes € que as marcas registadas (excepto as marcas conhecidas
ou de renome) estéo sujeitas a um principio de especialidade™, o que nao é o caso das indicacées
geograficas.

No caso da utilizagdo de uma marca ou indicacao geografica conhecida ou reputada num nome de
dominio, os juizes nao examinam o contelddo do website para decidir se a marca ou indicagdo
geografica é violada.

"1 A titulo de lembranca, o principio da especialidade é uma regra segundo a qual uma marca sé é protegida para
produtos idénticos ou semelhantes aos indicados no pedido de registo. Portanto, se um terceiro decidir apresentar
um pedido de marca idéntica ou semelhante a uma marca existente, mas a marca abranger um tipo diferente de
produtos, o titular da marca existente ndo pode opor-se a ela.
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As marcas e indicacdes geogréaficas sédo protegidas fora do principio da especialidade se a sua
utilizacdo para bens ou servicos ndo semelhantes aos designados no registo for susceptivel de
prejudicar estes Ultimos ou se tal utilizagdo constituir uma exploragéo injustificada destes Gltimos. A
utilizacdo do sinal, ainda que parcial, é suficiente.

A situacdo pode também ser invertida no caso das marcas registadas, uma vez que

No que respeita a outros variaveis distintivas (nome comercial, sinal, nome da empresa, etc.), a base
juridica sera a da responsabilidade civil de direito comum, com base no artigo 1241° do Cédigo Civil,
porque ndo existe um direito de propriedade (Légifrance, 2004) [36].

Quando os tribunais sdo chamados a decidir sobre disputas entre nomes de dominio e nomes
comerciais, entre titulares de nomes de dominio e nomes de empresas e outros nomes de dominio,
este sera um caso , € serd necessario demonstrar danos e
um risco de confusao.

Neste sentido, € necessario demonstrar a distingdo dos termos reivindicados, e a identidade das
actividades que poderiam levar a confusdo entre as empresas.

2. Resoluc¢do Alternativa de Litigios

Por outro lado, a resolucdo alternativa de litigios ocorre quando as partes envolvidas numa disputa
optam por Isto pode ser feito através de
negociacao directa, mediacdo ou arbitragem. Nestes casos, uma terceira parte neutra trabalha com as
partes para as ajudar a alcangar um acordo mutuamente aceitavel que ponha fim ao conflito.

Os procedimentos extrajudiciais estdo divididos em procedimentos internacionais e nacionais.

A particularidade dos procedimentos a nivel supranacional é que

De facto, a ICANN tem dois tipos de procedimentos extrajudiciais, o procedimento UDRP (Uniform
domain-name dispute-resolution policy) e o procedimento URS (Uniform rapid suspension system).
Ambos os procedimentos sdo concebidos para resolver litigios entre detentores de marcas registadas

e detentores de nomes de dominio em dominios genéricos de primeiro nivel (por exemplo ".com", ".org",
etc.).

O artigo 4.a. da UDRP (Uniform domain-name dispute-resolution policy) estabelece que

"Deve submeter-se a um procedimento administrativo obrigatério no caso de um terceiro (um
"queixoso") apresentar uma reclamacao ao fornecedor aplicavel, de acordo com as regras processuais,

(i) que o seu nome de dominio é idéntico ou confusamente semelhante a uma marca comercial ou
marca de servigco em que o Autor da Reclamacao tem direitos; e

(i) ndo tem quaisquer direitos ou interesses legitimos no nome de dominio; e

(iii) que o seu nome de dominio foi registado e esté a ser utilizado de méa fé. (ICANN, 1999) [40].

72 Artigo L711-3 4° do Cddigo da Propriedade Intelectual.
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Este procedimento limita-se, portanto, aos conflitos entre titulares de marcas registadas e de nomes
de dominio, com exclusdo de todos os outros.

Este procedimento é rapido e barato e permite a resolugdo alternativa de litigios. Aplica-se

independentemente do local onde o nome de dominio é registado, independentemente da
nacionalidade do queixoso, e é regido pela UDRP.

Este é um procedimento administrativo que néo interfere com a conducdo de um processo judicial
paralelo, e uma deciséo judicial diferente sera vinculativa no registo.

O procedimento pode resultar numa transferéncia do nome de dominio, no cancelamento do nome de
dominio ou no arquivamento da accdo’®. Ndo esta previsto qualquer recurso, e as partes insatisfeitas
devem iniciar novos procedimentos nos seus tribunais nacionais.

O procedimento da UDRP é conduzido pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI para os
requerentes da Unido Europeia’™.

Os peritos encarregados do procedimento avaliardo cumulativamente o risco de confuséo entre os
sinais, a auséncia de interesse legitimo da parte reservada’™ assim como a sua boa fé’s.

O procedimento é apenas online e fornece uma queixa "padrao” aos candidatos. Esta disponivel no
website da OMPI na pagina seguinte.

No prazo de 5 a 15 dias ap0s a apresentacao da queixa, esta é declarada admissivel ou nao pelos
peritos. Trata-se de um procedimento dito "contraditério”, ou seja, "nenhuma parte pode ser julgada
sem ter sido ouvida ou chamada" (Artigo 14 do Novo Cédigo de Processo Civil francés). Assim, se a
gqueixa for considerada admissivel, o requerido é contactado pelos peritos e terd também a
oportunidade de apresentar a sua resposta fundamentada em linha. A auséncia de uma resposta
pressupde ma fé ou falta de interesse por parte do requerido, e resultara na transferéncia do nome do
dominio.

A deciséo é proferida no prazo de dois meses a contar da data de recepc¢do da queixa.

Para mais informag8es sobre o processo UDRP da ICANN, queira visitar o sequinte endereco.

O procedimento URS

O procedimento URS (Uniform rapid suspension system) foi criado para gerir problemas entre os

requerentes de nomes de dominio nas novas extensoes genéricas (novos gTLDs como ".wine", ".bio",
etc.).

Os elementos do pedido sdo em grande parte os mesmos que os do procedimento UDRP, com a
diferenca de que o requerente deve apresentar a prova de utilizacdo da marca que reivindica. Também
difere nos seus efeitos, uma vez que o procedimento URS visa suspender o nome de dominio pelo
resto do seu periodo de registo, com a possibilidade do requerente prorrogar o periodo de suspensao

73 O pedido de indemnizacdo esta excluido.

74 Seis centros estdo autorizados a receber gueixas da UDRP: o Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI; o
Tribunal Arbitral Checo para Litigios na Internet ou "CAC"; o F6rum Nacional de Arbitragem ou "NAF"; o Centro
Asiatico de Resolugéo de Litigios sobre Nomes de Dominio ou "ADNDRC"; o Centro Arabe para Resolugio de
Litigios sobre Nomes de Dominio ou "ACDR"; e o Centro Canadiano Internacional de Resolucdo de Litigios na
Internet ou "CIIDRC" (ICANN, 2012) [52].

5 O requerente deve provar que o respondente ndo tem interesse legitimo no nome que utiliza. Uma vez que é
dificil fornecer provas negativas (provas que afirmem a exclusé@o ou a inexisténcia de algo), o requerido deve ele
proprio demonstrar a existéncia de tal interesse. Se n&o o fizer, o requerente é considerado como tendo satisfeito
o paragrafo 4, a, ii.

6 E sempre uma questédo de apropriacéo indevida da marca registada de um terceiro para beneficio pessoal, ou
com o proposito de ser prejudicial para o terceiro proprietario do sinal.
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por mais um ano, enquanto o procedimento URDP visa transferir ou cancelar o nome de dominio
contestado.

A caracteristica especial deste procedimento é que o registo é obrigado a suspender o nome de dominio
assim que recebe a notificacao da queixa, mesmo antes de esta ser processada. Uma deciséo da
URS pode ser objecto de recurso junto do mesmo centro”.

O Czech Arbitration Court (CAC), com sede em Praga, € competente para tratar de disputas sobre
nomes de dominio “.eu®.

Para mais informac6es sobre o processo URS da ICANN, queira visitar o seguinte endereco.

» Procedimentos extrajudiciais nacionais

No caso da Franca, AFNIC criou um procedimento especifico de resolucdo de litigios para as pessoas
gue reservaram um endereco em ".fr" (Franga), ".re" (Ilha Reunido), ".yt" (Mayotte), ".wf" (Wallis e
Futuna), ".tf" (Territérios Franceses do Sul) ou ".pm" (Saint Pierre e Miquelon). Este procedimento
chama-se procedimento SYRELI, e permite que seja tomada uma decisdo sobre a transmisséo,
blogueio ou eliminagdo do nome de dominio no prazo de dois meses apés o pedido. Durante o
procedimento, o nome de dominio é "congelado".

Actualmente, as taxas processuais sdo de 250,00 euros, excluindo impostos por nome de dominio.

O ambito deste procedimento é mais amplo do que o procedimento da UDRP, uma vez que ndo se
limita a disputas sobre marcas registadas e nomes de dominio, mas pode ser aplicado a todos os
direitos de propriedade intelectual, incluindo as indicacoes geograficas, e também aos direitos de
personalidade e autoridades locais, se o titular do nome de dominio néo justificar um interesse legitimo
e agir de ma fé.

Finalmente, tal como com o procedimento UDRP, os procedimentos legais também podem ser iniciados
pelas partes, que suspenderao o procedimento AFNIC.

@ roco em EsPANHA

Em Espanha, as infrac¢des de nomes de dominio que violem uma indicacéo geogréfica podem
ser processadas com base no Regulamento (UE) 1151/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de Novembro de 2012, relativo aos sistemas de qualidade dos produtos
agricolas e alimentares, com o objectivo de obter o seu encerramento e/ou supresséao na Internet.

Vale também a pena mencionar a seguinte regulamentacdo espanhola para infraccoes as
indicacdes geograficas, independentemente do local onde estas ocorrem:

> Lei 6/2015 de 12 de Maio de 2015 sobre denominagdes de origem e indicagbes geograficas
protegidas de ambito territorial supra-autbnomo (ver artigo 13 sobre protec¢ao);

> Lei 17/2001 de 7 de Dezembro de 2001 sobre Marcas, contra marcas e outros sinais
distintivos registados e susceptiveis de infringir indicacbes geograficas (cf. artigos 5(1)(g) e
5(1)(h) que enumeram as proibi¢cdes absolutas de registo);

> Lei 3/1991 de 10 de Janeiro de 1991 sobre concorréncia desleal (cf. artigos 5°, 6°, 7° e 12°);

77 Trés centros de arbitragem sdo actualmente competentes para o procedimento URS: o Centro Italiano de
Arbitragem "MESD Srl"; o Centro Asiatico de Resolucéo de Litigios sobre Nomes de Dominio ou "ADNDRC"; e 0
Forum Nacional de Arbitragem ou "NAF" (ICANN, 2014) [53].

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 68/134


https://www.adr.eu/
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5288
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto,la%20Ley%20General%20de%20Publicidad.
https://urs.mfsd.it/
https://www.adndrc.org/
https://www.adrforum.com/domain-dispute

Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Marco de 2023

> Regras processuais para a resolucdo extrajudicial de litigios relacionados com nomes de
dominio ".es", disponiveis no sequinte endereco (ver artigo 2 sobre direitos anteriores
aplicaveis).

@ FOCO EM PORTUGAL

Em Portugal, o "Supremo Tribunal de Justi¢ca" declarou na sua deciséo de 8 de Margo de 2022
que "os critérios do artigo 238° do actual Codigo da Propriedade Industrial devem ser aplicados,
embora com adaptacdes, aos casos em que exista o risco de confusdo entre uma marca e um
nome de dominio". Neste caso, o tribunal concedeu aos nomes de dominio uma proteccéo
equivalente a das marcas registadas, embora estas continuem a depender da concorréncia
desleal.

No que respeita ao conflito entre nomes de dominio e outros direitos de propriedade, o regime
de accao judicial serd o mesmo para marcas, logétipos e indicagGes geograficas, nomeadamente
o das accbes por infraccao.

Os textos apliciveis sé@o os artigos 249° a 251°, 293°, e 337° a 358° do Cddigo da Propriedade
Industrial.

O mesmo se aplica aos titulares de indicacbes geograficas, que também podem intentar ac¢oes
judiciais em caso de infraccdo, com base nos artigos 306° e 337° a 358° do "Cddigo da
Propriedade Industrial".

Um nome de dominio pode também, sob certas condic¢des, constituir um nome de dominio
anterior que pode dificultar o registo de uma marca’.

Quando os tribunais sdo chamados a decidir sobre disputas entre nomes de dominio e nomes
comerciais, entre titulares de nomes de dominio e nomes de empresas ou outros nomes de
dominio, este serd um caso de parasitismo ou concorréncia desleal e serd necesséario demonstrar
danos e um risco de confusdo. Neste sentido, é necessario demonstrar a natureza distintiva dos
termos reivindicados, e a identidade das actividades que possam levar a confusdo entre as
empresas.

O gabinete de nomes de dominio portugués "DNS.PT" criou um sistema de resolucgéo de litigios
para pessoas que tenham obtido um endereco ".pt", o que lhes permite obter uma deciséo de
transferéncia, bloqueio ou eliminagdo do nome de dominio. O procedimento de arbitragem tem
lugar no centro "ARBITRARE", criado em 2009.

Actualmente, as taxas processuais ascendem a 270,00 euros para cada parte do procedimento.

D. Resolugdo de litigios relativos a outros direitos privados

Quer se trate de uma marca nominativa, uma marca figurativa ou uma indicagdo geogréfica, a sua
utilizagdo por um terceiro ndo autorizado pode ser sancionada por uma accéo por infraccao e
concorréncia desleal.

78 Com base no artigo 232/2/a) do Coédigo da Propriedade Industrial. Se o tltimo sinal for um "logétipo”, o titular do
nome de dominio prioritario, para se opor ao registo, deve basear-se no artigo 289/1/h), invocando o risco de
concorréncia desleal.
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Em todos os casos, dois eixos regem a acc¢do: por um lado, a proteccdo do activo intangivel que é o
direito de propriedade intelectual, e todos os investimentos relacionados, e por outro lado, a protec¢éo
do consumidor.

Esta questao é tanto mais importante quanto a contrafaccéo hoje em dia vai muito para além do dominio
das vendas fisicas e esta a desenvolver-se macicamente na Internet.

Em Franca, os textos aplicdveis déo ao proprietario a possibilidade de tomar medidas legais contra
gualquer exploragéo do sinal a que néo tenha consentido anteriormente.

O artigo L. 716-4 do CPI define a violagdo de marca nos seguintes termos: "A viola¢éo dos direitos do
titular da marca constitui uma violagdo que acarreta a responsabilidade civil do seu autor. A violacdo
dos direitos inerentes a marca constitui uma violacao das proibicGes previstas nos artigos L. 713-2, L.
713-3-3 e no segundo paragrafo do artigo L. 713-4" (Légifrance, 1992) [39].

Do mesmo modo, de acordo com o artigo L. 722-1 do CPI: "Qualquer violacdo de uma indicacdo
geogréfica em violagdo da protecgdo que lhe é concedida pela legislagdo da Unido Europeia ou pela
legislag&o nacional constitui uma infraccdo pela qual o infractor é responséavel. (Légifrance, 1992) [39].

O conceito de infraccdo refere-se a todas as infraccBes ao direito do proprietario, quer sejam
reprodugdes ou simples imitacdes do sinal.

A infraccdo, mesmo antes de ser sancionada, deve ser provada. O titular do direito, 0 queixoso na
accao, deve
proibida pelos textos.

Porum lado, para além do tradicional de venda dos produtos
contrafeitos™, o titular tem um método de prova especifico conhecido como 8,
Por outro lado, pode também criar uma destinada a combater a introdug&o em

Franca e na UE de mercadorias com sinais de contrafaccéo provenientes do estrangeiro (cf. Parte 2,
Capitulo I, par. D).

A descoberta de actos de infracgédo leva a possibilidade de acc¢éo judicial por parte do proprietario. Esta
Gltima revela uma dualidade, uma vez que os actos de infracgdo constituem tanto uma infracgéo penal®:
como uma infrac¢éo civil. As ac¢gbes conexas podem, portanto, ser intentadas perante os tribunais
penais ou civis.

Embora a via criminal tenha certas vantagens, raramente é utilizada na pratica, uma vez que as vitimas
de contrafac¢éo preferem a via civil.

Em qualquer caso, , sendo o ponto de partida do prazo de
prescricdo a comissao da infraccdo. No entanto, a infraccdo é considerada uma infracgdo continuada,
ou seja, 0 prazo de prescricdo s6 comecara a correr a partir do Gltimo acto de infraccdo cometido
(enquanto a utilizacdo continuar, a infracgéo persiste).

A accao civil por infraccdo esta sujeita as disposi¢des do artigo L. 716-4-5 do CPI, que também prevé
outro obstéculo, definido como "encerramento por toleréncia”, segundo o qual este texto declara
inadmissivel "[...] qualquer ac¢éo por infraccdo de uma marca registada posterior cujo uso tenha sido
tolerado durante cinco anos, a menos que a sua apresentacéo tenha sido feita de ma fé" (Légifrance,

79 L. 716-4-7, paragrafo 1, do CPI, "a infraccdo pode ser provada por qualquer meio".

80|, 716-7 do IPC também prevé: Para este fim, qualquer pessoa que tenha legitimidade para intentar uma acgdo
por infraccao tem o direito de ter sido executada em qualquer lugar e por qualquer oficial de justi¢ca, assistido por
peritos nomeados pelo requerente, em virtude de uma ordem emitida a pedido do tribunal civil competente, quer a
descricdo detalhada, com ou sem recolha de amostras, ou a apreensdo efectiva dos bens ou servicos
alegadamente infractores, bem como qualquer documento com eles relacionado.

81 0 artigo L. 431-2 do Codigo do Consumidor, por exemplo, enumera as infraccdes relativas as denominacdes de
origem e indicagfes geograficas
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1992) [39]. Contudo, a inadmissibilidade é limitada aos bens ou servigcos para 0s quais a utilizagdo foi
tolerada.

Em Francga, onde as possibilidades de acgéo ainda estdo em aberto, o titular pode assim apresentar a
sua acgio ou perante o tribunal correccional® ou perante o tribunal judicial (anteriormente tribunal de
grande instancia)®.

A determinacao do tribunal territorialmente competente € outro aspecto importante dos actos cometidos
na Internet. Parece que as decisdes jurisprudenciais proferidas sobre este ponto continuam a hesitar,
mantendo duas possibilidades para estabelecer a jurisdicdo dos tribunais franceses: a primeira satisfaz-
se com a acessibilidade das paginas litigiosas a partir do solo francés, por vezes associadas ao destino
do anuncio litigioso ou a disponibilidade em Franga dos produtos litigiosos, a segunda exige a existéncia
de uma ligacao suficiente, substancial ou significativa entre os factos alegados e este territorio.

No caso das indicagdes geograficas, a ac¢do civil também sé pode ser intentada num tribunal com
competéncia territorial e competéncia exclusiva na matéria®.

E também possivel combinar a ac¢do de infracgdo com a accéo de concorréncia desleal, no caso de
dois actos ilicitos causarem danos distintos®.

Em todos os casos, em que haja urgéncia, o0 juiz encarregue da medida proviséria pode decidir
apreender®®,

No final do processo civil, além do possivel cancelamento da sua marca, se tiver registado uma marca
litigiosa, a pessoa responsavel por uma violacdo de uma indicagdo geogréafica ou de uma marca é
obrigada a proibir a utilizacdo do elemento ilegal, bem como a pagar uma indemnizacao®, pode
também ser obrigada a transferir o elemento litigioso para a vitima.

@ FOCO EM ESPANHA

O procedimento judicial espanhol autorizado pela Lei de Processo Civil 1/2002 para resolver
conflitos € o chamado "Procedimento Ordinario" (Titulo I, Artigo 249.14°).

Este procedimento ordinario inclui as seguintes medidas judiciais em primeira instancia:
a. Apresentacdo de um pedido judicial;
b. Recepcao e consideracado do desafio a pedido (se houver);
c. Pré-auditoria para advogados;
d. Processo oral;
e. Julgamento.

Recomenda-se a intervencao de um advogado ("procurador” em espanhol) para representar as
partes no Tribunal, para manter o contacto com o Tribunal, para assegurar a transmissao de

82 Tribunal designado por Artigo 381 do Cédigo de Processo Penal para julgar delitos.

83 Jurisdicéo designada para julgar accées civis relacionadas com marcas: os tribunais de Bordeaux, Lille, Lyon,
Marselha, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Estrasburgo, Fort-de-France.

84 Codigo de Organizacéo Judiciaria, Artigo D. 211-6-1 e Artigo L. 722-8 do CPI.
85 E portanto necessario estabelecer factos distintos dos sancionados com base na infraccao.
86 Desde a Lei n.° 2007-1544 de 29 de Outubro de 2007 sobre o combate a contrafaccao.

87 O artigo L. 722-6 do CPI estabelece que, para determinar os danos, o tribunal terd em conta separadamente: 1°
As consequéncias econémicas negativas da infracgao, incluindo a perda de lucros e prejuizos sofridos pela parte
lesada;
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documentos entre as partes e para conduzir o processo.

Em Espanha existe um imposto estatal que deve ser pago por pessoas colectivas para o
exercicio da jurisdicdo (em caso de apresentacéo de um processo judicial).

Se o montante do procedimento for inferior a 2000 euros, as pessoas colectivas estéo isentas
do seu pagamento.

> Pessoas colectivas com direito a assisténcia juridica gratuita;
&> Procuradoria-Geral da Republica;
&> Os Tribunais Gerais e as Assembleias Legislativas das Comunidades Autbnomas;

&> A administracdo geral do Estado e qualquer administracao local ou entidade dependente do
mesmo (Sevitia, 2020) [41].

O formulério a preencher para pagar este imposto € o formulario "M 696" disponivel no sequinte
endereco. O imposto para um teste normal é de 300,00 euros com um desconto de 10% para
uma declara¢éo em linha.

Os Tribunais de Justica nomeados em virtude da sua especializacao para resolver litigios
iniciados exclusivamente no dominio da propriedade intelectual (marcas) em Espanha séo os
seguintes Tribunais Comerciais:

> Andaluzia: Tribunal de Comércio n° 1 em Granada.

& Catalunya: Tribunais Comerciais n° 2, 6, 8 e 9 em Barcelona (marcas).

&> Madrid: Tribunais Comerciais n° 7, 8, 9, 10 em Madrid.

&> Comunidad Valenciana: Tribunais Comerciais n° 1 e 3 (marcas) em Valéncia.
& Galiza: Tribunais Comerciais n°® 1 e 2 em La Corufia.

& Islas Canarias: Tribunais Comerciais n° 1 e 2 em Las Palmas.

& Euskadi: Tribunal de Comércio n° 2 em Bilbao.

Podem ser tomadas medidas legais contra nomes de dominio que violem as indicactes
geograficas com base no acima exposto:

> Do Regulamento Europeu de IndicacBes Geograficas (Regulamento da UE 1151/2012);

> Da Lei espanhola das Marcas 17/2001 (proibicGes absolutas de registo). Mesmo para evitar
um registo de marca com base numa proibi¢cdo absoluta do Artigo 5.1.h), ou para atacar uma
marca ja registada (nulidade absoluta);

> Lei espanhola 3/1991 sobre a concorréncia desleal (actos de engano, confusdo, utilizacdo
abusiva da reputacao de outros).

E de notar que o artigo 45° da Lei de Marcas sobre a "Prescricdo de Acgdes", aplicavel em caso
de instauracéo de processo judicial contra uma marca registada, estabelece que "As acc¢des civis
decorrentes da violac&do de direitos de marca caducam ao fim de cinco anos, a contar da data
em que podem ser exercidos"® (Agencia Estatal Boletin Oficial del Estad, 2001) [42].

Contudo, em caso de aplicacdo das proibicdes absolutas do artigo 5.1.h) da Lei 17/2001 de
Marcas Espanholas (Proteccdo das DOP/IGP) contra marcas registadas, o artigo 51.2 considera
que "A accao por invalidade absoluta de uma marca registada ndo esta sujeita a qualquer
estatuto de limitacdes.

Em caso de nulidade de uma marca registada (direito basico de um dominio Internet) que viole

88 Citacao traduzida do espanhol
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uma indicacao geogréfica, o Artigo 51.1 da Lei de Marcas espanhola 17/2001 estabelece que:

"O registo da marca pode ser declarado invalido através de um pedido apresentado no Instituto
Espanhol de Patentes e Marcas ou através de um pedido reconvencional numa acgdo de
contrafaccdo da marca:

a. Quando infringe as disposicdes do Artigo 5 da presente Lei.
b. Quando o requerente tiver agido de ma fé ao apresentar o pedido de marca.
No caso da instauragéo de um processo civil, devem ser tidos em conta 0s seguintes pontos

1. A lei espanhola de processo civil permite a instauracdo de processos em paralelo com o
processo principal para solicitar medidas cautelares. Especificamente, o artigo 727.92
estabelece: "Em conformidade com o disposto no artigo anterior, podem ser acordadas,
entre outras, as seguintes medidas cautelares: (...) 92 O depdsito temporario de copias de
obras ou objectos considerados como tendo sido efectuados em violagdo das regras de
propriedade intelectual e industrial, bem como o depésito do material utilizado para o seu
fabrico.

2. A queixa deve ser dirigida contra a entidade infractora e o titular/proprietario especifico do
nome de dominio, mesmo quando este Ultimo € um terceiro ou um titular temporério. O
acesso a prestadores de servicos "whois" € uma chave para determinar a identidade e o
estatuto legal dos futuros réus.

3. A queixa nao deve limitar-se a uma declaracéo de infraccdo ou a uma acc¢éo para impedir a
comercializacado de mercadorias em infrac¢éo através do nome de dominio (se aplicavel),
mas deve solicitar especificamente o cancelamento (ou transferéncia para o legitimo
proprietario) dos nomes de dominio.

4. A gqueixa deve incluir um pedido de ordem judicial contra o registo de nomes de dominio
e/lou o0 agente de registo para cancelar ou transferir (se aplicavel) os nomes de dominio
infractores.

5. Podem ser tomadas medidas legais contra actos cometidos através de dominios
(comercializacdo de bens enganosos ou falsificados) e/ou o registo e utilizacdo ilegais do
nome de dominio que contém o termo IG.

6. Se for interposto contra um nome de dominio nos seus préprios termos, 0 dominio ofensivo
pode ser "atacado":

6.1. Como violacao de termos protegidos por IG;

6.2. Como meio para outros actos de concorréncia desleal baseados principalmente, mas
ndo s, no beneficio da reputacdo e em actos de engano.

7. O queixoso deve solicitar especificamente o cancelamento (ou transferéncia) dos nomes de
dominio infractores e o tribunal deve apresentar uma ordem dirigida ao fornecedor de
servigos de registo de nomes de dominio relevante. O simples pedido de cessar ou abster-
se de comercializar produtos através do dominio nao é suficiente para impedir uma futura
infraccao.

8. O controlo activo e a oposi¢édo ao possivel registo de termos como direitos de propriedade
intelectual, dominios ou outras utilizacdes comerciais sdo tidos em conta pelos tribunais na
defesa de um fundamento.
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@ FOCO EM PORTUGAL

Em Portugal, o proprietario tem o direito de tomar medidas legais contra qualquer exploragdo do
sinal que néo tenha consentido anteriormente (artigos 249 e 306 do IPC).

O titular da marca pode mesmo opor-se a actos preparatérios, tais como a producdo ou venda
de rétulos, embalagens ou dispositivos de seguranga ou autenticagéo (Artigo 250 IPC).

As infraccdes de indicagBes geogréficas e outros sinais distintivos podem constituir tanto uma
infraccdo penal®® como uma infraccdo civil. Consequentemente, as accdes correspondentes
podem ser intentadas perante os tribunais penais ou perante os tribunais civis.

Este tipo de infraccdo esta sujeito a um estatuto de prescricdo de cinco anos, cujo ponto de
partida é a pratica da infraccao (Artigo 118/1/b) do Cdédigo Penal).

No entanto, dependendo da situacdo, a infraccdo pode ser considerada como uma infrac¢éo
continua, caso em que o estatuto de prescricdo s6 comecara a decorrer a partir do Gltimo acto
de infraccado cometido (desde que o mesmo acto continue).

A accdo civil por infraccao esté sujeita as disposicdes do artigo 261° do IPC, que também prevé
outro obstaculo, definido como encerramento por aquiescéncia, segundo o qual o titular de uma
marca registada ndo pode opor-se ao uso de uma marca posterior cujo uso tenha sido tolerado
durante cinco anos, a menos que 0 seu registo tenha sido feito de ma fé. Contudo, este
encerramento esta limitado aos produtos ou servigos para 0s quais o uso foi tolerado.

Dependendo do dominio, o titular pode intentar a sua ac¢éo perante o tribunal penal ou perante
o Tribunal da Propriedade Intelectual (competéncia exclusiva para ac¢des civeis em matéria de
Propriedade Intelectual, cf. artigo 111.° da Lei n® 62/2013, de 26/08). Este tribunal, com sede em
Lisboa, é um tribunal especializado, abrangendo ndo s6 os litigios em matéria de Propriedade
Industrial e Intelectual, mas também os relativos a nomes de dominio da Internet.

Fora da sua jurisdicéo, os crimes permanecem, oS quais estdo exclusivamente sob a jurisdicao
dos tribunais de jurisdi¢éo geral.

E também possivel combinar a ac¢do de infraccdo com a accdo de concorréncia desleal, no caso
de dois actos ilicitos causarem danos distintos®.

No final do processo civil, para além do possivel cancelamento da sua marca, se tiver
apresentado uma marca litigiosa, a pessoa responsavel por uma violacdo de uma indicagao
geografica ou de uma marca € condenada a proibir o uso do sinal ilegal e a pagar uma
indemnizacéo.

O artigo 347° do CPI estabelece que, para determinar os danos, o tribunal deve ter em conta
separadamente:

1. As consequéncias econdémicas negativas da contrafac¢éo, incluindo a perda de lucros e
prejuizos para a parte lesada;

2. Os danos morais causados a estes Ultimos;

3. E os lucros realizados pelo falsificador, incluindo a poupanga em investimentos intelectuais,

89 Artigos 320° (marcas registadas) e 324° (indicacbes geogréficas), que prevéem penas de prisdo até 3 anos.
Quanto as indicagdes geograficas do vinho, o Decreto-Lei n°® 213/2004 de 23 de Agosto de 2004 prevé penas mais
severas de até 4 anos.

% As acgbes baseadas exclusivamente na concorréncia desleal devem ser intentadas nos tribunais de jurisdigdo
genérica, do lugar do domicilio do requerido (artigo 85° do Cddigo de Processo Civil).
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materiais e promocionais que o falsificador fez a partir da contrafaccéo.

Além disso, os juizes podem proibir, inclusive sob pena de sancdes, a utilizacao de um nome ou
sinal ilegal, ou impor a sua transferéncia para a vitima (artigo 348.° do IPC).

Em caso de urgéncia, o titular pode submeter a questdo ao juiz do processo sumario (artigos
345° e 346° do CPI).

O processo judicial civil portugués é regulado pelo "Cdédigo de Processo Civil", cujo processo
ordinario inclui as seguintes fases judiciais em primeira instancia:

a. Apresentagdo de um pedido judicial;

b. Recepcao e consideracao do desafio a pedido (se houver);
c. Pré-auditoria para advogados;

d. Audiéncia final;

e. Julgamento.

O processo penal é regulado pelo Codigo de Processo Penal e é normalmente realizado pelo
Procurador da Republica do Ministério Publico, com a assisténcia de particulares, o que é
opcional.

As taxas a pagar em processo civil dependem do valor do pedido (incluindo a indemnizacéo
solicitada) de acordo com o "Regulamento das Custas Processuais" (Regulamento sobre custos
processuais). Esta disponivel uma simulagéo no sitio web do governo na pagina sequinte.

O processo penal é gratuito (excepto a constituicAo como assistente, que esta sujeita a uma taxa
de 102,00 euros).

lll. Conselhos praticos em caso de danos na imagem ou na reputacao

Para além de nomes de dominio e actos de contrafaccao e concorréncia desleal, podem existir outros
casos de violacdo indirecta dos direitos de propriedade intelectual na Internet.

A multiplicacdo dos espacos interactivos leva a uma multiplicacao dos riscos de violacao da imagem
dos direitos de propriedade intelectual e dos produtos por eles abrangidos.

Foruns online, blogs, redes sociais, plataformas de partilha de conteldos audiovisuais, andncios
classificados e sitios web sao todos novos espacos de expressao onde pode ser dificil fazer valer os
seus direitos.

A este respeito, a protecgao das indica¢des geograficas é entendida a dois niveis.

E importante, em primeiro lugar, fazer o melhor uso deste novo instrumento para proteger o capital
intelectual dos proprietarios através da construcdo de uma imagem forte (topico A), e, em segundo
lugar, defender sinais distintivos e a sua imagem contra ataques de concorrentes e consumidores
desonestos (tépico B), adoptando ao mesmo tempo boas préticas (tépico C).

A. Construir a sua imagem na Internet

A Internet e as redes sociais ndo devem ser abordadas apenas do ponto de vista do risco de violagao
da propriedade intelectual.
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Devem também e sobretudo ser vistas como oportunidades para os titulares de direitos, por um lado,
aumentarem a sensibilizac@o para as suas IG e, por outro, divulgarem mensagens de sensibilizagao
contrafeitas aos consumidores.

Hoje em dia, o conhecimento de uma indicacdo geogréfica é conseguido principalmente através da
promogé&o e publicidade pelos titulares na Internet.

A este respeito, 97% das organizacdes participantes no inquérito AREPO consideram lucrativo
promover os seus produtos de qualidade na Internet (cf. figura n°28), e 81% consideram o sistema de
indicag6es geograficas como um poderoso instrumento de marketing (cf. figura n°29).

FIG. 28: Resultados inquérito: Considera lucrativo FIG. 29: Resultados inquérito: Vé o sistema de qualidade
promover 0s seus produtos sob um sistema de qualidade IG como uma poderosa ferramenta de marketing digital?
na Internet? (AREPO, 2022) (AREPO, 2022)

= Sim = Sem resposta ESim ®Nao = Sem resposta

De facto, segundo estas organizacfes, a Internet € agora o principal instrumento de informacao e
sensibilizacdo dos consumidores para aumentar a visibilidade dos produtos de qualidade,
alcancando um publico vasto e diversificado. Também permite segmentar a publicidade para atingir
mais facilmente e a menor custo a categoria de consumidor alvo. Finalmente, permite o
desenvolvimento da reputacdo da indicacédo geografica para além das fronteiras da sua area geografica
gragas, em particular, ao comércio electrénico (cf. figura n°30).

FIG. 30: Resultados inquérito: Porque é que vale a pena promover 0s
seus produtos sob um sistema de qualidade na Internet (AREPO, 2022)
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Além disso, em caso de litigio, uma forte presenca na Internet

e a obtencé@o de maiores danos. Assim, a quota de mercado ocupada pelo sinal, a intensidade da sua
exploracdo na Internet, a importancia dos investimentos seréo todos elementos que atestaréo a ligacédo
do consumidor aos sinais distintivos em questao.

Para além das facilidades probatérias possibilitadas pela alta visibilidade oferecida pela Internet, pode
também ser
, particularmente através de redes sociais.

As redes sociais podem, de facto, ser um meio de partilha de informacéao sobre produtos em infraccéo,
permitindo ao detentor controlar a sua prépria comunicacéo.

B. Riscos identificados e possiveis ac¢des

Podem existir muitos tipos diferentes de infraccdo na Internet: o sinal distintivo pode ser utilizado em
elementos figurativos, cartas graficas utilizando os codigos de cores da IG, imagens ou mesmo
logétipos numa pagina web. Pode também ser directamente implicado no nome de um sitio web ou de
uma pagina web, no URL de um endereco web (violagdo de nomes de dominio), por observacdes
depreciativas, ou na venda de bens contrafeitos.

O proprietério que € vitima de uma infracgdo na Internet tem uma série de medidas a sua disposi¢ao
para se defender.

O primeiro passo €& para tentar resolver a
infraccao de forma amigéavel.

A maioria destas plataformas oferece meios directos para os titulares de direitos denunciarem uma
infraccdo ou solicitarem um bloqueio ou remoc¢do de uma pagina ou de um utilizador/vendedor, tais
como:

& Amazonas: aceda aqui ao processo de reclamacdes;

& Alibaba: ir aqui para aceder ao procedimento de queixas;

&> AliExpress: aceda aqui para aceder ao procedimento de reclamacéo;
> eBay: aceda aqui ao procedimento de queixas;

&> Rakuten: aceda aqui para aceder ao procedimento de reclamacéo.

No entanto, parece ser dificil utilizar eficazmente estes instrumentos e fornecer provas dos direitos
invocados, uma vez que estas plataformas nédo estdo muito familiarizadas com as IG, uma vez que so
pensam em termos de marcas registadas. As plataformas podem assim ser particularmente
recalcitrantes na remocéo de anuncios litigiosos (TESSIER et al., 2021) [18].

A maioria dos motores de busca oferece meios directos para os detentores de direitos denunciarem
uma infracgao ou solicitarem um bloqueio ou remocado de uma pagina ou utilizador/vendedor, tais como:

&> Google: aceda aqui para aceder ao procedimento de queixas;
& Bing: ir agui para aceder ao procedimento de reclamacéo;

&> Yahoo: ir aqui para aceder ao procedimento de queixas.
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Contudo, o combate a estas violacBes é complicado pelas seguintes razées (UNIFAB, ALCCI,
2019) [11]:

> O motor de busca tem um a um cliente, mesmo um
cliente ilicito, que queira ser listado;

&= Os traficantes criam para a obtencéo de trafego;
&> A desreferenciacdo de andncios ;

> E apenas como uma

As redes sociais oferecem geralmente procedimentos de reclamacao online em caso de infrac¢éo, tais
como:

&= Facebook: aceda aqui para aceder ao procedimento de queixas;

& Instagram: aceda aqui para aceder ao procedimento de reclamacéo;
&= Twitter: ir aqui para aceder ao procedimento de queixas;

&> TikTok: aceda agui para aceder ao procedimento de reclamacéo;

& YouTube: aceda aqui para aceder ao procedimento de queixas;

& Interesse: ir agui para aceder ao procedimento de reclamagéo.

O proprietario tera de preencher o formulario em linha dedicado, indicando a sua identidade e detalhes
de contacto, bem como os direitos de propriedade intelectual anteriores, e as razbes da sua
reivindicacéo.

Em teoria, a rede em questao processara o pedido, e as contas com um nome de utilizador, ou
publicando qualquer contetdo que possa induzir o consumidor em erro ou infringir os direitos de
terceiros, poderdo entdo ser

Se as plataformas forem de facto recalcitrantes, entdo os registantes podem

Em Franca, deve ser feita referéncia aos artigos L. 716-4 e seguintes do Cédigo da Propriedade
Intelectual para a contrafac¢do, como ja foi mencionado, ou ao artigo 1241 do Cdédigo Civil para casos
de denigracdo e parasitismo econémico. Também pode ser possivel agir com base no roubo de
identidade (protegido pelo artigo 226-4-1 do Cédigo Penal), o que beneficia tanto as pessoas colectivas
como os individuos.

No entanto, os proprietarios devem pensar duas vezes antes de tomar medidas de infraccdo porque,
embora tenham muitos meios de se defenderem, nem sempre é apropriado agir

(ver o emblematico caso do "Dia Mundial Nutella®"?). A afixacdo de um sinal
protegido numa rede social com o objectivo de informar sobre os servicos oferecidos ndo € uma
infraccdo. Também néo é uma infrac¢ao colocar uma marca num sitio web com o propésito de parddia.
Acima de tudo, a utilizag&o contestada do sinal na Internet deve ser como marca comercial e deve estar
no decurso do negdcio.

%1 O Dia Mundial Nutella® é um dia global nédo oficial celebrado todos os anos a 5 de Fevereiro para celebrar a
propagacédo do Nutella®. O evento foi criado em 2007 por uma blogger americana, Sara Rosso, que era uma fa de
Nutella®. Em 2013, Nutella® enviou a Sara Rosso uma notificagéo formal para a utilizagdo do nome da marca no
nome do evento. Isto provocou uma reaccao negativa dos fas de Nutella® que defenderam Rosso e utilizaram as
redes sociais para expressar a sua desaprovacao de Nutella®. Eventualmente, Nutella® retirou a sua notificagéo
formal e anunciou que iria apoiar o evento no futuro (The Communicator's Blog, 2013) [62].
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O titular que decidir agir deve, antes de levar 0 assunto ao juiz, consultar cuidadosamente as condi¢des
gerais de utilizagdo dos sitios em causa.

Neste contexto, a maioria das redes sociais exige notificacdes de infraccdo que sejam coerentes com
o estatuto de alojamento destes operadores.

De facto, como indicado na parte 1, a directiva sobre o comércio electrénico 200/31/CE de 8 de Junho
de 2000 estabeleceu o principio da responsabilidade subsidiaria do anfitrido do conteldo, principio
transposto no artigo 6-1-2 da lei LCEN®2,

A jurisprudéncia francesa considera geralmente que
e, em aplicacdo deste regime, os anfitribes s6 sdo obrigados a retirar os contetdos
contenciosos depois de terem %,

De acordo com o artigo 6-1-5 da lei LCEN, esta notificacdo deve conter:
& A data da notificacéo;

> Se 0 notificador for uma pessoa singular: apelido, nome préprio, profissdo, domicilio,
nacionalidade, data e local de nascimento; se o requerente for uma pessoa colectiva: a sua
forma, nome, sede social e o organismo que legalmente o representa;

> O nome e endereco do destinatario ou, no caso de uma pessoa colectiva, 0 seu nome e sede
social;

&> A descricdo dos factos em litigio e a sua localizacdo precisa;

> As razfes pelas quais o contelddo deve ser removido, incluindo as disposi¢cfes legais e as
justificagcbes factuais;

&> Uma coépia da correspondéncia enderecada ao autor ou editor das informacdes ou actividades
litigiosas solicitando a sua interrup¢ao, retirada ou modificacdo, ou a justificacdo de que o autor
ou editor ndo pdde ser contactado.

Entdo, apenas se o anfitrido ndo remover imediatamente o conte(do litigioso, podera ser
responsabilizado.

A existéncia destas condi¢des gerais de utilizacdo e os procedimentos especificos de proteccdo dos
direitos de propriedade intelectual explicam certamente o baixo nivel de litigio nesta area.

C. Osreflexos certos a adoptar

A construcdo de uma imagem forte na Internet requer uma abordagem global que combine

Deve-se poder tirar partido do potencial da Internet sem negligenciar a protecgéo dos proprios bens.

Por conseguinte, o agrupamento produtor deve desenvolver um verdadeiro plano de accdo com marcos
claros e orcamentos dedicados. A proteccdo dos bens deve estar na vanguarda, seguida de accbes
sobre estratégias de marketing e comunicagéo.

92 ei sobre a confianca na economia digital de 21 de Junho de 2004 (LCEN)

9 Os fornecedores de servicos de redes sociais oferecem entdo formularios online detalhados chamados
“Trademark Infringement Forms®, que sdo muito importantes de consultar.
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1. Proteger e preservar os seus direitos

A manutencao dos seus direitos pelo titular, para além da protec¢éo contra terceiros, significa também
a gestao da carteira de direitos existentes, para além da IG, tais como:

& Realizar as formalidades para a renovacao dos direitos (marcas registadas, nomes de dominio,
etc.) e pagar as taxas associadas (apenas a protec¢é@o das indica¢Bes geogréficas € concedida
perpetuamente);

> Utilizar os sinais registados como marcas registadas para evitar o cancelamento por nao
utilizagdo: Se um proprietario ndo utilizar a sua marca de forma concreta e séria durante um
periodo ininterrupto de cinco anos, esta sujeito a um processo de revogacao da sua marca. Por
outras palavras, a néo utilizacéo pode levar a perda dos direitos de marca registada.

2. Desenvolver uma estratégia de marketing
E imperativo que o titular dos direitos construa uma imagem de marca forte, e que a estratégia de

proteccao perdure durante toda a vida util dos bens. Isto requer em particular:

> A criacao de uma identidade forte, combinada com uma estratégia de comunicagéo coerente:
0 nome que constitui a IG, o logétipo da UE IG e o log6tipo do agrupamento, se aplicavel, deve
ser sempre utilizado de forma aparente;

&> O estabelecimento de uma identidade visual homogéenea para o agrupamento de produtores:
recomenda-se a opc¢ao por um logétipo e um website comum a todos os membros, e favorecer
uma carta grafica semelhante nos websites de cada membro, a fim de construir uma imagem
comum.

& As condicoes de comercializacdo devem ser sempre consistentes com a imagem de
qualidade da IG. Em particular, recomenda-se evitar a venda através de terceiros e a
comercializagdo em locais de baixo preco (locais de venda);

> Uma presenca apropriada: embora a criagdo de um sitio web dedicado a IG seja o primeiro
passo na construcdo de uma estratégia de marketing coerente na Internet, outros canais de
comunicacédo ndo devem ser negligenciados.

Como tal, as organizac¢des participantes no inquérito AREPO consideram de facto o sitio web como a
ferramenta de marketing digital mais eficaz. E seguido de perto pelas redes sociais "Instagram",
"Youtube", "Facebook". O "Twitter" vem em Ultimo lugar no ranking®*.

Os graficos abaixo mostram as ferramentas de marketing digital mais utilizadas pelas 56 organizacdes
que responderam a esta pergunta e as pontuacgfes que lhes foram atribuidas.

FIG. 31: Resultados do inquérito: Que ferramentas de marketing digital sdo mais importantes
para promover os produtos do seu sistema de qualidade na Internet? (AREPO, 2022)

LEGENDA:

0 Sem pontos 3 Meédio

1 Muito baixo 4 Forte

2 Baixo - 5 Muito forte

% Uma das organizacGes também mencionou a rede social "TikTok", atribuindo-lhe uma pontuacdo de 5 em 5.
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Alguns agrupamentos de produtores desenvolveram estratégias de marketing particularmente eficazes
na Internet.

Iremos analisar dois casos de boas praticas de marketing digital de agrupamentos de produtores de
diferentes dimens@es. Estes agrupamentos de produtores participaram no inquérito AREPO e deram-
nos permissao para ilustrar este guia com os seus instrumentos de comunicacao.

» O caso do "Prosciutto di Parma" da DOP

“Prosciutto di Parma" DOP é um presunto italiano da regido de Emilia-Romagna com uma reputacao
internacional e uma estratégia de marketing que € um exemplo muito bom de comunicacéo eficaz na
Internet. O Consorzio del Prosciutto di Parma tem 156 produtores com um volume de negdécios de
guase 800 milhdes de euros (valor de producéo), dos quais 290 milh6es de euros sdo exportados
(Consorzio del Prosciutto di Parma, 2022) [43].

Prosciutto di Parma" DOP website

Em primeiro lugar, o Consorzio criou um website dedicado a DOP com um endereco web consistente
cujo nome de dominio inclui o nome exacto da IG associado ao dominio de topo mais utilizado no
mundo ".com": "https://www.prosciuttodiparma.com/", que permite que o website seja listado no topo
da lista quando um utilizador digita 0 nome da IG num motor de busca.

FIG. 32: Pagina inicial do website do agrupamento DOP "Prosciutto di Parma“
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> Vanragéo de Iogétipos FIG. 33: Logo6tipo da DOP "Prosciutto di Parma*
A pagina inicial do website destaca imediatamente o logotipo do go“s‘mzlg

agrupamento, bem como o logotipo da DOP da UE, o que é uma
excelente pratica a recomendar a todos os agrupamentos de 1G. O
video e as imagens que representam o know-how dos produtores,
o produto e a sua area geografica, permitem ao consumidor
identificar directamente a intencéo do sitio web.
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&> Consisténcia da carta gréafica

A carta grafica do website utiliza os codigos de cores (branco e ocre) e a tipografia do logotipo, o
que torna o website visualmente estético, moderno e desordenado, mas acima de tudo facilmente
identificavel e reconhecivel pelo consumidor.

= LigacBes a outras plataformas

Os botdes de partilha de redes sociais séo também real¢cados directamente na pagina inicial e
reaparecem em todas as paginas do sitio web. Permitem aos utilizadores partilhar elementos do sitio
web com as suas proprias redes sociais ou com outros canais de comunicagao. No caso do "Prosciutto
di Parma", os botdes permitem aos utilizadores partilhar elementos do sitio web para as redes
"Facebook", "Twitter", "Instagram” e "Pinterest", bem como "Whatsapp" e "Telegram".

Os icones das redes sociais do agrupamento estdo também acessiveis no banner no final da pagina
inicial (no caso deste website, os botdes levam as redes "Facebook", "Twitter", "Instagram" e "Youtube"
do "Prosciutto di Parma" DOP), o que permite aos utilizadores aceder facilmente a todas as redes da
DOP (clicando no icone desejado) e assim gerar novas visitas, e potencialmente novas subscricdes.
Esta pratica é essencial para dar visibilidade a uma indicacdo geografica, desde que as paginas em
guestao estejam activas, caso contrario pode ocorrer o efeito contrario.

& As linguas

O website esta disponivel na lingua da IG, mas também na lingua internacional do inglés e em cinco
outras linguas. Escusado sera dizer que nem todos os agrupamentos de produtores tém 0s recursos
financeiros ou humanos para o fazer, nem a necessidade (relacionada com a reputacdo da IG), mas
recomenda-se no entanto que o website seja traduzido, no minimo, para a lingua da area geografica
da |G e para o inglés.

&= Promocéao do sistema de indicacdo geogréafica

O website também promove o processo DOP e o seu logotipo no separador "IL PROSCIUTTO DI
PARMA".

FIG. 34: Promocao da certificagdo DOP no website do agrupamento DOP "Prosciutto di Parma®“

Prtcad Dsgpain of O

P DO (short for Protected Designation of Origin) is a

European Community certification system designed to

protect names and traditions of high-quality European foods
maode occording to traditional methods in o defined geographic
region.

4090 €+

The nome Parma Hom for instonce is exclusively reserved fo hams
produced in Parma according to the strict rules defined by the
Consorzio's specifications, which ore based on the oncient
tradition of its ploce of origin; in 1996 Pormo Hom become one of
the first meot products to be awarded the Designation of Protected
Origin stotus.

In addition to providing legally binding name protection for these
products, the PDO system helps consumers, retailers, chefs,
distributors and culinory professionals distinguish b

outhentic products and their many imitations.

A importancia da comunicacao sobre o processo de |G nos sitios web dos agrupamentos deve ser
realcada, a fim de aumentar a sensibilizacdo dos consumidores para esta certificagcdo, que merece
maior visibilidade.
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A este respeito, 58% das organizag8es participantes no inquérito AREPO consideram que o sistema
de qualidade da IG n&o é suficientemente reconhecido pelos consumidores na Internet (82% apoés a

remocao da taxa de ndo-resposta).

o sistema de qualidade é suficientemente reconhecido pelos consumidores em linha? (AREPO, 2022)

FIG. 35: Resultados do inquérito: Considera que o sistema de qualidade da IG

ESim ®N&o ©Sem resposta

= Sim mNao

&> Marcas de garantia e rastreabilidade para combater a contrafaccéo

E também aconselhavel, uma vez que o agrupamento de produtores de DOP "Prosciutto di Parma" faz
muito bem no separador "IL PROSCIUTTO DI PARMA", indicar os varios meios de identificacao do
verdadeiro produto |G no mercado, a fim de combater a contrafaccao.

Deve ser fornecida uma descrigdo do logotipo do agrupamento, o logétipo da IG da UE, ou outras
marcas de garantia disponiveis na embalagem ou no préprio produto. No caso do "Prosciutto di Parma”,
a perna do porco é tatuada com o més de nascimento e o codigo de identificacdo do criador, depois
marcada com as iniciais "PP" ("Prosciutto di Parma") no matadouro, e finalmente marcada com a coroa,
o simbolo da DOP.

ADO0Q € -

FIG. 36: Marcas de garantia do "Prosciutto di Parma" DOP no site do agrupamento
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The name ‘Parma Ham' is exclusively reserved for hams bearing the Ducal Crown, the indelible and unique brond given at the end of the
ogeing period. The final bronding, however, is only the last step of a long identification process.

Every stoge of the rigorous quality control plon can be fested ond proven. This is what is meant by tracecbility. The entire history of each leg
of Porma Hom is visible through, secls, brands and tattoos marked on its skin.

[ aB
BOEY

1t begins with the breeder
who puts a speciol fottoo on
both legs of the young pig
within 30 doys of birth. This
shows the breeder’s
identification code and o
code indicafing the month of
the onimol’s birth

g0

It continues with the
slaughterhouse where every
fresh trimmed leg is checked
ond branded with @ mark
permanently identifying if.
The mork has the inificls “PP*
and the sloughterhouse

®

Next there is the metol seol
mode up of o circulor crown
showing the C.PR (Consorzio
Prosciutto di Parmo) initiols
and the date curing begon.

hod

Finally, the five-point Ducal
Crown brond is stamped
under the strict control of the
CSQA inspectors ond is the
finol guarantee of the quality
of the ham.
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&> As especificidades do produto, o saber-fazer dos produtores e o terroir

O website dedica o separador "IL PROSCIUTTO DI PARMA" a historia e especificidades do produto

A

e ao know-how dos produtores, e o separador "IL TERRITORIO" a area geografica da DOP, que
representa a alma de uma indicacdo geografica. Esta informacédo é absolutamente essencial para
promover o produto e para sensibilizar o consumidor para a importancia do sistema de IG.

FIG. 37: Apresentacao da area geografica da DOP "Prosciutto di Parma" no website do agrupamento
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= O agrupamento de produtores e

0s seus membros

Finalmente, o website dedica o separador "IL CONSORZIO" ao agrupamento de produtores e aos
seus membros, onde € possivel encontrar a localizagdo, os contactos e, se disponiveis, os websites
de todos os produtores da DOP "Prosciutto di Parma", aumentando assim a sua visibilidade e

oferecendo garantias ao consumidor.

FIG. 38: Localizacéo e lista de produtores da DOP "Prosciutto di Parma" no website do agrupamento
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= O sector da indicacéo geogréfica e os seus nimeros

E também aconselhavel dedicar um espaco ao , como é o caso do
separador "IL CONSORZIO" do website do agrupamento.

FIG. 39: Numeros para o sector DOP "Prosciutto di Parma" no sitio web do agrupamento

iy

PARMA

Lafiliine du. Jambon do Pame

ADOO €+

3.600 /8 3.000 50.000

Elevages Abbatoirs Employés des maisons de Employés de la filiére
production

Prosciutto di Parma" DOP estéa presente numa série de redes sociais, tais como

= "Facebook", com a pagina "@prosciuttodiparma" que tem mais de 140.000 assinantes;

FIG. 40: “Prosciutto di Parma“ DOP péagina Facebook

Dolce Vita

Prosciutto di Parma

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 86/134


https://www.prosciuttodiparma.com/il-consorzio/
https://www.facebook.com/prosciuttodiparma

Proteccédo das IG na Internet, Guia Pratico | Versédo de 15 de Marco de 2023

&> "Instagram®, com a pagina "@prosciuttodiparma_it" que tem mais de 17.000 seguidores;

FIG. 41: “Prosciutto di Parma“ DOP pégina Instagram

Instagnam prosciuttodiparma_it [ELG Contacter

383 publications 17.4K followers 98 suivi(e)s

® Accueil

Prosciutto di Parma

In #UnaFettaDiParma scopri I'essenza del nostro territorio: il metodo, la lavorazione
e il profumo di una lunga tradizione. Seguici per un assaggio!
bit.ly/DolceVitaParmalsEverywhere

Q Recherche

@ Découvrir
- 0000000
C  Notifications Dolce Vita sfizioso #UnaFetta #UnaFetta.. Festival 2. Street Food Gin&Parma
Créer

@ PUBLICATIONS

= "Twitter", com a pagina "@prosciuttodiparma" que tem quase 17.000 seguidores;

FIG. 42: “Prosciutto di Parma“ DOP péagina Twitter

Prosciutto di Parma

Accueil

Explorer

Notifications

Messages
Abonné

[J Signets
Prosciutto di Parma
[Z] Listes

= "Youtube, com a pagina "@prosciuttodiparmadop" que tem quase 15.000 subscritores.

FIG. 43: “Prosciutto di Parma“ DOP pagina Youtube

* YouTube

Abonnements

ACCUEIL

Todas estas redes tém em comum a nos nomes atribuidos as paginas
ea , 0 que permite promover uma identidade
visual forte e marcar a mente do consumidor.
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» O caso da DOP 'Ossau-Iraty

A DOP "Ossau-Iraty" é um famoso queijo de ovelha francés da regido Nouvelle-Aquitaine em Franca,
cuja estratégia de marketing € também um exemplo muito bom de comunicagédo eficaz na Internet. O
Syndicat de Défense de I'AOP Ossau-lraty agrupa mais de 1400 operadores (produtores de leite,
produtores agricolas e curadores, queijarias e curadores, etc.) (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty,
n.d.) [44] Para um volume de negécios estimado de quase 55 milhdes de euros em 2021 (France Bleu,
2021) [45].

Site "Ossau-lraty" DOP

O agrupamento de produtores criou também um website dedicado a DOP com um endereco web
consistente cujo nome de dominio inclui o nome exacto da IG associado ao dominio de topo nacional
"fr": "https://www.ossau-iraty.fr/", que permite que o website seja listado no topo da lista quando um
utilizador digita 0 nome da IG num motor de busca.

FIG. 44: Pagina inicial do website do agrupamento "Ossau-Iraty” DOP

Suivez l'actu Y@ s
duL!‘AOD LU'Ossau-lraty sous @ Comment est produit g

toutes ses formes 5 I'Ossau Iraty

1

Ossau-Iraty

= Valoracdo de log6tipos FIG.: 45 Logotipo do "Ossau-Iraty” DOP

Tal como com o "Prosciutto di Parma" DOP, a péagina inicial do website
destaca imediatamente o logotipo do agrupamento, bem como o
logotipo da UE DOP, o que é uma excelente pratica a recomendar a
todos os agrupamentos. O video e as imagens que representam as
competéncias dos produtores, o produto e a sua area geogréfica,
permitem ao consumidor identificar directamente a intengdo do sitio
web.

> Consisténcia da carta grafica

A carta grafica do website utiliza os codigos de cores do logotipo do agrupamento (branco e
vermelho) e o logotipo da DOP da UE (vermelho e amarelo), o que torna o website visualmente
atraente e coerente, mas acima de tudo facilmente identificavel e reconhecivel pelo consumidor.

> Ligacdes a outras plataformas

Os icones das redes sociais do agrupamento estdo também acessiveis no banner no final da pagina
inicial (no caso deste website, os botSes conduzem as redes "Facebook", "Twitter", "Instagram” e

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 88/134



https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000012910
https://www.ossau-iraty.fr/

Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Margo de 2023

"Youtube" da DOP "Ossau-Iraty"), o que permite aos utilizadores aceder facilmente a todas as redes
da DOP clicando no icone desejado e assim gerar novas visitas e, potencialmente, novas subscri¢des.

& As linguas

No caso do "Ossau-Iraty", o website esta disponivel apenas em francés. O queijo de ovelha ndo tem a
reputacdo internacional do "Prosciutto di Parma", mas € no entanto aconselhavel acrescentar uma
traducao inglesa para aumentar a visibilidade e as vendas de exportacao.

&> Promocéao do sistema de indicagao geografica

O website também promove a abordagem DOP e o seu logotipo no separador "Compromisso e
controlo".

FIG. 46: Apresentacao da certificagdo DOP no website do agrupamento "Ossau-Iraty" DOP

&> Marcas de garantia e rastreabilidade para combater a contrafac¢ao

Tal como o agrupamento de produtores "Prosciutto di Parma”, o agrupamento de produtores "Ossau-
Iraty" dedicou uma pagina ao "Reconhecimento do Ossau-lraty" para ensinar os compradores a
identificar o genuino queijo "Ossau-Iraty", a fim de combater a contrafaccéo.

As marcas de garantia para "Ossau-lraty” sao as seguintes (Syndicat de Défense AOP Ossau-Iraty,
n.d.) [46]:

&> Para queijos "Ossau-lraty": tm um carimbo que representa a cabeca de uma ovelha em perfil
na casca

& Para queijos "Ossau-Iraty" (feitos de leite cru): sdo carimbados com a cabec¢a de uma ovelha na
casca;

> Para queijos "Ossau-lraty" das pastagens de montanha: para além da cabeca da ovelha na
frente, eles apresentam um edelweiss numa montanha.

Estas marcac¢des séo feitas na casca do queijo ou sob a forma de pratos de caseina.
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FIG. 47: Marcas de garantia "Ossau-Iraty" DOP no website do agrupamento

BEARN & PAYS BASQUE GARANTIS.

Des Fromages estampillés sur la croiite

Afin d'étre faciles a reconnaitre, les fromages AOP Ossau-Iraty comportent une marque sur la cro(te.

Les fromages Ossau-Iraty de fromagerie, Tandis que les fromages Ossau-iraty fermiers, Les fromages Ossau-Iraty fermiers d'estive
P un poingon repré une téte fabriqués au lait cru par I'éleveur, comportent quant a eux comportent, en plus de la téte de
de brebis de profil sur la crolte. un poingon représentant une téte de brebis de face, un edelweiss dans une montagne.

face sur la croGte.

&> As especificidades do produto, o saber-fazer dos produtores e o terroir

O website também dedica um separador "Descubra Ossau-lraty" a histéria e especificidades do

A

produto e ao know-how dos produtores e uma pagina "A area DOP" & area geografica da DOP.

FIG. 48: Apresentacdo da area geogréafica da DOP "Ossau-Iraty" no website do agrupamento

Ossau-Iraty » Découvrir I'Ossau-lraty » Lieux de production & de Fabrication du fromage » La Zone ADP du fromage Ossau-lraty

Une zone précis'e La zone de

Dans le décret de i aire g ique était définie par une liste de 560 communes d y

comprenant la totalité du dépanement “des Pyrénées-Atlantiques ainsi que 3 communes p r o u0tlon

limitrophes du département des Hautes-Pyrénées. Le syndicat de défense de I'appellation a

demandé en 1993 une modification de l'aire géographique afin de se rapprocher de l'aire

traditionnelle de fabrication et d'affinage des fromages, au Sud du gave de Pau. Les travaux de la

commission d'enquéte et de la commission d'experts sur ce sujet ont conduit d I'exclusion de 176
du dép des Py q

L'aire géographique actuelle est donc inte pour le dépar des Pyrénées-Atlanti aux
communes ou parties de communes du département situées en rive gauche de I'Ousse puis du
gave de Pau, des gaves réunis puis de I'Adour aprés leur confluant ainsi qu'une partie de la
commune de Lons située en rive droite du gave de Pau. Les 3 communes du département des
Hautes Pyrénées ont été maintenues. Cette aire comprend donc aujourd’hui 372 communes. Laire
actuelle P la agne basque et et les coteaux ou piémont de celle-ci. Il n'y a
plus de plaine dans l'aire ; les rares parties planes sont les fonds de vallée des gaves. La zone du

Pont Long (située au nord de Pau) considérée comme le véritable “grenier” des éleveurs de la vallée
d'Ossau qui y cultivent sur ce secteur du mais, des céréales et du fourrage, est en cours de ré-
intégration dans l'aire de I'Ossau-Iraty.

= O agrupamento de produtores e 0s seus membros

Finalmente, o website dedica a pagina "The Ossau-lraty PDO Defence Union" ao agrupamento e o
separador "Rota do Queijo DOP" aos seus membros, no qual é possivel encontrar a localiza¢éo, os
contactos e, se aplicavel, os websites de todos os produtores da DOP "Ossau Iraty", tornando possivel
aumentar a sua visibilidade e oferecer garantias ao consumidor.

O website propde uma "rota do queijo Ossau-Iraty" para descobrir a pastoricia e a produc¢éo tradicional
de "Ossau-Iraty" enquanto se descobre o Pais Basco e o Béarn. Estas "rotas" propostas sdo também
excelentes praticas a assinalar, uma vez que permitem promover o produto, o saber-fazer dos
produtores e a area geografica da IG.
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FIG. 49: Localizacédo dos produtores da Ossau-lraty DOP no website do agrupamento
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= O sector da indicagédo geogréfica e 0s seus niumeros

E também aconselhavel dedicar um espago ao sector da |G e aos seus nimeros, como € o caso do
separador "Histéria de Ossau-Iraty" do website do agrupamento.

FIG. 50: Numeros para o sector DOP "Ossau-Iraty" no website do agrupamento
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8
1200 producteurs de lait 150 producteurs fermiers 14 collecteurs / transformateurs Plus de 4 000 tonnes d'AOP
de lait Ossau-Iraty produites chaque
9 affineurs année et 1,5% d'exportations

& As redes sociais do "Ossau-Iraty” DOP

A DOP “Ossau-Iraty” esta presente num grande nimero de redes sociais, tais como:
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= "Facebook®, com a pagina "@ossauiraty" que tem quase 32.000 seguidores;

FIG. 51: “Ossau-lraty“ DOP pagina Facebook

E (a Ossau-Iraty

© Learn more

© Message Q
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FIG. 52: “Ossau-Iraty“ DOP péagina Instagram
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456 publications 3,899 followers 218 suivi(e)s
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= "Twitter",

Concours B Cahier Concours s Chez vous Pique-niq. Concours #S1A2022

com a pagina "@ossauiraty" que tem quase 700 seguidores;
FIG. 53: “Ossau-Iraty“ DOP péagina Twitter
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> "YouTube” com a pagina "@ossau-iratyfr" que tem quase 500 subscritores.

FIG. 54: “Ossau-Iraty“ DOP péagina Youtube

* YouTube
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ACCUEIL

Mais uma vez, todas estas redes tém em comum a utilizacao do nome exacto da |G nos nomes
atribuidos as péaginas e a utilizacao do logotipo do agrupamento na imagem do perfil, o que permite
promover uma identidade visual forte e deixar uma marca na mente do consumidor.

Para serem eficazes, todos estes bons comportamentos devem ser respeitados

por todos os membros do agrupamento de produtores e seus afiliados.

IV. Exemplos concretos de implementacao

A extensdo dos esfor¢cos que os agrupamentos de produtores de IG devem fazer a nivel nacional e
internacional é clara a partir de um estudo rapido de algumas decisGes sobre nomes de dominio em
Franca, Espanha, Portugal, e antes da OMPI.

A. Estado geral da jurisprudéncia sobre IG e a Internet

A jurisprudéncia sobre as indica¢gdes geograficas e a Internet continua a ser escassa ate a data, devido
ao aparecimento muito recente da Internet.

Quanto a propria jurisprudéncia, esta pode ser dividida em duas categorias:
1. Utilizacao litigiosa de uma indicagao geografica na Internet;
2. Conflitos entre indicacdes geograficas e nomes de dominio.

No que diz respeito a primeira categoria, a jurisprudéncia nao apresenta quaisquer particularidades
proprias em comparacao com a jurisprudéncia tradicional sobre a infraccdo das indicagbes
geogréficas. Diz sempre respeito ao uso ndo autorizado de um sinal, quer este ocorra num meio fisico
ou na Internet.

Por conseguinte, € mais apropriado concentrar-se na segunda categoria: disputas de nome de dominio
e de IG.

Uma grande parte do litigio diz respeito sobretudo as indicacdes geogréaficas consideradas de
"prestigio” ou bem conhecidas, e mais particularmente ao nome "Champagne".

Isto ndo significa que outras indicagfes geogréaficas ndo sejam infringidas, mas simplesmente que
existe uma falta de accéo por parte dos seus representantes. De facto, como sera demonstrado em
desenvolvimentos posteriores, as acgdes relativas a nomes de dominio podem conduzir a resuliados

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 93/134


https://www.youtube.com/user/fromageossauiraty

Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Marco de 2023

incertos. Por conseguinte, por vezes pode ser mais apropriado controlar os andncios contestados e
tomar medidas para que sejam removidos.

Neste sentido, a grande peculiaridade dos nomes de dominio é que o procedimento da UDRP s6 esta
aberto a um requerente que possa demonstrar que tem direitos sobre uma marca registada. As IGs
ndo séo, portanto, abrangidas pelo procedimento da UDRP, a menos que possa ser estabelecida uma
ligacdo com uma marca registada.

Se um nome de dominio infringir uma indicacdo geogréafica, podera ser
revogado ou transferido para o queixoso no processo UDRP, desde gue uma

marca anterior contendo a indicacdo geogréafica tenha sido devidamente
registada pelo queixoso.

B. Exemplos de jurisprudéncia aplicavel

1. Perante os tribunais nacionais

Perante os tribunais e administragdes nacionais, uma |G pode, em certos casos, constituir um estado
da tecnica que pode ser utilizado contra um nome de dominio. Nesses casos, as decisdes referem-
se frequentemente a violagdo da reputacéo inerente a indicacdo geografica.

» Processo "champ-pagne.com", TGl de Paris, Acérdao de 7 de Setembro de 2001, Franca

Em 2000, o agrupamento de produtores da DOP "Champagne" - ou "Comité Interprofessionnel du Vin
de Champagne" (CIVC) - apresentou uma queixa contra a empresa "Saber Entreprises Incorporated”
pela posse e utilizagao fraudulenta do nome de dominio "champ-pagne.com" e pela comercializagao,
por este meio, de uma agua de nascente para animais de estimacao sob o nome de "Champ-pagne".

O CIVC argumentou entéo que a utilizacdo do referido nome de dominio representava uma violacéo da
DOP "Champanhe": a duplicacdo da letra "P" e a divisdo do termo ndo alterou a fonética da
denominacdo e a apropriacdo indevida da notoriedade adquirida pelo vinho de Champanhe foi
inequivoca, dados os slogans que acompanham a comercializagdo da agua, tais como "O teu melhor
amigo merece o melhor da vida [...]" (LEGALIS, n.d.) [47]

O tribunal decidiu a favor do CIVC, declarando que a utilizagdo do nome de dominio ‘champ-pagne.com'
era enganadora e susceptivel de prejudicar a imagem da DOP 'Champagne’.

O proprietario do nome de dominio foi condenado a cessar toda a utilizagdo do nome de dominio
"champ-pagne.com" e a pagar uma indemnizacédo ao CIVC. O tribunal ordenou também a transferéncia
do nome de dominio para o CIVC.

Para saber mais, va aqui.

» Processo "prosciuttodiparma.fr', procedimento AFNIC SYRELI, Decisdo de 29 de
Novembro de 2018 (pedido n°FR-2018-01699), Franca

Em 2018, o agrupamento de produtores do "Prosciutto di Parma" DOP - ou "Consorzio del Prosciutto
di Parma" - requereu a transferéncia, através do procedimento SYRELI da AFNIC, do nome de dominio
"prosciuttodiparma.fr’, registado por uma terceira parte.

O agrupamento alegou entdo que a utilizagao do referido nome de dominio representava uma violagao
da DOP "Prosciutto di Parma" e que criava confusdo entre os consumidores quanto a origem do
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produto. O nome de dominio contestado deu acesso a uma pagina de "estacionamento"®® incluindo
ligagBes patrocinadas cujos nomes se referiam explicitamente a actividade do agrupamento, tais como
"FOOD PROSCIUTTQO", "DOP PROSCIUTTQ", etc. (AFNIC, 2018) [48].

Em apoio da sua reivindicacdo, o agrupamento reivindicou a marca europeia "PROSCIUTTO DI
PARMA" No 001116458, os nomes de dominio "prosciuttodiparma.com" e "prosciuttodiparma.it" e a
DOP "Prosciutto di Parma”.

AFNIC decidiu a favor do agrupamento, declarando que a utlizagdo do nome de dominio
"prosciuttodiparma.fr* era enganosa e susceptivel de minar a DOP.

AFNIC ordenou a transferéncia do nome de dominio "prosciuttodiparma.fr* para o Consorzio del
Prosciutto di Parma, considerando que o objectivo do registante era tirar partido da notoriedade dos
direitos opostos.

Para saber mais, va aqui.

» Processo "Chuleton de Avila", Tribunal Regional de Burgos, Acérddo de 28 de Marco de
2018 (Deciséo n°106/2018), Espanha

Em 2018, o agrupamento de produtores da IGP "Carne de Avila" - ou "Consejo regulador de la IGP
Carne de Avila" - apresentou uma accéo judicial por nulidade da marca e concorréncia desleal contra
as empresas "Gabinete de Estudios Ambientales Agrondmicos Ingenieros S.L" e "Asociacion Abulense
de Empresarios de Hosteleria" pelo uso fraudulento da marca "Chuletén de Avila C.R." e dos nomes
de dominio "chuletondeavila.es" e "chuletondeavila.com.es" para comercializar a sua propria carne de
bovino.

O agrupamento argumentou entdo que a utilizagcao desta marca e destes nomes de dominio constituia
uma violagéo da IGP 'Carne de Avila'.

O Tribunal de Primeira Instancia decidiu a favor do agrupamento, salientando que a marca "Chuleton
de Avila" e os nomes de dominio associados constituiam uma utilizag&o comercial do termo geogréafico
"Avila" protegido pela IGP "Carne de Avila", tirando assim partido da reputacdo usufruida pela IGP e
correndo o risco de criar confusdo na mente dos consumidores e prejudicar a imagem da IGP (OMPI,
n.d.) [49].

Assim, com base no Regulamento Europeu sobre Indicacdes Geograficas (Regulamento da UE
1151/2012), na Lei de Marcas e na Lei de Concorréncia Desleal, o Tribunal declarou invalida a marca
"Chuleton de Avila" e os nomes de dominio "chuletondeavila.es" e "chuletondeavila.com.es"
cancelados. O recurso confirmou as sentencas do tribunal de primeira instancia.

Para saber mais, va aqui.

Se um nome de dominio incorporar uma marca registada que seja considerada
como infringindo uma IG, o nome de dominio esta sujeito a cancelamento.

A utilizacdo de uma marca comercial em infraccdo também pode ser considerada
como um acto de concorréncia desleal no mercado. Por conseguinte, a utilizacéo
de uma marca como nome de dominio pode constituir, de facto, um acto de
concorréncia desleal.

Por conseguinte, é essencial tomar medidas legais ndo s6 contra o proprietario
da marca, mas também contra o proprietario do nome de dominio, que de
outra forma podem ser duas entidades separadas:

% Uma pagina de "estacionamento” é uma pagina web que hospeda exclusivamente ligagdes patrocinadas que
geralmente ndo estao correlacionadas com o contelido tematico da pagina.
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&> A accao judicial pode ser declarada inadmissivel por falta de legitimidade ou de
estatuto, ou;

> Em caso de decisdo favoravel, isto pode ser ineficaz contra o proprietario do
nome de dominio que ndo tenha sido levado a tribunal.

» Processo "colares.pt", ARBITRARE, Aco6rdédo de 24 de Julho de 2012 (decisdo n°129),
Portugal

O termo "Colares" tem varios significados: pode referir-se a colares, a uma paréquia em Sintra € a uma
regido vinicola de onde provém o vinho DOP "Colares".

Em 2012, foi apresentado um pedido de registo do nome de dominio "colares.pt" por um terceiro, mas
este pedido foi rejeitado pelo registo do nome de dominio portugués com o fundamento de que o nome
"Colares" correspondia a uma denominag¢éo de origem protegida de vinho em Portugal. O queixoso
recorreu com base numa interpretacéo restrita deste motivo de recusa.

O caso foi apresentado ao ARBITRARE, o organismo de arbitragem portugués especializado na
resolucdo de litigios relacionados com nomes de dominio da Internet. O queixoso argumentou que
apenas nomes geograficos inequivocos deveriam ser excluidos do registo de nomes de dominio,
enquanto que as palavras com mdltiplos significados deveriam ser aceites.

Este raciocinio foi rejeitado por ARBITRARE, que considerou que o nome "Colares" tinha um significado
geografico explicito. Por conseguinte, ARBITRARE opbs-se ao registo do nome de dominio
(ARBITRARE, 2012) [50].

Para saber mais, va aqui.

Em principio, este raciocinio a favor da indicacéo geografica ndo poderia ter sido

bem sucedido antes da OMPI, a menos que o agrupamento produtor da IG em
causa pudesse invocar um direito de marca registada.

2. Perante o Centro de Arbitragem e Mediacao da OMPI

» Processo "champagnes.fr”, Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI, Acérdao de 4 de
Julho de 2005 (decisdo n°DFR2005-0006)

Em 2004, o agrupamento de produtores da DOP "Champagne" - ou "Comité Interprofessionnel du Vin
de Champagne" (CIVC) - apresentou uma queixa junto da OMPI contra a empresa "Internet SARL" pelo
registo do nome de dominio "champagnes.fr".

A empresa "Internet SARL", cujas actividades se baseiam na concepg¢édo e publicacdo de websites,
registou o nome de dominio contestado em Dezembro de 2004 com o objectivo de criar uma plataforma
Internet para a apresentacao e distribuicdo de champanhe. O nome de dominio ainda ndo estava a ser
utilizado nessa altura.

O CIVC argumentou entdo que a utilizacdo do referido nome de dominio violava os direitos de
propriedade intelectual da DOP "Champanhe" e solicitou a transferéncia do nome de dominio para o
mesmo.

A empresa "Internet SARL" defendeu-se explicando que ndo pretende utilizar o nome de dominio
"champagnes.fr" para designar produtos n&o abrangidos pela DOP "Champagne" e que o0 mero registo
do nome de dominio ndo poderia constituir uma violagdo da DOP.
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No entanto, as provas fornecidas pela empresa para provar a sua boa fé nao foram consideradas
suficientemente convincentes pela OMPI para demonstrar uma intencéo séria de utilizar o nome de
dominio para promover todos os vinhos de Champagne (Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI,
2005) [51].

A OMPI decidiu assim a favor do CIVC e ordenou a transferéncia imediata do nome de dominio, devido
a violagdo da IG epdnima com base na lei francesa aplicavel ao dominio ".fr".

Para saber mais, va aqui.

Este caso ilustra que, mesmo antes da OMPI, uma indicacao geogréafica pode, em

alguns casos, ser um meio probatério de demonstrar a arte anterior.

» Processo "gorgonzola.best”, Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI, Sentenca de 31
de Janeiro de 2020 (Decisao n°D2019-2848)

Em 2019, o agrupamento de produtores da DOP "Gorgonzola" - ou "Consorzio per la Tutela del
Formaggio Gorgonzola DOP" - apresentou uma queixa junto da OMPI contra o titular do nome de
dominio "gorgonzola.best".

~ - ~ FIG. 55: Marca UE 010595015 do agrupamento
O agrupamento argumentou entdo que a utilizacdo do nome

"Gorgonzola" no nome de dominio "gorgonzola.best" era
enganosa para os consumidores e infringia as suas marcas
registadas e DOP.

O agrupamento €, de facto, o proprietario de duas marcas

comerciais da Unido Europeia "GORGONZONLA" (cf. GORGONZOLA

Figura 55).

O artigo 4(a) do Regulamento da UDRP estabelece as trés condigdes que um queixoso deve preencher
cumulativamente para obter a transferéncia de um nome de dominio contestado pertencente a um
terceiro: o queixoso deve demonstrar que o nome de dominio contestado é idéntico ou semelhante &
sua marca registada, que o nome de dominio foi registado e utilizado pelo requerente do registo sem
direito ou interesse legitimo e de ma fé.

A exigéncia de semelhanca entre as marcas registadas e o nome de dominio € aceite sem dificuldade
pelo perito.

No que diz respeito a exigéncia de interesse legitimo, o perito considera provavel, tendo em conta "a
popularidade da marca GORGONZOLA e do queijo italiano do mesmo nome" (Centro de Mediacéo e
Arbitragem da OMPI, 2020) [52][53], que o registante do nome de dominio contestado tentou capitalizar
sobre a reputacdo do nome.

A OMPI acabou por ordenar a transferéncia do nome de dominio "gorgonzola.best" para o Consorzio
per la tutela del formaggio Gorgonzola (Centro de Mediacao e Arbitragem da OMPI, 2020) [52].

Para saber mais, va aqui.

E interessante notar que foi a indicacdo geografica, a coberto das marcas
registadas, que tornou possivel a transferéncia do nome de dominio.

Esta decisdo é encorajadora para os beneficiarios da IG e deve encoraja-los a
registar o seu nome IG como uma marca colectiva.
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» Processo "'champagne.co", Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI, Acérdao de 21 de
Junho de 2011 (Decisao n°DC02011-0026)

Em 2011, o agrupamento de produtores da DOP "Champagne" - ou "Comité Interprofessionnel du Vin
de Champagne" (CIVC) - apresentou uma queixa a OMPI contra a empresa "Steven Vickers" pelo
registo do nome de dominio "champagne.co".

O Centro de Arbitragem da OMPI recusa-se a conceder protec¢cdo ao nome "Champagne" porque é
uma denominacao de origem protegida e ndo uma marca com caracter distintivo.

z

O nome de dominio "champagne.co" ndo €, portanto, abrangido pela proteccdo das indicacdes
geograéficas e poderia ser livremente registado, transferido ou vendido.

Esta deciséo difere da anterior, 0 que nos permite ver que as competéncias do érgao de arbitragem
variam em fun¢éo da extensdo do nome de dominio.

Assim, para nomes de dominio com a extensédo ".fr", a DOP "Champanhe" pode ser protegida, pois o
arbitro deve ter em consideragéo o risco de confusdo, ou mesmo parasitismo, que poderia resultar do
registo de um nome de dominio por outros compradores que nao os representantes dos produtores em
causa. Em contrapartida, nos litigios decididos no @mbito do procedimento UDRP, as indicacbes
geogréficas ndo séo protegidas como tal.

Ao chegar a sua conclusao, o arbitro salientou que o nome "Champagne" ndo constitui uma marca
registada mas apenas goza da proteccdo concedida pela legislacéo francesa e da UE.

Salientou mesmo que o termo ndo pode constituir uma "marca de direito comum", que € protegida néao
com base no registo administrativo mas pela sua utilizagao repetitiva (Centro de Arbitragem e Mediacao
da OMPI, 2011) [53].

Isto revela a fragmentagdo da ordem juridica internacional. A protec¢cdo de geometria variavel
concedida no quadro da OMPI para os nomes de dominio é indicativa dos problemas inerentes ao
direito internacional da propriedade intelectual.

Tanto assim que o arbitro minimizou o elemento mais importante da argumentacdo do CIVC,
nomeadamente a ma fé do inquirido, que ndo contestou a alegacdo de que o seu objectivo era
simplesmente revender o nome de dominio contestado. Além disso, dado que o nome de dominio em
guestdo era a extensdo colombiana ".co", que é semelhante as extensdes populares ".com" e ".co.uk",
nao ha duvida de que o respondente estava envolvido em cybersquatting neste caso.

E lamentavel que o Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI esteja a apoiar e a encorajar esta
compra nao regulamentada de nomes de dominio.

Em qualquer caso, a estratégia globalmente bem sucedida do CIVC de fazer respeitar a proteccao
garantida para as indicacfes geograficas contra os incéndios de marcas registadas na proteccdo do
"Champanhe", logo que o juiz se pronuncie sobre o campo do nome de dominio.

Para saber mais, va aqui.

Este caso sublinha a importéncia para os defensores da IG de escolherem

cuidadosamente a lei aplicavel e a jurisdicdo mais provavel para defenderem
0 Seu caso.
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V. A questado da Internet na reforma da IG da UE

Em 30 de Margco de 2022, a Comissdo Europeia (CE) publicou uma proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho sobre indicacdes geogréficas (IG) da Unido Europeia para vinhos,
bebidas espirituosas e produtos agricolas, e sobre sistemas de qualidade para produtos agricolas.

Os dois principais objectivos desta proposta de regulamento s&o, por um lado, assegurar uma
proteccdo eficaz dos DPI (Direitos de Propriedade Intelectual) na UE, incluindo a

, a fim de recompensar equitativamente os produtores pelos seus
esforgos e, por outro lado, aumentar a utilizagdo das IG em toda a UE em beneficio da economia rural.

Este novo regulamento visa criar um sistema unitario de IG da UE, harmonizando as disposi¢cfes
relativas a produtos agricolas e alimentares, vinhos e bebidas espirituosas, que até agora tém sido
abrangidas por quatro regulamentos (Regulamento (UE) n°1151/2012; Regulamento (UE) n°1308/2013;
Regulamento (UE) n°2017/1001 e Regulamento (UE) n°2019/787). Um dnico conjunto de regras
processuais para todos os sectores deve assegurar a coeréncia e tornar o sistema de IG mais
compreensivel.

Além disso, a fim de reduzir a carga administrativa, a CE propde contar com a assisténcia técnica do
Gabinete da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) para o exame dos pedidos de registo,
alteracao de especificagdes, procedimentos de oposi¢édo e controlo das infrac¢des na Internet. A CE
podera confiar estas tarefas ao EUIPO por meio de actos delegados.

O novo regulamento visa, portanto, entre outros objectivos, ,
em particular no que diz respeito as vendas através de plataformas em linha e a protec¢éo contra o
registo e utilizac@o de mé fé de IG no sistema de nomes de dominio: "[...] Isto inclui a determinagéo: -
a melhor forma de concretizar o direito fundamental dos produtores a proteccao dos DPI sobre as suas
IG. Os produtores que possuem o bem intangivel de uma IG tém o direito a sua protecgdo e a Unido
esforcar-se-4 por fazé-lo da forma mais eficaz possivel, particularmente num contexto de utilizagédo
crescente da Internet; - como evitar a exploracdo de nomes de produtos de ma fé por operadores que
nédo tém direito ou associagdo com o produto genuino. A aplicagdo de medidas de conformidade,
incluindo na Internet, e a verificagdo da conformidade devem também ser revistas; [...]" (Comissao
Europeia, 2022) [54].

A proposta visa também '
melhorar os controlos para assegurar a autenticidade das IG e colmatar lacunas legislativas (Comissao
Europeia, 2022) [54].

Para alcancar os dois principais objectivos acima mencionados, um dos seis sub-objectivos da proposta
da CE é "[...] melhorar a aplicacdo das regras de IG para melhor proteger os DPI e proteger melhor as
IG na Internet, em particular contra registos de ma-fé e préticas fraudulentas e enganosas, e utilizacdes
no sistema de nomes de dominio, e combater a contrafaccao; [...].“ (Comisséo Europeia, 2022) [54].

Foram apresentadas trés opg¢des no relatorio de avaliacao de impacto elaborado pelos servigos da CE
e da EUIPO, a primeira opgdo € melhorar os instrumentos ja existentes e fornecer apoio adicional aos
produtores, autoridades dos Estados-Membros e outras partes interessadas,

através de um
conjunto unico de procedimentos de controlo para todos os sectores e do desenvolvimento de regras
pormenorizadas sobre a conformidade da IG no que respeita as vendas pela Internet e, por dltimo, a
terceira opgéo visa assegurar uma harmonizacao total através da criacdo de um regulamento Unico que
contenha regras unificadas de controlo e aplicacdo (Comissdo Europeia, 2022) [54].

A segunda opg¢éo parece ser a mais relevante para a proteccdo das IG na Internet, e isto também se
reflecte nas conclusbes da avaliagdo de impacto da CE e da EUIPO.

Os considerandos da proposta legislativa da CE relativos a protec¢do das IG na Internet sdo os
seguintes:
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= "(18) Deve ser concedida proteccdo aos nomes inscritos no registo de indicacdes geograficas da
Unido, com vista a assegurar a sua utilizagdo adequada e
. A fim de reforcar a proteccdo das indicagdes geogréaficas e combater mais
eficazmente a contrafaccdo, a proteccdo das denominagBes de origem e das indicacdes
geogréficas 4 (Comisséao
Europeia, 2022) [54].

> "(25) A relagdo entre os nomes de dominio da Internet e a proteccao das indicagdes geogréficas
deve ser clarificada no que diz respeito ao &mbito das vias de recurso, ao reconhecimento das
indicacdes geograficas na resolucéo de litigios e a utilizagéo justa dos nomes de dominio. As
pessoas que tenham um interesse legitimo numa indicacdo geogréfica requerida antes do registo
do nome de dominio
.“(Comissao Europeia, 2022) [54].

= "(56) A fim de completar ou alterar certos elementos ndo essenciais do presente regulamento,
deverdo ser delegados a Comissao poderes para, nos termos do artigo 290.° do Tratado sobre
o Funcionamento da Unido Europeia, adoptar actos para os seguintes efeitos [...] confiar a EUIPO
as tarefas relacionadas com [...] a criacdo gue informe os
requerentes sobre a disponibilidade da sua indicagédo geografica como nome de dominio [...]"
(Comisséo Europeia, 2022) [54].

Finalmente, os artigos relacionados com a proteccdo das |G na Internet sdo os seguintes:

= Proteccao das Indicacdes Geogréficas, que estabelece, entre outros, o quadro para
a proteccao das indicagdes geogréaficas na Internet:

"As indicacbes geogréficas inscritas no registo das indicacdes geograficas da Unido séo protegidas
contra:

[...] (c) qualquer [..] indica¢@o falsa ou enganosa quanto & proveniéncia, origem, natureza ou
gualidades essenciais do produto que conste da embalagem, publicidade, documentos ou informacfes
fornecidas em sitios Web relativos ao produto em causa, bem como a utilizagdo de um recipiente para
a embalagem susceptivel de criar uma impressao errada quanto a origem do produto;” (Comissao
Europeia, 2022) [54].

& Agrupamentos de produtores, define as responsabilidades dos agrupamentos de
produtores:

“[...] 2. Um agrupamento de produtores pode, nomeadamente, exercer 0s seguintes poderes e
responsabilidades:

[...] () combater a contrafaccdo e a suspeita de utilizacdo fraudulenta no mercado interno de uma
indicacao geografica que designe produtos ndo conformes com a especificagdo do produto, controlando
a utilizagdo da indicacdo geogréafica em todo o mercado interno e nos mercados de paises terceiros
onde as indicagBes geograficas séo protegidas, incluindo na Internet, e, se necessério, informando as
autoridades responsaveis pela aplicacdo da lei através dos sistemas confidenciais disponiveis.”
(Comissao Europeia, 2022) [54].

& Agrupamentos de produtores reconhecidos, que completa a lista de
responsabilidades dos agrupamentos de produtores definidos no artigo 32°:

"3. Para além dos poderes e responsabilidades referidos no n° 2 do artigo 32°, um agrupamento de
produtores reconhecido pode exercer 0s seguintes poderes e responsabilidades:

[...] (d) Para efeitos de protec¢cdo da indicagdo geografica nos sistemas de nomes de dominio da
Internet fora da jurisdicdo da Unido, registar uma marca individual, colectiva ou de certificagéo,
consoante o sistema de marcas em causa, contendo como um dos seus principais elementos uma
indicacdo geogréafica e limitada aos produtos conformes com o caderno de encargos.“ (Comisséo
Europeia, 2022) [54].
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= Proteccéo dos direitos de uma indicacdo geografica em nomes de
dominio:

"1. Os registos de dominios nacionais de topo estabelecidos na Unido podem, a pedido de uma pessoa
singular ou colectiva com um interesse ou direitos legitimos, revogar ou transferir um nome de dominio
registado sob esse dominio nacional de topo para o agrupamento de produtores reconhecido de
produtores dos produtos designados pela indicacdo geografica em causa, na sequéncia de outra
resolucao de litigios ou procedimento judicial adequado, se esse nome de dominio tiver sido registado
pelo seu titular sem direitos ou interesse legitimo na indicacdo geografica ou se tiver sido registado ou
estiver a ser utilizado de mé fé e a sua utiliza¢&o for contraria ao artigo 27.

2. Os registos nacionais de nomes de dominio de topo estabelecidos na Unido devem assegurar que
qualquer procedimento alternativo de resolugéo de litigios estabelecido para resolver litigios relativos
ao registo dos nomes de dominio referidos no n.° 1 reconheca as indicagdes geograficas como direitos
gue podem impedir o registo ou a utilizagcdo de um nome de dominio de ma fé.

3. A Comissdo esta habilitada a adoptar actos delegados em conformidade com o artigo 84°, a fim de
completar o presente regulamento com disposicfes destinadas a confiar a EUIPO a criacdo e gestdo
de um sistema de informacao e alerta de nomes de dominio que forne¢a ao requerente, aquando da
apresentagdo de um pedido de registo de uma indicacdo geogréfica, informacbes sobre a
disponibilidade daindicacdo geogréafica como nome de dominio e, opcionalmente, o registo de um nome
de dominio idéntico a sua indicacdo geogréfica. Este acto delegado prevé igualmente a obrigacao de
0s registos nacionais de nomes de dominio de topo estabelecidos na Unido fornecerem a EUIPO
informacdes e dados relevantes.” (Comissdo Europeia, 2022) [54].

€, portanto, uma ,ea
AREPO actualizara este guia assim que mais informacdes estiverem disponiveis e o regulamento
proposto for consolidado e adoptado pela Unido Europeia.
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Anexos

Anexo 1: Inquérito sobre as necessidades dos agrupamentos de produtores e cooperativas agro-
alimentares da UE para a promocao e proteccdo das IG na Internet

A fim de identificar mais precisamente as questfes e necessidades das organiza¢des abrangidas por
este guia, a AREPO recolheu informagbes de agrupamentos de produtores e cooperativas agro-
alimentares na UE através de um inquérito elaborado para o efeito, cujos pormenores sédo apresentados
abaixo, e os resultados da parte 2 "Questionario sobre a proteccéo das IG na Internet”, cujos resultados
podem ser encontrados no anexo 2.

O inquérito, iniciado no inicio de 2022, esta ainda em curso e ainda ndo recolheu todas as respostas
esperadas. Por conseguinte, convidamos qualquer organizagcdo que ainda ndo tenha participado a
contribuir para o inquérito, a fim de nos permitir aprofundar os nossos dados.

A AREPO, responsavel pela supervisao deste inquérito, compromete-se a actualizar regularmente este
guia se as regides membros o considerarem Util e a acrescentar os Ultimos regulamentos sobre a
proteccao das indicacBes geogréaficas na Internet.

O inquérito apresentado abaixo corresponde a versao "em papel" que pode obter em formato Word,
contactando Anne CLERMONTELLE no seguinte endereco electronico: eu-projects@arepoquality.eu.
Também pode completar o inquérito online no sequinte link. O inquérito em papel ou online esta
disponivel em 5 linguas: inglés, francés, espanhol, portugués e italiano.

A avaliacéo dos resultados do inquérito sobre a proteccéo das IG na Internet baseia-se na analise dos
dados recolhidos até 10 de Novembro de 2022.
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IrRADIARE

Science for Evolution

INQUERITO PARA CONSORCIOS DE PRODUTORES DE IG
E COOPERATIVAS AGROALIMENTARES DA UE

Andlise das necessidades das cadeias agroalimentares em termos de promogao e protecao de
produtos que beneficiam de esquemas de qualidade europeus na Internet

Introdugao

AGROSMART(global é um projeto Interreg Sudoe que identificou a necessidade de promover e proteger na
Internet os produtos agricolas e agroalimentares que beneficiam de esquemas de qualidade europeus.
Esquemas oficiais de qualidade da UE, que abrangem 1. Indicagdes Geograficas (IG) mais especificamente
Denominagdes de Origem Protegidas (DOP) e Indicagbes Geograficas Protegidas (IGP), 2. Especialidades
Tradicionais Garantidas (ETG) e 3. O Roétulo Orgéanico da UE, sdo uma parte importante das exportagdes para os
paises europeus. Assim, a AREPO, em colaboragdo com a UTAD, IrRADIARE, e peritos competentes na area da
propriedade intelectual, assumiu a tarefa de elaborar um guia de "melhores praticas" para consoércios de
produtores de IG, associa¢des de produtores e cooperativas agroalimentares que tem como objetivo:

1. Melhorar os seus conhecimentos sobre como promover os seus produtos que beneficiam dos
esquemas de qualidade da UE na Internet, para tirar melhor partido do seu valor acrescentado nos
mercados digitais internacionais;

2. Fornecer instrumentos operacionais para proteger as suas DOP e IGP na Internet. De facto, ndo existe
até a data uma forte protegdo para as IG no que diz respeito a atribuigdo de nomes de dominio. A sua
protecdo esta agora ameagada pela nova abordagem proposta pela ICANN? (Corporagdo da Internet para
atribuicdo de nomes e numeros). A luta contra a fraude na Internet é essencial para proteger os direitos dos
produtores e consumidores.

No sentido de desenvolver o guia mais adequado possivel, precisamos de saber mais sobre as suas necessidades
em ambas as areas, por isso pedimos-lhe que complete o seguinte inquérito.

Informagéo sobre a organizagéo [Os seus dados serdo utilizados para fins internos e ndo seréo tornados publicos]

NOME A& OFANIZAGAD: .....iiiieiiiieiieiieie ettt ettt et et et et et e e e e e e e e e £ en e bt nr e b e b e nnennenre e
Localizagao (PaiS @ REJIE0): ......cccieiiiiiiiiii i s s e

A suafungao: ............

Tipo [] Consorcio de produtores de 1G [] Cooperativa agroalimentar
[ Associagao de Produtores [] PME Agroalimentar
[ outro:
Dimensao [J Micro (1 a 9 funcionarios) [] Pequeno (10 a 49 funcionarios)
[] Médio (50 a 499 funcionarios) [ Grande (500 ou mais funcionarios)

1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

interreg E

Inquérito desenvolvido no dmbito
SUdoe do projeto AGROSMART(global cofinanciado
“Qﬁg&smf pelo Programa Interreg Sudoe

Faegman B et s
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O inquérito esta dividido em duas partes, uma parte com perguntas relacionadas com a promocdo dos seus produtos que
beneficiam dos esquemas de qualidade da UE na Internet e uma parte com perguntas relacionadas com a protecao das suas IG
na Internet. Se ndo souber como responder a uma das perguntas ou ndo desejar responder, passe para a proxima.

Se trabalhar com mais do que um produto que beneficia dos esquemas de qualidade da UE, por favor complete o inquérito para
todos.

Com que tipo de produtos, ao abrigo dos esquemas de qualidade da UE, trabalha?

NOME: e Categoria do Produto: .......ccccccecevveircnne [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: .........ccceeveveennns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: .........ccoceevereenns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: .........ccoeeeieeenns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .coveeeceeeeeecs Categoria do Produto: ........cccccevvvinennns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: ........ccccccevveincnnne [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
Nome: ... Categoria do Produto: ..........ccccccvicenne [ODOP [IGP [ETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: .........ccoveeieennnns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: oo Categoria do Produto: .........ccceeeieeennns [JDOP [JIGP [JETG [ Organico
NOME: .o Categoria do Produto: .........ccoeeeieennnas [JDOP [JIGP [JETG [ Organico

Parte 1 | Inquérito sobre a promoc¢éo de esquemas europeus de qualidade na Internet

1. Considera que o reconhecimento dos seus produtos como esquemas de qualidade da UE tem um valor
acrescentado para a sua entidade?

[ Sim [] Nao
Se sim,

Considera benéfico promover os seus produtos ao abrigo dos esquemas de qualidade da UE na Internet?

[ Sim [] Nao

Se sim, explique a razao: ..

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 2/8
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Considera os esquemas de qualidade da IG como um poderoso instrumento de marketing digital? /Se aplicavel]
] Sim [] Nao

Se sim, explique a razéo: ............

Considera o esquema de qualidade ETG como um poderoso instrumento de marketing digital? /Se aplicavel]
] Sim [] Nao

Se Sim, eXPlQUE @ FAZAO: ......civiiiiiiiciie e

Considera o sistema de qualidade do Rétulo Orgénico da UE um poderoso instrumento de marketing digital?
[Se aplicavel]

[ Sim [] Nao

R = o] o TU L= W - -2 Lo L USSR

2. A sua entidade tem uma estratégia de marketing para promover os seus produtos ao abrigo de
esquemas de qualidade da UE na Internet? /cx. website, redes sociais, e-commerce, efc.]

[ Sim [] Nao

Se sim,

Quais sdo as principais caracteristicas da sua estratégia e que ferramentas séo utilizadas? /£x. objetivos, canais
usados, publico-alvo, etc. Por favor adicione links, S€ diSPONIVEIS]......cccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee s e e e e e e e e e s e seeananns

Considera suficiente e apropriada a promoc¢édo dos seus produtos na Internet ao abrigo dos esquemas de
qualidade da UE?

[J Sim ] Nao

Se nao, na sua opinido o que deveria ser melhorado e como? [Ex. pessoal, formacéo, financiamento,
consultoria, efC.].....uuuuisississserinnnns

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 3/8
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3. Que ferramentas de marketing digital considera que sdo as mais importantes para promover os seus
produtos ao abrigo de esquemas de qualidade da UE?
Classifique de 1 (ndo importante) a 5 (mais importante). Nem todos precisam de ser classificados.
1 2 3 4 5
Website
E-commerce [plataformas de
vendas online como Amazon,
Alibaba, etc.]
Twitter
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Blog/Vlog
Outros
Se respondeu outros, por favor iINAIGUE QUAIST .........curiiiiiriiieieiee ettt
4. Considera que as IG tém uma ampla presenca na esfera digital?
[ Sim [] Nao [] Nao tem Opiniao
5. Considera que o Sistema da qualidade da IG é suficientemente reconhecido pelos consumidores online?
[ Sim [] Nao [] Nao tem Opiniao
Se nao, o que deve ser feito para resolver esta questdo na sua opinido? [Ex. reforcar as acoes de informacéo sobre
esquemas de qualidade e logotipos da UE a nivel das instituicbes da UE, proporcionar mais financiamento para a promogao, etc.]
Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 4/8
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6. Estaria interessado num guia pratico com uma lista das principais estratégias para promover os seus
produtos no ambito dos esquemas de qualidade da UE na Internet?

[ sim [ Nao

Se sim, quais as principais informacdes que gostaria de encontrar?

7. Ficar-lhe-iamos muito gratos se nos permitisse tirar fotografias dos seus instrumentos de comunicacéao
para ilustrar o futuro guia com boas praticas em termos de promocao. Concorda? /Ex. screenshots do seu
website, redes sociais, e/ou 0s seus produtos que podemos encontrar na Internet. Sera utilizado apenas para ilustrar as boas
praticas]

[1 Sim [] Nao
Se estiver de acordo, podemos tratar disso nés proprios. Caso contrario, pode enviar-nos o que concorda em ser partilhado,

adicionando-os como anexos ao reenviar o inquérito e dando-nos o direito de os utilizar para fins legais e os direitos de autor
a serem indicados.

8. Estaria interessado em participar num evento europeu de sensibilizacao para a promocéao dos seus
produtos no ambito dos esquemas de qualidade da UE na Internet?

[Jsim [ Nao

9. Outros comentarios:

Parte 2 | Inquérito sobre a protecéo das IG na Internet

1. A sua IG esta registada como nome de dominio2 no DNS? (Sistema de nomes de dominio)? /No caso de
um consarcio de produtores de IG]

[ sim [1 Nao
Se sim,

Quantos nomes de dominio registou? Poderia indica-los?

2 Nome Unico apresentado ap6s o sinal @ em enderegos de e-mail e apés www. em enderegos web
3 Domain Name System

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 5/8
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Tem um website ativo com 0 nome de dominio?

[ Sim [] Nao

2. A sua IG esta registada/coberta como marca registada / marca coletiva? /No caso de um consorcio de
produtores de IG]

[Jsim [ Nao
Se sim,

Em que territérios? Pode indica-los?.......

3. Diria que a sua IG esta suficientemente protegida contra a fraude na Internet?
[] Sim [] Nao [] Nao tem opiniao
Se nao,

Pode explicar a razéo?..........ccccceceveinenne

4. Diria que o conhecimento da sua organizacdo em matéria de protecao juridica contra a fraude na
Internet é atualmente suficiente?

[ Sim [] Nao [] Nao tem opiniao

Se nao, o que considera serem as principais falhas de conhecimento na sua organizagao?...........c.ceeveevernens

5. A sua organizagao tem um controlo regular de potenciais fraudes na Internet sobre a sua IG? /7ais como
fraudes no mercado da Internet, redes sociais, etc.]

[ sim [ Nao

Se sim, utiliza uma especializagdo especifica para lidar com o controlo? /Ex. base de dados, plataforma de
monitorizagdo, advogados, etc.]

[ Sim [] Nao

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 6/8

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 108/134




Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Marco de 2023

AREPO, UTAD, IrRADIARE, 2022

Se sim, diria que é eficaz? Considera que o0 seu custo é razoavel? Poderia por favor dar-nos o seu
NOME? .ot

Se nao, como se organiza para realizar este acompanhamento? Tem contratado pessoal especifico
para o fazer? Considera este acompanhamento organizado internamente suficiente? ............cc.ccccee....

6. Alguma vez enfrentou uma fraude da sua IG na Internet?

[ sim ] Nao
Se sim,
Que tipo de fraude foi?
[] Falsificagéo de IG [] Usurpagéo da denominagéo da IG
[ Utilizag&o indevida da reputacdo da IG [ Utilizag&o indevida do logétipo oficial da IG

[] Utilizag&o indevida do logotipo da IG da entidade

Poderia explicar em pormenor em que consistiu esta fraude? /Se ja lidou com vérios casos de fraude, descreva em
detalhe os seus trés casos mais graves].

Como resolveu este caso? Utilizou um advogado ou um perito para o ajudar? As autoridades de fraude ou os
servigos fiscais envolveram-se na resolucéo deste caso? /Se ja lidou com vérios casos de fraude, descreva em
detalhe os seus trés casos mais graves]

E alvo de fraudes frequentemente?
] Sim [] Nao

Se SIM, COM QUE FIEQUENCIAT ...ttt bbbt ne bt

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 7/8
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7. Considera facil o acesso a informacao sobre os procedimentos legais a seguir em caso de violacao de
uma IG na Internet?

[ sim [ Nao

Se néao, na sua opinido quais sdo os principais desafios?....

8. Estaria interessado num guia pratico com uma lista das principais acdes a tomar em caso de violacdo
da IG na Internet?

[ sim [ Nao

Se sim, quais as principais informagdes que gostaria de ENCONLrAr?..........cccooiviririerene i

9. Estaria interessado em participar num evento europeu de sensibilizacdo para a protecao de produtos
IG na Internet?

10. Outros comentarios:

"O apoio da Unido Europeia a produgdo desta publicacdo ndo constitui uma aprovacao do seu
conteudo, que é da exclusiva responsabilidade do autor, e a Comissdo ndo pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informacées nela contidas".

Promocao e protecdo dos esquemas de qualidade europeus na Internet, inquérito | AGROSMARTglobal 8/8
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Anexo 2: Método de avaliacdo e resultados do inquérito no Anexo 1

Os resultados do inquérito apresentados abaixo baseiam-se na recolha de dados a partir de 10 de

Novembro de 2022. Uma actualizacdo sera feita regularmente.
Informacgdes sobre o painel de participantes

1. Origem geogréfica do painel participante [Pergunta aberta]

Das 86 organizacdes participantes no painel, 38 sao de origem espanhola, 21 de origem italiana, 16 de

origem francesa e 11 de origem portuguesa.

A distribuicdo regional das organizagfes participantes no painel é a seguinte:

FIG. 56: Resultados inquérito: Origem geogréfica do painel participante (AREPO, 2022)

Castilla-La Mancha (Espafia)
Catalunya (Espafa)
Centre-Val de Loire (France)
Emilia-Romagna (Italia)
Euskadi (Espafia)
Extremadura (Espafa)
Galicia (Espafia)

La Rioja (Espafia)
Lombardia (Italia)
Nouvelle-Aquitaine (France)
Occitanie (France)

Pays de la Loire (France)
Regido Auténoma dos Acores (Portugal)
Regido de Lisboa (Portugal)
Regido do Centro (Portugal)
Regido do Norte (Portugal)

Toscana (ltalia)

Veneto (ltalia)

o
N
D
]
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)
N
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2. Tipo de organizacao do painel participante [Pergunta fechada]

FIG. 57: Resultados inquérito: Tipo de organizagao do painel de participantes (AREPO, 2022)

m AssociagOes de produtores

® Cooperativas agro-alimentares
® Grupos de produtores de IG

= PME Agro-alimentares

= Outros

3. Dimenséo das organizacfes participantes no painel [Pergunta fechada]

FIG. 58: Resultados inquérito: Dimenséo das organizacdes do painel de participantes (AREPO, 2022)
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Micro Pequeno Médio Grande

Micro (1 a 9 empregados)
Pequeno (10 a 49 empregados)
Médio (50-499 empregados)
Grande (500+ empregados)
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Informacg0des sobre os produtos do painel de participantes

1. Categoria do produto do painel participante [Pergunta aberta]

FIG. 59: Resultados inquérito: Categoria de produtos do painel de participantes (AREPO, 2022)

Queijo
Frutas, legumes e cereais

Oleos e gorduras

]
|
I
Produtos & base de carne I
Produtos de padaria Bl
Carne I
Vinho I —
Outros produtos de origem animal M
Outros produtos (especiarias, vinagre, etc.) I
Sem resposta =

0 5 10 15 20 25

2. Tipo(s) de certificagcdo dos produtos do painel participante [Pergunta fechada de escolha maltipla]

FIG. 60: Resultados inquérito: Tipo(s) de certificacdo do produto do painel participante®® (AREPO, 2022)
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9 Alguns participantes retiraram varias certificacées
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Parte 2 | Questionario sobre a proteccéo da IG na Internet

1. A sua IG esta registada como nome de dominio® no DNS® (Domain Name System)?
[Pergunta fechada]

Das 86 organizac¢@es participantes no painel, as respostas sédo as seguintes:
> Sim: 38
> N&o: 9
&> Sem resposta: 39

FIG. 61: Resultados inquérito: O seu IG esta registado como um nome de dominio no DNS (AREPO, 2022)

mSim ®N&o = Sem resposta HSim ®N&o

1.1. Em caso afirmativo, quantos nhomes de dominio registou? Poderia listd-los? [Pergunta aberta]

Das 38 organizagOes participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 1 (IG registada como
nome de dominio no DNS), 28 deram informagbes sobre os nomes de dominio de 1° nivel que
registaram, que se resumem a segulir:

& 15 registaram o seu nome IG com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".com";

&> 13 tém registado o seu nome de IG com o dominio de 1° nivel nacional (ccTLD) associado ao
pais da IG: ".it", ".fr" e ".es";

&> 9 registaram o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".org";

& 4 registaram o seu nome de IG com o dominio de 1° nivel nacional da UE (ccTLD): ".eu";

& 3 registaram o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".net";

& 2 registaram o seu nome IG com o dominio de 1° nivel genérico geografico (geoTLD): ".cat";
> 2 registaram o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel nacional (ccTLD): ".tv";

& 1 registou o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel genérico (gTLD): ".info";

& 1 registou o seu nome IG com o novo dominio de 1° nivel genérico (Novo gTLD): ".top";

& 1 registou o seu nome Gl com o dominio de 1° nivel nacional (ccTLD): ".uk".

97 Nome Unico exibido apds o sinal @ em enderecos de e-mail e ap6s www. em enderecos web
9 Sistema de nomes de dominio
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N.B.: Note-se que a maioria das organizagdes participantes néo foi capaz de enumerar exaustivamente
0s seus nomes de dominio por falta de conhecimento ou porque teria sido demasiado tempo para o0s
enumerar (uma das organizagdes participantes tem 67 nomes de dominio registados apenas para a
sua IG). Por conseguinte, a lista acima referida inclui apenas os nomes de dominio mencionados
durante o inquérito e ndo reflecte necessariamente a realidade.

FIG. 62: Resultados inquérito: Extensdes de dominio registadas por organizagdes participantes (AREPO, 2022)
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Destes 51 nomes de dominio registados:

= 32 foram registados com o nome exacto da IG, por exemplo: "tartadesantiago.org" ("Tarta de
Santiago"); "porcsdelasarthe.fr* ("Porc de la Sarthe"); "prosciuttodiparma.com" ("Prosciutto di
Parma"); "pomadegirona.cat" ("Poma de Girona"), efc;

& 10 foram registados com o nome da IG associada a sigla do rétulo (DOP ou IGP na lingua do
pais associado), por exemplo: "dopoliterraalta.cat" ("Oli de Terra Alta" DOP); "cintasenesedop.it"
("Cinta Senese" DOP); "dovaldeorras.tv" ("Valdeorras" DO); "mortadelladipratoigp.it" (“Mortadella
di Prato" IGP), etc.;

&> 9 foram registados com o nome da |G associada a categoria da IG (na lingua do pais associado
ou em inglés), por exemplo: "lamanchawines" (vinho La Mancha); "formaggiopiave.it" (queijo
Piave); "piavecheese.eu" (queijo Piave); "riojawine" (vinho Rioja), etc.

1.2. Em caso afirmativo, tem um sitio web activo contendo o nome de dominio? [Pergunta fechada].

a

Das 38 organizacdes participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 1 (IG registada como
nome de dominio no DNS), as respostas foram as seguintes

> Sim: 35
= Nao: 2

= Sem resposta: 1
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FIG. 63: Resultados inquérito: Tem um sitio Web activo contendo o nome de dominio?

ESim ®N&o = Sem resposta

2. A sua IG esté registada/coberta como marca registada/marca colectiva? [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
&> Sim: 38
= N&o: 11

> Sem resposta: 37

FIG. 64: Resultados inquérito: A sua IG esta registada/coberta
como marca registada/marca colectiva (AREPO, 2022)

ESim ENao = Sem resposta ESim ®ENado

2.1. Em caso afirmativo, em que territérios? Poderia lista-los? [Pergunta aberta]

Das 38 organizac¢8es participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 2 (IG registada como
marca registada/marca colectiva), 24 detalharam os territorios em que a sua IG esta registada como
marca registada/marca colectiva, da seguinte forma

A nivel nacional: todas as 24 organiza¢Bes gque responderam a esta pergunta registaram a sua IG
como marca registada/ marca colectiva no seu proprio pais, nomeadamente: Espanha (10), Italia (9),
Franca (3), Portugal (2)

A nivel europeu: 18 organizagdes que responderam a esta pergunta registaram a sua |G como marca
registada/ marca colectiva a nivel da Unido Europeia, das quais 3 parcialmente com um registo da sua
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IG como marca registada nos seguintes paises europeus: Alemanha (3); Benelux (3); Espanha (3);
Franca (3); Portugal (3); Dinamarca (2); Grécia (2); Irlanda (2); Italia (2); Austria (1); Bulgaria (1); Croacia
(1); Hungria; (1); Poldnia (1); Roménia (1); Eslovaquia (1); Eslovénia (1).

A nivel internacional: 13 organizagBes que responderam a esta pergunta registaram a sua IG como
marca registada/ marca colectiva a nivel internacional. Uma das organizac¢des participantes registou
quase 230 marcas/marcas colectivas para proteger a sua IG em varios paises de todo o mundo (né&o
listados). Outra das organizagdes participantes registou a sua IG como marca registada/marca colectiva
na "maioria" dos paises terceiros (ndo incluidos na lista). Os paises internacionais listados em que as
organizages participantes tém marcas comerciais/marcas colectivas registadas séo

China (5); Japdo (2); Suica (2); Argentina (1); Bésnia-Herzegovina (1); Brasil (1); Canada (1); Republica
Checa (1); Liechtenstein (1); Ménaco (1); Noruega (1); Nova Zelandia (1); Paraguai (1); Russia (1); Sao
Marino (1); Singapura (1); Ucrania (1); Reino Unido (3); Estados Unidos da América (1); Vietname (1).

3. Diria que o seu IG esté suficientemente protegido contra a fraude na Internet? [Pergunta
fechada]

Das 86 organizac¢@es participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
> Sim: 12
= Nao: 36

> Sem resposta: 38

FIG. 65: Resultados inquérito: Diria que a sua IG esta suficientemente protegida contra a Internet
protegido contra a fraude na Internet (AREPO, 2022)

ESim ENao = Sem resposta HSim ®Nao

3.1. Caso contrario, explicar porqué: [Pergunta em aberto]

Das 36 organizacfes participantes no painel que responderam "ndo" a pergunta 3 (falta de proteccao
das IG contra a fraude na Internet), 26 explicaram porqué, da seguinte forma

> Falta ou falha de monitorizac¢&o e controlo da fraude por parte das autoridades competentes: 12
& Inacgbes de plataformas relevantes: 10

> Meios de comunicacdo extensivos com uma multiplicidade de websites e mercados que
oferecem produtos fraudulentos: 8

> Falta de harmonizacao legislativa que rege a proteccao da propriedade intelectual na Internet: 6
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v

Falta de recursos financeiros e humanos para denunciar a fraude (custos de controlo e/ou
judiciais demasiado elevados): 5

> Falta de conhecimento sobre os procedimentos de dendncia de fraude: 2
&> Rara execugédo das condenagfes: 2

&> Auséncia de subsidios da UE para reduzir os custos: 1

> Medidas tomadas ineficazes e néo dissuasivas: 1

& Complexidade dos procedimentos de reclamacéo: 1

FIG. 66: Resultados inquérito: Razdes para a falta de proteccéo das IG
contra a fraude na Internet (AREPO, 2022)
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3.2. Se néo, quais sdo, ha sua opiniao, as principais lacunas na proteccéo legal da sua entidade?
[Pergunta em aberto]

Das 36 organiza¢gbes participantes no painel que responderam "n&do" a pergunta 3 (IG néo
suficientemente protegida contra a fraude na Internet), 12 explicaram o que consideram serem as
principais lacunas na proteccao legal da sua entidade, conforme resumido abaixo:

&> Falta de recursos financeiros e humanos: 9

> Falta de conhecimento geral dos regulamentos e procedimentos aplicaveis a implementar: 6

4. Diria que o conhecimento da sua entidade sobre a proteccao juridica contra a fraude na
Internet é actualmente suficiente? [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
> Sim: 16
> N&o: 33

> Sem resposta: 37
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FIG. 67: Resultados inquérito: Diria que o conhecimento da sua entidade sobre
a proteccao juridica contra a fraude na Internet é actualmente suficiente? (AREPO, 2022)

ESim mNao = Sem resposta = Sim mN&o

4.1. Se nao, quais considera serem as principais deficiéncias da sua entidade nesta area?
[Pergunta em aberto]

Das 33 organizagGes participantes no painel que responderam "ndo" a pergunta 4 (conhecimento
insuficiente da entidade sobre proteccao juridica contra a fraude na Internet), 14 explicaram o que
consideravam ser as principais deficiéncias da sua entidade, como se segue

& Pericia juridica: 4

= Estratégias de protecgdo ofensiva a jusante da violagao (procedimentos a implementar): 3
&> Acesso a formacéo: 3

&> Pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto: 3

> Estratégias de protec¢do defensiva antes da violacéo: 1

= Procedimentos a serem implementados fora da UE: 1

&> Informagé&o sobre seguranca cibernética: 1

&> Funcionamento dos instrumentos de controlo interno e externo: 1

&> Tipo de condenacgbes (san¢des aplicaveis): 1

&> Acesso a informagéo: 1
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FIG. 68: Resultados inquérito: Lacunas de conhecimentos juridicos das organizacdes
participantes em conhecimento juridico (AREPO, 2022)
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Outros comentarios:
> [alta de uma rede dedicada: 1

> Sem legislagdo comum: 1

5. A sua organizacdo controla regularmente a potencial fraude do seu IG na Internet? [Tais
como fraudes em plataformas de venda em linha, redes sociais, etc.] [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
= Sim: 21
= Nao: 31

= Sem resposta: 34

FIG. 69: Resultados inquérito: A sua organizagado realiza um acompanhamento regular
de potenciais fraudes na sua IG na Internet (AREPO, 2022)

mSim ®N&o = Sem resposta HSim ®mNao
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5.1. Em caso afirmativo, utiliza conhecimentos especificos para monitorizar? [por exemplo, base de
dados, plataforma de monitorizacéo, advogado, etc.] [Pergunta fechada]

Das 21 organizacdes participantes no painel que responderam "sim" & pergunta 5 (se controlam
regularmente as suas IG para detectar potenciais fraudes na Internet), as respostas sao as seguintes:

& Sim: 13

= Nao: 8

FIG. 70: Resultados do inquérito: Utiliza conhecimentos especificos para monitorizar? (AREPO, 2022)

= Sim mN&o

5.1.1. Em caso afirmativo, diria que é eficaz? Considera que o seu custo é razoavel? Pode dizer-nos
o tipo de especializacdo e 0 seu nome? [Pergunta aberta]

Das 13 organizacdes patrticipantes no painel que responderam "sim" a pergunta 5.1 (apelando a
conhecimentos especificos para monitorizagdo), 5 deram pormenores sobre os conhecimentos
especializados que invocam:

= Agente de controlo ou "agente vigilatore"*®: 2 (as duas organizacgdes que forneceram estes dados
sdo italianas);

& Plataforma de monitorizag¢&o privada: 2 (as duas organiza¢fes que forneceram estes dados séo
italianas e portuguesas)

&> Observatorio de Marcas ou "Osservatorio Marchi": 1 (a organizagao que forneceu estes dados é
italiana)

&> Sociedade de advogados externa: 1 (a organizacao que forneceu estes dados € italiana)

Uma das organizac¢des participantes utiliza os servigos tanto de um "agente vigilante" como de um
escritorio de advogados externo.

9 Para a Italia, "Os consércios de proteccéo [consoércios IG] colaboram, de acordo com as directivas emitidas pelo
Mipaaf [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali], no controlo, proteccéo e salvaguarda das DOP e
IGP contra abusos, actos de concorréncia desleal, contrafacgao, utilizacéo indevida das denominagdes protegidas
e comportamentos que sao, de qualquer forma, proibidos por lei (lei 526/99, arte. 14, paragrafo 15, letra d)" (Mipaaf,
n.d.) [41] (traduzido do italiano), através de um agente de controlo ("agente vigilatore" em italiano) aprovado pela
Mipaaf, para mais informacdes, va aqui.

Guia desenvolvido pela AREPO no ambito do projecto AGROSMART(global | Programa Interreg Sudoe 121/134


http://www.dop-igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49

Protecc¢éo das IG na Internet, Guia Pratico | Versdo de 15 de Marco de 2023

Os dados fornecidos pelos participantes sobre a eficacia e os custos de conhecimentos externos
especificos ndo séo utilizaveis.

5.1.2. Se nao, como organizar este controlo? Tem contratado pessoal especifico para o fazer?
Considera esta vigilancia organizada internamente suficiente? [Pergunta aberta]

Das 8 organizacdes participantes no painel que responderam "ndo" a pergunta 5.1 (solicitando
conhecimentos especificos para assegurar a monitorizagao), 7 explicaram como esta organizada a sua
monitorizagdo interna, da seguinte forma: todas as organizacfes utilizam o seu proprio pessoal
(empregado pelo agrupamento ou pelos préprios operadores de IG que depois informam o
agrupamento) para efectuar a monitorizagéo utilizando ferramentas de motores de busca, tais como
"Alertas Google". Os agrupamentos de produtores informam entéo as plataformas ou as autoridades
competentes. Quatro deles consideram isto muito insuficiente e gostariam de ver uma melhoria dos
instrumentos existentes ou instrumentos novos e mais eficazes, e trés ndo comentaram sobre este
assunto.

6. Alguma vez foi confrontado com uma fraude da sua IG na Internet? [Pergunta fechada]

Das 86 organizac¢@es participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
> Sim: 26
= Nao: 27

= Sem resposta: 33

FIG. 71: Resultados inquérito: Alguma vez foi confrontado com fraude pelo seu IG na Internet? (AREPO, 2022)

ESim ®N&o ®Sem resposta = Sim ®Nao

6.1. Em caso afirmativo, que tipo de fraude foi? [Pergunta fechada de escolha muiltipla]

Das 26 organizac8es participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 6 (organizacées que
ja tinham experimentado fraude na Internet pelo seu 1G), as respostas foram as seguintes:

> Infraccdo IG: 3

& Uso indevido do nome da IG: 16

= Utilizacdo indevida da reputacao da IG: 10

& Utilizac&o indevida do logoétipo da IG da entidade: 4

& Utilizac&o indevida do logotipo oficial da IG: 2
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> Sem resposta: 1

FIG. 72: Resultados inquérito: Que tipo de fraude foi (AREPO, 2022)
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6.2. Em caso afirmativo, pode especificar em que consistia esta fraude? [Se ja lidou com mais de um
caso de fraude, por favor dé detalhes dos seus trés casos mais graves] [Pergunta em aberto]

Das 26 organizac8es participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 6 (organizacées que
ja tinham experimentado fraudes na Internet pelo seu IG), 21 explicaram em que consistiam estas
fraudes.

N.B.: Como os nomes das indicacdes geograficas envolvidas nas fraudes ndo sdo revelaveis,
utilizaremos as respostas a esta pergunta para fins internos e ndo as tornaremos publicas, uma vez
gue as organizagbes participantes foram asseguradas.

6.3. Em caso afirmativo, como resolveu o caso? Utilizou um advogado ou perito para o ajudar?

As autoridades antifraude ou aduaneiras estiveram envolvidas na resolucéo deste caso? [Se
ja tratou de varios casos de fraude, queira dar detalhes dos seus trés casos mais graves] [Pergunta em aberto]

a

Das 26 organizac¢fes participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 6 (organiza¢ées que
ja tinham sido confrontadas com fraude na Internet pelo seu IG), 20 explicaram como estes casos de
fraude foram resolvidos pela sua entidade, como se segue

> Reclamacao directa ao usurpador ou a plataforma em questéo: 8
> Intervencé@o de uma sociedade de advogados (interna ou externa ao agrupamento): 7

& Solicitacdo de servigos publicos de controlo da fraude (como a DGCCRF em Franca, AICA em
Espanha, ou ICQRF em ltalia): 6

&> Solicitacdo de servicos publicos responsaveis pelo sistema IG (como o INAO em Franca ou
AGACAL na Galiza): 4

& Solicitacdo do Ministério da Agricultura (regional ou nacional): 4
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FIG. 73: Resultados inquérito: Resolucdo de violagdes da IG na Internet (AREPO, 2022)

Pedido directo |
Sociedades de advogados _
Servigos de controlo de fraudes _
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6.4. Em caso afirmativo, a sua entidade é regularmente vitima de fraude na Internet? [Pergunta
fechada]

A

Das 26 organizacfes participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 6 (organiza¢ées que
ja tinham experimentado fraude na Internet pelo seu IG), as respostas foram as seguintes:

> Sim: 12
= Nao: 11
& Sem resposta: 3

FIG. 74: Resultados inquérito: A sua entidade é regularmente vitima de fraude na Internet (AREPO, 2022)

ESim ENao = Sem resposta

6.4.1. Em caso afirmativo, com que frequéncia? [Pergunta em aberto]

Das 12 organizagfes participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 6.4 (entidade
regularmente vitima de fraude na Internet), 8 deram as frequéncias com que se depararam com tal

fraude, como se segue

= Diariamente ou quase diariamente: 5
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> 5a 10 casos por ano: 1

&= 10 a 20 casos por ano: 2

7. Considera intuitivo o acesso a informacgao sobre os procedimentos legais a seguir em
caso de violacdo da IG na Internet? [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
> Sim: 13
= Nao: 30

> Sem resposta: 43

FIG. 75: Resultados inquérito: Acha intuitivo o acesso a informagé&o sobre
os procedimentos legais a seguir em caso de violagdo da IG na Internet? (AREPO, 2022)

ESim ®N&o = Sem resposta uSim ®Nao

7.1. Se ndo, quais sao, na sua opiniao, as principais dificuldades? [Pergunta em aberto]

Das 30 organizagdes participantes no painel que responderam "ndo" & pergunta 7 (dificuldade de
acesso a informacgéo sobre procedimentos legais a seguir em caso de violagdo da sua |G na Internet),
10 explicaram o que consideram ser as principais dificuldades, como se segue

& Informacgédo esporadica ou parcial: 5
&> Confuséo sobre os procedimentos a implementar (falta de harmonizagéo): 3

&> N&o ha informacéo disponivel: 2

8. Estaria interessado num guia pratico que enumerasse as principais ac¢cdes a empreender
em caso de violagdo de uma IG na Internet? [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
> Sim: 49
& Nao: 2

> Sem resposta: 35
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FIG. 76: Resultados inquérito: Estaria interessado num guia pratico com uma listagem
das principais ac¢des a tomar em caso de violagao da IG na Internet? (AREPO, 2022)

ESim mNao = Sem resposta = Sim mN&o

8.1. Em caso afirmativo, quais séo as principais informa¢8es que gostaria de ver? [Pergunta
aberta]

Das 49 organizac8es participantes no painel que responderam "sim" a pergunta 8 (organizacOes
interessadas num guia pratico que enumera as principais ac¢des a empreender em caso de violagédo
da sua IG na Internet), 22 comunicaram as principais informa¢des que gostariam de ver no guia, que
se resume a sequir:

B

B

Estratégias de proteccdo ofensiva a jusante da violacdo (procedimentos a implementar): 10
Lista de organizagfes/autoridades a contactar, e quando e como contacta-las: 10
Toda a informagé&o possivel sobre o assunto: 6

Regulamentos aplicaveis na Internet: 4

Estratégias de proteccdo defensiva antes da violacéo: 2

Modelos de cartas para o usurpador: 2

Informacao sobre seguranca cibernética: 2

Estudos de casos de precedentes juridicos: 1

Prazos para os procedimentos: 1

Ferramentas de controlo interno e externo: 1

Tipo de condenacdes (sangfes aplicaveis): 1

Riscos e impactos financeiros: 1

Nao sei: 1
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FIG. 77: Resultados inquérito: Informacéo desejada no guia pratico (AREPO, 2022)

Estratégias de protecGao ofensiva
Organizac¢des/autoridades a contactar
Regulamentos aplicaveis m—
Estratégias de proteccdo defensiva
Modelos de cartas m—
Informacé&o sobre seguranga cibernética — ——
Precedentes legais ==
Prazos para os procedimentos =
Ferramentas de monitorizacdo s
SangOes aplicaveis =
Riscos e impactos financeiros =
Todos I
N&o sei =

9. Estaria interessado em participar num evento europeu de sensibilizacdo para a proteccéo
dos seus IGs na Internet? [Pergunta fechada]

Das 86 organizagdes participantes no painel, as respostas séo as seguintes:
= Sim: 42
> N&o: 6
> Sem resposta: 38

FIG. 78: Resultados do inquérito: Estaria interessado em participar num evento europeu
de sensibilizagéo para a proteccéo das suas IG na Internet (AREPO, 2022)

mSim ®N&o ©Sem resposta = Sim ®Nao
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Anexo 3: Modelo de carta de notificagéo

de 2023

Nome do destinatario
Endereco

Assunto: Violagao da indicagdo geografica - Engano do consumidor - Concorréncia
desleal e parasitaria

Data:

Caro ,

Somos , 0 agrupamento de produtores DOP/IGP . O nosso objectivo é
defender e promover a DOP/IGP

Para mais informacdes, por favor visite 0 nosso website em
Constatamos que esta a fazer uso fraudulento do nome DOP/IGP sem direito ou autorizagéo:

= Reservou os seguintes nomes de dominio: ;

= Utiliza os termos como componentes do nome DOP/IGP no seu website
e nas suas paginas nas redes sociais ;

A comercializagdo dos produtos e a comunicagdo aos consumidores, tal como efectuada nas
paginas da Internet acima referidas, séo proibidas ao abrigo dos artigos 13° e 14° do Regulamento
da UE N°1151/2012 de 21 de Novembro de 2012 relativo aos sistemas de qualidade dos produtos
agricolas e alimentares.

Estas accOes constituem também uma clara interferéncia nos nossos negocios, um claro
seguimento e um parasitismo, constituindo um engano para o consumidor e uma concorréncia
desleal.

Nestas circunstancias, a fim de evitar uma disputa longa e dispendiosa, consideramos que uma
solugcao amigavel é possivel, sujeita a:

1. A renudncia dos seus nomes de dominio disputados e qualquer outro nome de dominio que
inclua uma referéncia a DOP/IGP;
2. Remocéo de todo o material infractor de todos os seus meios fisicos e da Internet;

3. A comunicacdo, antes de , de um compromisso escrito, datado e assinado por si, na
qualidade de representante legal, incluindo

= Reconhecimento dos nossos direitos DOP/IGP;

= O seu compromisso de nunca arquivar, registar ou utilizar um sinal reproduzindo, imitando
ou evocando a DOP/IGP, sozinho ou em associa¢cdo com qualquer outro elemento nominal
ou figurativo ou qualquer sinal relacionado, para qualquer finalidade, e em particular como
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marca registada, nome de empresa, nome comercial, tabuleta, nome de dominio, bem como
para contas em redes sociais, e sob qualquer forma, e em qualquer meio;

= O seu compromisso de cessar toda e qualquer exploracéo, a qualquer titulo, de um sinal
que viole as disposi¢es acima referidas.

Estamos confiantes de que, ao estar tdo informado, compreenderad as nossas preocupacoes, e
estara preparado para tomar medidas correctivas rapidas e amigaveis.

Na auséncia de uma resposta construtiva e satisfatdria no prazo de quinze dias apgds a recepgao
desta carta, teremos toda a liberdade de tomar qualquer medida contra si para pér termo aos actos
litigiosos, para assegurar a salvaguarda dos nossos direitos e para compensar a nossa perda.

Esta carta sera considerada como uma notificagao formal de incumprimento que pode dar origem
a qualquer prazo, interesse ou outra consequéncia que a lei e os Tribunais Ihe possam atribuir.

Note-se que esta carta ndo é de natureza confidencial, pelo que pode ser introduzida no processo
em caso de litigio subsequente.

Aguardamos com expectativa a sua resposta.

Localizagao Data

Nome da organizacéo de envio

Assinatura
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