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Em matéria de exame de sinais distintivos do comércio é frequente ouvir-se a expressao: “Cada caso é
um caso”. Esta frase tornou-se numa espécie de “chapéu-de-chuva” debaixo do qual cabem situagbes
que, sendo aparentemente semelhantes, tém desfechos téo distintos, mas oferece pouco conforto
quando o0 que se busca é uma metodologia de analise que permita tomar decisdes com base em critérios

claros e mitigar a subjetividade que parece estar sempre presente na analise dos motivos de recusa.

Neste sentido, elaborou-se este documento com o objetivo de ajudar a responder as questdes que
surgem com mais frequéncia, tanto entre examinadores do INPI como, provavelmente, entre o0s
requerentes e utilizadores do Sistema da Propriedade Industrial: “Sera a marca distintiva?”, “Sera que se

confunde?”, “Por que € nao tem capacidade distintiva?”, “Por que é que se confunde?”.

Nessa medida, este documento néo pretende ser um Manual de Direito Industrial ou uma coletanea de
jurisprudéncia (embora seja indicada alguma), mas sim um Guia Pratico de Exame Substancial de Marcas
e Logétipos que ofereca informagéo Util (ou aponte onde pode ser encontrada), exemplos elucidativos e
ferramentas que, esperemos, ajudem a tornar mais claro o0 método de anélise e deciséo sobre os pedidos

de registo.

O Guia esta dividido em duas partes: a primeira onde sao abordados os Motivos Absolutos de recusa de

registos e a segunda que trata dos Motivos Relativos.

Resta referir que os exemplos apresentados neste documento séo ficticios e ndo correspondem a
nenhum processo que tenha sido objeto de estudo no INPI ou noutro Instituto, exceto nos casos em que o
numero do processo é expressamente mencionado — seja de marca nacional (MNA), marca internacional
(MIN), de marca da Unido Europeia (MEU) ou logétipo (LOG). O propdsito da inclus&o destes ultimos foi
apenas o de ilustrar, do modo mais fidedigno possivel, a pratica adotada na analise de cada situa¢do em

concreto.
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Nesta secgdo sdo apresentados alguns conceitos cuja definicdo importa ter presente na leitura dos

capitulos que se seguem ou que, sendo por vezes usados indistintamente, nem sempre sao sindnimos:

- Sinal: corresponde a qualquer elemento ou combinagdo de elementos nominais (palavras, nimeros,
simbolos), figurativos (desenhos/imagens estaticas ou em movimento), formas e/ou sons que formam o

conjunto apresentado a registo.

- Marca: sinal ou conjunto de sinais que é aposto em produtos e servigos para permitir ao consumidor
identificar a sua origem comercial, distinguindo entre a oferta existente, para, deste modo, repetir ou
evitar uma determinada experiéncia de consumo. Dito de outro modo, a marca é uma forma simples,
rapida e intuitiva de diferenciar produtos e servigos com caracteristicas semelhantes utilizando um sinal

que identifica a origem empresarial de cada um.

A este propo6sito, importa referir que, quando se diz que a marca identifica a origem comercial dos
produtos ou servigos, ndo se estd com isso a querer dizer que o sinal, para poder ser marca, tem de

identificar a empresa que fabrica o produto ou presta o servigo.

Na verdade, a marca é um sinal pensado para ser usado em substituicdo do nome comercial do

fabricante ou prestador mas, ainda assim, ser capaz de conduzir os consumidores até eles.

Esta substituicdo do nome comercial do fabricante ou prestador por uma marca faz sentido em termos
comerciais, porque permite a criagdo de sinais personalizados em fungéo das caracteristicas de cada

produto e do seu publico-alvo.

Assim, por exemplo, em vez de champds, fraldas, detergentes, escovas de dentes ou medicamentos
Procter & Gamble (nome comercial do fabricante), temos champds Pantene, fraldas Dodot, detergentes

Fairy, escovas de dentes Oral-B e medicamentos Griponal.

Por conseguinte, passa a ser indiferente se o consumidor sabe o nome do fabricante de cada um destes
produtos, ou até mesmo que séo todos produzidos pela mesma entidade, j& que a presenga da marca

garante a identidade da origem comercial de todos eles.

- Logétipo: sinal ou conjunto de sinais que pode ser utilizado em estabelecimentos, anuncios, impressos
ou correspondéncia para distinguir uma entidade que preste servigos ou comercialize produtos de outras
entidades que operem no mesmo mercado (prestando servicos ou comercializando produtos

semelhantes).
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Atualmente, os logdtipos englobam trés modalidades de direitos da propriedade industrial que
anteriormente eram distintas: nomes, insignias de estabelecimento! e logétipos e que foram fundidas

numa sa: os logétipos [Decreto-Lei n° 143/2008, de 25 de julho].
- Diferengas entre marca e logétipo:

Embora a marca e o logétipo protejam sinais que até podem ser iguais, tratam-se de modalidades de
Propriedade Industrial diferentes e que, ndo tendo a mesma finalidade, ndo oferecem protegio
precisamente para 0 mesmo objeto. Se tomarmos como exemplo o sinal «SIC», verificamos que,
dependendo da modalidade em que for registado, este sinal pode identificar uma entidade que opera no
mercado como criadora e transmissora de contelidos audiovisuais (logotipo) ou os proprios servigos de

criagdo e transmissao de conteidos audiovisuais oferecidos por essa entidade (marca):

e LOGn.°38800

o MNAN.°285872 «

Assim, o sinal que caracteriza a marca e o logétipo pode ser exatamente igual, divergindo apenas na
modalidade em que se encontra protegido. Por conseguinte, aquilo que diferencia uma marca de um

logdtipo néo é a composicao dos respetivos sinais, mas sim o seu ambito de protegao.

Salienta-se, neste contexto, que a mesma entidade pode ser simultaneamente titular de vérios registos de
logétipo para distinguir diferentes areas da sua atividade, tal como de multiplos registos de marcas para

assinalar diversos produtos e/ou servigos:

No que respeita a outros sinais distintivos do comércio, optou-se por enquadrar as respetivas definicbes

nos capitulos onde s&o abordados os fundamentos de recusa que com eles se relacionam.

1 As referéncias a nome e insignia de estabelecimento podem ser encontradas no capitulo relativo a infragdo de outros
direitos de Propriedade Industrial.
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Em primeiro lugar convém referir que o Codigo da Propriedade Industrial (CPI) néo utiliza a terminologia
motivos absolutos ou relativos, mas apenas Fundamentos de Recusa do Registo (artigos 231.° e 288.°) e
Outros Fundamentos de Recusa (artigos 232.° e 289.°). Esta divisdo dos fundamentos de recusa em
Absolutos e Relativos esta relacionada com a natureza dos impedimentos ao registo de que cada um

destes artigos do CPI se ocupa.

Assim, os artigos 231.° e 288.° do CPI enumeram uma série de motivos que obstam ao registo de um
sinal em fungéo da natureza/significado/contetdo dos elementos que o0 compdem e dos prdprios produtos

OU Servigos para 0s quais o registo foi solicitado.

Por seu turno, os impedimentos ao registo de que tratam os artigos. 232.° a 235.° ¢ 289.° do CPI sb
podem ser apreciados através de comparagdo com outros direitos anteriores ao pedido de registo, razéo

pela qual sdo chamados de “relativos”.
Mas, afinal, por que se recusa o registo?

A atribuicdo de Direitos de Propriedade Industrial ndo € um processo automatico, porque se entende que
o Estado (através do INPI) deve garantir que os agentes econdmicos ndo obtém direitos que lhes
permitam prejudicar os seus concorrentes, 0s consumidores ou comercializar produtos e servigos ilegais,
Ou que promovam mensagens que vao contra os valores instituidos. Para tal, o CPI prevé, nos artigos

231.°/288.° ¢ 232.%/ 289.°, algumas das situagdes em que o registo de um sinal ndo é admissivel.

Como ja se disse, os motivos de recusa constituem uma forma de o Estado regular o comportamento dos
agentes econdmicos, impondo um conjunto de restrigdes ao principio de liberdade na composicdo das

marcas € dos logétipos, com o objetivo de:

- Prevenir distor¢des da concorréncia: impedindo, nomeadamente, que determinada entidade obtenha
0 monopdlio sobre uma palavra, forma ou simbolo sem o qual os outros agentes econémicos ndo podem
comercializar os seus produtos/servi¢os ou que lhe permita obter uma vantagem indevida sobre os seus

concorrentes;

- Proteger os consumidores: de indicagdes enganosas quanto as caracteristicas dos produtos/servigcos
ou a natureza da entidade que os oferece no mercado; evitar a sua exposigdo a designagdes
consideradas cultural ou socialmente inaceitaveis, ou que promovam atitudes e/ou comportamentos

indesejaveis ou ilegais,

- Vedar a atribuigao de direitos a entidades sem legitimidade para tal.
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- Prevenir a ocorréncia de praticas comerciais desonestas, tais como a ma fé e a concorréncia

desleal;

- Garantir a identidade da origem comercial dos produtos e servigos evitando a sua confusdo ou

associacdo com direitos anteriores, tais como:

= direitos de marcas, logdtipos, denominagéo social, direitos de autor, denominagdes de origem e

indicagbes geograficas;
= direitos de personalidade (nome e imagem);

= direitos do prdprio requerente (unicidade);
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2 | Motivos Absolutos: Sera que tem capacidade distintiva?

Sendo certo que os motivos absolutos ndo se esgotam na apreciagdo da capacidade distintiva dos sinais,
este é sem duvida um dos tdpicos que gera mais duvidas e dificuldades. A capacidade distintiva parece
ser um conceito cujas barreiras ndo séo faceis de definir e aparentam ser ainda mais dificeis de explicar.
No entanto, o que se pretende demonstrar neste capitulo € que ndo é necessario ter poderes
extrassensoriais para descortinar a distintividade, pois existem regras e critérios objetivos que, uma vez

estabelecidos, permitem tragar essa fronteira com um maior grau de seguranca.

Neste capitulo serdo apresentadas algumas linhas orientadoras e exemplos com o intuito de auxiliar na
avaliacdo da capacidade distintiva dos sinais, mas também para analisar a aplicabilidade dos outros
motivos de recusa indicados nas restantes alineas dos artigos 231.° e 288.° do CPI e que, embora surjam

com menos frequéncia, também constituem matérias suscetiveis de gerar dlvidas.
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2.0 | Introducao: O que é a capacidade distintiva?

A capacidade distintiva é uma caracteristica que habilita um sinal a ser registado como marca ou
logétipo, isto é, a diferenciar produtos e servicos ou entidades entre si. Se o sinal tiver capacidade
distintiva, tem condigbes para ser registado como marca/logotipo (desde que ndo infrinja outras

disposi¢des do CPI, naturalmente).

Quando se fala de capacidade distintiva, ha que ter em atengdo que este ndo é um atributo estanque,
mas sim uma escala que permite avaliar o grau, maior ou menor, com que um sinal é capaz de diferenciar

produtos e servigos.

Ora, sendo a capacidade distintiva uma escala, teremos, num dos seus extremos, 0s genéricos ou
descritivos (p.ex.: MNA n.° 604589 “POLVO ASSADO NO FORNO COM ARROZ DO MESMOQ”), e no
extremo oposto os sinais com o0 maximo de distintividade, i.e. marcas de prestigio (p.ex: MNA n.° 214567
‘APPLE").

Entre estes dois extremos encontram-se todos os outros sinais, ou seja, 0s que, embora ndo sendo
exclusivamente descritivos, ndo atingem ainda a distintividade minima exigivel, depois 0s pouco

distintivos, os que tém capacidade distintiva média ou normal e os muito distintivos.

Uma forma de ilustrar esta escala pode ser a seguinte:

Patamar
minimo de
distintividade
Distintividade
Sinais média ou Marcas de
descritivos normal Prestigio

m——
\_T_/

Sinais sem
capacidade
distintiva

Da analise desta ilustragéo conclui-se, igualmente, que um sinal descritivo ndo tem capacidade distintiva,
mas que nem todos os sinais sem capacidade distintiva so descritivos. Por conseguinte, a falta de
capacidade distintiva engloba tanto os sinais descritivos como todos aqueles que, ndo sendo totalmente

descritivos, ndo atingem o patamar minimo da distintividade.
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Outra forma de olhar para os graus da distintividade poderéa ser através do exemplo infra:

Marca de Prestigio
Distintividade Marca Notoria ‘ ;
Distintividade Normal Louis
Minima Vuitton
Sem y Nuvem Cavalinho
‘ Distintividade Luso Carteiras
Descritivo Carteiras Carteiras
Carteiras Top
de
Portugal
NAO REGISTAVEL REGISTAVEL )

Mas entdao como saber se um sinal tem capacidade distintiva?

De acordo com o Acérdéo do Tribunal de Justica da Unido Europeia de 29 de abril de 2004 (processos C-
456/01 P e C-457/01 P, ‘Tabs’, ponto 35), o caracter distintivo da marca “...deve ser apreciado, por um
lado, relativamente aos produtos ou aos servicos para os quais o registo foi pedido e, por outro, em
relagdo a percepgdo que deles tem o publico interessado constituido pelo consumidor médio desses

produtos ou servigos, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado’.

Assim, a capacidade distintiva de um sinal ndo pode ser analisada olhando apenas para os elementos

que compdem o sinal, mas & preciso confrontar esses elementos:

a) Com os produtos ou servigos a que a marca se destina, p.ex. o sinal “SAPATO ALTO” ndo
seria admissivel para registar calgado na classe 25% mas ja seria registavel na classe 33% para

vinhos.

b) Com a percegao do consumidor, p.ex. o sinal “‘UNIVERSIDADE DE AVEIRO” & partida ndo

deteria capacidade distintiva para assinalar servicos de ensino e formagéo na classe 41%; no

2 A notoriedade da marca “Cavalinho” foi reconhecida por Sentenca do Tribunal da Propriedade Intelectual de 06 de
novembro de 2014, Processo n.° 1840/11.0TYLSB.
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entanto, a percecdo do consumidor é a de que este sinal é usado no mercado para identificar
uma instituicdo de ensino superior em concreto e ndo a de que esta expressao constitui uma
mera referéncia descritiva a um tipo de instituicdo de ensino (UNIVERSIDADE) e a sua
localizagdo geografica (AVEIRO). Assim, a perce¢do do consumidor pode tornar uma
designacdo aparentemente genérica num sinal apto a funcionar como identificacdo de origem

comercial de produtos e servigos.

Ja se percebeu que a interagéo entre os elementos que compdem o sinal e os produtos e servigos é
essencial para avaliar a capacidade distintiva e que a perce¢do do consumidor € decisiva para a

apreciacdo da relagdo entre estes dois fatores.

Para além disso, comega a transparecer que, quanto mais os elementos que compdem o sinal se
aproximam das caracteristicas dos produtos, menor é a sua capacidade distintiva. Voltando a um dos
exemplos acima apresentados, verifica-se que o sinal “POLVO ASSADO NO FORNO COM ARROZ DO
MESMO” é unicamente constituido por elementos que descrevem caracteristicas dos produtos que se
pretendem assinalar com a MNA n.° 604589 na classe 292 “polvos [ndo vivos]”, ao passo que o sinal
“APPLE” ndo apresenta qualquer relagdo com os produtos para os quais a MNA n.° 214567 se encontra

registada na classe 09%: “computadores, unidades periféricas e programas de computador”.

Em sintese:
e A capacidade distintiva € uma escala com varios graus;

e Um sinal descritivo tem sempre falta de capacidade distintiva, mas nem todos os sinais sem

capacidade distintividade sao descritivos;

e A capacidade distintiva € um atrbuto que tem de ser avaliado em fungdo dos
produtos/servigos/atividades para os quais o sinal tenha sido requerido e da percegdo do

consumidor a que se destinam.
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2.1 | Sinais descritivos

Artigo 231.°n.° 1 alinea ¢) Artigo 288.°n.° 1 alinea c)

O registo de uma marcallogétipo é recusado quando esta/e seja constituida/o exclusivamente, por sinais ou

indicaces referidos nas alineas b) a d) do n.° 1 do artigo 209.°;

Artigo 209.°n.° 1 alinea ¢)

Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicagdes que possam servir no comércio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréfica, a época ou meio de produg&o do produto ou

da prestac&o do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

Os registos de marca e logétipos conferem aos seus titulares o direito de propriedade e exclusivo sobre
os sinais que constituem esses direitos. Neste sentido, & importante garantir que nenhum agente
econdmico detém o monopolio sobre indicacdes (de natureza verbal, figurativa ou outra) sem as quais 0s

seus concorrentes se veriam impossibilitados, na prética, de comercializar os seus produtos ou servigos.

Por exemplo, se uma panificadora detivesse o exclusivo sobre a palavra “pao”, isso significaria que mais
nenhuma das empresas a operar nesse mercado poderia utilizar esta palavra, ficando, assim, impedida
de identificar no seu estabelecimento, em embalagens ou suportes publicitarios, os produtos que

comercializa:

CENTEIQ

Vende-se-
DT (it & %),

- ?mﬁ‘ﬂ'aﬁéﬁ?ﬁzﬂ; Facajaasuaencomenda de-
T retsd it S 5 quente!

Inedra. P conter westizios & o,

s % casca rijh ¢ rertes e 80300

EU E QUE DESCOBRI
o Do LiDL!

Por este motivo, o CPI proibe a apropriagao de sinais descritivos, isto é, sinais compostos exclusivamente
por elementos que sirvam para designar os produtos (p.ex: pdo) ou as suas caracteristicas (p.ex: péo de
aveia).
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Que tipo de indicagbes descritivas é que ndo podem, entao, ser registadas?

No artigo 209.° n.° 1 ¢) s&o enumeradas algumas (trata-se de um elenco meramente exemplificativo):
“indicagbes que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geografica, a época ou meio de produgdo do produto ou da prestagéo do

servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos”. Vejamos abaixo um conjunto de exemplos:

Royal Gala Classe 312 — magas frescas; frutas frescas.

Limpezas Industriais | Classe 372 — servigos de limpeza.

Cocker Spaniel Classe 312 — cées; animais vivos.
Oficina Automavel CAE: 45200 — manutenc&o e a reparacédo de veiculos automéveis
Agai Fresco Classe 292 - frutas cortadas

Algod&o Organico Classe 252 — T-shirts

Pao quente Classe 302 - pdo

Produtos a base de

CAE 1396 - fabricag&o de téxteis para uso técnico e industrial

nanofibra
5 Castas Classe 332 — vinhos
Dulzia Classe 292 — ovos
Resma Classe 162 — papel
Six-Pack Classe 322 — cervejas
SGQ/INPI 15
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Detergente lava-tudo

Classe 032 — produtos de limpeza

Vestidos de Noiva

Classe 252 — vestuario

Residéncias Sénior

Classe 432 — casas de terceira idade [lares]

Antipirético

Classe 052 — medicamentos

Escola de Linguas

CAE 85593 - outras actividades educativas, n.e.

Oculos de marca

Classe 092 — 6culos

Usados com garantia

Classe 352 — servigos de venda a retalho de veiculos automéveis

Produto certificado

Classe 092 — vestuario de laboratorio

Apartamentos de luxo

Classe 362 — Servigos imobiliarios

Especialistas em ar
condicionado

CAE 43222 - instalag&o de climatizagéo

Mel de Portugal

Classe 302 — mel

Traqspoﬂadora Classe 392 — servigos de mudangas
Nacional
Perfumes franceses | Classe 032 — produtos de perfumaria

Clinica Veterinaria de
Barcelos

Classe 442 — servicos veterinarios

SGQ/INPI
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Produtos sazonais

Classe 35% — servigos de venda a retalho relativos a frutas e legumes

Méveis Vintage

Classe 202 — mobiliario

Arte Contemporéanea

Classe 412 — servigos de museus

Pintura Renascentista

Classe 362 — servicos de leildes

Colheita tardia

Classe 332 - Vinhos

Impresséo a laser

Classe 402 — servicos de impresséo tipografica

Tecnologia de
extruséo

Classe 172 - plasticos extrudidos [produtos semiacabados]

Biscoitos artesanais

Classe 302 - produtos de pastelaria

Carne maturada

Classe 292 — carne

Cortinados por
medida

CAE 1392 — fabricagéo de artigos téxteis confeccionados, excepto vestuario

SGQ/INPI
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21.1 | Condigbes em que um sinal exclusivamente constituido por uma

indicagao de proveniéncia geografica pode ser registado

Estabelecendo a alinea c) do n.° 1 do artigo 223.° a proibigdo de registo de sinais constituidos,
exclusivamente, por indicagdes que possam servir no comeércio para designar a proveniéncia geografica
dos produtos, importa referir, a este propésito, 0 Acérdao do Tribunal de Justi¢a da EU, C-108/97 de 4
de Maio de 1999,. - Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots-
und Segelzubehor Walter Huber e Franz Attenberger?.

Neste documento, o Tribunal procurou determinar em que sentido deveria ser interpretada esta proibigao
que se encontrava expressa, também, na alinea c) do n.° 1 do artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmonizava as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, tendo entendido que:

“A autoridade competente deve apreciar se um nome geogréfico cujo registo como marca é pedido
designa um lugar que apresenta actualmente, para 0s meios interessados, uma ligagdo com a categoria
de produtos em causa ou se é razoavel pensar que, no futuro, tal nexo possa ser estabelecido” e que
nesse juizo progndstico ha que ‘tomar em conta o conhecimento maior ou menor que estes Ultimos tém
desse nome bem como as caracteristicas do lugar que este designa e a categoria dos produtos em

causa’”.

Neste sentido, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal, o facto de um sinal consistir
unicamente no nome de um lugar toponimico nem sempre deve inviabilizar a sua prote¢do, parecendo
certo que, quando a indicagdo for reconhecida pelo publico como fantasiosa, nada impede que o seu
registo seja concedido, pois situagdes ha em que, atendendo as caracteristicas do lugar citado, 0 nome
deste jamais sera encarado pelo consumidor como uma mengao a origem geografica de certos produtos

OU Servicos.

No mesmo sentido, Carlos Olavo (“Propriedade Industrial”, 2005, p. 86), afirma que “ndo exclui a
capacidade distintiva a circunstancia de se tratar de nome geografico, que pode ser validamente
adoptado como marca, desde que assuma um valor autbnomo de fantasia, sem implicar referéncia a
proveniéncia ou qualidade do produto’, bem como Luis Couto Gongalves (“Manual de Direito Industrial”,
2008, p. 241) que salienta que “uma denominagéo geografica s6 pode ser utilizada como marca individual
se for adoptada de um modo arbitrario ou fantasioso, se se reportar a um dominio territorial privado ou se

se limitar a sugerir, de forma inabitual, a origem do produto (marca geogréfica expressiva)”:

3 Disponivel para consulta em https://eur-lex.europa.eu/document
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IBIZA Classe 112 - aparelhos elétricos de aquecimento, refrigeragao,
secagem, ar condicionado e utensilios de cozinha elétrica
(MNA n.° 248121)
ESTORIL
Classe 292 — gorduras alimentares
(MNA n.° 116435)
SINTRA Classe 242 - Papel de parede em matérias téxteis, produtos
téxteis, nomeadamente tecidos, cortinas, estores de enrolar,
(MUE n.° 4368676) roupa para o lar, roupa de mesa e de cama, toalhas de mesa
e colchas.
Classe 272 - Papel de parede (exceto em matérias téxteis),
tapetes, capachos, esteiras e outros revestimentos de
pavimentos.
CORDOBA

Classe 34 - Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of

propylene glycol.
(MIN n.°. 1267444)

PARIS
Classe 122 - Bicicletas
(MUE n.° 9248972)
AMESTERDAM Classe 022 - Paints, varnishes, lacquers and colorants.
Classe 162 - Paper and cardboard for artists; bookbinding
(MIN n.° 1033927)

material; stationery; artists' materials; paint brushes; pastels,

water resistant drawing inks.

De todo 0 modo, convém salientar que a incluséo de um nome geogréfico indistinto na marca registada
nao pode obstar a que outros agentes econoémicos utilizem a mesma designag¢éo no mercado, ainda que
o sinal usado n&o esteja registado, para identificar os seus produtos ou servicos de acordo com o artigo
254° do CPI:

Limitagbes aos direitos conferidos pelo registo

Os direitos conferidos pelo registo da marca ndo permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade
economica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e 0s usos honestos em matéria industrial e

comercial:
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a) O seu proprio nome e enderego, caso o terceiro seja uma pessoa singular

b) Sinais ou indicagbes néo distintivos ou que se referem a espécie, a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor,
a proveniéncia geografica, @ época e meio de produgdo do produto ou da prestacdo do servico ou a outras

caracteristicas dos produtos ou servigos;

()
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2.1.2 | Sinais compostos por "Adega de", "Vinhas de" + nome geografico

Os sinais compostos por “Adega” + nome de localidade ou Vinhas de" + nome de localidade ndo tém
capacidade distintiva para assinalar vinhos ou servigos/atividades relacionados com a produgdo deste

tipo de produtos.

Exemplos:
(MNA n.° 388364) (LOG n.°41322)
ADEGA DE BARRANCOS ADEGA DE CANTANHEDE
Classe 33.2 - bebidas alcodlicas (com excegéo de cervejas). CAE 11021 - produgéo de vinhos comuns e licorosos
(MNA n.° 625793) (MNA n.° 638657)
VINHAS DE LOUSADA VINHAS DE SESIMBRA
Classe 33.2 - vinho de uvas Classe 33.% - 4gua-pé; bebidas a base de vinho; sangria; bebidas que
contém vinho [spritzers]; vermute; vinho branco; vinho de uvas; vinho
espumante de uvas; (...)

RECUSA

Este entendimento foi corroborado pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia no seu Acordéo* de 6 de

dezembro de 2018, que abaixo parcialmente se transcreve:

21 Como foi confirmado na audiéncia de alegagbes, o termo «adega», em causa no litigio no processo principal, tem
dois significados na lingua portuguesa. O primeiro é o de um local subterrdneo no qual é, nomeadamente,
conservado o vinho. O segundo remete para locais ou instalagbes nos quais sdo elaborados produtos vinicolas,

como o vinho.

22 Na medida em que, numa situagdo como a que estad em causa no processo principal, um termo remeta para um
local de produgdo de um produto, como o vinho, ou para uma instalagdo na qual este é elaborado, 0 mesmo
constitui, em principio, uma indicagdo que pode servir para designar uma propriedade deste produto facilmente

reconhecivel pelos meios interessados.

23 Com efeito, regra geral, 0s meios interessados entenderéo o termo «adega» como uma referéncia a instalagéo

na qual o vinho é elaborado e armazenado, e, portanto, como uma referéncia as propriedades deste produto, tal

4 Acorddo do Tribunal de Justica de 6 de dezembro de 2018 — Processo C-629/1, disponivel para consulta em
http://curia.europa.eu/juris/document/
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como acontece tratando-se da proveniéncia geografica ou da época da produgdo desse produto, mencionadas, a

titulo de exemplo, no artigo 3.°, n° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95.

24 Por conseguinte, um termo que designa essa instalagdo constitui uma caracteristica deste produto e é abrangido

pelo campo de aplicagdo desta disposi¢do. Deve, pois, ser considerado descritivo do produto que designa.

25 Dai decorre que, quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais, ou seja, um
termo descritivo e um nome geografico, como «Borba» no caso em aprego, reportando-se & proveniéncia geografica
desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar-se que o sinal composto por esses dois

elementos verbais tem carater descritivo e, como tal, é desprovido de carater distintivo.

Esta proibicdo ndo se aplica, contudo, a sinais que consistam em designagbes como “ADEGA
COOPERATIVA DE (+ nome de localidade)’, desde que o registo tenha sido requerido por entidade

assim denominada:

(MNA n.° 616069) (MNA 0.2 589019)
ADEGA PONTE DA BARCA ADEGA COOPERATIVA DE

Classe 33.2 - vinhos; bebidas alcodlicas (excluindo cerveja); digestivos P ON TE DA BARCA

[licores e bebidas alcodlicas]; aguardentes

Classe 33.2 - bebidas alcodlicas (excluindo cerveja).

Requerente: ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA E | Requerente: ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA E
ARCOS DE VALDEVEZ, CRL ARCOS DE VALDEVEZ, CRL

RECUSA
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21.3 | Como distinguir entre um sinal descritivo e um sinal dito “sem

capacidade distintiva”?

No capitulo 2.0 concluiu-se que um sinal descritivo tem sempre falta de capacidade distintiva, mas que

nem todos os sinais sem capacidade distintividade sao descritivos.

Assim, os sinais descritivos indicam exclusivamente caracteristicas dos produtos ou servigos, ao passo
que o0s sinais sem capacidade distintiva ndo s&o constituidos unicamente por ‘indicagées que possam
servir no comeércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geogréfica, a época ou meio de produgdo do produto ou da prestagdo do servigo, ou outras
caracteristicas dos mesmos”.

Exemplos:
Sinal Descritivo Sinal sem capacidade distintiva
VESTIDOS DE NOIVA MODA NOIVA
Classe 25° - vestuario Classe 25° - vestuario

Se o sinal for constituido por uma mistura de elementos verbais e figurativos a sua capacidade distintiva
deve ser avaliada em fung¢do dos critérios definidos no Projeto de Convergéncia denominado “CP3" — ver

secgdo correspondente
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O registo de uma marca/logétipo é recusado quando esta/e seja constituida/o exclusivamente, por sinais ou

indicaces referidos nas alineas b) a d) do n.° 1 do artigo 209.°;

Artigo 209.°n.° 1 alinea d)

As marcas constituidas, exclusivamente, por sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem

corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio.

Este impedimento ao registo visa evitar que uma entidade obtenha o exclusivo sobre termos, expressoes
ou indicagbes que sejam habitualmente usados pelos consumidores e pelas empresas como alternativa
ou em substituicdo as palavras (ou termos técnicos) pelos quais se designam esses produtos ou servigos:

bica ou cimbalino café
imperial ou fino cerveja
endireita servicos de quiropraxia, osteopatia e

paramedicina;

na hora produto ou servigo disponibilizado/executado
imediatamente
2417 Servigo ou estabelecimento aberto 24 horas por

dia e 7 dias por semana

Para além das palavras, sdo diversos os simbolos e indicagdes habitualmente usadas na comunicagéo

entre consumidores e empresas e que ndo podem ficar de uso exclusivo de nenhum agente comercial.
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Neste sentido, seria vedado o registo de sinais figurativos como: « » para assinalar,
por exemplo, “Servicos de banhos publicos para higiene” (classe 44%), j& que se trata de um simbolo
habitualmente usado no mercado para identificar servigos/instalagdes que s&o de uso/acesso exclusivo

ao publico feminino.

x|

sd80 um bom exemplo de uma conjugagao de elementos verbais (aberto e fechado) e figurativos (verde e

vermelho) usuais na linguagem comercial, ndo sendo, nessa medida, suscetiveis de apropriagéo

exclusiva por uma Unica entidade.

Outros exemplos:

MNA N.° 567669 « SUMMER SCHOOL LISBON»

Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto por uma expressao de caracter manifestamente usual no
sector do ensino e no contexto dos servigos que se pretendem assinalar com a marca na classe 41: “Academias
[educagdo]”. De facto, a express&o “Summer School” designa uma tipologia de cursos de curta durag&o realizados
durante as férias de verdo e geralmente oferecidos por instituices universitarias. Neste sentido, a conjugagéo
desta expressao com um elemento indicador de uma proveniéncia geografica (LISBON) ndo pode ser considerado

como “diferenciador”, j& que ndo permite ao consumidor reportar 0s servicos em causa a uma origem comercial

especifica.

MIN N.° 847110 «TOP TEN»

De facto, um sinal composto pela expressao “top ten”, ndo cumpre a fungdo distintiva que lhe cabe, e que é
determinada pela capacidade de identificar os produtos a proteger, diferenciando-os dos demais existentes no
mercado, oferecidos por outras entidades concorrentes. Segundo entendemos, o sinal registando é constituido por
uma designacéo usual no comércio para invocar pretensas caracteristicas de produtos, promovendo-0s como 0s
“dez melhores” e que se vulgarizou igualmente no seu equivalente em inglés “top ten’, ndo permitindo aos
consumidores aferir qualquer referéncia concreta a entidade que pretende comercializar estes produtos alvo de
registo, identificando-os com essa origem empresarial, facto que nos leva a concluir pela falta de eficacia distintiva

da marca registanda.

SGQ/INPI 25

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

If]pl instituto nacional . .
w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

MNA N.° 567669 «BEBE DO ANO»

Com efeito, o sinal registando apresenta-se unicamente composto pela expressdo “BEBE DO ANO’. Tal expresséo
é geralmente utilizada para designar a primeira crianga a nascer em determinado ano, motivo pelo qual é nosso
entendimento que a mesma se tornou usual no contexto da publicitagdo e da comercializagio dos servigcos que se
pretende assinalar com a marca na classe 41: “fornecimento de publicagbes eletronicas on-line [ndo
descarregaveis]; fornecimento de publicagbes eletronicas on-line; ETC”.

Neste sentido, somos da opinido que o publico consumidor, ao ser confrontado com a expresséo em aprego ndo
iria associa-la a uma origem comercial especifica, mas apenas reporta-la & efeméride que usualmente costuma
assinalar. Por esse motivo, & nosso entendimento que a expressao verbal “BEBE DO ANO” deve ficar de uso

disponivel no mercado.
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2.3 | Sinais sem capacidade distintiva

Artigo 231.°n.° 1 alinea b) Artigo 288.°n.° 1 alinea b)

O registo de uma marcallogétipo é recusado quando esta/e seja constituida/o por sinais desprovidos de qualquer

carater distintivo;

Esta proibigdo tem por objetivo impedir o registo de sinais que ndo sdo capazes de diferenciar os
produtos/servigos/atividades de uma entidade de produtos/servigos/atividades que tenham caracteristicas

semelhantes, mas que sejam comercializados por outras entidades.

No capitulo 2.1.3 foram abordadas as diferengas entre sinais descritivos e sinais sem capacidade
distintiva quando estes sejam constituidos por elementos verbais ou figurativos.

Esta seccéo ira focar-se na capacidade distintiva de sinais que ndo sdo exclusivamente verbais ou

figurativos, apresentando critérios de analise em funcéo das suas caracteristicas especificas.

Antes de mais, importa recordar o que € um sinal sem distintividade:

Sinais sem distintividade - defini¢ao

S&o compostos por elementos descritivos, genéricos ou usuais, acompanhados apenas por outros

elementos incapazes de conferir capacidade distintiva ao sinal.

Estes outros elementos que acompanham o sinal, mas ndo sdo suficientes para lhe conferir distintividade
também podem ter natureza figurativa. Nesses casos, a capacidade distintiva do sinal deve ser avaliada

em fungao dos critérios definidos no CP3:
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2.3.1 | Capacidade distintiva de sinais compostos por elementos verbais

descritivos combinados com elementos figurativos

CP3 - Pratica Comum

Para determinar se o limiar de carater distintivo é atingido gragas aos elementos figurativos da marca,
consideram-se 0s seguintes critérios, definidos em projeto de convergéncia entre o EUIPO e os Institutos

dos varios Estados-membros da Unido Europeia:

* Nota: Os sinais com a indicagéo «Flavour and aroma» (Sabor e aroma) pretendem obter protegéo para Café na Classe 30, 0s
sinais com a indicagdo «Fresh Sardines» (Sardinhas Frescas) e «Sardines» (Sardinhas) pretendem obter prote¢do para
Sardinhas na Classe 29, o sinal com a indicagéo «DIY» («do-it-yourselfs ou «faga vocé mesmo») pretende obter prote¢éo para
Kits de pecas para montagem de moveis na Classe 20, os sinais com a indicagdo «Pest control services» (Servigos de
controlo de pragas) pretendem obter prote¢do para Servigos de controlo de pragas na Classe 37, e o sinal com a indicagédo

«Legal advice services» (Servigos de consultoria juridica) pretende obter protegdo para Servigos juridicos na Classe 45.

NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DA MARCA

Critério Tipo de letra e fonte
Pratica o Regra geral, os elementos nominativos descritivos/ndo distintivos que aparecem
Comum escritos com um tipo de letra basico/normal, ou tipos de letra em estilo manuscrito ou

caligrafico — com ou sem efeitos (negrito, italico) — ndo séo registaveis.
Exemplos n&o distintivos:

Fresh Sardine  Fiesh Sandine FrEsh SaRdine
Flavour ad wome Flarowtr andl aroma, Flavoit and arwms

e Quando os tipos de letra normais incorporam elementos de desenho gréfico como
parte da inscrigdo, é necessario que esses elementos tenham um impacto suficiente na
marca como um todo para lhe conferirem carater distintivo. Se esses elementos
bastarem para desviar a aten¢do do consumidor do significado descritivo do elemento
nominativo ou forem suscetiveis de criar uma impressdo duradoura da marca, a marca
é registavel.

Exemplos distintivos:

s W, 5%~ F1.VSLR AND AREMA DY
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Combinagao com cor

A simples «adicdo» de uma Unica cor a um elemento nominativo descritivo/ndo
distintivo, seja as letras propriamente ditas seja como um pano de fundo, néo sera
suficiente para conferir carater distintivo a marca.

A utilizag&o de cores é habitual no comércio e ndo seria encarada como uma indicagao
de origem. Ndo pode excluir-se, contudo, a possibilidade de uma determinada
combinagdo de cores inabitual e suscetivel de ser facilmente recordada pelo
consumidor-alvo conferir carater distintivo a uma marca.

Exemplos né&o distintivos:

R Flavour and aroma Flveur and eroma Flavour and aroma

Combinagao com sinais de pontuagao e outros simbolos

Regra geral, a adicdo de sinais de pontuagdo ou outros simbolos habitualmente
utilizados no comércio ndo acrescenta carater distintivo a uma marca constituida por
elementos nominativos descritivos/néo distintivos.

Exemplos ndo distintivos:

“Flavour and aroma”  FreshSardine., ™

Disposigao dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.)

Regra geral, o facto de os elementos nominativos estarem dispostos na vertical,
invertidos ou numa ou mais linhas, ndo é suficiente para conferir ao sinal o grau
minimo de caréter distintivo que é necessério para o registo.

Exemplos n&o distintivos:

Flavour

pWoIy pue JnoAef] 534

No entanto, 0 modo como os elementos nominativos se encontram dispostos pode
acrescentar carater distintivo a um sinal se a disposi¢do for de molde a levar o
consumidor médio a centrar nela a sua aten¢do em vez de percecionar de imediato a
mensagem descritiva.

op A A<=

3

Exemplos distintivos:

F d
And 1 n
r a a
Flavour v m
o
m r u
a A r
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Critério Utilizagao de figuras geométricas simples
Pratica e A combinagdo de elementos nominativos descritivos ou ndo distintivos com figuras
Comum geométricas simples, tais como pontos, linhas, segmentos de linha, circulos, tridngulos,

quadrados, retangulos, paralelogramos, pentagonos, hexagonos, trapézios e elipses, é
pouco provavel que seja aceitdvel, nomeadamente se as formas referidas forem
utilizadas como moldura ou contorno.

Exemplos néo distintivos:

Flavour

Flavour

i '
ii
s ) |4 Flavourand aroma | Fravour

1
Y — = p— and
& - aroma

and aroma

e Por outro lado, as figuras geométricas podem acrescentar caréater distintivo a um sinal
se a sua apresentagao, configuragdo ou combinagdo com outros elementos criar uma
impressé&o global suficientemente distintiva.

Exemplos distintivos:

Flavour and aroma Fua mo m r
H_A-F N
Elr EmE
Critério A posicao e propor¢do (tamanho) do elemento figurativo em relagio ao elemento
nominativo
Pratica o Regra geral, quando um elemento figurativo distintivo em si mesmo é adicionado a um
Comum elemento nominativo descritivo e/ou néo distintivo, a marca é registavel, desde que o
elemento figurativo, pelo seu tamanho e posi¢éo, seja claramente reconhecivel no
sinal.

Exemplos ndo distintivos:

Flavourand aromas  S2zeo# Sarctine

Exemplo distintivo:

1D

= Flavour and aroma

Critério Se o elemento figurativo for uma representacao dos produtos e/ou servigos ou tiver com
eles uma ligagao direta

Pratica » Considera-se que um elemento figurativo & descritivo elou desprovido de carater
Comum distintivo quando:
- Representa de forma realista os produtos e servigos,
- Consiste numa representagéo simbdlica/estilizada dos produtos e servigos que
ndo se desvia significativamente da representagdo comum dos produtos e
Servicos em causa.
Exemplos néo distintivos:

i m From the sea to your plate
~ T Fresh Sardine Sardines -

Exemplos distintivos:

} resh Sard)ne @H«Fresh Sardine
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NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DA MARCA

» Um elemento figurativo que néo representa os produtos e servigos mas tem uma
ligagdo direta com as caracteristicas dos produtos e servigos ndo confere carater
distintivo ao sinal, a menos que seja suficientemente estilizado.

Exemplo n&o distintivo:

,%{PEST CONTROL SERVICES

Exemplo distintivo:

@ PEST CONTROL SERVICES

Critério Se o elemento figurativo for comummente utilizado no comércio em relagao aos produtos
elou servigos visados

Pratica o Regra geral, os elementos figurativos comummente utilizados ou habituais no comércio
Comum em relagdo aos produtos e/ou servigos reivindicados ndo acrescentam carater distintivo
a marca no seu conjunto.
Exemplos néo distintivos:

LEGAL ADVICE SERVICES
S{EIAUTT e Flavour Nf-"{
Flavour mm and aroma

NO QUE RESPEITA SIMULTANEAMENTE AOS ELEMENTOS
NOMINATIVOS E FIGURATIVOS DA MARCA
0 modo como as combinagées dos critérios afetam o carater distintivo

Pratica e Regra geral, uma combinacéo de elementos figurativos com elementos nominativos que
Comum sejam desprovidos de carater distintivo quando considerados individualmente ndo da
origem a uma marca distintiva.

e Todavia, uma combinacdo desses elementos, quando considerados como um todo, pode
ser percecionada como uma indicacdo de origem em virtude da apresentagdo e
composicao do sinal. E o que acontece quando a combinagéo cria uma impresséo global
suficientemente distanciada da mensagem descritiva/ndo distintiva que o elemento
nominativo transmite.

Exemplos: Para ser registavel, um sinal deve possuir um grau minimo de carater distintivo. A
escala tem por finalidade ilustrar onde se situa esse limiar. Os exemplos infra, da esquerda para a
direita, contém elementos com um impacto crescente no carater distintivo das marcas, dando
origem a marcas que ou séo totalmente ndo distintivas (coluna vermelha) ou s&o totalmente
distintivas (coluna verde).
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N&o distintivas Distintivas
Flavour Q;'MK’/&" Flayowsr and: oaromer Flavowr and FLA@«D.N,AO«A
and aod SAveme
aroma Aoma F!a vOur and Ar@Oma
1.
[[ﬂavour and aroma ] i f
Flavourand | ¢ Flavour an @
2.
Fresh \) résh sard]ne éFresh sardine
=< Fresh sardine rTE— FRESH&&RD]NE
sardine %
" syt

Note-se que um requerente ndo obtera direitos exclusivos sobre elementos nominativos descritivos/ndo

distintivos se for o elemento figurativo a conferir carater distintivo & marca como um todo. O @mbito da

protegao fica limitado a composigao global de marca. No que respeita ao impacto no ambito de protegao

de uma marca constituida por elementos nao distintivos/pouco distintivos, consultar os Principios da

pratica comum - CP 5 - Motivos relativos - Risco de confusdo (Impacto dos elementos nao

distintivos/pouco distintivos).

O CP3 aborda a interagéo entre os elementos verbais e figurativos que compdem os sinais, focando o

modo como os elementos figurativos s@o capazes ou néo de conferir capacidade distintiva a um sinal. No

entanto, pode haver situagdes em que, embora o elemento figurativo tenha capacidade distintiva, o sinal

nao & registavel. Com efeito, no exemplo infra, o Tribunal Geral da UE considerou que, mesmo sendo 0s

elementos figurativos distintivos a marca, como um todo, n&o tinha capacidade distintiva:

SGQ/INPI
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04/07/2018, T-222/14, deluxe

...despite the distinctive character of the figurative element of the mark
applied for, the relevant public will understand the mark taken as a
whole, in particular due to the size and central position of its word
element, as a direct and immediate transmitter of a claim of superior
quality of the designated goods and services, and not as an indication
of their commercial origin (§ 58)

5

Assim, embora a doutrina e a jurisprudéncia determinem que a marca deve ser apreciada como um todo,
esta decisdo parece demonstrar que, na pratica, o elemento nominativo continua a ter um papel
preponderante na aferigdo da capacidade distintiva dos sinais.

5 Sentenca do Tribunal Geral da EU de 4 de julho de 2018, Processo T-222/14 RENV, paragrafos 57, 58 e 59. Texto
(em espanhol) disponivel para consulta em: http://curia.europa.eu/document
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2.3.2 | Sinais que contenham siglas e acronimos

Regra geral, a presenca de siglas ou acrénimos néo é suficiente para conferir distintividade ao sinal, se
os restantes elementos que o compdem forem descritivos/genéricos e a sigla for formada pela primeira

letra de cada um desses elementos (descritivos):

(MNA n.° 560202) (MNA N2 550152)
TAXIS PORTUGAL - TP ITMM - INSTITUTO
TECNICO DA MADEIRA E
Classe 397 - taxis (servigos de -); servios de taxis. MOBILIARIO

Classe 412 (entre outras) - organizagdo de atividades de formagao;

etc...

RECUSA

Estes elementos (siglas/acronimos) ndo sdo capazes de acrescentar distintividade ao sinal, porque o
consumidor facilmente se apercebe que essa combinacdo de letras nada mais é do que a juncédo da

primeira letra de cada uma das palavras descritivas que constam do sinal:
TAXIS PORTUGAL — TP / ITMM - INSTITUTO TECNICO DA MADEIRA E MOBILIARIO

Por conseguinte, as siglas compostas deste modo ndo podem ser consideradas elementos fantasiosos,
pois 0 seu significado n&o vai além daquele que é dado pelo sentido literal das restantes palavras, ndo

propiciando a associagdo a uma origem empresarial especifica.

A este propdsito, importa citar o Acordao® do Tribunal de Justica da EU de 15 de margo de 2012 -
Processo C-90/11 (Alfred Strigl Deutsches Patent und Markenamt) e C-91/11 (Securvita Gesellschaft zur
Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH), relativo aos sinais “MULTI MARKETS FUND
MMF” e “NAI — DER NATUR AKTIEN INDEX”, segundo o qual, “a sequéncia de letras que retoma a letra
inicial das palavras que complem o sintagma apenas ocupa, relativamente a este, uma posi¢do
acessoria. (...), cada sequéncia de letras em causa, mesmo revestindo carater ndo descritivo quando
considerada isoladamente, é suscetivel de revestir carater descritivo em razdo da sua combinagéo, na
marca em causa, com uma expressao principal, ela propria descritiva enquanto tal, da qual é entendida

como abreviatura. Daqui resulta que, embora o publico relevante entenda as marcas em causa nos

8 Documento disponivel para consulta através do link: https://curia.europa.eu/document
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processos principais, consideradas na sua globalidade, como fornecendo informagbes sobre as
caracteristicas dos servigos financeiros que designam, tais marcas devem ser consideradas descritivas,

(...), e, portanto, necessariamente desprovidas de carater distintivo relativamente aos servigos em causa,

()

Circunstancias em que o registo de um sinal que inclua siglas e acrénimos pode ser concedido:

(LOG n.° 44469) (MNA n.° 544712)
EIP INMIND —-INSTITUTO
/T ESCOLA PROFISSIONAL
HC T DE HOTELARIA E TURISMO MINDFULNESS DE
DO CHIADO
PORTUGAL
CAE 85320 - ensinos secundario tecnolégico, artistico e profissional Classe 412 - formag&o e instrugdo

Os sinais compostos por siglas, abreviaturas ou acronimos seguidos de palavras descritivas podem ser

concedidos se:
- 0s elementos figurativos forem capazes de conferir distintividade ao sinal;

- se a sigla em si ndo corresponder a juncdo das primeiras letras das restantes palavras que compdem o

sinal e tiver capacidade distintiva;

- 0 registo também podera ser concedido quando a sigla for capaz de acrescentar ao sinal um significado
que vai além daquele que é dado pelo sentido literal das restantes palavras, como demonstra o exemplo
infra:

(MNA 0.2 558119)

E.T. - ESCOLA DE TALENTOS

Classe 412 - atividades culturais e de entretenimento

Com efeito, o termo E.T. para além de corresponder a primeira letra das palavras que compdem a
expressao “Escola de Talentos”, também significa extraterrestre.
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2.3.3 | Sinais que contenham termos que designam uma qualidade ou fungao

positiva ou apelativa especifica dos produtos e servigos

Existem certos termos ou abreviaturas cujo significado constitui uma referéncia direta a uma qualidade

ou fungdo positiva ou apelativa especifica dos produtos e servicos. A utilizagdo deste tipo de

elementos, isoladamente ou em conjuga¢do com outros de natureza genérica ou descritiva, ndo é

suficiente para conferir distintividade ao sinal e permitir o seu registo

No quadro infra séo apresentados alguns exemplos:

Termo

Significado

Sinal

Produtos/
Servigos

Jurisprudéncia

ECO

ecoldgico

ECO-BUNGALOW

(MNA n.° 629050)

Classe 432 -
alojamento em casas
de turismo;
alojamentos de férias

()

24/04/2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197,
§25; 15/01/2013, T-625/11,
EcoDoor, EU:T:2013:14,
§21

FLEX/
FLEXI

flexivel

FLEX OFFICE

(MNA n.° 655768)

Classe 36— (...)
servigos de gestdo
imobiliaria
relacionados com
instalagdes de
escritorios (...)

Classe 432 —
(...)fornecimento de
alojamento temporario
para escritorios

13/06/2014, T-352/12, Flexi,
EU:T:2014:519, §20-21

GREEN

amigo do ambiente

GREEN

FORMULA(MNAn.°
634542)

Classe 032 -
cosméticos

27/02/2015, T-106/14,
Greenworld,
EU:T:2015:123, §24

MED / MEDI

Médico / medicina /
medicamento

HOLISTICMED

(MNA n.° 588042)

Classe 442 —(...)
servigos de medicina
alternativa (...)

12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369

MULTI

muitos, varios, mais
do que um

MULTI AUTO
PARTS

(MNA n. 79802)

Classe 122 -
automdveis e pegas
estruturais para 0s
mesmos; pegas
estruturais para
automdveis; pecas
para modificar
carrogarias de
automdveis para
vender sob forma de
kits.

Classe 352 - servigos
de venda a retalho
relativos a pegas de

automéveis; servicos

17/11/2005, R 904/2004-2,
MULTI
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Termo

Significado

Sinal

Produtos/
Servigos

Jurisprudéncia

de venda por grosso
relativos a pegas de
automéveis

Classe 392 -
armazenamento de
pegas para veiculos

automéveis

MINI

muito pequeno ou
mindsculo

MINI MBA

(MNA n.° 621660)

Classe 412 - agBes de
formagao

17/12/1999, R 62/1999-2,
MINIRISC

MEGA

grande

MEGA FESTIVAL
DE INSUFLAVEIS

(MNA n.° 620728)

Classe 412 -
organizacédo de
eventos de
entretenimento;
organizacdo de
eventos recreativos;
produg&o de eventos
ao vivo; realizagéo de
eventos culturais;
realizagdo de eventos
recreativos

28/04/2015, T-137/13,
MEGARAIL,
EU:T:2015:232, § 38

PREMIUM

(da) melhor
qualidade

OPTICAS
PREMIUM

(MNA n.° 631690)

Classe 09 - (...)
oculos feitos de metal
e em material
sintético; armagdes
para oculos e 6culos
de sol; (...) bolsas
para éculos; (...)

Classe 102 -
adaptadores
auriculares para
auxiliares de audigéo;
amplificadores
acusticos [auxiliares
de audigéo] para
pessoas parcialmente
surdas; (...)

Classe 442 —(...)
optometria; (...)
servicos de rastreio
da viséo; servigos de
teste de visao
[oftalmologista]; testes
dticos

22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, §
46-49, 56, 58; 17/01/2013,
T-582/11 & T-583/11,
Premium XL / Premium L,
EU:T:2013:24, § 26

PRO

como indicagéo de
que os produtos
requeridos se
destinam a
profissionais ou
estdo a “apoiar’/’sdo
a favor” de algo

PROENGLISH

(MNA n.° 617215)

Classe 092 - manuais
de formagdo sob a
forma de um
programa de
computador

Classe 412 - educagao
e formagao; (...)
publicacéo de

25/04/2013, T-145/12, Eco
Pro, EU:T:2013:220, § 29-
32
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Termo Significado Sinal ?::;lil;gzl Jurisprudéncia
manuais de
fornecimento de
publicacdes
electronicas relativas
a formagao linguistica,
néo para download;
()
adicional, extra, de Classe 052 - {...)
oLus | cualdade superior, DRENANT PLUS suplementos 15/12/1999, R 329/1999-1,
excelente no seu UNA 2 618731 dieteticos e PLATINUM PLUS
género (MNA n. ) nutricionais; (...)
para salientar as félaIS_se 03%-agentes | acérdaos de 19/05/2010, T-
e limpeza para uso
«qualidades SUPER LIMPA Comesico | pueagenesgera,
SUPER positivas dos 2011112002 T’7§9/01- 8T
frike (HNA R 601589 86101, Kit Pro / Kit Super
¢ Pro, EU:T:2002:279, § 26
ULTRA PREMIUM Classe 312 - areia
ULTRA extremamente CATLITTER para gatos; areia 09/12/2002, R 333/2002-1,
sanitaria para gatqs e ULTRAFLEX
(MINA n.° 637903) pequenos animais
em referéncia a MOLHO Classe 302 - molhos
produtos que s&o UNIVERSAL (com excluséo de 02/05/2012, T-435/11,
geral ou universal» (MNA n.°2 227175) EUT:2012:2210,§ 22, 28

Os sinais que contenham os termos ou abreviaturas acima identificadas (ou outros de idéntica natureza)

podem ser registados se incluirem outros elementos que sejam capazes de conferir distintividade ao sinal

como um todo:

MNA n.° 534870

MNA n.° 382998

SABAO UNIVERSAL
CLAUDILAR

a «
(varios produtos das classes 012, 022, 03%, 042, 052, 082 112 e Classe 03" - produtos de sabéo.

212)
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2.3.4 1 Sinais que contenham dominios de topo: “.com”, “.pt”

Os dominios de topo [*.com” / “.pt’] s@o elementos que se limitam a indicar que determinada informacao,
produto ou servigo pode ser encontrado ou é comercializado na internet. Neste sentido, a utilizacao deste
tipo de indicagdes néo é, em principio, suficiente para conferir distintividade ao sinal, se os restantes

elementos que o compdem forem descritivos/genéricos:

(MNA n.° 625069) (MNA n.° 568282)
FOTOGRAFO DE CERVEJAPORTUGUESA.
CASAMENTOS.PT COM

Classe 412 - servigos de fotografos Classe 322 - cerveja (...)

(MNA n.° 457114) (LOG. n.°44293)

WWW . CONSTRUCAOECONOMICA. JOTASONLINE. PT

COM CAE 47770 - Vienda de joias

Classe 372 - Construgdo

RECUSA

A falta de capacidade distintiva dos dominios de topo foi confirmada pelo Tribunal Geral da Unido
Europeia no seu Acérddo de 21 de novembro de 2012, Processo: T-338/11 (Photos.com, EU:T:2012:614,
§22), no qual se declara que a designagdo “.com” é um elemento técnico e genérico cujo uso é
necessario na estrutura normal de um endere¢o de um sitio na Internet de carater comercial. Além disso,
como se refere neste acérddo, o dominio de topo «.com» também indica que os produtos e servigos
abrangidos pelo pedido de registo podem ser obtidos ou visualizados online, ou estéo relacionados com a
Internet. Por conseguinte, deve entender-se que o elemento em questdo [a semelhanca do elemento

‘photos”] ndo tem capacidade distintiva relativamente aos produtos ou servigos em causa.
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2.3.5 | Sinais que contenham expressdoes como “Associagao”, “Instituto”,

“Sociedade”, “Centro” ou “Grupo” + elementos genéricos ou descritivos

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 209.° e da alinea b) do n.° 1 do artigo 231.° / 288.° do CPI, em
regra, devem ser recusados registos de sinais que contenham, exclusivamente, expressdes como
“‘Associacao”, “Instituto”, “Sociedade”, “Centro” ou “Grupo” juntamente com outros termos considerados

genéricos ou descritivos:

EXEMPLOS
ASSOCIACAO DE PESCADORES

Classe 452 — Servigos de defesa dos direitos dos pescadores

INSTITUTO DA DIABETES

Classe 412 - Educagéo no dominio da saude

Classe 442 — cuidados de saude

SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA

VETERINARIA

Classe 412 - Servigos de ensino relacionados com a profissao de veterinario

Classe 442 - Servigos veterinarios

CENTRO DE CIRURGIA DA MAO

Classe 442 — cuidados de saude;

GRUPO DE TEATRO DE LISBOA

Classe 412 - Produgao de espetaculos; Apresentacéo de espetaculos ao vivo

RECUSA

O indeferimento apenas nao se justifica quando, cumulativamente:

a) resulte evidente a identificagdo de uma entidade em concreto (cujos produtos ou servigos possam ser

reconhecidos pelo consumidor através da designacao registada);

b) se mostre improvavel que a utilizagdo da expressdo em causa por terceiros venha a ser necessaria
(por exemplo, “ASSOCIACAO DE ARTISTAS COMUNITARIOS INDEPENDENTES” ou “INSTITUTO DO
DENTE SAUDAVEL” seriam admissiveis & luz destes critérios).
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Também nédo deve ser rejeitado o registo se a marca corresponder, no essencial, a0 nome da
entidade requerente (por exemplo, “SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA
CLINICA” solicitada por Sociedade Portuguesa de Alergologia, ou “ACM — Associacdo de Ciclismo do
Minho”, visada por ACM — Associacdo de Ciclismo do Minho). Nestes casos, atendendo a intima ligagao
com a entidade requerente, considera-se, em principio, que existem condi¢gdes para o cumprimento da

funcao distintiva prevista no artigo 208.° do CPI.
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2.3.6 | Sinais compostos por "CASA DOS/DAS" + elementos descritivos

A palavra “CASA” é uma designacdo comum de “estabelecimento” que, caso seja unicamente associada

a elementos descritivos dos produtos ou servigos requeridos, determina, em principio, a recusa do registo
por falta de capacidade distintiva.

EXEMPLOS

(MNA n.° 607121) (MNA n.° 617716)

CASA DOS HAMBURGUERES CASA DOS CROISSANTS

DE PAREDES

Classe 432 - (...) restaurantes de comida réapida (fast food);

restaurantes de grelhados; restaurantes de self-service; (...)

Classe 30° - (...) pastelaria folhada; (...) pastelaria salgada; pastelaria
variada; pastelaria vienense; (...)

Classe 432 - servigos de alimentagao e bebidas em pastelarias;

disponibilizagdo de alimentos e bebidas em pastelarias

(MNA n.° 642279) (MNA n.° 598377)
CASA DO MEL CASA DAS COPIAS
Classe 202 - cera moldada para quadros de colmeia; colmeias; Classe 402 - impressao; impress&o digital.

colmeias para abelhas; favos de mel; favos para colmeias

Classe 30° - (...) favos de mel em bruto; geleia real para consumo
humano, néo para uso medicinal; mel; mel natural; mel [para

alimentacéo]; (...)

(MNA n.° 623673 (LOG n.° 43047)
CASA DAS FRALDAS CASA DAS TRIPAS
Classe 032 - artigos de higiene pessoal (...); CAE 56107 - restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauragéo em

meios moveis)
Classe 05° - almofadas descartaveis para incontinéncia; compressas

para incontinéncia; cuecas absorventes para incontinéncia; fraldas-

cuecas para incontinéncia; fraldas higiénicas para incontinéncia; (...)

RECUSA
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2.3.7 | Sinais exclusivamente constituidos por nomes de livros, discos ou

outras criagoes artisticas

O facto de um sinal ser constituido pelo titulo de um livro, de um filme, de um disco ou de uma pega de
teatro ndo constitui, em si mesmo, um impedimento ao registo. No entanto, o pedido de registo devera ser
recusado se se verificar que o titulo da obra corresponde ao objeto dos produtos e servigos néo tendo,

deste modo, capacidade para identificar a sua origem comercial.

Assim, embora os titulos das obras reconhecidas possam ser perfeitamente distintivos para identificar
produtos ou servigos que em nada estejam relacionados com o titulo ou contetido da obra, como por
exemplo tintas, vestuario ou lapis, tornam-se incapazes de desempenhar um papel distintivo em relagao a
produtos e servigos diretamente relacionados com o seu contetdo (por exemplo, publicagdes, suportes
de dados ou eventos culturais).

AUTO DA BARCA DO AUTO DA BARCA DO
INFERNO INFERNO
Classe 162 — publicagdes impressas Classe 332 - Vinhos

Classe 412 — Edicéo de publicagdes

RECUSA CONCESSAO

Este tipo de restricdes faz sentido especialmente quando as obras artisticas e literarias j& ndo estejam
abrangidas pelo direito de autor’, casos em que 0 seu registo como sinal distintivo do comércio
constituiria uma forma de estender artificialmente a prote¢do sobre bens culturais que, de outro modo,

seriam de acesso livre aos cidadaos.

7 O direito de autor caduca, em regra, setenta anos apés a morte do criador intelectual, mesmo que a obra apenas
tenha sido publicada ou divulgada postumamente. Decorrido o prazo de protecao legal acima indicado, as obras caem
em dominio publico e podem ser liviemente utilizadas, sem que seja necessario a obtencédo de autorizagdo prévia do
autor.
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2.3.8 j Sinais que contenham erros ortograficos, omissao, acrescento ou

substitui¢cao de letras

O facto de um sinal composto por elementos genéricos ou descritivos estar escrito de forma errada [letras
em falta, letras a mais, letra substituidas por simbolos ou nimeros], pode ndo ser condigcao suficiente

para lhe conferir capacidade distintiva.

Com efeito, sempre que os consumidores consigam compreender, sem necessidade de reflexdo
adicional, o significado da palavra mesmo que ela se encontre incorretamente escrita, o sinal ndo tera
capacidade distintiva. De facto, para o consumidor comum é facil perceber que o simbolo “@” equivale a
letra “a” ou a palavra “at” e que o simbolo “€” equivale a letra “e” ou a letra “c”. Do mesmo modo, ha
numeros que sao frequentemente usados em substituicdo de palavras, por exemplo, 2" em vez de “t0” e

“4” em vez de “for”.

(MUE n.° 000028316)

Xtra

Classe 032 - Detergentes de lavandaria; detergentes liquidos e em po; detergentes para vidro; sabonetes; sabonetes liquidos; sabdes

industriais; produtos de limpeza; preparagdes para limpeza a seco; enxaguadores para uso nas roupas.

(MUE n.° 004150942)

Xpert

Classe 10? - Instrumentos e aparelhos cirirgicos e médicos, em especial cateteres e stents.

(MUE n.° 012505004)

EAST

Classes 352, 372,412 422 ¢ 452

(MUE n.° 003198165)

FRESHHH

Classes 292, 30% e 312
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(MNAn.°617511)

PORTO PROPERTIES 4 YOU

Classe 367 - (...) agéncia imobiliaria; (...)

Classe 437 — aluguer de alojamento temporario; (...)

Classe 35? - administragdo comercial da concesséo de licengas de produtos e servigos de terceiros; administracdo comercial;

(MNA n.° 584530)

Reduza
€ustos ot

aconselhamento em gestao de negécios comerciais; (...)

(MNA 0.2 534101)

C@BELOS

Classe 44? - cabeleireiros; (...)

(MNA n.° 575890)

K9 TRAINING CENTER PORTUGAL

Classe 412 — educagéo e formagao

(MNA n.° 488728)

RENTKASA

Classe 362 - (...) agéncias de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliarias]; (...)

(MNA n.° 649030)

100/CENTO ALENTEJANO

Classe 407 - transformag&o de alimentos

RECUSA

No entanto, se o erro ortografico for fantasioso, apelativo ou alterar o significado da palavra, o sinal

podera ser registado. Neste sentido, para que os erros ortograficos sejam capazes de conferir

distintividade ao sinal, é necessario:
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- que sejam apelativos, surpreendentes, inabituais, arbitrarios; e/ou

- que sejam suscetiveis de alterar o significado do elemento nominal ou exijam algum esfor¢o mental por

parte do consumidor para estabelecer uma ligacdo direta e imediata com o termo a que supostamente

fazem referéncia.

(MNANn.°531616)

12Y WASH

Classe 40°? - aluguer de maquinas e aparelhos para tratar tecidos.

(MNA 0.2 517704)

R@R EDITIONS

Classe 412 - publicagéo de audio-livros; produgao de gravagdes

sonoras, musicais e de video; (...)

(MNA n.° 594801)

RO9T9 RENOVE INOVE

Classe 35 — aconselhamento na area de gestéo de negdcios e
marketing; (...)

Classe 372 - (...)construgao e reparagéo de edificios; (...)

SCPECTACULAR

(MNA n.° 490880)

Classe 122 - motociclos
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A andlise da capacidade distintiva dos slogans obedece aos mesmos principios que a de todos os outros
tipos de sinais. Porém, tendo em conta a especificidade deste tipo de sinal, é necessario ter em atengéo

alguns critérios especificos e que foram fixados pelo Tribunal de Justi¢a da Unido Europeia®.

Assim,

Um slogan publicitario é suscetivel de possuir carater distintivo sempre que for percecionado como mais
do que uma mera mensagem publicitéria destinada a realgar as qualidades dos produtos ou servigos em
causa porque:

* possui varios significados, e/ou

« constitui um jogo de palavras, e/ou

* introduz elementos de intriga ou surpresa conceptual, para que possa ser considerado imaginativo,
surpreendente ou inesperado, e/ou

* possui uma originalidade ou ressonéncia particular, e/ou

* desencadeia na mente do publico relevante um processo cognitivo ou exige um esforgo de
interpretagéo.

Além do acima exposto, as caracteristicas de um slogan a segquir descritas podem conduzir & concluséo
de existéncia de carater distintivo:

* estruturas sintaticas invulgares,

* a utilizagao de recursos linguisticos e estilisticos como a aliteragdo, a metéafora, a rima, o paradoxo, efc.

EXEMPLOS:

Reexame® da MNA n.° 558763 «SENTE O SABOR»

No caso em aprego verifica-se que a expressdo “Sente 0 sabor” ndo preenche nenhum dos critérios acima
enunciados ndo podendo, nessa medida, ser considerada uma expressdo de fantasia ou um jogo de palavras. Pelo
contrério, trata-se de uma indicag&o direta (frase no imperativo) que incita o consumidor a saborear determinado
produto. O verbo saborear & aqui empregue na sua acepgao literal de “tomar o sabor a; provar’ os produtos que se

pretende identificar com a marca em estudo na classe 32 - “cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas

néo alcodlicas, incluindo refrigerantes; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparagdes para fazer

8 Acérddo do Tribunal de Justica da EU de 21 de janeiro de 2010, Vorsprung durch Technik, processo C-398/08 P,
EU:C:2010:29, ponto 47 e Acérdédo de 13 de abril de 2011, Wir machen das Besondere einfach, processo T-523/09,
EU:T:2011:175, ponto 37)

° Esta decisdo foi confirmada pelo Tribunal da Propriedade Intelectual em 19-10-2017, processo 144/17 e esta
disponivel para consulta no BPI de 28-12-2027, através do link: https://inpi.justica.qov.pt/BPI
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Reexame® da MNA n.° 558763 «SENTE O SABOR»

bebidas” Ou seja, tratam-se de produtos que sao experienciados pelo paladar, que é o sentido para o qual remete
diretamente a frase: “Sente o sabor”.

Embora seja afirmado que a expresséo “sente o sabor” constitui uma tradugéo livre de “taste the feeling’, as frases
nao s&o, a nosso ver, semanticamente comparaveis. Com efeito, uma das tradugdes possiveis desta expressédo é
“saboreia 0 sentimento” ou “saboreia a sensagdo’. Sentimentos e sensagdes ndo sdo passiveis de ser
experienciadas através do paladar pelo que a frase constitui uma figura de estilo — a sinestesia. Neste sentido,
pode ser entendia como um jogo de palavras que possui uma originalidade ou ressonéncia particular ao contrario
da expressao “sente o sabor” que constitui uma indicagao taxativa e diretamente relacionada com os produtos da
classe 32.

Consequentemente, € nosso entendimento que o consumidor médio, ao ser confrontado com os elementos verbais
em causa, hio iria associd-los a uma origem comercial especifica, mas entendé-los como uma mera referéncia as

caracteristicas dos proprios produtos que se pretende diferenciar. Por este motivo, a expressdo verbal “sente o

sabor” ndo pode ser considerada, a nosso ver, como dotada de eficacia distintiva.

Reexame da MNA n.° 625061 «WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE
DELIVER. YOU SUCCEED»

Com efeito, é nosso entendimento que a expressao “WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE
PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED” nao apresenta capacidade distintiva para diferenciar os servigos requeridos
nas classes 35 e 45° da Classificagéo Internacional de Nice. Dito de outro modo, consideramos que o consumidor,
ao ser confrontado com a dita expressao, ndo ira reportar, de forma imediata e inequivoca, a uma origem comercial

especifica, mas encara-la como uma mera referéncia as caracteristicas dos servigos em causa.

()

Na verdade, e tal como refere a requerente na sua resposta, a expressdo: «WE LISTEN TO YOU. WE
RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED» tem como finalidade “caracterizar o
nivel dos servigos prestados” e “determinar de modo claro e preciso a atuagéo da Sociedade” ou seja, trata-se de

uma mensagem “destinada [unicamente]a realcar as qualidades dos servigos”.

Neste sentido, a mera sequéncia de elementos verbais que compdem a expressdo «WE LISTEN TO YOU. WE
RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED» nao se traduz:

a) Numa alteragao do significado original de cada um dos elementos que a compdem;
b) Numa transformagéo do significado que pode ser extraido da sequéncia dos seus elementos;

Por conseguinte, a expressdo ndo apresenta caracter invulgar ou inabitual na medida em que néo exige, da parte
do consumidor, um esforgo interpretativo, ndo se retirando, da expressdo como um todo, mais do que soma do

significado individual de cada uma das suas partes.
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2.3.10 | Avaliagao da capacidade distintiva de grandes grupos de

produtos/servigos

Apesar de — em regra — a capacidade distintiva de um sinal dever ser avaliada em fungéo de cada um dos
produtos ou servigos para os quais foi solicitado o registo, circunstancias ha em que essa avaliagéo pode
e deve ser feita relativamente aos produtos e/ou servigos como um todo, nomeadamente, quando estes

pertencam ou se enquadrem todos na mesma categoria ou tipologia'®.

Para tal, é necessario que se verifique uma ligagao direta e especifica suficiente, entre os produtos e/ou
servicos, para que estes possam ser considerados como pertencentes a um grupo ou categoria
homogénea™!.

EXEMPLO:

MNA N.° 629433 «BOTANICAL ORIGIN»

No caso em aprego, verificamos que o sinal «BOTANICAL ORIGIN» foi solicitado para assinalar, na classe 032 os

seguintes produtos: ‘preparacdes para limpeza geral, para uso doméstico, comercial, industrial e institucional;
produtos de limpeza para casas de banho, banheiras, lavatorios e pisos; produtos de limpeza para superficies de
cozinhas e casas de banho; toalhetes descartaveis impregnados de produtos de limpeza para uso em casas de
banho e cozinhas; produtos de polimento para artigos de cozinha e artigos de vidro; preparagées para limpeza de
fornos; produtos de limpeza para placas de fogdo; produtos de limpeza para superficies vitrocerdmicas e de
cozinha; preparagdes para limpeza de vidro e metal;, preparagbes para limpeza de janelas; preparagbes para
branquear e outras substancias para a lavagem, seja na forma sélida, liquida ou em gel; produtos de lavandaria;
preparagbes para limpeza de carpetes; produtos descalcificantes e desincrustantes para uso doméstico;
amaciadores de tecidos, detergentes para a roupa e aditivos; preparagbes para remover manchas;
intensificadores de perfume; preparagbes para pré-lavagem e desbotamento de manchas; amido; anil para
lavandaria; preparagdes para branquear e outras substancias para a lavagem de louga; preparagées para limpar,
polir, desengordurar e raspar; produtos de limpeza para a loiga, refrescadores e desodorizantes; agentes de
lavagem para maquinas de lavar louga; preparagées para limpar e desobstruir maquinas de lavar louga; agentes
descalcificantes e desincrustantes para uso domeéstico; detergentes para louga; todos os produtos acima
mencionados, com ou sem componentes de desinfecgdo;, sables; detergentes; removedores de ferrugem e
removedores de gordura; preparagbes para desbloquear lavatorios e ralos; preparagbes para prevengédo do
calcario, ferrugem ou gordura”;

10 Conforme Acérddo do Tribunal de Justica da UE de 23 de setembro de 2015, Infosecurity, processo T-633/13,
EU:T:2015:674, ponto 46 e jurisprudéncia citada e Acérddo de 22 de novembro de 2011, Mpay24, processo T-275/10,
EU:T:2011:683, ponto 53, e jurisprudéncia citada.

11 Conforme. Acérddo do Tribunal de Justica da EU de 03 de margo de 2015, Darstellung eines Spielbretts, processos
T-492/13 e T-493/13, EU:T:2015:128, ponto 40.

SGQ/INPI 49

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

If]pl instituto nacional . .
w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

MNA N.° 629433 «BOTANICAL ORIGIN»

Ora, analisando os produtos requeridos, € possivel agrupa-los — em fun¢do da sua natureza e propriedades - em
duas categorias: produtos cuja finalidade é eliminar diversos tipos de sujidade e produtos cuja finalidade &
refrescar. Estas duas categorias, por sua vez, enquadram-se no grupo dos produtos de limpeza e higiene (i.e.
salubridade). Por outro lado, estdo em causa produtos que sdo, normalmente, produzidos pelo mesmo tipo de
entidade (empresas produtoras de produtos de higiene e limpeza), sendo igualmente suscetiveis de poder coincidir
quanto aos canais de distribui¢do (venda em drogarias e disponibilizagdo nas mesmas secgbes das grandes
superficies comerciais) e quanto ao publico-alvo (visto terem o mesmo destino), o que reforga, a nosso ver, a
constatacdo que se enquadram num grupo ou categoria com caracteristicas homogéneas no que respeita, néo s,
a sua natureza e propriedades, mas também quanto ao modo como sdo produzidos e disponibilizados ao
consumidor. Em consequéncia, entendemos que, no caso em apre¢o, a capacidade distintiva do sinal
«BOTANICAL ORIGIN» pode ser apreciada em fungdo do conjunto dos produtos para os quais foi solicitado o

registo, ndo sendo necessario que essa avaliagdo se faga produto a produto, pelas razdes referidas.

Assim, em nosso entendimento, o sinal «BOTANICAL ORIGIN» ndo vai ser entendido pelo publico consumidor
como uma indicagdo de origem empresarial, mas antes como uma mera mensagem promocional relativa a uma
caracteristica positiva ou desejavel dos produtos, i.e. que estes incluem, na sua composi¢do, substancias de
origem boténica/vegetal, sendo por isso menos tdxicos ou nocivos para o ambiente que os da concorréncia. Este

raciocinio é aplicavel, a nosso ver, mesmo que estejam em causa produtos quimicos'2, pois nada impede que

estes possam conter ingredientes a base de plantas ou outros de origem natural ou biodegradavel.

12 Quimico: “diz-se do que usa ou € feito com substancias que foram preparadas ou purificadas artificialmente” in
Infopédia [acedido em 07-02-2020]
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As marcas tridimensionais sdo marcas que consistem em, ou se alargam a, formas tridimensionais,

incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparéncia.

As marcas tridimensionais, como todas as marcas, devem consistir num sinal capaz de distinguir os
produtos de uma empresa dos produtos de outras empresas e de poder ser reproduzido no registo de
uma forma que permita as autoridades competentes e ao publico determinar, de forma clara e precisa, 0

objeto de protecdo conferida ao seu titular.

De um modo geral, as marcas tridimensionais dividem-se em trés categorias:
. Formas néo relacionadas com os produtos e servigos;
o Formas que consistem na forma dos produtos ou de partes dos produtos;

o Formas de embalagens ou recipientes.

As formas nao relacionadas com os produtos ou servigos sdo normalmente distintivas. Contudo, pode ser
mais dificil constatar o carater distintivo de formas que consistem na forma dos préprios produtos ou na

forma de embalagens ou recipientes.

Finalmente, embora o Tribunal tenha sustentado, em diversas ocasides, que nao devem ser aplicados
critérios mais rigidos (comparativamente aos que s&o aplicaveis a outros tipos de marcas) na avaliagdo
do carater distintivo de marcas tridimensionais constituidas pela forma do préprio produto (07/10/2004, C-
136/02P, lanternas de bolso, EU:C:2004:592, paragrafo 32), as suas caracteristicas especificas, isto é, o
facto de poderem ser constituidas pela forma do proprio produto ou da sua embalagem, levantam,
efetivamente, questdes relativamente ao seu carater distintivo que ndo afetam outros tipos de marcas e
que dificultam a verificagéo da sua capacidade distintiva, uma vez que tais marcas néo serdo apreendidas
pelo publico relevante da mesma forma que uma marca nominativa ou figurativa (paragrafo 30 da
jurisprudéncia supramencionada). O publico relevante ndo tem o habito de presumir a origem dos
produtos com base na sua forma ou na da respetiva embalagem. Por conseguinte, na auséncia de
qualquer elemento grafico (incluindo cores) ou verbal, a forma em causa deve divergir, de forma
significativa, da norma ou dos habitos do sector; se tal ndo for o caso, os elementos gréficos ou verbais
sdo indispensaveis para conferir carater distintivo a uma marca tridimensional que, na auséncia daqueles,

podera ndo ser suscetivel de registo.
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O texto que se segue resume os pontos chave relativos aos principios da Pratica Comum adotada, neste

dominio, pelo EUIPO e pelos Estados-membros da Unido Europeia.

Para determinar se o limiar de caréater distintivo é atingido, séo tidos em conta varios elementos e fatores

que afetam o carater distintivo do sinal como um todo.

Em principio, se uma forma ndo distintiva contiver um elemento distintivo em si mesmo, isso bastara
para que o sinal seja considerado distintivo como um todo. A dimenséo e a propor¢ao dos elementos
nominativos/figurativos, o seu contraste com a forma e a posi¢do que ocupam nesta sdo fatores
suscetiveis de afetar a percec¢do do sinal aquando da avaliagdo do seu carater distintivo.

Classe 9 Cartdes de meméria Secure Digital

Classe 14 Relégios de pulso

Quando o  elemento  verbalffigurativo  é
suficientemente  grande para ser claramente
identificado como distintivo e tem impacto suficiente
na impressao global transmitida pelo sinal, entdo tem
capacidade para tornar o sinal distintivo como um
todo.

Realidades de mercado especificas devem
igualmente ser tidas em consideragdo. Os
consumidores estdo habituados a identificar

pequenos elementos em certos produtos. Apesar da
sua pequena dimensdo, os elementos nominativos
podem, ainda assim, ser identificados como
elementos distintivos na representagao.
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=
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Classe 32 Agua engarrafada

NAO DISTINTIVO

(

. Q
Y \‘
W

Classe 28 Bolas de jogar

A utilizagao de cores menos contrastantes pode ser
suficiente para permitir a identificagdo de um
elemento como distintivo na representagéo e tornar
um sinal distintivo. A avaliagdo global dependera do
carater distintivo de tal elemento.

Quando um elemento ndo pode ser claramente
identificado como distintivo na representacdo devido
a falta de contraste, esse elemento ndo tera impacto
na avaliagdo do caréater distintivo do sinal, uma vez
que o consumidor ndo sera capaz de o identificar
imediatamente e, em Ultima analise, de distinguir o
sinal em causa de outros sinais.

CLOSE

Classe 3 Cosméticos

NAO DISTINTIVO

e

Classe 3 Cosméticos

distintivo.

Em algumas situagoes, a posicdo em que os elementos se encontram no produto pode levar a que sejam
apreendidos de forma diferente pelo consumidor, alterando, por esse motivo, a constatacdo de caréater

SGQ/INPI

53

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada




C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

|r]p| instituto nacional

w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

Na avaliagdo do carater distintivo de uma cor, ha que ter em conta o interesse geral, ndo se
restringindo indevidamente as cores disponiveis para os outros agentes econémicos que
comercializem produtos ou servigos semelhantes aos que sao objeto do pedido de registo (cf. Libertel

eHeidelberger Bauchemie).

Classe 7 Dispositivos elétricos para a abertura de
portas

NAO DISTINTIVO

Classe 9 Cartdo de memoria / Classe 20 Cadeiras

N&o € de excluir a possibilidade de uma determinada
combinagdo de cores que seja incomum para 0S
produtos e crie uma impressdo geral memoravel,

Na auséncia de qualquer outro elemento verbal ou
figurativo que seja distintivo, o simples facto de uma
Unica cor ser adicionada a forma de um produto néo

torna o sinal intrinsecamente distintivo. A combinagéo
de cores da cadeira transmite uma mensagem
exclusivamente decorativa, que ndo sera reconhecida
como uma referéncia a sua origem comercial.

possa tornar o sinal distintivo como um todo.

Ha situagbes em que uma marca tridimensional contém mais do que um dos elementos analisados
acima. Além disso, pode haver casos em que mais do que um dos fatores supramencionados sao
relevantes para determinar o impacto dos elementos no carater distintivo do sinal. Em todas as
situagoes, o carater distintivo do sinal dependera da impressdo geral produzida pela combinagao
desses fatores e elementos.
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NAO DISTINTIVO

ELICIOW®

N
|\
P
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5

Classe 30 Chocolate
Classe 25 Sapatos / Classe 16 Embalagem

A combinacdo de uma forma n&o distintiva com
elementos considerados desprovidos de carater
distintivo pode tornar o sinal distintivo como um todo.
Neste exemplo, embora os elementos nominativos
sejam descritivos, a sua disposi¢do como sol ou flor
resulta numa impresséo global distintiva.

A disposigao aleatoria de formas geométricas simples
na forma do produto da Classe 16 e na embalagem
usual de sapatos da Classe 25 n&o transmite uma
impresséo global distintiva, porquanto o consumidor
nao apreende esta combinagdo especifica como uma
indicagdo de origem comercial, mas apenas como

uma possivel decoragao da embalagem.

Ainda a proposito dos critérios de apreciagéo da capacidade distintiva das marcas tridimensionais, refira-
se 0 entendimento expresso pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia no seu Acérdéo de 7 de maio de
2015, Processo C-445/13:

“(...) quanto mais a forma cujo registo se pede como marca se aproximar da forma mais provavel que o
produto em causa tera, mais verosimil é que a referida forma néo tera carater distintivo (...). S6 uma
marca que, de forma significativa, diviria da norma ou dos habitos do setor e, por esse motivo, seja
suscetivel de cumprir a sua fungéo essencial de origem néo é desprovida de carater distintivo na ace¢ao
da referida disposi¢do (acérddos Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.° 31, e
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/IHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, n.° 42)”.

Além da jurisprudéncia comunitaria citada, faz-se referéncia a seguinte deciséo do Tribunal de Comércio

de Lisboa:
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2° JUiZO - PROC. N° 1419/05.6TYLSB - 17-11-2010 (MIN n.° 783884)

A marca em aprego, tridimensional, ¢ indiscutivelmente um sinal que o

consumidor associa ao produto que assinala. Ndo sendo uma mera reprodugdo do
produto, dado que bombons, chocolates, biscoitos, etc., podem ter inimeras formas,
ndo ha diavida de que olhando para o sinal o que se vé € o desenho de um ovo de
chocolate, ndo tendo sequer sido reivindicadas cores. ---

E certo que as marcas, sejam elas nominativas, figurativas, mistas ou
tridimensionais, nio tém que ter desenhos, palavras ou cores. Basta que a forma
correspondente ao sinal seja suficientemente distinta das restantes ji existentes ou das
que possam vir a existir para o sinal poder ser registado. De igual modo uma marca ndo
tem que ter caracter inovador, ndo sendo este um requisito de concessdo de uma marca.
0 sinal pode ser composto por uma forma que em si mesmo nio apresente um cardcter
de inovagdo mas que utilizada para assinalar determinados produtos, tenha capacidade

diferenciadora e, assim, obedecer aos requisitos necessdrios para poder ser registada. --

No caso, a marca da recorrente evoca o produto que se destina a assinalar de
uma forma nio inovadora nem original, ndo contendo qualquer elemento que a torne
diferente; estd em causa simplesmente a forma de um vulgar ovo de chocolate.
Significa isto que, no caso concreto, o sinal nao representa a forma do produto em
moldes adequados a distingui-lo dos produtos concorrentes existentes no mercado. -

Por outras palavras, a marca da recorrente evoca o produto que se destina a
assinalar de uma forma perfeitamente banal, de um modo totalmente indistinto face a
generalidade dos ovos de chocolate existentes no mercado. Significa isto que, no caso
concreto, o sinal ndo representa a forma do produto em moldes adequados a distinguir

esse produto dos produtos concorrentes existentes no mercado. ---

Significa isto que a marca da recorrida ndo € registdvel por ser absolutamente
desprovida de caracter distintivo. Assim, face ao disposto no art. 223°% n° 1, al. a), do

Cod. Prop. Industrial, ndo poderia o registo ter sido deferide. Por conseguinte, deve o

despacho recorrido ser mantido. .---
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2.3.12 | Capacidade distintiva dos novos tipos de sinais

Antecipando o impacto que a eliminagdo'® da exigéncia de representagdo grafica dos sinais teria no
estudo dos pedidos de registo estabeleceu-se, entre 0 EUIPO e os Estados-membros da Unido Europeia,
uma Pratica Comum com o objetivo de fornecer orientagdes relativas ao exame dos requisitos formais e
dos motivos de recusa efou invalidade dos novos tipos de marcas, a saber, marcas de som, de

movimento, multimédia e de holograma, bem como as novas formas de as representar.

O texto que se segue resume as ideias principais e os aspetos essenciais dos principios da Pratica

Comum, podendo os exemplos fornecidos ser consultados diretamente no texto da Comunicacdo Comum

disponivel para consulta no site do INPI

CP11 - A PRATICA COMUM
Exame dos motivos absolutos de recusa e/ou nulidade

A APRECIAGAO DA CLAREZA E PRECISAO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.°,N.° 1,
ALINEA A), DA DIRETIVA RELATIVA AS MARCAS

A marca sera considerada clara e precisa se for representada de qualquer forma adequada utilizando
tecnologias geralmente disponiveis, desde que o sinal possa também ser representado de forma auténoma,
facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva, independentemente de ter ou ndo um conceito. Esta
abordagem é consentanea com o principio segundo o qual ndo é necessério que uma marca nominativa ou
figurativa tenha um significado ou contenha imagens identificaveis, desde que seja suscetivel de
desempenhar a fungdo de marca e, por conseguinte, de servir como indicagédo de origem ().

JI

Clique na imagem para reproduzir Clique na imagem para reproduzir Clique na imagem para reproduzir

0 GRAU DE CARATER DISTINTIVO NECESSARIO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.°, N.°
1, ALINEA B), DA DIRETIVA RELATIVA AS MARCAS

MARCAS DE SOM
PERCEPGAO DO CONSUMIDOR

Uma vez que os sons sao cada vez mais utilizados pelas empresas como parte da sua estratégia de gestao
da marca, também é mais provavel que os consumidores os vejam como indicagbes da origem comercial.
Para efeitos de andlise da percegdo dos consumidores, as marcas de som podem ser agrupadas, pelo menos, do
seguinte modo: 1) sons produzidos por produtos ou servi¢os ou associados a estes; 2) notas, combinagdes de notas
ou melodias; 3) sons que s&o o equivalente fonético de elementos verbais. Ha também sons que néo estéo incluidos
nos grupos anteriores e que nao tém qualquer ligagdo com os produtos e/ou servicos.

13 A exigéncia de representagdo grafica das marcas foi eliminada na Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislagées dos Estados-Membros em matéria de marcas
(Diretiva relativa as marcas)

(*%) Estes exemplos sdo considerados claros e precisos; tal ndo significa que ndo serdo alvo de objegdes com
fundamento noutros motivos de recusa.
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MARCAS DE SOM INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

Quando o som percetivel numa marca de som consistir
numa nota, combinagdo de notas ou melodia, sera | [
considerado intrinsecamente distintivo se puder ser n Classe 41: Produgao de
entendido pelo publico relevante como uma indicagéo de filmes para fins de
Origem comercial. Clique na imagem para reproduzir entretenimento
Quando o som percetivel numa marca de som for
constituido por um elemento verbal que seja

considerado, em si mesmo, distintivo, e se for n

pronunciado de forma clara, mesmo que o seja numa voz Classe 12: Automoveis
neutra ou robdtica, a marca de som sera considerada Clique na imagem para reproduzir

distintiva.

Se o elemento verbal percetivel numa marca de som
ndo for compreensivel ou se nao for identificavel

como uma palavra, sera considerado distintivo, desde ﬂ

que 0 som possa ser reconhecido pelo consumidor como Classe 12: Automoveis
uma indicagdo de origem comercial. Clique na imagem para reproduzir

Quando o som percetivel numa marca de som contiver
um som dissociado dos produtos elou servigos

objeto do pedido, sera, em principio, considerado ﬂ

distintivo, desde que possa ser reconhecido pelo Classe 11: Sanitarios
consumidor como uma indicag&o de origem comercial. Clique na imagem para reproduzir

MARCAS DE SOM NAO DISTINTIVAS

Em principio, quando a marca de som for constituida por Marca de som Produtos e servigos
um som produzido por produtos ou servigos ou
associado a estes, ou a outras caracteristicas dos n
mesmos, sera vista pelo consumidor como um mero
atributo funcional, pelo que a marca de som sera
considerada ndo distintiva.

Classe 33: Vinhos

Clique na imagem para reproduzir

Quando a marca de som for constituida por notas, Marca de som Produtos e servigos
combinagdes de notas ou melodias, sera considerada
nao distintiva se o som n&o tiver ressonancia e ndo for ﬂ
reconhecido pelo consumidor como uma indicagéo de
origem comercial, mesmo que ndo possa ser
estabelecida qualquer ligagdo com os produtos efou
SErvicos.

Classe 12: Automoveis

Clique na imagem para reproduzir

Quando uma marca de som for constituida por Marca de som Produtos e servigos
elementos verbais néo

distintivos/descritivos/genéricos, pronunciados de
forma clara e sem quaisquer elementos sonoros ﬂ
memoraveis ou invulgares, a marca de som sera
considerada néo distintiva.

Classe 3: Detergente em
pod
Clique na imagem para reproduzir
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Em principio, quando o elemento verbal n&o
distintivo/descritivo/genérico percetivel numa marca de
som for acompanhado por outros elementos de som,

. . . Marca de som Produtos e servigos
como a letra da musica, uma melodia especifica,
entoagdo e/ou uma forma especifica de cantar, que
sejam também considerados, eles mesmo, nao ﬂ Classe 3: Detergente em
distintivos, a marca de som serd provavelmente po

considerada néo distintiva no seu conjunto. Clique na imagem para reproduzi

Exceg¢do: Nao se pode excluir que uma combinagéo Marca de som Produtos e servigos
especifica de diferentes elementos sonoros, que seja
invulgar e que possa ser facilmente reconhecida pelo ﬂ
consumidor como uma indicagdo de origem comercial,

possa ser suficiente para tornar uma marca de som
distintiva no seu conjunto ('5).

Classe 31: Bananas
frescas

Clique na imagem para reproduzir

MARCAS DE MOVIMENTO

PERCEPGAO DO CONSUMIDOR

Relativamente as marcas de movimento, os sinais com elementos de animagdo e imagens em movimento
sdo cada vez mais utilizados como parte de estratégias de gestdo das marcas, pelo que também é mais
provavel que os consumidores as vejam como indicagées de origem comercial. Para efeitos de andlise da
percecdo dos consumidores, as marcas de movimento podem ser agrupadas, pelo menos, do seguinte modo: 1)
movimentos que possam ser entendidos como um elemento intrinsecamente funcional dos proprios produtos ou
servigos, ou que sejam utilizados para controlar esses produtos; 2) movimentos que contenham elementos verbais
elou figurativos.

MARCAS DE MOVIMENTO INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

As marcas de movimento serdo, em regra, consideradas Marca de movimento Produtos e servigos
distintivas se contiverem um elemento verbal e/ou
figurativo distintivo em movimento ou que altere a sua o
- . ok

posi¢ao, cor elou elementos, mesmo que o movimento 2 N Classe 9: Computadores
ou a alteragcdo de posi¢do ndo seja, em si mesma, , , ,

e Clique na imagem para reproduzir
distintiva.
Quando a marca de movimento apresentar um Marca de movimento Produtos e servigos

elemento que nao seja compreensivel ou que nédo
seja identificavel, na medida em que n&o atribui um

significado nem cria uma ligagdo aos produtos efou & Classe 3: Detergente em
servigos, sera considerada distintiva, desde que possa po
ser reconhecida pelo consumidor como uma indicagéo Clique na imagem para reproduzir

de origem comercial.

(*) Importa salientar que o requerente ndo adquirird direitos exclusivos sobre os elementos verbais ndo
distintivos/descritivos; o ambito da protegao limitar-se-a a impressao global da marca sonora.
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MARCAS DE MOVIMENTO NAO DISTINTIVAS (1)

Em principio, quando a marca de movimento for Marca de movimento Produtos e servigos
constituida por um movimento produzido por | |

produtos e/ou servigos ou associado a estes, ou a

outras caracteristicas relevantes dos mesmos, serd C&éﬁD Classe 7: Serras de
vista pelo consumidor como um mero elemento ' corrente
funcional dos produtos e/ou servigos. Por conseguinte, a Clique na imagem para reproduzir

marca de movimento sera considerada nao distintiva.

Quando a marca de movimento for constituida por um Marca de movimento Produtos e servigos
elemento verbal elou figurativo nao

distintivo/descritivo/genérico em movimento ou que ORGANG

altere a sua posigdo, cor e/ou elementos, sera Classe 3: Detergente em
considerada n&o distintiva, a menos que o proprio po

movimento seja suficiente para desviar a atengfo da
mensagem ftransmitida pelo elemento verbal ou
figurativo n&o distintivo/descritivo.

Clique na imagem para reproduzir

Exce¢do: Ndo se pode excluir que um movimento Marca de movimento Produtos e servigos
especifico, que seja, ele mesmo, invulgar ou marcante
ou que crie um impacto visual invulgar ou memoréavel,

possa ser suficiente para tornar uma marca de
movimento distintiva na sua impressao global (*7).

N
&« ,’LB Classe 3: Detergente em

pé
Clique na imagem para reproduzir

O consumidor ndo entenderia as marcas de movimento
como indicadores de origem comercial se ndo gerarem
uma impressdao duradoura no seu espirito. Por
conseguinte, estas seriam consideradas néo distintivas.

Marca de movimento Produtos e servigos

Classe 39: Servigos de
viagens

Clique na imagem para reproduzir

MARCAS MULTIMEDIA

PERCEPGAO DO CONSUMIDOR

Relativamente as marcas multimédia, os sinais que combinam imagem e som sdo cada vez mais utilizados
como parte de estratégias de gestao das marcas, pelo que é mais provavel que os consumidores as vejam
como indicagées de origem comercial.

MARCAS MULTIMEDIA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

De um modo geral, quando pelo menos um dos
elementos de uma marca multimédia, seja 0 som seja a

imagem, é considerado, ele mesmo, distintivo, a ( ¥
marca no seu conjunto sera considerada distintiva. 'i,’fj

Classe 31: Alimentos para
animais

Clique na imagem para reproduzir

(*%) Os principios comuns PC3 devem ser tidos em conta, tendo presente que esses principios ndo serdo aplicaveis
nem ao movimento nem a alteragdo de posigdo, cor e/ou elementos.

(*") Nestes casos, 0 requerente ndo adquirira direitos exclusivos sobre os elementos verbais nédo distintivos/descritivos;
0 ambito da protecao limitar-se-4 a impresséao global da marca de movimento.
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Quando a marca multimédia contiver um elemento que
ndo seja compreensivel ou que ndo seja
identificavel, na medida em que n&o transmite um

significado, serd considerada distintiva, desde que O
possa ser reconhecida pelo consumidor.

Classe 12: Automéveis

Clique na imagem para reproduzir

MARCAS MULTIMEDIA NAO DISTINTIVAS (')

Uma marca multimédia que combine uma ou mais Marca multimédia Produtos e servigos
imagens nao distintivas/descritivas/genéricas com

um ou mais movimentos e sons nao distintivos sera,
em geral, considerada néo distintiva.

Classe 31: Bananas
frescas

Clique na imagem para reproduzir

O consumidor ndo entenderia as marcas multimédia
como indicadores de origem comercial se ndo gerarem
uma impressdo duradoura no seu espirito. Por
conseguinte, estas seriam consideradas néo distintivas.

Marca multimédia Produtos e servigos

Classe 9: Equipamento

informético
Clique na imagem para reproduzir
Excegdo: E concebivel que uma combinagdo de uma Marca multimédia Produtos e servigos
ou mais imagens e sons nao |
distintivos/descritivos/genéricos permitisse & marca e —
multimédia desempenhar a sua fungdo essencial : Classe 31: Alimentos para

quando aplicada a certos produtos e servigos, tornando- animars

. e . Clique na imagem para reproduzir
a assim distintiva no seu conjunto (9). 1que naimagem para reproduz

MARCAS DE HOLOGRAMA

PERCEPGAO DO CONSUMIDOR

As marcas de holograma constituidas exclusivamente por elementos verbais e figurativos ndo serdo, em
regra, entendidas como indicagbes de origem comercial se for possivel estabelecer uma ligagdo entre a
marca e os produtos e servigos. Além disso, a apreciagdo dependera do efeito holografico e do facto de o
elemento verbal ou figurativo ser, devido a sua dimenséo e posi¢ao, claramente reconhecivel no sinal.

MARCAS DE HOLOGRAMA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

Quando a marca de holograma for constituida por um Marca de holograma Produtos e servigos
elemento verbal elou figurativo que seja, ele mesmo,
distintivo, mesmo que as caracteristicas hologréaficas )
adicionadas a esses elementos néo sejam distintivas, a marca

de holograma seré considerada distintiva no seu conjunto.

Classe 12: Automoveis

Clique na imagem para reproduzir

Quando a marca de holograma apresentar um elemento que nao seja compreensivel ou que nao seja
identificavel, na medida em que n&o transmite um significado nem cria uma ligagio aos produtos e/ou servigos,
sera considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma indicagdo de origem
comercial.

(*®) Na apreciagdo do carater distintivo das marcas multimédia, € necessario ter em conta os principios comuns PC3.

(*°) Nestes casos, 0 requerente ndo adquirira direitos exclusivos sobre os elementos verbais nédo distintivos/descritivos;
0 ambito da protegdo da marca limitar-se-a a impresséao global da marca multimédia.
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MARCAS DE HOLOGRAMA NAO DISTINTIVAS (29)

Quando a marca de holograma for constituida por um elemento verbal

distintivo/descritivo/genérico, sera considerada néo distintiva.

elou figurativo nao

Em regra, o aditamento de um efeito holografico a um elemento verbal e/ou figurativo ndo distintivo ndo sera
necessariamente suficiente para conferir carater distintivo a marca, uma vez que serd entendido pelo
consumidor como um mero elemento banal ou decorativo, independentemente de estar ou nao relacionado com os
produtos e/ou servigos objeto do pedido.

NOVOS TIPOS DE MARCAS QUE PODEM SERVIR PARA DESCREVER OS PRODUTOS OU SERVIGOS OU AS
SUAS CARACTERISTICAS - ARTIGO 4.°, N.° 1, ALINEA C), DA DIRETIVA RELATIVA AS MARCAS

DESCRITIVA

Em regra, se for possivel estabelecer facilmente uma
ligagdo entre os elementos da marca de som, de

movimento, multimédia ou de holograma e os produtos
e/ou servicos ou as suas caracteristicas, a marca sera
considerada descritiva.

Classe 31: Alimentos e
forragens para animais

73

Clique na imagem para reproduzir

NAO DESCRITIVA

Em regra, se ndo for possivel estabelecer uma
ligagao entre os elementos da marca de som, de
movimento, multimédia ou de holograma e os produtos
efou servicos objeto do pedido, ou se a marca
apresentar uma representagdo ndo convencional
que seja significativamente diferente de uma
representacdo fiel desses produtos e/ou servigos, a
marca ndo sera considerada descritiva.

Classe 29: Sardinhas
enlatadas

Clique na imagem para reproduzir

SINAIS CONSTITUIDOS EXCLUSIVAMENTE POR SOM, MOVIMENTO E POR UMA COMBINAGAO DE IMAGEM
E SOM, IMPOSTOS PELA PROPRIA NATUREZA DOS PRODUTOS, QUE POSSAM SER NECESSARIOS A
OBTENGAO DE UM RESULTADO TECNICO, OU QUE POSSAM CONFERIR UM VALOR SUBSTANCIAL AOS
PRODUTOS - ARTIGO 4.°, N.° 1, DA DIRETIVA RELATIVA AS MARCAS
Para efeitos de apreciagdo do Artigo 4.° n.° 1, alinea e), subalineas i), ii) e iii), da Diretiva relativa as
marcas, a perce¢do do publico ndo é um elemento decisivo, mas pode ser um critério util, especialmente
para identificar, nos termos do Artigo 4.° n.° 1, alinea e), subalineas ii) e iii), as caracteristicas essenciais

do sinal em questo.

Marca de movimento

B

Clique na imagem para reproduzir

Marca de som

73

Clique na imagem para reproduzir

Produtos e servigos Produtos e servigos

Classe 7: Serras de
corrente

Classe 28: Puzzles
tridimensionais

() Os principios comuns PC3 devem ser tidos em conta na apreciagéo do caréater distintivo dos elementos figurativos
e/ou verbais de uma marca hologréfica.
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PARTE C - Exame dos motivos relativos de recusa e/ou nulidade (')

IDENTIDADE
Um sinal s6 sera considerado idéntico a uma marca se reproduzir, sem qualquer modificagdo ou
aditamento, todos os elementos que constituem marca ou se, considerado no seu conjunto, apresentar
diferencas tao insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.

COMPARAGAO DE MARCAS DE SOM: COMPARAGAO VISUAL, FONETICA E CONCEPTUAL

As marcas de som abrangem diferentes elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 1) sons
constituidos por elementos verbais cantados ou falados; 2) sons constituidos por elementos musicais
(como melodia, harmonia, ritmo); 3) sons realistas (como o som de um céo a ladrar, trovdo, cubos de gelo,
etc.); e 4) outros sons que ndo estejam abrangidos por nenhuma das categorias anteriores.

COMPARAGAO VISUAL

A comparacgéo visual de uma marca de som ndo é possivel, mesmo que a marca seja representada
«visualmente» através de notagcdo musical ou quando a notagdo musical contenha elementos verbais.

COMPARAGAO FONETICA

A comparagdo fonética é decisiva para as marcas de som . As marcas de som podem ser sempre
comparadas foneticamente com outras marcas de som e com marcas multimédia. As marcas de som
podem ser comparadas foneticamente com outros tipos de marcas, desde que sejam constituidas por um
elemento verbal ou que contenham um elemento verbal.

Elementos verbais: A coincidéncia ou semelhanga entre Marca de som anterior ~ Marca de som contestada
elementos verbais distintivos, se identificados como tal por
uma parte significativa do publico relevante, conduzira, em n n
principio, a uma constatacdo de semelhanga fonética. A este
respeltg, embora a pronuncia de uma marca nqmlnatlva seja Clique na imagem para Clique na imagem para
determinada pelas regras de pronuncia do publico relevante, reproduzir reproduzir

tal ndo acontece no caso de uma marca de som, em que a
percecdo fonética é determinada pelo som da marca.

Tendo isto em conta, o grau de semelhanga entre o elemento Marca figurativa anterior ~ Marca de som contestada
verbal coincidente numa marca de som e num tipo diferente de

marca (por exemplo, numa marca nominativa ou figurativa) ﬂ

dependera da forma exata como o elemento comum soa na GEFJ VAN

marca de som. —_—— Clique na imagem para
reproduzir

Elementos musicais: A presenca de uma melodia distintiva

numa marca de som tem um impacto consideravel na

percecdo da marca pelo publico relevante e, por conseguinte, ﬂ n

influencia significativamente a comparagdo fonética de tal

marca. Em regra, o facto de o instrumento, tempo ou ritmo ser Clique na imagem para Clique na imagem para

diferente ndo impedira que duas marcas sejam consideradas reproduzir reproduzir

semelhantes, desde que a prépria melodia seja idéntica ou

possa ser identificada como sendo a mesma melodia.

(®) Salvo indicacdo em contrario, os exemplos incluidos na parte C da Pratica Comum devem ser analisados em
conformidade com os pressupostos apresentados como «Observacdes preliminares».
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A coincidéncia ou semelhanga de uma melodia distintiva tem Marca de som anterior ~~ Marca de som contestada
normalmente um impacto considerdvel no resultado da
comparacao fonética das marcas, ainda que uma das marcas r.| r‘|
contenha também um elemento verbal ou ambas contenham
um elemento verbal diferente. Clique na imagem para Clique na imagem para
reproduzir reproduzir
Sons realistas: A coincidéncia ou semelhanga entre sons Marca de som anterior ~ Marca de som contestada
realistas distintivos de marcas de som ou multimédia conduz,
em regra, a uma constatagao de semelhanga fonética. n n
Clique na imagem para Clique na imagem para
reproduzir reproduzir
Outros aspetos: A mera coincidéncia entre outros aspetos, Marca de som anterior ‘ Marca de som contestada
como a entoagdo, a voz, etc., de duas marcas tem
normalmente um impacto menor na comparagao fonética das ﬂ ﬂ
marcas.
Clique na imagem para Clique na imagem para
reproduzir reproduzir
COMPARAGAO CONCEPTUAL
E possivel realizar uma comparagéo conceptual entre duas marcas de som e entre marcas de som e outros
tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito (quer no elemento verbal quer no
som realista). E pouco provavel que marcas de som que contém apenas melodias possuam um conceito.

COMPARAGAO DE MARCAS DE MOVIMENTO: COMPARAGAO VISUAL, FONETICA E CONCEPTUAL

Uma marca de movimento abrange combinagées de diferentes elementos que podem ser classificados do
seguinte modo: 1) elementos verbais; 2) elementos figurativos; e 3) o movimento ou transformagéao dos
elementos verbais e/ou figurativos.

COMPARAGAO VISUAL

Na comparagéo visual de duas marcas de movimento ou de uma marca de movimento com outro tipo de
marca, é necessario considerar a coincidéncia ou a semelhanga entre os elementos presentes nas marcas
(os elementos verbais e/ou figurativos e o movimento ou transformagao desses elementos).

Elementos verbais: E provavel que as marcas de movimento Marca de movimento Marca de movimento
que contenham um ou mais elementos verbais distintivos anterior contestada

sejam visualmente semelhantes a outra marca de movimento
que contenha elementos verbais distintivos iguais ou

GERIVAN

semelhantes. Os elementos verbais distintivos contidos numa GER|VA§]

marca de movimento podem ter um impacto mais forte no

consumidor do que outros elementos visuais (ou seja, Clique na imagem para Clique na imagem para
elementos figurativos, movimento ou outra alteragao), embora reproduzir reproduzir

a comparagao tenha de ter em conta todos os sinais.

Elementos figurativos: Uma coincidéncia ou semelhanca Marca de movimento Marca de movimento
num elemento figurativo distintivo pode conduzir a uma anterior contestada
constatagdo de semelhanca visual. E provavel que tal

semelhancga seja constatada sobretudo nos casos em que, em "

vitude da sua dimensdo, posicdo na marca efou cor, 0 .4 ( J
elemento figurativo possa ser suficientemente percecionado

pelo consumidor, tendo em conta, em especial, que esta Clique na imagem para Clique na imagem para
sujeito a movimento/transformagcao. reproduzir reproduzir
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Movimento de elementos: A mera coincidéncia num
movimento banal, em si mesma, ndo resultard numa
semelhanca visual.

Marca de movimento
anterior

Clique na imagem para
reproduzir

Marca de movimento
contestada

Clique na imagem para reproduzir

No entanto, ndo se pode excluir que um movimento especifico
que seja memoravel e distintivo possa ser suficiente para
tornar marcas de movimento visualmente semelhantes em
certa medida, apesar de possuirem outros elementos
diferentes, como elementos verbais.

Marca de movimento
anterior

Clique na imagem para
reproduzir

Marca de movimento
contestada

E"?‘*\
My s

Clique na imagem para
reproduzir

Transformagdo de elementos: A mera coincidéncia na
alteragdo de posi¢do ou na alteragdo de cores, em si mesma,
tera normalmente um impacto menor na comparagdo das
marcas e ndo conduzira, em principio, a uma constatagéo de
semelhanca visual.

Marca de movimento
anterior

Clique na imagem para
reproduzir

Marca de movimento
contestada

Y

Clique na imagem para
reproduzir

COMPARAGAO FONETICA

As marcas de movimento que nao contenham quaisquer elementos verbais ndo podem ser comparadas
foneticamente. Do mesmo modo, as marcas de movimento nao podem ser comparadas foneticamente com
outros tipos de marcas que ndo contenham elementos verbais, quer na imagem quer pronunciados.

A presenga de um elemento verbal distintivo numa marca de
movimento tem normalmente uma influéncia significativa na
percecdo fonética da marca de movimento pelo publico
relevante.

Marca de movimento
anterior

D
<

GERIVAN

Clique na imagem para
reproduzir

Marca de movimento
contestada

Clique na imagem para
reproduzir

A coincidéncia ou semelhang¢a num elemento verbal distintivo
tera normalmente um impacto no resultado da comparagédo
fonética de marcas de movimento com outras marcas de
movimento ou com outros tipos de marcas, sendo mais
provavel que conduza a uma constatagdo de um certo grau de
semelhanca fonética.

Marca de som anterior

iy

Clique na imagem para
reproduzir

Marca de movimento
contestada

BERIVAN

Clique na imagem para
reproduzir
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COMPARAGAO CONCEPTUAL

E possivel realizar uma comparagdo conceptual entre duas marcas de movimento e entre marcas de
movimento e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito.

O movimento ou a transformacdo dos elementos de uma — . Marca de movimento
Marca figurativa anterior

marca de movimento, por si s, ndo terd provavelmente um contestada

conceito. No entanto, o movimento podera reforgar, adicionar
ou, em alguns casos, alterar o conceito do elemento sujeito a

movimento. * ‘?
N

No exemplo aqui apresentado, a combinagdo do elemento
com o movimento refor¢a o conceito inicial de «jogador de Clique na imagem para
basquetebol a lancar uma bola». Por conseguinte, as marcas reproduzir

sdo conceptualmente idénticas.

COMPARAGAO DE MARCAS MULTIMEDIA: COMPARAGAO VISUAL, FONETICA E CONCEPTUAL

As marcas multimidia abrangem duas categorias de elementos: 1) elementos visuais (elementos verbais
representados graficamente, elementos figurativos e o movimento ou transformagdo dos elementos
verbais e/ou figurativos representados graficamente); e 2) elementos sonoros (elementos verbais cantados
ou falados, elementos musicais, sons realistas e outros).

COMPARAGAO VISUAL

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas visualmente com outras marcas multimédia, bem
como com outros tipos de marcas, exceto marcas de som. Aplicam-se, em geral, os principios relativos a
comparacao visual das marcas de movimento.

Elementos verbais representados graficamente: Em Marca multimédia anterior | Marca multimédia contestada
principio, existe um certo grau de semelhanga visual
entre duas marcas multimédia ou entre uma marca o eriven
multimédia e outro tipo de marca se estas partilharem ‘,,' ¢
elementos  verbais  representados  graficamente

distintivos que sejam iguais ou semelhantes.

Elementos figurativos: Em principio, existe um certo Marca figurativa anterior Marca multimédia contestada
grau de semelhanga visual entre duas marcas

multimédia ou entre uma marca multimédia e outro tipo s —<
de marca que partilhem elementos figurativos distintivos v sl
que sejam iguais ou semelhantes.

Clique na imagem para reproduzir Clique na imagem para reproduzir

‘I'[th/ e

Clique na imagem para reproduzir

COMPARAGAO FONETICA

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas foneticamente com outras marcas multimédia e
marcas de som . Também é possivel realizar uma comparagédo fonética com outros tipos de marcas que
sejam constituidas por um elemento verbal ou que contenham um elemento verbal.

Elementos verbais representados graficamente: Em Marca multimédia anterior ~ Marca multimédia contestada
principio, existe um certo grau de semelhanga fonética

se uma marca multimédia contiver um elemento verbal

representado graficamente distintivo (estatico ou sujeito C"E GERIVAN

a movimento) que coincida com, ou seja semelhante a,
um elemento verbal de outra marca (cantado ou falado, | | Clique naimagem para reproduzir | Clique na imagem para reproduzir
ou representado graficamente, quando for o caso).
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Elementos verbais cantados ou falados: Em principio, | [RUEEE EL eI e T SN BTG N T T (R | o £

GERIVAN

existe também um grau de semelhanga fonética se o
elemento verbal cantado ou falado da marca multimédia
coincidir com, ou for semelhante a, outro elemento
verbal percetivel noutra marca (cantado ou falado, ou

Clique naimagem para reproduzir | Cjique na imagem para reproduzir
representado graficamente, quando for o caso). ¢ gem pararep

Combinagdo de elementos verbais cantados ou Marca nominativa anterior  Marca multimédia contestada
falados e elementos verbais representados

graficamente: Quando um elemento  verbal GERIVAN
representado graficamente for acompanhado por um GERIVAN

elemento verbal cantado ou falado, este Ultimo podera
afetar a pronuncia do primeiro. (%)

Clique na imagem para reproduzir

Elementos musicais e sons realistas: A coincidéncia Marca de som anterior Marca multimédia contestada
na melodia ou em sons realistas s6 € possivel nas
marcas multimédia e de som, pois estes séo os Unicos g
tipos de marcas que podem conter tais sons. ﬂ @On)

Clique na imagem para reproduzir

Clique na imagem para reproduzir

COMPARAGAO CONCEPTUAL

As marcas multimédia podem ser comparadas conceptualmente, desde que transmitam um conceito.

COMPARAGAO DE MARCAS DE HOLOGRAMA: COMPARAGAO VISUAL, FONETICA E CONCEPTUAL

Podem ser identificadas trés categorias de elementos nas marcas de holograma: 1) elementos verbais; 2)
elementos figurativos; e 3) o efeito holografico.

COMPARAGAO VISUAL

Numa marca de holograma, o movimento ou transformagao na representagdo da marca serve unicamente
para mostrar o efeito holografico e apenas este tem de ser tido em conta na comparagéo visual.

Efeito holografico: Um efeito holografico idéntico ou Marca de movimento Marca de holograma

semelhante, em si mesmo, ndo conduzird, em principio, a uma anterior contestada

constatagdo de semelhanca visual, a menos que seja possivel ‘

identificar uma semelhangca nos elementos verbais ou N

figurativos dos sinais em comparagao. Dois sinais podem ser 99”“’”)

visualmente semelhantes devido a elementos verbais ou ~

figuratiygs cqinciqentes ou semelhantes, embora o efeito Clique na imagem para Clique na imagem para

hologréfico seja diferente. reproduzir reproduzir
COMPARAGAO FONETICA

(*) No entanto, consoante os casos, ndo se pode excluir que o elemento verbal representado graficamente numa
marca multimédia seja, ainda assim, pronunciado de acordo com as regras de pronuncia do publico relevante
correspondente.
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foneticamente.

As marcas de holograma que ndo contenham quaisquer elementos verbais ndo podem ser comparadas

Quando as marcas de holograma contém elementos verbais,
podem ser comparadas foneticamente com os mesmos ou
outros tipos de marcas que possam ser objeto de uma
avaliacdo fonética.

Clique na imagem para
reproduzir

COMPARAGAO CONCEPTUAL

E possivel realizar uma comparagdo conceptual entre duas marcas de holograma e entre uma marca de
holograma e outro tipo de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito.
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2.4 | Aquisicao de capacidade distintiva pelo uso (secondary

meaning)

Artigo 231.°n.° 2 Artigo 288.°n.° 2

Né&o é recusado o registo de uma marca/logétipo constituida/o, exclusivamente, por sinais ou indicages referidos
nas alineas a), c) e d) do n.° 1 do artigo 209.° se, antes da data do pedido de registo e na sequéncia do uso que

dela/e for feito, estale tiver adquirido carater distintivo.

[.  Uma excegéo aregra

0 n.° 2 do artigo 231.° constitui um desvio a regra estabelecida nas alineas a), ¢) e d) do n.° 1 do artigo
209.°, que determina a recusa do registo de marcas desprovidas de carater distintivo, de marcas

descritivas e de marcas usuais.

Assim, um sinal que a partida ndo poderia ser registado por ser genérico, descritivo ou usual, podera sé-

lo se se demonstrar que os consumidores o percecionam como uma indicagéo de origem empresarial-

Fala-se, a este respeito de secondary meaning, querendo aludir-se ao particular fenémeno de conversao
de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou servigos,
reconhecido como tal, no trafico econdmico, através do seu significado secundério, por consequéncia do

uso e de mutagdes semanticas ou simbdlicas.?

No entender do Tribunal da Relagdo de Coimbra, no seu Acérddo de 09-02-2010, Processo:
772/06.9TBLRA.C1 “secondary meaning”, corresponde[ndo] a um efeito modificativo sobre a compreensdo
originaria de uma palavra ou simbolo, em termos de propiciar uma outra compreenséo desses elementos
que ultrapasse o caracter (original) descritivo, genérico ou ambivalente, passando a identificar uma

entidade ou produto em concreto”.
[l.  Como se processa esta transformagéo?

Um sinal pode adquirir carater distintivo por consequéncia direta do seu uso, ou seja, por via de uma
efetiva utilizagdo no mercado (anterior & data do pedido de registo) para os produtos ou servigos para 0s
quais foi pedido o registo, e desta forma ultrapassar uma proibi¢do que Ihe negaria o registo de um sinal

com estas caracteristicas.

2 Acérddo do Supremo Tribunal de Justica de 10-09-2009, Processo: 118/09.4YFLSB
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Este fendmeno de aquisicdo de capacidade distintiva pelo uso descreve o processo de mudanga de
percegdo do publico consumidor relativamente a um determinado sinal. Essa alteragédo da-se, em regra,
por forga do uso continuado que é feito do sinal no mercado pelo interessado no seu registo. O uso
continuado pode ser resultado de uma utilizagdo que se mantém e prolonga no tempo, mas também de
fortes investimentos em publicidade tendo em vista criar uma ligag&o entre o sinal e a origem comercial
dos produtos ou servigos. Deste modo, um sinal que seria espontaneamente considerado como
desprovido de caréater distintivo, descritivo, genérico ou usual pelo publico consumidor acaba por adquirir
o tal secondary meaning e transformar-se em marca, tornando-se perfeitamente habilitado a distinguir e

identificar os produtos e servigos reivindicados como provenientes de uma determinada empresa.

Como refere Luis M. Couto Gongalves, in Direito de Marcas, 22 ed., Aimedina, 2003, pag. 98. quando se
analisa a capacidade distintiva de uma marca, ndo pode deixar de ter-se em conta o efeito dindmico que
0 Uso reiterado possa, eventualmente, ter produzido na capacidade distintiva do sinal. Um sinal

originariamente sem capacidade distintiva pode adquirir um caracter distintivo pelo uso que dele foi feito.

Importa ressalvar que cabe ao requerente alegar e provar que um sinal - que a partida néo seria distintivo
- é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do publico, os produtos e servigos por ele designados. Para
tal ndo basta provar que o sinal esta a ser usado no mercado, sendo, ao invés, imprescindivel demonstrar
que o consumidor o reconhece como marca, isto &, como identificador de produtos e servigos

pertencentes a uma Unica entidade.

Assim, ‘para determinar se uma marca adquiriu um caracter distintivo apds o uso que dela foi feito, a
autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se
tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e,

portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas™.

Neste ponto remetemos para o texto das Guidelines?® de Exame do EUIPO, que indicou “uma lista ndo

exaustiva de (...) exemplos de provas que poderao ajudar a demonstrar o carater distintivo adquirido:

folhetos de vendas; catalogos; pregarios; faturas; relatérios anuais; valores de volumes de negécios;
valores e relatérios de investimentos em publicidade; antncios (recortes de imprensa, cartazes, antincios
de televisdo), bem como elementos comprovativos da sua intensidade e alcance; inquéritos aos

consumidores e/ou estudos de mercado; declaragbes escritas prestadas sob juramento.”

24 Acérdao do Tribunal de Justica da Unido Europeia de 04-05-1999, Processo apensos C- 108/97 e C-109/97

% |n Linhas De Orientagdo Relativas Ao Exame De Marcas Da Unido Europeia, Instituto Europeu De Propriedade
Intelectual (EUIPO), Parte B, Exame, Seccao 4, Motivos absolutos de recusa, Capitulo 14 Carater distintivo adquirido
pela utilizag&o (artigo 7.°, n.° 3, do RMUE) - (8 Avaliag&o das provas)

SGQ/INPI 70

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

If]pl instituto nacional . .
w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

EXEMPLOS:

(MNA n.° 476923)
KARTING ALMANCIL

Classe 412 - atracGes (parques de -); competicdes desportivas (organizagao de -); jardins de atracdes; organizagao de espetaculos [servigos de

empresarios]; parques de atracdes.

Em sede de recusa proviséria verificamos que o sinal registando “KARTING ALMANCIL" apresentava-se
unicamente composto por elementos que, limitando-se a indicar a localizagdo geografica (“Almancil”) e o tipo de
prestacdo de servicos (“Karting”) que se pretende proteger na classe 41.2 “(atracdes (parques de -); competicdes
desportivas (organizagao de -); jardins de atracdes; organizagdo de espetaculos [servigos de empresarios]; parques
de atracOes.)” deveria ficar, por esse motivo, de uso disponivel por todos os agentes no mercado.

No entanto, a protegdo de uma marca nestas circunstancias, ou seja, composta unicamente por elementos
genéricos ou descritivos, pode vir a ser garantida se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende
registar adquiriu, através do uso, suficiente capacidade distintiva. (...)

Esta afericdo da eventual aquisicdo de capacidade distintiva de um sinal a partida descritivo ou genérico da-se no
momento do estudo do pedido de registo, sendo que, as provas de uso e reconhecimento pelo publico, devem
reportar-se aos cinco anos que antecedem a sua entrega.

Convém salientar que as provas apresentadas pela requerente deverdo evidenciar claramente o uso da marca
registanda propriamente dita (¢ ndo de um sinal substancialmente diferente), na identificacdo dos produtos e
servigos para os quais foi requerida. Além disso, devem atestar que o sinal adquiriu capacidade distintiva em parte
substancial do territério portugués. Importa referir que nesta anélise de provas, deve ser efetuada uma reflexdo no
sentido de avaliar se as mesmas demonstram um uso prolongado do sinal — quanto mais tempo uma marca tiver
sido utilizada, maiores as probabilidades de ter adquirido caracter distintivo - , um elevado grau de divulgagao (em
jornais, revistas, na televisdo, etc.) e um apreciavel volume de receitas a ele associadas (faturagdo que revele
lucros consideraveis pode indiciar que o publico reconhece determinado sinal como marca).

Face a prova, acima referida, junta ao processo pela requerente, importa averiguar se podemos considerar que a
marca registanda “Karting Aimancil” adquiriu, através do uso que tem vindo a ser efetuado pela mesma, eficacia
distintiva.

A requerente carreou para o processo diversos documentos que comprovam, ndo so a utilizagéo pela requerente
da marca (cujo inicio da utilizagdo remonta a 1992), como também demonstram que 0s consumidores reconhecem
aquele sinal e reportam-no a proveniéncia empresarial, ou seja, a requerente MUNDO DO KARTING LDA. De
facto, as provas revelam referéncias expressas a marca registanda - através de noticias, brochuras, entre outras
publicagdes e sites diversificados (especializados e generalistas) - que o consumidor especializado e também o
consumidor geral reconhece o sinal como identificador dos servigos que a presente marca pretende assinalar na
classe 41.2 (atracgdes (parques de -); competicdes desportivas (organizacdo de -); jardins de atracgdes;
organizag&o de espectaculos [servigos de empresarios]; parques de atracgdes.).

Foram apresentadas diversas declaragdes de entidades oficiais locais que demonstram a relevancia da actividade
da requerente (ha mais de 16 anos) nomeadamente na promogao do turismo.

Conclui-se assim que os argumentos apresentados pela requerente justificam, em nosso entender, e depois de
reanalisado o sinal pretendido, a alteragéo da avaliagao anteriormente feita.
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RECUSA

Neste dominio, urge ter em conta que, conforme clarificou o Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias (atual
Tribunal de Justica da Unido Europeia) no acordéo que, em 04.05.1999, proferiu a proposito dos Processo apensos
C- 108/97 e C-109/97, “para determinar se uma marca adquiriu um cardcter distintivo apés o uso que dela foi feito,
a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou
adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a
distinguir esse produto dos das outras empresas”.

Ora, no que toca a situagéo sub judice, importa, em primeiro lugar, frisar que a esmagadora maioria das provas
carreadas pela requerente apresentam o sinal registando em conjunto com a marca “LICOR BEIRAQ” e numa
posi¢do secundéria ou acessbria, 0 que in casu e salvo melhor opinido, dificulta que se possa concluir que, por si
s0, a expresséo “O LICOR DE PORTUGAL"” adquiriu a almejada eficécia distintiva pelo uso.

Por outro lado, julgamos que de tais provas, ndo obstante atestem uma utilizagao prolongada desta frase, ndo se
extrai que o consumidor medianamente experimentado reconhega o sinal sujeito a registo como identificador de
uma origem empresarial especifica dos produtos assinalados e ndo como uma mera alusdo a origem geografica
dos bens. De igual modo, cremos que os estudos de mercado apresentados ndo demonstram que o consumidor
nacional associe a expressdo “O LICOR DE PORTUGAL” a uma determinada proveniéncia empresarial — ao
contrario do que o regime excecional previsto no n.° 3 do artigo 238.° do CPI exige -, desde logo porque do primeiro
estudo ressalta que apenas cerca de 40% dos inquiridos podera reconhecer a marca registanda e, de acordo com
o0 segundo, somente 52% dos inquiridos conhecem ou ja ouviram falar do slogan “O LICOR DE PORTUGAL" (e,
entre estes, nem todos estabelecem associagdo com a marca “LICOR BEIRAQ).

Consideramos, portanto, que os elementos analisados ndo sdo, na sua globalidade, suficientes para atestar que
uma expressao clara e diretamente descritiva do tipo e da origem geogréfica dos produtos alcangou capacidade
distintiva, impondo-se ainda enfatizar que, na nossa 6tica, a previsivel necessidade de outros concorrentes no
mercado - num pais como Portugal, com tradigdo na producdo de bebidas alcodlicas (entre as quais os licores) —
empregarem referéncias idénticas ou muito semelhantes aconselha a preservagdo da frase “O LICOR DE
PORTUGAL" no dominio publico.

e Sentenga TPI, 1° Juizo, processo N.° 108/14.5YHLSB, e o Acdrddo do Tribunal da Relagdo de
Lisboa de 19-04-2016 - mantém despacho de recusa do INPI, cujas conclusdes transcrevemos
abaixo:

)

A marca que a apelante pretende registar «O LICOR DE PORTUGAL», é
composta por duas palavras, Licor e Portugal.

Com efeito, procurando na Wikipédia, temos a definigdo seguinte: «Licor é uma
bebida alcodlica doce, composta por dlcool misturado com frutas, ervas,
temperos, flores, sementes, raizes, cascas de arvores, cremes e uma substincia

doce que pode ser sacarose, mel ou glicose. O termo vem do latim liquore,
"liquido"».
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Por seu turno, Portugal trata-se de um pais, ou seja, O LICOR DE PORTUGAL,
mais ndo quer significar do que um produto associado a um pais, a uma
proveniéncia geografica.

Aquelas palavras ndo tém uma capacidade distintiva originiria, sendo
insusceptiveis de uma apropriagio exclusiva.

Com efeito, o nosso pais tem vocagdo vinicola, dispondo de virias qualidades
de bebidas alcoolicas, entre as quais se integra o licor, pelo que, nem o produto

em si nem o pais sdo passiveis de pertencer a qualquer empresa ou operador
economico em exclusivo.

Por outro lado, também hé que preservar a livre concorréncia, pelo que, o
produto de um pais ndo podera ser monopolizado em exclusivo por quem quer
que seja.

Ainda que a expressdo «Licor», se refira a um produto concreto, porém, este
sinal ndo deve ser apropriado por ninguém, por um imperativo de
disponibilidade de certo tipo de sinais.

Como alude Sousa e Silva, na obra j4 citada a fls. 140 «O TJ Jja declarou que a
possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrigdes com base no
interesse publico, prosseguindo um fim de interesse geral que exige que os
sinais ou indicagdes descritivas das categorias de produtos para os quais é
pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos.

Ora, no caso em aprego, quer o produto em si «Licor», quer o pais «Portugaly,
sdo de todos em geral ¢ de ninguém em particular.

Assim, «O LICOR DE PORTUGAL» apenas apresenta um carécter genérico e
descritivo, sem qualquer capacidade distintiva.

- B e P ——

E néo se diga, como o pretende a apelante, que o uso prolongado e intenso da
expressio fez com que adquirisse a necessiria capacidade distintiva, para
identificar a origem empresarial dos produtos, associada & marca Licor Beirio.
Como alude Couto Gongalves, a pig. 214 da obra acima identificada, «Por
secondary meaning quer aludir-se ao particular fenémeno de convers3o de um
sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de
produtos ou servigos, reconhecido como tal, no trifico economico, através do
seu significado secunddrio, em consequéncia do uso e de mutagdes seménticas
ou simbdlicas».

Com efeito, o que é conhecido ¢ a marca Licor Beirio.

A expressio Licor de Portugal, mais ndo representa do que um suporte
publicitirio do Licor Beirdo.

Com efeito, como resulta da factualidade apurada, a ora recorrente usou de
forma reiterada, a frase publicitiria O LICOR DE PORTUGAL, em associagfio
com a marca Licor Beirdo.

E tem feito investimentos, na publicitagio e promogédo da marca Licor Beirdo
em associagio com a expressio O LICOR DE PORTUGAL.

Porém, a expressdo publicitdria desacompanhada da marca Licor Beirdo, nio
tem qualquer autonomia, ou seja, niio tem vida propria, nido goza de eficicia
distintiva.

O Licor de Portugal pode ser uma expressdo a incluir em qualgquer marca de
licor nacional, funcionando como um slogan publicitério.
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e e e

Mas, a expressao O LICOR ]'Jl“ PORTUGAL, s6 por si, ndo sofreu qualquer
mutagio no sentido de alcangar a sua prf:pria capacidade distintiva,
contrariamente ao pretendido pela apelante.

Se ¢ certo que a marca Licor Beirdo é conhecida do publico, também néo é
menos certo que, O LICOR DE PORTUGAL, por si s6, ndo identifica produtos
concretos.

Alias, sempre se dird que, a marca forte que consubstancia o Licor Beirio,
sempre ofuscaria o sinal pretendido registar, que seria sempre um sinal fraco,
meramente nominativo.

Os elementos genéricos que integrem uma marca s6 poderio wir a ser
prctcgld-:::s quando no uso comercial, os respectivos sinais vierem a adquirir
cardcter distintivo no que respeita aos produtos para os quais foi pedido o
registo da marca, o que aqui ndo foi o caso.

Assim, nos termos plasmados nos artigos 222°, 223° e 238, todos do CPI., sera
de recusar o registo da marca nacional n° 509685 «O LICOR DE
PORTUGAL», nenhuma censura merecendo a sentenga proferida.

Outros casos de insucesso em comprovar aquisi¢édo de secondary meaning:

(MNA 0.2 529031)

Maximiza-te Recusa do registo confirmada por Acérdéo do Tribunal

da Relagdo de Lisboa de 17-05-2016, Processo:

Classe 35% - publicidade, servigos de divulgagao publicitaria por todos 452/14.1YHLSB.L1-1.
os meios de difus&o e distribui¢ao de prospetos, folhetos e impressos,

(..)

(MNA 1.0 512240)

FEIRA DO LIVRO DE

Recusa do registo confirmado por Acérdao Tribunal da
Relagdo de Lisboa, 7% Secgdo, Apelagdo

LISBOA

Classe 35° - promogdes de vendas, organizagao de exposigoes, feiras | 223/15.8YHLLSB.L1

ou eventos com fins comerciais ou de publicidade, (...)

Classe 412 - atividades culturais, nomeadamente exposicdes, feiras

ou eventos com fins culturais.

lll.  Caducidade por perda de capacidade distintiva do sinal

Em sentido inverso, é possivel que um sinal que, a partida, estaria apto a distinguir produtos e servigos
venha a perder a sua capacidade distintiva como consequéncia da acéo direta ou inagao do seu titular.
Este fenomeno de “vulgarizagdo” da marca constitui fundamento para a caducidade ou nulidade do
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registo, nos termos do que dispdem, respetivamente, a alinea a) do n.° 2 do artigo 268.° e 0 n.° 1 do
artigo 259.° do CPI.

(MNA n.° 328852)

CAVALINHO

Classe 162 - artigos para papelaria, incluindo bloco para desenho.

Aqui chegados, cumpre apreciar se existe ou ndo fundamento para considerar que o sinal verbal
"CAVALINHO" da marca n° 328852 da ré tem natureza descritiva dos produtos para os quais foi registada

("artigos para papelaria, incluindo bloco para desenho").

Essa apreciagao devera ser efectuada em termos concretos, tendo em conta, por um lado, os produtos e servigos a
que o sinal se destina e, por outro, a percepgao que dele tem o publico relevante que corresponde ao consumidor

médio de tais produtos e servigos, o qual é tido como normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.

Ora, resulta da factualidade apurada que, desde cerca da década de sessenta do seculo XX, que a designagao
"papel cavalinho" assumiu no nosso pais uma natureza descritiva do tipo de papel de desenho (e pintura) que as
Fabricas de Papel de Porto de Cavaleiros e Matrena produziam e forneciam aos varios operadores no mercado
nacional do ramo (cf. factos provados n.°s 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 29).

O processo de fabrico e a composicao do papel cavalinho correspondiam a determinadas caracteristicas técnicas
especificas, indicadas no facto provado n.° 21, que o tornavam especialmente adequado para o desenho e pintura

(cf. Facto provado n.° 26).

Os consumidores passaram a reconhecer € a designar como “papel cavalinho" o referido papel destinado a
desenho e pintura cujas caracteristicas especificas asseguravam a especial adequacao a tal fim, sendo que passou
a ser cada vez mais solicitado e indicado para desenho e pintura, tornando-se generalizada a sua procura para fins
escolares, e assumindo-se, inclusive, como material obrigatério em escolas e universidades para atividades de

desenho ou pintura e na realizagdo de exames escolares (cf. factos provados n.° 5 26, 28, 29 e 30).

Para além disso, do estudo de mercado a que se refere o facto provado n.° 31 decorre que a generalidade dos
portugueses conhece o papel cavalinho, com referéncia a um momento anterior a 1998 (data do primeiro registo da
ré), e um niimero significativo j& o comprou para desenho ou ent@o porque era obrigatério na escola. Mais decorre
desse estudo que o reconhecimento da expressdo “papel cavalinho" se reporta a um determinado tipo de papel
para desenho e ndo a qualquer proveniéncia empresarial, sendo que a indicagdo dos estabelecimentos em que os
inquiridos comprariam tal papel (79% em papelaria de bairro, 19% numa grande superficie genérica, 8% na
Papelaria Fernandes e 3% na Staples) evidencia com clareza que néo existe qualquer nexo com uma determinada
origem empresarial, antes com as especificas caracteristicas e finalidades do produto em si, que pode ser

encontrado a venda nos estabelecimentos indicados.
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A factualidade que se provou nos presentes autos consubstancia, pois, de forma inequivoca que o elemento verbal
"cavalinho" reveste natureza descritiva em relagdo aos produtos assinalados pela marca nacional n.° 328852, quer
sejam os "blocos para desenho" expressamente elencados, quer os "artigos para papelaria” de que aqueles fazem
parte, uma vez que os "pontos de contacto” que os produtos apresentam entre si sdo suficientemente estreitos
para se considerar existir afinidade relevante para efeitos de assegurar em relagao a tais artigos um imperativo de
disponibilidade que obsta a apropriacdo exclusiva do vocabulo "cavalinho" por um Unico operador no mercado,

através do seu registo como marca.

Ademais, o [uso] generalizado da palavra "cavalinho" para referenciar o produto de papelaria "papel para desenho”,
que se tornou comum na linguagem corrente, pelo menos do meio escolar que envolve alunos, professores e pais,
e bem assim na pratica e habitos do comércio do ramo em questao (veja-se o elevado nimero de resultados na
pesquisa feita a "papel cavalinho" no Google, indicado no facto provado n.° 32, o que também ficara a dever-se as
utilizagbes do termo em anuincios e divulgagdes do comércio eletronico), pode até sustentar a conclusdo de que a
palavra em questdo se tornou usual, nos termos preconizados no artigo 166.%, n.° 1, alinea c), do CPI de 1995 (e
223.°n.° 1, alinea d), do CPI de 2003).

Ora, uma vez que a ré ndo logrou demonstrar que, ndo obstante a apontada natureza descritiva, "CAVALINHO",
enquanto marca registada a seu favor, adquiriu na pratica comercial caracter distintivo ("secondary meaning" - cf.
Artigo 166.%, n.° 2 do CPI de 1995 e 223.° n.° 2 do CPI de 2003), sendo que também n&o demonstrou a sua
notoriedade no mercado do papel de desenho [cf. factos ndo provados h)], hd que concluir que o referido sinal
verbal é descritivo do tipo ou caracteristicas dos produtos identificados, para além de poder consubstanciar sinal

usual, sendo, por conseguinte, necessariamente destituido de caracter distintivo em relagao a tais produtos.

Excerto da Sentenga do Tribunal da Propriedade Intelectual de 12 de fevereiro de 2016, Proc. N° 398/09.5TYLSB, pags. 31 a 33. Documento
disponivel para consulta no BPI n° 2018-01-16 - https:/inpi.justica.gov.pt/BPI
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2.5 | Sinais constituidos, exclusivamente, pela forma ou por outra

caracteristica imposta pela propria natureza do produto.

Artigo 231.°n.° 1 alinea ¢) Artigo 288.°n.° 1 alinea c)

O registo de uma marca/logétipo é recusado quando esta/e seja constituida/o exclusivamente, por sinais ou

indicacdes referidos nas alineas b) a d) do n.° 1 do artigo 209.%;

Artigo 209.°n.° 1 alinea b)

Os sinais constituidos, exclusivamente, pela forma ou por outra caracteristica imposta pela prépria natureza do
produto, pela forma ou por outra caracteristica do produto necesséria a obtengdo de um resultado técnico ou pela

forma ou por outra caracteristica que confira um valor substancial ao produto devem ser recusados.

A alinea b) do n.° 1 do artigo 209.° do Cddigo da Propriedade Industrial, em conjugacdo com a alinea c)
do n° 1 do artigo 231.° do mesmo diploma, previnem o registo de marcas que sejam unicamente
compostas por formas ou outras caracteristicas com uma fungao essencialmente técnica, com um valor
substancial ou impostas pela natureza dos produtos, impedindo que possam ser monopolizadas por uma

Unica entidade e precavendo situagdes de privilégio concorrencial.

Pretende-se igualmente com esta proibicdo evitar que o direito exclusivo e permanente atribuido por uma
marca (que pode ser renovada indefinidamente) possa servir para perpetuar outros direitos de
propriedade intelectual, como patentes, modelos de Utilidade ou desenhos ou modelos, sobre os quais

incidem limites temporais.
Assim, o0 artigo 231.°, n.° 1, alinea c), do CPI exclui do registo os sinais exclusivamente compostos por:
1. Forma ou outras caracteristicas impostas pela natureza dos produtos

Este motivo de recusa aplica-se quando o sinal é exclusivamente composto pela propria (Unica) forma

natural do produto, como por exemplo, uma representa¢do realista de um ananas « » para

assinalar o produto ananas ou ainda quando os sinais sdo exclusivamente compostos pela forma de
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produtos ditos ‘“regulamentados”, ou seja, cuja forma ou outra caracteristica esta predeterminada por

normas juridicas especificas, como por exemplo um volante « » de Badminton.

2. Forma ou outras caracteristicas dos produtos necessarias para obter um resultado

técnico

Esta proibigdo pretende vetar o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma ou por outra

caracteristica dos produtos necessaria para obter um resultado técnico.

Ou seja, num sinal desta tipologia, importa identificar as caracteristicas essenciais da forma e avaliar se
essas caracteristicas desempenham essencialmente uma funcdo técnica. Se concluirmos que os
elementos mais importantes do sinal, que constituem as suas caracteristicas essenciais, séo todos

exclusivamente funcionais, este deve ser recusado.
o O que constitui um “resultado técnico™?

Vérias caracteristicas podem integrar esta categoria, como seria 0 caso de maior eficiéncia, usabilidade,

resisténcia, consisténcia ou a capacidade de encaixe/uni&o a outro artigo.

Para melhor compreender o procedimento de exame das marcas exclusivamente compostas por formas
funcionais, é fundamental consultar a jurisprudéncia europeia que faculta importantes diretrizes nesta
matéria (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377;) e (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516).

No processo Lego Brick foi declarada nula a forma tridimensional de um bloco de construgéo relativa a

um jogo de construgao:

Sinal Processo n.® Produtos e servicos

EUTM n.® 107 029
10/07/2006, R 856/2004 G Classe 28

12/11/2008, T-270/06 (jogos de construco)

14/09/2010, C-48/09 P

A Grande Camara de Recurso do EUIPO entendeu que as varias caracteristicas do Lego Brick cumpriam

as seguintes fungdes técnicas;
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a) as [proje¢des na parte superior da pegal: altura e didmetro para o poder de encaixe; ndmero
para a polivaléncia da montagem; disposi¢&o para as configuragdes da montagem;

b) as projegdes [no interior da peca]: poder de encaixe; nimero para um melhor poder de encaixe
em todas as posi¢Oes; espessura da parede para atuar como uma mola;

c) os lados: ligados aos lados de outras pegas para construir uma parede;

d) parte oca: para encaixar nas [projecdes da parte superior da pe¢a] e permitir a montagem

e) forma global: forma de um tijolo de construgdo; tamanho para caber na mé&o de uma crianga
(10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

O Tribunal Geral confirmou a decisdo anterior e negou provimento ao recurso por considerar que havia
sido corretamente aplicado o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), subalinea ii), do RMUE (12/11/2008, T-270/06,
Lego brick, EU:T:2008:483).

Por ultimo, o Tribunal de Justi¢a confirmou a sentenga do Tribunal Geral, (14/09/2010, C-48/09 P, Lego
brick, EU:C:2010:516):

«(...) a solugéo incorporada na forma de produto examinada é a solugéo tecnicamente preferivel para a
categoria de produtos em causa. Se o sinal tridimensional composto por essa forma fosse registado como
marca, seria dificil para os concorrentes do titular desta marca comercializar formas de produto que
constituam verdadeiras alternativas, ou seja, formas que ndo sejam semelhantes e que, apesar disso,

sejam interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional (n.° 60).»%

3. Forma ou outras caracteristicas que conferem um valor substancial aos produtos

Com esta proibicdo procura-se evitar o registo de sinais em que o valor do produto esteja unicamente
dependente do caracter estético ou ornamental da sua forma, ou seja, casos em que o valor estético da
forma ou outra caracteristica podem determinar, por si s6 e em grande medida, o valor comercial do

produto e a escolha do consumidor.

% Conforme as Linhas De Orientacdo Relativas Ao Exame De Marcas Da Unido Europeia, Instituto Europeu De
Propriedade Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Seccao 4, Motivos absolutos de recusa, Capitulo 6 Formas ou outras
caracteristicas com uma funcédo essencialmente técnica, com um valor substancial ou impostas pela natureza dos

produtos.
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Um dos casos mais paradigmaticos e representativos da aplicacdo desta proibicdo foi a tentativa da

o

empresa Bang & Olufsen em registar as colunas de som: nas classes 09 e 202 -

(06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

“O Tribunal Geral confirmou a conclusdo da Camara de Recurso de que o sinal em questéo era abrangido
pelo dmbito de aplicagdo do artigo 7.° n.° 1, alinea e), subalinea iii), do RMUE (06/10/2011, T-508/08,
Loudspeaker, EU:T:2011:575).

O Tribunal Geral considerou que, para produtos como os referidos anteriormente, o design constituia um
elemento muito importante na escolha do consumidor, mesmo que este tivesse em consideragdo outras

caracteristicas dos produtos em causa.

Apbs ter declarado que a forma para a qual foi pedido o registo revelava um design muito especifico que
era um elemento essencial da estratégia de marca do requerente, aumentando a atragdo do produto em
causa e, consequentemente, o seu valor, o Tribunal Geral afirmou ainda que, com base nos documentos
que constavam dos autos, nomeadamente extratos de sitios na Internet de distribuidores, de leilées ou de
venda de produtos usados, as caracteristicas estéticas daquela forma eram as primeiras a ser realgadas
e que a referida forma era apercebida como um género de escultura pura, esguia e intemporal para a
reprodugdo de musica, 0 que fazia dela um elemento substancial como argumento de promogéo das
vendas (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75).

O Tribunal Geral concluiu, deste modo, que independentemente das outras caracteristicas do produto em

causa, a forma para a qual foi pedido o registo conferia um valor substancial aos produtos em causa.

Resulta do acérdédo anterior que é importante determinar se o valor estético de uma forma (ou, por
analogia, de outra caracteristica) pode determinar, por si s6 e em grande medida, o valor comercial do

produto e a escolha do consumidor.

O facto de o valor global do produto também ser afetado por outros fatores é irrelevante se o valor

conferido pela forma ou outra caracteristica em si mesma for substancial.”?”

27 In Linhas De Orientagcdo Relativas Ao Exame De Marcas Da Unido Europeia, Instituto Europeu De Propriedade

Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Secgcdo 4, Motivos absolutos de recusa, Capitulo 6 Formas ou outras
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Artigo 231.°n.° 1 alinea a) Artigo 288.°n.° 1 alinea a)

O registo de uma marcallogétipo € recusado quando esta/e seja constituida/o por sinais que ndo possam ser
representados graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, 0 objeto da prote¢éo

conferida ao seu titular;

A alinea a) do n.° 1 dos artigos 231.° e 288.° do CPI postula a obrigacao de recusa de sinais que néo
estejam em conformidade com os requisitos enunciados nos artigos 208.° e 281.° do CPI, onde é definida
a constituicdo da marca e do logétipo: O objeto do registo é definido pela representacdo da marca ou do
logétipo, pelo que, sempre que a representagdo do sinal nao permitir ao INPI e ao publico em geral

determinar o objeto claro e preciso da prote¢do concedida ao seu titular, o registo deve ser recusado.

Com a entrada em vigor da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, uma das principais alteragdes introduzidas foi a eliminagdo do requisito da
representacdo grafica das marcas. Esta supresséo abriu a possibilidade de aceitagdo de novos tipos de
marcas e logétipos apresentados em formatos que anteriormente ndo estavam previstos nos sistemas

nacionais.

No decurso do processo de avaliagdo e determinagéo do objeto de um sinal, o examinador pode vir a ser
confrontado com vérias tipologias de marcas, a saber, marcas nominativas, marcas figurativas, marcas
tridimensionais, marcas de posi¢ao, marcas de padréo, marcas de cor Unica ou marcas de combinagdo
de cores, marcas sonoras, marcas de movimento, marcas multimédia, marcas hologréficas e até “Outras’,
uma tipologia que engloba marcas ndo abrangidas por nenhum dos tipos enumerados anteriormente,
como é, nomeadamente, 0 caso das marcas de layouts de espagos comerciais, marcas de

odores/olfativas, marcas gustativas ou até marcas tateis.

Assim, uma marca ou logétipo pode ser representada/o sob qualquer forma adequada utilizando as

tecnologias disponiveis, desde que possa ser reproduzida/o no Registo de uma forma clara, precisa,

caracteristicas com uma funcédo essencialmente técnica, com um valor substancial ou impostas pela natureza dos

produtos da versdo obsoleta de 2020.
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auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva, de modo a determinar de maneira

clara e precisa o objeto da protecao assegurada ao seu titular.2

Esse exercicio de avaliago e conclusdo do objeto da protegdo da marca ou logétipo é razoavelmente
simples para os tipos de sinais convencionais, como € o caso dos nominativos, figurativos, ou figurativos
com elementos verbais. No entanto, pode levantar maiores dificuldades e exigir um exame mais rigoroso

quando o examinador for confrontado com novos tipos de sinais.

Para mais informagéo relativamente as definices e aos requisitos de representagio dos novos tipos de
sinais deve consultar-se O Manual De Aplicacdao Do Cddigo Da Propriedade Industrial Regra 4 —

Pedido de registo de marca - Representacdo da marca (pagina 141) e a Comunicacdo Comum sobre a

Representacdo de Novos Tipos de Marcas.

28 Neste sentido, o Acordéo do Tribunal de Justica de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann processo C-273/00
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Artigo 231.° n.° 1 alinea d)

Artigo 288.°n.° 1 alinea d)

O registo de uma marca é recusado quando esta

contrarie o disposto nos artigos (...) 211.°(...)

O registo de um logétipo é recusado quando contrarie 0

disposto nos artigos (...) 282.°(...)

Artigo 211.°

Artigo 282.°

O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tenha

legitimo interesse, designadamente:

a) Aos industriais ou fabricantes, para assinalar os

Tem legitimidade para requerer o registo de um logétipo
qualquer entidade individual ou coletiva, de carater

publico ou privado, que nele tenha interesse legitimo.

produtos do seu fabrico;

b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu

COMErcio;

c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os

produtos da sua atividade;

d) Aos criadores ou artifices, para assinalar os produtos

da sua arte, oficio ou profisséo;

e) Aos que prestam servigos, para assinalar a respetiva

atividade.

Os artigos 211.° e 282.° abordam a questdo da legitimidade para registar uma marca ou logotipo,
enunciando uma lista ndo exaustiva de entidades a quem assiste esse direito. A incapacidade do

preenchimento deste pressuposto constitui motivo de recusa do registo.

Como nos elucida Luis Couto Gongalves? “o requerente tem legitimidade quando, independentemente da
sua natureza juridica, exerga ou demonstre poder vir a exercer, por via de regra, empresarialmente,
qualquer das atividades citadas nas varias alineas do art.°. 225.° [*], e destine a marca, imediata ou
diferidamente, a produtos ou servigos relacionados com essas atividades ou a produtos ou servigos
diferentes (utilizagdo indireta) desde que, nesta dltima hipdtese, j& exerca uma efetiva atividade

economica’.

2 “Manual de Direito Industrial”, 2005, Edigbes Almedina, p. 215

%0 (que corresponde ao atual artigo 216.° do CPI de 2018)
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Artigo 231.°n.° 1 alinea d)

Artigo 288.°n.° 1 alinea d)

O registo de uma marca é recusado quando esta

contrarie o disposto nos artigos (...) 224.°

O registo de um logoétipo é recusado quando contrarie o

disposto nos artigos (...) 283.°

Artigo 224.° Artigo 283.°

1 — O mesmo sinal, quando se destine a individualizar
_ uma mesma entidade, sé pode ser objeto de um registo
A mesma marca, destinada ao mesmo produto ou
, . , de logétipo.
servigo, s6 pode ter um registo.
2 — A mesma entidade pode ser individualizada através

de diferentes registos de logétipo.

Esta proibicdo destina-se a prevenir que uma entidade detenha mdltiplos direitos que-incidam sobre o
mesmo objeto (mesmo sinal e mesmos produtos e servigos ou atividade). Se tal fosse possivel, seria
dificil determinar qual dos direitos estaria a ser visado em caso de infragdo e tornaria extremamente
dispendiosa e morosa qualquer tentativa de contestar a validade desses direitos (em vez de uma agéo

em Tribunal teriam de ser apresentadas tantas quantos fossem os direitos existentes).

Para que o principio da Unicidade seja aplicavel tém de estar reunidas cumulativamente 3 condigdes:
v Mesma entidade (requerente do novo pedido e titular do direito anterior).
v Mesmo sinal.
v Mesmos produtos e/ou servigos ou atividade.

Se alguma destas condigdes néo se verificar, nomeadamente, se os sinais forem iguais e os produtos
forem os mesmos, mas a requerente e o titular forem duas entidades diferentes, o principio da Unicidade
nao se aplica, mas sim o motivo de recusa previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 232.° do CPI [ou a

alinea a) do n.° 1 do artigo 289.°, se se tratar de um logotipo].
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Exemplos de aplicagdo do principio da unicidade:

Requerente/Titular: Casa do Povo de Apulia
Modalidade MNA n.° 368205 MNA n.° 523196
GRUPO GRUPO
S FOCLORICO DOS | FOCLORICO DOS
SARGACEIROS |SARGACEIROS DE
DE APULIA APULIA

Produtos ou Servigos

Classe 412 - educagao; formagao,
divertimento, actividades desportivas e
culturais

Classe 412 - educagao; formagéo,
divertimento, actividades desportivas e
culturais

Status

RECUSADA

O principio da Unicidade também se aplica quando o registo anterior contém todos os produtos ou

servicos que estdo a ser pedidos com o novo registo.

Requerente/Titular: EMPRESA FICTICIA, S.A.
Modalidade Marca Nacional Marca Nacional
Sinal SOLESTICIO SOLESTICIO

Produtos ou Servigos

Classe 29? - azeite; azeite
comestivel; azeite extra virgem;
azeite extra virgem para
alimentagéo; azeite para a
alimentacao; azeite virgem extra.

Classe 292 - azeite; azeite extra
virgem; azeite extra virgem para
alimentacéo; azeite para a
alimentacao; azeite virgem extra.

Status

RECUSADA

O Principio da Unicidade ndo se aplica se estiverem em causa sinais iguais € produtos ou servicos

idénticos, mas que tenham sido requeridos em modalidades diferentes:

SGQ/INPI
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ACEPI - ASSOCIACAO DO COMERCIO ELECTRONICO E DA

Requerente/Titular: | 55| |cIDADE INTERACTIVA

Modalidade MNA n.° 588731 MCA n.° 631741

Sinal N_or_te N _or_te
Digital Digital

Produtos / Servigos

Classe 35% - aconselhamento na
area de gestdo de negdcios e
marketing;  administragdo  de
programas de prémios de incentivo
para promover a venda de produtos
e Servigos de terceiros;
administragao comercial da
concessdo de licengas de produtos

e Servigos de terceiros;
administragéo comercial do
licenciamento de produtos e

servigos para terceiros; agéncias de
importagdo-exportacao;
aconselhamento de empresas e
Servicos de informagao;
administragéo de negocios
comerciais internacionais; agéncias
de informagdo comercial que
prestam informacdo de negécios,
por exemplo, dados de marketing
ou demograficos.

Classe 412 - organizagdo de
conferéncias;  organizagdo  de
conferéncias  relacionadas com
comércio; organizagao de
conferéncias  relacionadas com
negdcios.

Classe 428 - servigos de

consultadoria, aconselhamento e
informagao sobre ti (tecnologias de
informacéo)

Classe 35 - aconselhamento na
area de gestdo de negocios e
marketing;  administracdo  de
programas de prémios de incentivo
para promover a venda de produtos
e Servigos de terceiros;
administragdo comercial da
concess&o de licengas de produtos e
servicos de terceiros; administracéo
comercial da concessdo do
licenciamento de produtos e servigos
para terceiros; agéncias de
importagéo-exportacao;
aconselhamento de empresas e
Servicos de informagéo;
administragao de negocios
comerciais internacionais; agéncias
de informagdo comercial que
prestam informagdo de negdcios,
por exemplo, dados de marketing ou
demograficos.

Classe 41% - organizagdo de
conferéncias;  organizacdo  de
conferéncias  relacionadas  com
Comeércio; organizagao de
conferéncias  relacionadas  com
negocios.

Classe 422 - servios de
consultadoria, aconselhamento e

informagao sobre ti (tecnologias de
informagéo)

Status

Na verdade, o dmbito de protegdo e a fungdo de uma marca coletiva sdo diferentes dos da marca de
produtos ou servigos. Assim, embora o sinal seja igual e 0s servigos sejam 0s mesmos ndo se trata do

mesmo tipo de direito, pois o seu objeto de protecéo ndo é o mesmo.

Todavia, se estiver em causa um pedido de registo de marca internacional e o requerente ja for titular
de uma marca nacional com 0 mesmo sinal e para 0s mesmos produtos e servicos deve respeitar-se o

principio da Unicidade. Com efeito, as disposicdes aplicaveis aos registos de marca internacional séo
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idénticas as que se aplicam as marcas nacionais, nos termos do n.° 2 do artigo 245.° do CPI, o0 mesmo

néo sucedendo em relacdo a marca da Unidao Europeia, que € objeto de exame e tramitagéo auténoma.
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2.9 | Simbolos, brasées, emblemas ou distingées do Estado, dos

municipios ou de outras entidades publicas ou particulares

Artigo 231.°n.° 3 alinea a) Artigo 288.° n.° 3 alinea a)

E recusado o registo de uma marcal/logétipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: Simbolos,
brasdes, emblemas ou distingdes do Estado, dos municipios ou de outras entidades publicas ou particulares,
nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominag&o da Cruz Vermelha, ou de outros organismos semelhantes,
bem como quaisquer sinais abrangidos pelo artigo 6.%-ter da Convencdo da Unido de Paris para a Prote¢do da

Propriedade Industrial, salvo autorizag&o.

O objetivo desta proibigdo é impedir o registo de sinais que contenham os elementos acima referidos de
modo a evitar que 0 consumidor possa ser induzido a considerar que os produtos, servi¢os ou atividades
que eles assinalam est&o relacionados ou foram de algum modo aprovados ou autorizados por essas

entidades.

Este impedimento ao registo pode, no entanto, ser ultrapassado mediante a autorizagdo das entidades

competentes.

Que tipologias de emblemas e sinais relevantes protegidos justificam uma recusa nos termos do artigo
231.°,n° 3, alinea a) do CPI?

Bandeiras de Estado = | | N

e Armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou de entidades publicas ou particulares

o Distintivos e sinetes oficiais de fiscalizagéo e de garantia .zt
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e Armas, denominagdes, iniciais e outros emblemas de organizagbes intergovernamentais

e Simbolos protegidos:

= o simbolo do euro €

= 0s simbolos protegidos ao abrigo das Convencdes de Genebra e dos seus protocolos

adicionais, nomeadamente os emblemas da cruz vermelha, do crescente vermelho e do

cristal vermelho e as respetivas denominagdes: I C :
QL)

Protecdo do Simbolo Olimpico

= 0 simbolo olimpico protegido pelo Tratado de Nairdbi sobre a

Cabe, a este proposito, referir que, para que uma marca seja recusada por infringir a salvaguarda
garantida a estes simbolos, ndo é necessario que consista exclusivamente na reproducdo destes,
bastando que, entre outros elementos, contenha um emblema semelhante ao protegido, a ponto de
sugerir a existéncia de um nexo entre o requerente e a organizagdo em causa. Nestes termos, o sinal
nao tem de ser forcosamente idéntico ao emblema em causa, ja que, um ligeiro grau de estilizagao

néo faz com que deixe de se tratar de uma imitagao heraldica.’'

31 Neste sentido, o Acérddo do Tribunal de Primeira Instancia (Quarta Seccédo) de 21 de abril de 2004, ECA, Processo
T-127/02.
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Exemplos:

=qv.['aklurhuset

PROPERTY SALES & RENTALS

(MNA n. 602261)

Classe 362 - administracdo de apartamentos residenciais; administracéo de bens imobiliarios; administragao de carteiras de propriedades;

administracédo de edificios; administracéo de habitagdes; administrago de imoveis; (...)

No caso em analise, verifica-se que o elemento figurativo que acompanha a expressao verbal proposta a registo se
encontra constituido pela bandeira da Suécia. Este elemento afigura-se-nos como uma reprodugdo da bandeira
que representa o referido pais, sendo, de acordo com o artigo 231.°, n°® 3, alinea d) fundamento de recusa de um
registo a reproducéo de todos ou alguns dos elementos de sinais abrangidos pelo artigo 6.°-ter da Convengao da
Uni&o de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, salvo autorizagdo. Verificando-se que nos documentos
pendentes do processo ndo foi encontrada nenhuma autorizagdo para a utilizacdo da mesma, o sinal conforme

requerido ndo podera ser utilizado.

Outros Exemplos:

(MNA n.° 630538)

S/

S€ENnza

Classe 35° - servigos de comércio a retalho relacionados com a venda de vestuario e acessorios de vestuario

(Log. N0 34055)

CAE 93293 - organizagéo de actividades de animagao turistica

(MNA n.° 514489)

Classe 132 - cartuchos
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Os emblemas protegidos ao abrigo da Convengéo de Paris (bandeiras e outros emblemas do Estado,
bem como por nomes, abreviaturas e emblemas de Organizagfes Intergovernamentais) podem ser

pesquisados e consultados na base de dados do artigo 6.°-ter da OMPI: https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/

Article 6ter Structured Search

[Simple Search]

This facility allows you to search the 4062 documents contained in the 6ter data collection. The last data update occurred on: 31.03 2021.

Documents of the last publication (31.03.2021)

» Sort Results: ®cChronologically OBy Relevance
B Search -
OR * |Abbreviation B
OR ~ IName )
OR ~ Details )
AND - Stale - ~
AND * lorganization B
AND ~ |Category B ~
AND ~|Pub. Date ®@ O
Al From
[
To
Er
AND *|Circular Number B
AND B

~ Wienna Classification

Dos diversos critérios de pesquisa disponiveis, salientamos que esta base de dados pode ser pesquisada
por «Estado» (ou seja, pais), por «categoria» (ou seja, o tipo de «emblema») e por «Classificagdo de

Vienay.

No que concerne especificamente a pesquisa de bandeiras, destacamos as ferramentas de pesquisa:

e https://flagid.org/

Flag of the day Identify a flag

Fﬁ“ mrzf E.J I._.i II.} *Cmr} x'ﬁ"t‘ f: 1\13

Combined By field division By shape of the By color of the By device on the By usage of the By geography
identification fiag flag flag flag
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elou https://www.flaggenlexikon.de/flag-finder/index_dt.htm

Imprint * Data Protection / Privacy Shield * Click the flag for German version
]

The Search Engine for Flags

2N,

The Flag-Finder

The Flag-Finder offers the option to attribute a once seen flag easily and quickly. Search,
identify and find your flag! The Flag-Finder contains more than 3.500 images of flags from

all officially recognized countries of the world, from secessionist areas, as well as historic

flags, flags of many provincial or territorial sub-territories, flags of nations, colonies, the
special flags of the states and territories, such as merchant and marine flags (ensigns) or flags
of the heads of state.

Flags and Banners of the World

e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

Mais se refere que, uma simples pesquisa de imagens no Google: https://www.google.pt/imghp?hl=pt-

PT&ogbl podera sempre revelar-se de muita utilidade na identificagéo de simbolos, brasdes, emblemas

ou distingdes do Estado.

SGQ/INPI

Google

Imagens

Pesquisar por imagem x

Pesquise no Google com imagens em vez de texto. Experimente arrastar uma

imagem para aqui.

Colar URL da imagem Carregar uma imagem

Explorar... | Nenhum ficheiro selecionado.

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada

92


https://www.flaggenlexikon.de/flag-finder/index_dt.htm
https://www.google.pt/imghp?hl=pt-PT&ogbl
https://www.google.pt/imghp?hl=pt-PT&ogbl

C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

If]pl instituto nacional . .
w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

Artigo 231.°n.° 3 alinea b) Artigo 288.° n.° 3 alinea b)

E recusado o registo de uma marca/logétipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: sinais com
elevado valor simbolico, nomeadamente simbolos religiosos, salvo autorizagdo, quando aplicavel, e exceto quando
0S mesmos sejam usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais do comércio dos produtos ou servigos a que a
marca se destina ou dos produtos comercializados ou dos servigos prestados pela entidade a que o logétipo se

destina e surjam acompanhados de elementos que Ihe confiram caréater distintivo.

O Cédigo da Propriedade Industrial estabelece a recusa de simbolos e expressbes considerados de

elevado valor simbdlico, nomeadamente simbolos religiosos, com exce¢do das seguintes ressalvas:
i.  apossibilidade de obter uma autorizagao, se aplicavel

ii. casos em que a utilizagdo deste tipo de elementos seja pratica usual e habitual na linguagem
corrente ou nos habitos leais do comércio dos produtos ou servicos a que o sinal se destina e

surjam acompanhados de elementos que lhe confiram carater distintivo;

Refira-se que, ndo obstante a alusdo direta a simbolos de natureza religiosa, esta mengéo deve ser
interpretada de uma forma somente ilustrativa, sendo perfeitamente razoavel que outras situagdes

possam ser categorizadas como sinais com elevado valor simbolico.

¢ Nomes de santos ou de figuras religiosas como sinais de elevado valor simbélico

[T

As referéncias a “Jesus Cristo’, "Nossa Senhora de Fatima’, “Nossa Senhora da Concei¢do” ou
qualquer outra aluséo a mée de Jesus Cristo), “Ala”, “Maomé” (incluindo as escritas altamente estilizadas
em &rabe, tipicas do Islamismo), bem como a reprodugéo de insignias papais, da cruz latina (com Jesus

Cristo crucificado), da cruz de David, da cruz da igreja ortodoxa, do crescente mugulmano e do simbolo
3‘3(om)“, devem ser consideradas sinais de elevado valor simhdlico e, por isso, recusados, caso

nao se incluam nas excegoes anteriormente previstas.
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Exemplos:

Sinais recusados

(MNA n.° 511050)

VINAGRE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Classe 05% alimentos e bebidas para fins medicinais; antisséticos

No caso em aprego, o sinal registando contém o elemento verbal “Nossa Senhora de Fatima”, indissociavel da
enorme relevancia social, cultural e religiosa do fendmeno das Aparigdes de Fatima, que tem justificado
peregrinagdes religiosas em massa a Portugal, e em particular & Freguesia de Fatima.

Trata-se, pois, de um sinal verbal com manifesto e elevado valor simbélico no &mbito da sociedade portuguesa, e
que, como tal, € insuscetivel de utilizagdo e apropriagdo para efeitos comerciais, salvo devida autorizagéo. .

Outros sinais recusados
(MNA n.0 621452)

NOSSA SENHORA DE FATIMA SUNGLASSES

Classe 09? - dculos de sol da moda; estojos para 6culos de sol

(MNA n° 402892)
B A

¥
NOSSA SENHORA
& ' n‘
l,'i CONCEICAO :

Classe 032 - sabdes, perfumaria e incenso

Por sua vez, a utilizacdo de nomes de santos ou mengdes singulares a “Jesus” ou “Cristo” sao

geralmente admissiveis, até devido & tradicdo da utilizagdo dos mesmos em diversos setores de

atividade (por exemplo, existem inimeros registos de marcas que contém os termos "Santo Anténio",

"S&o José", "Santa Suzana", "Santa Cristina", etc).

Neste mesmo sentido veja-se o Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa 72 sec¢do processo n.°
450/10.4TYLSB.L1 (marca nacional n° 441883 «ESPIRITO SANTO») que conclui: “(...) enjeita-se uma
leitura do texto legislativo que dé guarida quer a uma laicidade irrestrita quer ao fanatismo acritico que vé

na mera utilizagdo do nome dos santos ou divindade uma ofensa intoleravel! (...)"
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Destaca-se ainda a sentenga proferida pelo 10. ° Juizo Civel da Comarca de Lisboa no processo de
registo de marca nacional n.° 252844 «ST. HUMBERTO» “(...) Podera questionar-se se a associagdo dos
dizeres «Sto. Huberto» & imagem que se encontra ao seu lado, ou seja, a cabega de um veado com uma
cruz entre as hastes ofende de algum modo a tradigéo religiosa (...) a figura do veado com a cruz entre 0s
chifres que consta da marca figurativa ndo é uma mera invengdo da recorrente, antes colhe as suas
raizes no legendario hagiogréfico catélico. Destarte, ndo parece que a colocagéo da cruz entre os chifres
do veado tenha tido por objetivo trogar ou fazer pouco da religido catdlica; pelo contrario, a mencionada
figura inscreve-se na tradigéo religiosa e nada de ofensivo se vislumbra na sua associagéo aos dizeres
«Sto. Huberto». Podera eventualmente questionar-se 0 bom gosto de colocar a mencionada marca
figurativa em artigos de pele da recorrente..., mas disso ndo cura o direito. Pelo exposto conclui-se ndo

haver violagdo da moral religiosa na mencionada marca (...)"

(MNA n.° 494527)

I SAW JESUS IN A TOAST

Classe 412- edigéo e publicagdo de material impresso e textos néo publicitarios.

(MNAn.°581813)

CHRISTUS

Classe 16% revistas especializadas

(MNA n.° 600155)

|
L2 55
4 /m

31

Classe 412 - publicagéo de cangdes; publicagdo de musica; publicagdo de obras musicais; publicagdo de textos musicais; servigos de edigdo e
gravagao de musica; composicao da letra de cangdes; composicdo de musica (servigos de -); concertos de musica; concertos de musica ao

Vivo; (...)
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(LOG n.° 40217)

) @Mercado
\)

CAE 47112: comércio de produtos alimentares, bebidas, tabaco, servigo de cafetaria, bares e restaurante, artigos e produtos néo alimentares,

artesanato, produtos tradicionais, artigos para o lar e decoragao, drogaria, perfumaria, téxtil, sapataria, jogos, brinquedos, ferragens, etc

(MNA n.° 514637)

Santa Suzana
Produtos alimentares

Classe 297 - alimentos a base de peixe; croquetes; filetes de peixe; produtos de charcutaria; queijo; sonhos de batata [bolinhos de batata]

(MNA 1.2 508543)

SANTO
ANTONIO

INTERNATIONAL SCHOOL

Classe 412 - educagéo.

(MNA n.0 494527)

GRACAS A DEUS

Classe 092 - filmes de video; filmes gravados; (...) podcasts [ficheiros de audio] para download; registos

multimédia; videos pré-gravados.
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Por Ultimo, entende-se que a representacdo de fachadas de edificios religiosos (por exemplo, a do
santuario de Fatima) néo cai no ambito desta alinea, devendo, no maximo, implicar a recusa nos termos

da alinea c) do n.° 3 do artigo 231.° do CPI, se os requisitos préprios dessa alinea se verificarem.
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2.11 | Expressoes ou figuras contrarias a lei, moral, ordem publica e

bons costumes

Artigo 231.° n.° 3 alinea c) Artigo 288.° n.° 3 alinea c)

E recusado o registo de uma marca/logétipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: expressdes ou

figuras contrarias a lei, moral, ordem pUblica e bons costumes.

Pretende o legislador com esta proibigao, por um lado, impedir o registo de sinais cuja protegdo como
marca ou logétipo violariam o Estado de direito ou seriam percecionados pelo publico relevante como
contrarios as normas morais e valores basicos da sociedade, e por outro, assegurar um equilibrio entre o
direito dos comerciantes a empregarem livremente palavras e imagens nos sinais que pretendem registar
e 0 direito do publico a ndo se deparar com marcas perturbadoras, abusivas, insultuosas ou até

ameagadoras.®

Pela simples leitura desta disposicao juridica cremos que facilmente se percebe ou antevé o potencial de
subjetividade que o seu emprego podera suscitar. Se o termo Lei remete espontaneamente para um
conceito bem definido e objetivo, ja os termos ordem publica, moral e bons costumes correspondem a
conceitos de alguma amplitude de interpretagéo e significado, o que naturalmente traz maior dificuldade
de aplicagéo. Assim, por forma a garantir um uso correto e prudente desta proibi¢do ao registo de marcas

e circunscrever o ambito da sua aplicagdo, é fundamental a andlise das definigdes destes conceitos.

Neste sentido, Couto Gongalves®® define “moral publica” e/ou “bons costumes” como “o conjunto de
regras éticas aceitaveis pelas pessoas honestas, corretas, de boa fé, num dado ambiente e num certo
momento” e “ordem publica” como “o conjunto de principios fundamentais subjacentes ao sistema
juridico que o Estado e a sociedade estdo substancialmente interessados em que prevalegam e que tem

uma acuidade téo forte que deve prevalecer sobre as convengdes privadas’.

Ainda neste ponto, destacamos as consideragdes do Tribunal da Relagdo de Lisboa P.I.C.R.S. no seu
Acordéo de 21.12.2020, Processo n.° 182/20.5YHLSB.L1:

%2 |n Linhas De Orientacdo Relativas Ao Exame De Marcas Da Unido Europeia, Instituto Europeu De Propriedade
Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Seccéo 4, Motivos absolutos de recusa, Capitulo 7 Marcas contrarias a ordem
publica ou aos bons costumes.

33 Couto Gongalves, “Manual de direito Industrial”, 82 Edigdo, 2019, pg. 237 e seguintes.
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A wordermn publicar € uma cldusula geral, ou conceito indeterminadao,
semelhonte a oufros come a boo-fé, bons costumes, moral,  jusfica,
equidade, que carece de densificocdo com o ouwxlio da doufring e da

jurisprudéncic,

! Cf. Pedra Sousa e Silva, "Direfto Industrial®, Nogdes Fundamentais, 2¥ Ed. 2019, Almedina, Coimbra, pg. 258 e
Fii:

Assim, Menezes Cordeiro? refere gue a ordem publica constitui um fator
sistemdtico de limitacdo do autonomia privada; sendo esta limitada por
nommas jundicas imperativas, o sistema abronge, fambém, principios o
construir pela  Ciéncio Juridica, comespondentes a  vefores ndo
expressamente legislados, mos de funcionamento importante, podendo ser
injuntivos. Exemplifica como sende confranos & crdem publica contrafos gue
exijom esforgos desmesurados oo devedor ou que restrinjom demasiodo a
sua liberdade pessoal ou econdmica, fambém sendo contrdrios & ordem
publica negdcics que afiniom valores constifucionais importanfes ou dodos

estruturantes do sistema.

Por seu turne, Moto Pinto? define g ordem publco como wo conjunto
dos principios fundamentais, subjocentes oo sistemo juridico, que o Estado e
a sociedade estdo substancialmente inferessados em que prevalecam e gue
tém uma acuidaode tdo forte gue devem prevalecer sobre as convengdes
privadaosy, principios esses gue ndo sdo suscelivels de uma catologasdo

exaustiva, até porgue a crdemn pukiica € varidvel com os fempos.

Jg Manuel de Andradet reconduz a ordem publica woos interesses
fundamenfais que o nosso sistema juridico procurg tutelar e aos principios

corespondentes gue consfifuem como que um substrofo desse sisteman.

**Tratado de Direito Civil Partugués”, I, Parte Geral, Toma |, pags, 507-508,
**Tearla Geral do Direita Civil", pE. 434,
* *Teorla Geral da Relagdo Juridica”, vol. I, pgs. 334-335,
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Fora Carlos Femreira de Almeidos, “o ordem publico pode definir-se
como o conjunfe de principios de um sistema jundico. estabelecidos em
funcdo dao profecdo de inferesses publicos fundomentfais. 3do, porfanfo,
confrdnos @ ordem publica o3 factos ou situacdes intolerdveis perante
principios determinados por interesses sentidos pelo comunidode como
fundamentais”,

Coma refere Cameiro aa Frado. g ordem publica “representa como
que uma cldusula de salvaguardo de que dispde o sistema juridico parg

assegurar o respeifo dos seus pilares fundamentais™,

"“Contratos 117, Caimbra, Almeding, 2007, pgs. 233-234,
T up Ordem Pablica no Dominio das Cantratos”, Estudos em Homenagem ao Professar Antdnio Castanhelra
Newes. Coimbra Editora, 2008, vol. I, pgs. 257259

A percecdo do publico relevante enquanto destinatario dos produtos e servigos também deve ser tida em
consideragao na aplicacao deste preceito legal, na medida em que, “ndo se pode basear na perce¢éo da
parte do publico pertinente a qual nada choca, nem, de resto, na percegéo da parte do publico pertinente
que se ofende muito facilmente, devendo sim ser feita com base nos critérios de uma pessoa razoavel

que tenha limiares médios de sensibilidade e de toleréncia.?*

Assim, podera ser ponderada uma posi¢gdo mais permissiva e tolerante quando a marca registanda é
requerida para individualizar produtos ou servicos dirigidos a consumidores especializados ou objeto de
uma oferta condicionada, como, por exemplo, “uma pessoa que esteja suficientemente interessada em
[brinquedos sexuais] para reparar nas marcas Sob as quais sdo vendidos é pouco suscetivel de se
ofender com um termo com conotagbes sexuais dbvias” (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, §
29).%

3 ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL, 15/03/2018, processo T1/17,EU:T:2018:146 — ponto 26 [[v., tb, neste sentido,
Acérdéos de 5 de outubro de 2011, PAKI, T526/09, ndo publicado, EU:T:2011:564, n.° 12; de 9 de marco de 2012,
Cortés del Valle Lopez/IHMI (jQue buenu ye! HIJOPUTA), T417/10, nao publicado, EU:T:2012:120, n° 21; e de 14 de
novembro de 2013, Efag Trade Mark Company/IHMI (FICKEN LIQUORS), T54/13, nao publicado, EU:T:2013:593, n°
21]]

% Linhas de orientag&o relativas ao Exame de marcas da unido europeia, INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL (EUIPO) Parte B, Exame, Secgdo 4 - Motivos absolutos de recusa, Capitulo 7 Marcas contrarias a
ordem publica ou aos bons costumes.
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Em sentido inverso, deve ser adotado um critério mais restritvo quando através do sinal sejam
identificados bens ou prestagdes que visem a satisfagdo de necessidades de consumidores

potencialmente mais sensiveis, como por exemplo, as criangas.

Nao obstante, importa ter presente que os consumidores visados ndo serdo obviamente os Unicos que
irdo ser expostos ao sinal ou que poderao adquirir os produtos e servigos abrangidos pela marca. Neste
sentido, é importante constatar que “os sinais visados por esse motivo de recusa chocardo ndo s6 o
publico a que se destinam os produtos e os servigos designados pelo sinal, mas também outras pessoas
que, ndo sendo visadas pelos referidos produtos e servigos, estardo na presenga desse sinal a titulo

incidental na sua vida quotidiana.s

Ainda quanto a esta matéria, nunca é demais advertir o examinador, que quando se deparar com este
tipo de marcas, se deve distanciar, na medida do possivel, das suas convicgdes subjetivas, averiguando
apenas se 0 sinal em analise é suscetivel de repugnar a um nimero significativo dos individuos que
compdem o publico-alvo dos produtos e servigos a distinguir, procurando ndo deixar de tragar uma linha
divisdria entre os sinais verdadeiramente ofensivos (que ndo podem ser registados, como seria 0 caso de
sinais com expressoes blasfemas, racistas, discriminatorias ou insultuosas) e aqueles que simplesmente
sdo de mau gosto (inofensivos e, por isso, protegiveis), como defende o TJUE no acérddo de 27 de
fevereiro de 2020, Processo C-240/18 P., “Fack Ju Géhte”, ECLI:EU:C:2020:118 “ndo é suficiente que se
considere que o sinal em questéo é de mau gosto. Este deve, no momento do exame, ser percecionado
pelo publico pertinente como sendo contrario aos valores e as normas morais fundamentais da sociedade

conforme estes existam nesse momento.”

Neste sentido também apontam as conclusdes da Sentenga do 1°Juizo do Tribunal Judicial da
Comarca de Lamego proferida no processo de registo de marca nacional n.° 301 703 “forga no
pau” - «E certo que deve ser recusado o registo de marcas que contenham expresses contrarias &
moral. Porém, nem o mesmo foi recusado na altura propria, nem a expressao «forga no pau» é contraria
a moral. Apesar de brejeira, aquela expressdo ndo tem conotagdo contraria @ moral.

E que, para aferigdo dessa ofensa, ndo se atende & sensibilidade de uma ou outra pessoa, mais ou
menos afinada ou refinada, mas a opinido de um homem medio, de diligéncia normal, isto é, ao juizo que
emitiria um consumidor medio, & semelhanga da valorizagdo da confundibilidade para verificagdo do

principio da novidade ou do exclusivismo, conforme posicdo uniforme do Supremo Tribunal de Justica

3 ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL, 15/03/2018, processo T1/17,EU:T:2018:146 — ponto 27 ([v. tb Acérddos de 14
de novembro de 2013, Efag Trade Mark Company/IHMI (FICKEN), T52/13, ndo publicado, EU:T:2013:596, n° 19 e
jurisprudéncia referida, e de 26 de setembro de 2014, Curve, T266/13, ndo publicado, EU:T:2014:836, n° 19 e
jurisprudéncia referida).)
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(cf., entre outros, Acorddos de 19 de Junho de 1984 e de 12 de Janeiro de 1999, citados no Acérdéo de
16 de Maio de 2000, Coletanea de Jurisprudéncia, Supremo Tribunal de Justiga, ano viii, t. ii, p. 71).
Aquela expressdo ndo ofende a moral do consumidor medianamente diligente e esclarecido a quem o
vinho se destina. S6 assim se compreende 0 éxito que tem tido nas vendas, pois caso contrario ja tinham
posto de lado tal vinho e a marca ja teria perdido utilidade.

A ordem moral néo fica minimamente afetada com a referida expressdo. Com ela, as consciéncias dos
individuos ndo sdo afastadas para o mal, mas orientadas para o bem, contribuindo para a transformagédo
das condi¢bes sociais e 0 desenvolvimento da economia nacional, como resulta dos factos provados e foi
comprovado pelos depoimentos das varias testemunhas inquiridas em audiéncia de discussdo e

julgamento, as quais foram unanimes em ndo considerar tal expressao ofensiva da moral.»

Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais rejeitados:

S a 1 al @I:n- e Ditri

Classe 412; varios servigos

De facto, visa a propriedade industrial atribuir direitos privativos, nomeadamente sobre sinais distintivos de
comércio, entre os quais se destaca a marca que deve ser adequada a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas, no entanto, embora a sua constituicdo seja em principio livre, para que Ihe seja
concedido o registo deve obediéncia a determinados principios gerais que regem a prote¢ao legal destes direitos e

esta sujeita ao cumprimento das normas juridicas que regulamentam especificamente esta matéria.

Assim, considerando os fundamentos absolutos de recusa que impossibilitam, desde logo, o registo de uma marca
de per si, realgamos o disposto na alinea ¢) do n.° 4 do artigo 238° do CPI quando se verificar, como parece ser a
situagéo presente, que pode conter elementos suscetiveis de pdr em causa a ordem publica, isto é, o conjunto de
valores ou principios fundamentais em que assenta todo 0 nosso sistema juridico e que prevalecem na sociedade
garantindo uma convivéncia social pacifica e harmoniosa regulada pelo interesse publico e pelo respeito das

instituicdes.

Com efeito, no caso em concreto apura-se que a marca registanda é constituida por uma fotografia com a imagem
de Salazar sob a designacdo “SALAZAR - O OBREIRO DA PATRIA”.
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Salazar é uma figura histérica bastante controversa no panorama nacional. Estadista muito contestado na opinido
publica é habitualmente associado ao movimento fascista, a ditadura e a repressao, caracteristicas com as quais o
cidaddo comum no contexto atual — democracia - ndo se identifica e que s&o altamente reprimidas pela legislagao

portuguesa.

A prépria Constituicdo da Republica Portuguesa no seu artigo 46° n.° 4 ndo permite a criagdo de associagdes que
perfilhem a ideologia fascista e, extensivamente, a simbologia utilizada com esse fim. E face ao teor da Lei n.°
64/78, de 6 de Outubro, da Assembleia da Republica, relativa as organizages fascistas, [...considera-se que
perfilham a ideologia fascista as organizagbes que, pelos seus estatutos, pelos seus manifestos e comunicados,
pelas declaragbes dos seus dirigentes ou responsaveis ou pela sua atuagdo, mostrem adotar, defender, pretender
difundir ou difundir efetivamente os valores, 0s principios, 0s expoentes, as instituicbes e 0s métodos
caracteristicos dos regimes fascistas que a Historia regista, nomeadamente o belicismo, a violéncia como forma de
luta politica, o colonialismo, o racismo, o corporativismo ou a exaltagdo das personalidades mais representativas

daqueles regimes] de acordo com o disposto no n.° 1 do seu artigo 3°.

Ora, a composicéo registanda integra uma componente verbal associada a um elemento figurativo que, no seu
conjunto, transmitem uma mensagem cuja génese podera ser entendida como se de um enaltecimento a Salazar
se tratasse. Por sua vez, considerando a sensibilidade do consumidor médio — razoavelmente atento e informado -
a que se destinam os servigos de “educagao” que se pretende individualizar na classe 412 e aos quais uma grande
maioria dos consumidores podera ter um acesso eventualmente facilitado pelos meios informaticos disponiveis
atualmente, parece-nos, salvo melhor opinido, que este sinal sera compreendido como uma forma de identificar a
prestacdo de um servico de educacdo que visa essencialmente divulgar e promover ideais com 0s quais a

personalidade em causa se encontra estrita € amplamente conectada.

Concluimos, portanto, que a figura de Salazar é maioritariamente considerada, na sociedade contemporénea
portuguesa, a de um ditador que governou um periodo especifico da histéria portuguesa, e no estado democratico
atual a concessdo do presente registo violaria, indubitavelmente, o conjunto dos principios fundamentais que
norteiam 0 nosso sistema juridico e que, em favor da ordem publica e do interesse social, devem prevalecer sobre

o interesse particular.

Assim sendo, e ponderado 0 nosso recente passado historico, julgamos que a marca requerida podera encerrar um
teor marcadamente politico perante a generalidade do publico, que a encarard como uma forma de exaltagdo ou

apelo especifico ao pensamento fascista e, dessa forma, ser suscetivel de ferir a consciéncia coletiva da nossa

sociedade dada a forte conotagdo com aquele ideario que tal sinal inflige no espirito do consumidor.
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Classe 332 varios produtos

Com efeito, a marca em analise é constituida pela palavra “FASCISTA”, podendo ser encarado por parte do publico
destinatario dos produtos, incluidos na Classe 33: “vinhos; bebidas alcodlicas excepto cervejas’, como
preconizag&o ou promogao da citada ideologia, que € repudiada pela consciéncia coletiva da nossa sociedade e
pela propria Constituigdo da Republica Portuguesa, conforme transparece no n.° 4 do artigo 46.°.

Importa ainda referir que, pese embora no seu conjunto tenha elementos figurativos que a compdem, por si s6 ndo
afastam a conotagdo que a palavra “FASCISTA” tem, uma vez que se mantem como elemento de destaque do

sinal, pelo que na nossa opinido devera ser recusado o seu registo.

A sentenca do TPI, 1°. juizo, com o processo N.° 182/20.5YHLSB julgou o recurso improcedente e manteve
o despacho de recusa proferido pelo INPI.

O Tribunal da Relagéo de Lisboa julgou improcedente a apelagéo e confirmou a decisao recorrida.

Classe 432 - servicos de fornecimento de alimentos e bebidas.

Ora, reanalisado o processo a luz das disposices legais citadas e face aos
fundamentos aduzidos, cremos que a expressdo “Chinoca” presente na marca
registanda & objectivamente depreciativa e aos olhos do consumidor comum,
dotado de razoavel sensibilidade e bom senso, pode ser considerada
insultuosa para a comunidade chinesa que tem uma forte implementacio e

representatividade em Portugal.
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Veja-se que este termo designa depreciativamente o cidadio chinés no
Dicionario Infopedia Dicionanos Porto Editora: “adjetivo, nome de 2 géneros

depreciativo ¢hinés”, e no Dicionario Priberam: adjetivo de dois géneros e

substantivo de dois géneros 1 [Informal, Depreciativo] Relativo a China ou o
seu natural, habitante ou cidaddo. = CHINA, CHINES.

Por isso, o registo da palavra portuguesa "Chinoca”™ para identificar servigos
acessiveis ao publico em geral e numa area de actividade (sector alimentar)
em que esta comunidade asiatica mantém uma relacio indissociavel ndo pode,
salvo melhor opinido, ser entendida como uma mera fantasia pelo pablico
relevante porque tem um contelddo claramente ofensivo como decorre do seu

proprio significado, e que pode ser interpretado como um insulto racista.

O consumidor médio nacional dotado de um grau normal de tolerancia, e que
inclui os membros daquela comunidade no nosso pais com a qual Portugal
estabeleceu uma relacdo muito particular de proximidade, ac depararem-se
regularmente com a exposicdo comercial do sinal verbal “Chinoca™ para
distinguir servicos no Ambito da restauracdo, associado ao desenho de um
homem com tragos chineses e varios caracteres no mesmo idioma que
significam em portugués “cozinha chinesa”, sentir-se-iam perurbados e

chocados com essa eventual realidade.

Portanto, no caso em apreco verifica-se que o registo do sinal que se pretende
proteger ndo é razoavel e tAo-pouco toleravel por se revelar contrario aos bons
costumes e ofender valores morais basicos instituidos na nossa sociedade
civilizada, como sdo o dever de respeito e ndo discriminacdo, pelo que se

enquadra na proibicdo anteriormente citada.

Classe 332 varios produtos

Com efeito, no sinal registando figura, em nosso entender, um elemento (uma palavra do caldo portugués, mais
concretamente a palavra PUTAS), usualmente utilizada com intengao ofensiva e injuriosa, circunstancia que, aliada
ao facto dos produtos se dirigirem a generalidade do publico, nos levar a concluir que o sinal registando néo deve

merecer a concessao.
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E importante ressalvar que no momento da aplicagao deste preceito legal devera ser sempre tido em consideragao
0 publico a que os produtos ou servigos sdo destinados, havendo que adotar um critério mais restritivo quando
através do sinal sejam identificados bens ou prestacdes que visem a satisfagdo de necessidades de consumidores

potencialmente mais sensiveis (por exemplo, as criangas), ou se dirijam a generalidade das pessoas.

Assim, €, quanto a nds, manifesto que, o sinal registando constitui uma expresséo revestida de um cariz
considerado improprio, pela generalidade da sociedade portuguesa, facto que ndo se dilui em virtude da sua

utilizacdo em menor ou maior escala no quotidiano.

Classe 332 varios produtos

No caso em aprego, verifica-se que o sinal solicitado se afigura insuscetivel de protegéo legal em virtude de ser
constituido por uma expressao indecorosa, cujo significado negativo é reconhecido pelo publico em geral.

Assim, por a marca registanda ser composta por um termo que quando utilizado em linguagem corrente apresenta
um cariz ofensivo, contrario a moral publica e aos bons costumes, ndo retne, em nosso entender, as condigdes

legais que permitam a sua protegdo como sinal distintivo do comércio.

Classe 25 varios produtos

Com efeito, ao proceder a analise do presente pedido de marca verifica-se que o sinal registando & composto por
uma expressao extremamente ofensiva no vocabulario portugués, ndo sendo, por isso, a introdugdo da letra “H”
suficiente para a afastar do seu significado original, uma vez que, a identidade grafica e fonética mantém-se
praticamente inalterada.
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Classe 332 varios produtos.

Nos termos da alinea c¢), do n° 3, do artigo 231.°, do CPI, uma marca ndo pode ser composta por expressdes ou

figuras contrarias & lei, moral, ordem publica e bons costumes.

No caso em aprego, verifica-se que o sinal que se pretende registar se enquadra na proibigdo acima citada, na
medida em que a sua componente verbal, sera associada pelo consumidor portugués a uma expresséo ofensiva e

injuriosa.

Classe 252 varios produtos

No caso em aprego, é nosso entendimento, que o sinal se afigura insuscetivel de prote¢éo legal em virtude de ser
constituido por uma expressao indecorosa inglesa, cujo significado negativo é reconhecido internacionalmente pelo

publico em geral.

Assim, este sinal, por ser composto por uma expressdo de cariz ofensivo, contrario & moral publica e bons

costumes, n&@o reune as condigdes legais que permitam a sua protegdo como marca.
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Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais concedidos:

(MNA n.° 436396) (MNA 0.2 510490)

p*tasloucura

Classe 382 - difusao de contetidos de som, video e multimédia através

da internet e outras redes de comunicagao; (...)

PADRE COSTA DE TRANCOSO o ) ] }
Classe 412 - actividades culturais e de entretenimento ; apresentagao

Classe 292 - compotas; marmeladas; salsichas; picles; charcutaria; de eventos de entretenimento ao vivo; apresentagéo de filmes,

azeite comestivel; came (geleias de -); presuntos. programas, pegas ou espetaculos musicais; clubes noturnos; (...)

Classe 35° - publicidade

(MNA n.° 585446)
(MNA n.° 653450)

~

PQTP

STAMP FILHO DA PUTZ
Classe 332 - vinhos

Classe 25 - vestuario

Classe 352 - servigos de comércio a retalho relacionados com a venda

de vestuario e acessorios de vestuario; (...)

Classe 402 - estampagem de t-shirts; (...)

(MNA n.° 639642) (LOG. n° 12863)

CU DA JOANA

Classe 332 - agua-pé; bebidas a base de vinho; bebidas que contém

vinho [spritzers]; vinho branco; vinho de uvas; vinho espumante de

uvas; vinho tinto; (...)

CAE nao indicado

(MNA n.° 500182) (MNA n.° 630949)

SUMO PONTIFICE

Classe 32° - bebidas de frutas, n&o alcodlicas; bebidas de frutos
[smoothies]; bebidas sem alcool; néctares de frutas, sem alcool; Varios produtos e servigos das classes 167, 257, 412 ¢ 43

sumos de frutas [sumos de frutos]; sumos vegetais [bebidas].
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(MNA n.° 582458) (MNA n.° 455908)
QUINTA DAS PIUTAS FUNKYQOU2
Classe 332 - vinhos espumantes brancos; vinhos espumantes tintos; Vérios produtos e servigos das classes 09?, 35% e 412
vinho de xerez; aperitivos a base de vinho; (...)

Exemplo de Sinal concedido apés Recusa Provisoria:

CARVALHO100V

(MNA n.° 650992)

Produtos da Classe 332,

Com efeito, ao proceder a uma reavaliacdo intrinseca, subjetiva e semantica da configuracdo sinalética que
caracteriza a marca em estudo, constatamos inequivocamente, pese embora a expresséo que o integra contenha
tragos algo alusivos e sugestivos, que o vocabulo alegadamente ofensivo ou de cariz supostamente obsceno, nao

se encontra explicita ou expressamente redigido.

Delimitando a previsdo normativa tipificada aqui em causa tendo igualmente em linha de conta o seu alcance
sociolégico na sociedade assim como norteados por critérios gerais e objetivos aquando da interpretacdo da
mesma, cremos que o circunstancialismo factico enunciado no paragrafo anterior, afasta a aplicagéo do preceito

legal invocado.

Acresce a este juizo, e tendo como subjacente a letra e o espirito da norma contida no artigo 231.°n.° 3 al. ¢), 0
facto dos produtos registandos se destinarem a consumidores algo especializados, antevendo-se que os bens
disponibilizados serdo objeto de comercializagao em lojas especificas, tendo como publico-alvo, cidaddos maiores

de 18 anos.

Na prossecucdo do entendimento supra explanado, entendemos que a marca proposta a registo ndo se apresenta
integrada por elementos que se demonstrem ser contrarios a moral ou a ordem publica, ou ofensivos da legislagéo
nacional ou da Unido Europeia, ndo cabendo, assim, no sentido e no alcance subjacente a estatui¢do contida na
alinea c) do n.° 3 do artigo 231.° do CPI.
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o Orientacdes e critérios de analise sobre sinais com mengdes a Cannabis:

No contexto da aplicagdo do preceituado no artigo 231° n.° 3 ¢) do CPI, importa saber se estas marcas
poderdo constituir uma violagdo das regras da ordem publica por, de alguma forma, promoverem ou
‘normalizarem” o comércio de produtos ou a disponibilizacdo de servigos relacionados com uma

substancia que o consumidor associa naturalmente a um estupefaciente ou droga.

Por outro lado, verifica-se uma tendéncia para alguma proliferacdo de estabelecimentos que
disponibilizam este tipo de produtos, cujo comércio, desde que obedega a alguns critérios de composigéo,
nomeadamente no que diz respeito a inclusdo de percentagens maximas de certas substancias, parece

ser legal.

Nestes sentido, atente-se na jurisprudéncia do Tribunal Geral [Acérddo de 19 de novembro de 2009,
Torresan/IHMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), T-234/06, EU:T:2009:448, n.o 19], onde se
esclareceu que o termo «cannabis» se reveste de trés significados possiveis:

1. Em primeiro lugar, o termo «cannabis» faz referéncia a uma planta téxtil cuja organizagdo
comum de mercado esta requlada no quadro da Unido e cuja producédo esta submetida a uma
legislagdo muito estrita no que toca ao teor de THC, que ndo pode exceder o limite maximo de
0,2 %.

2. Em segundo lugar, o termo «cannabis» faz referéncia a uma substéncia estupefaciente proibida
num grande nimero, hoje maioritario, de Estados-Membros.

3. Em terceiro lugar, designa uma substéncia cujo possivel uso terapéutico é presentemente objeto

de discusséo.

Neste contexto, e considerando que aparentemente n&do existe ainda uma pratica na Unido Europeia ao
nivel dos juizos sobre este tipo de marcas, considera-se adequado rejeitar os registos apenas no que
concerne a alguns produtos da classe 34% designadamente “ervas para fumar”, “charutos” ou

“cigarros”.

Na verdade, este é o tipo de produtos que normalmente esta associado ao consumo ilegal deste
narcotico, merecendo uma censura social mais forte devido a todos os maleficios do trafico e consumo de
drogas, pelo que serdo estes os casos mais “sensiveis”, neste sentido no que diz respeito a esta tipologia
de produtos face ao risco de o publico relevante percecionar o sinal como sendo uma referéncia a drogas

como a “marijuana” ou o “haxixe”.
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Nesta medida, pese embora a “cannabis” possa ser utiizada ndo apenas como narcético,
designadamente para efeitos terapéuticos ou quando os seus derivados tém uma concentragdo muito
reduzida de THC (Tetra-hidrocanabinol), para os produtos referidos a utilizagdo médica ndo é possivel,
razao pela qual entendemos que, quanto a eles, o sinal é contrario a ordem publica.

A componente figurativa do sinal também tem um papel a desempenhar nesta avaliagéo, tendo o Tribunal

de Justica da Unido Europeia®” decidido que a representacdo da folha da planta de cannabis no sinal

CANNABIS

« » (marca da Unido Europeia n° 016176968) [caso T-683/18 CANNABIS STORE
AMSTERDAM] é um simbolo amplamente difundido pela comunicagéo social como referéncia visual a
droga. O tribunal frisou ainda que embora a palavra cannabis ndo possa ser tecnicamente considerada
como 0 nome de uma droga, importa ter presente qual é a perce¢éo que o publico consumidor tem desta
palavra, pelo que, no seu conjunto, o sinal requerido era constituido por uma combinagao de elementos

que evocava inequivocamente um consumo com fins “narcéticos” e ndo com fins legais.

@0“3&; g
G

(MNA n° 638350)
Servigos recusados — Classe 352 servigos grossistas relacionados com tabaco; servigos retalhistas relacionados com artigos
para consumo de tabaco; servicos retalhistas relacionados com tabaco; servigos grossistas relacionados com artigos para

consumo de tabaco

No caso em aprego, verifica-se que o sinal que se pretende registar se enquadra na proibigdo acima citada, na
medida em que faz referéncia, através do elemento nominativo (CANNABIS) e da componente figurativa (folha da
planta), a uma substancia psicotropica que é consumida, em forma de tabaco, com fins recreativos.

Por conseguinte, no que diz respeito a: “servigos grossistas relacionados com tabaco; servigos retalhistas
relacionados com artigos para consumo de tabaco; servigos retalhistas relacionados com tabaco; servicos
grossistas relacionados com artigos para consumo de tabaco” é nosso entendimento que o sinal proposto a registo
devera ser provisoriamente recusado, pois o publico relevante ira percecionar o sinal como sendo uma referéncia a
drogas como a “marijuana” ou o ‘*haxixe”.

37 Acérddo do TJUE de 12 de dezembro de 2019 - Processo T-683/18, disponivel para consulta através do
link
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Assim, pese embora a “cannabis” possa ser utilizada ndo apenas como narcético, designadamente para efeitos
terapéuticos ou quando os seus derivados tém uma concentragdo muito reduzida de THC (Tetra-hidrocanabinol),
para os produtos referidos a utilizagdo médica ndo é possivel, razdo pela qual entendemos que, quanto a eles, o
sinal é contrario a ordem publica.”

RECUSA

(MNA n° 642297)

| THEMPURA

Produtos recusados — Classe 342: “Cigarros e Charutos de canabis”

No caso em aprego, verifica-se que o sinal requerido se destina a assinalar produtos na classe 342 — “Cigarros e
Charutos de canabis” que, a nosso ver, hdo se enquadram no disposto na Lei n°® 8/2019, diploma que aprova o
regime juridico aplicavel ao trafico e consumo de estupefacientes e substancias psicotropicas, que prevé a
utilizagdo da planta canabis apenas para fins medicinais, em medicamentos, preparagbes e substancias, com

prescrigdo médica.

Neste sentido, atendendo a que os referidos produtos se encontram inseridos na classe 34% e ndo na classe 059 da
Classificagdo Internacional de Nice, onde se enquadram os produtos farmacéuticos, entendemos que estes

produtos terdo uma finalidade recreativa.

L 3

»

’

Por conseguinte, considerando que o sinal contém a representacdo de uma folha de candbis «
elemento que o publico relevante ird percepcionar como uma referéncia a drogas como a “marijuana” ou o ‘“haxixe”,
entendemos que a eventual concesséo do presente pedido de registo para os produtos acima referidos é contraria

a ordem publica.

RECUSA

No nosso entender, a questdo néo sera tdo evidente quando estiverem em causa produtos como “leos”,
“produtos farmacéuticos”, “bebidas (cha ou sumos)”, etc., ou mesmo artigos do tipo “liquidos para cigarros

eletronicos” (classe 34), podendo os registos ser concedidos quanto a produtos deste género.
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Exemplos:

Cannabis
Care

CBD PRODUCTS

(MNA n.° 648413)

Classe 032 artigos de higiene pessoal; produtos para limpar e perfumar; 6leos essenciais e extratos aromaticos; preparagdes para higiene
pessoal; produtos de toilette.

Classe 05% produtos para desodorizar e purificar o ar; suplementos e preparagdes dietéticos; preparacdes e artigos de higiene

Classe 25% calgado; vestuario

Classe 322 bebidas (ndo alcodlicas); refrigerantes; cerveja e produtos de cervejaria

Classe 442 cuidados para animais; servigos de higiene corporal e de beleza para pessoas; servigos para cuidados de higiene pessoal e de
beleza para pessoas

Cannabis

(MNA n.° 631737)
Classe 032 produtos cosméticos e preparagdes de higiene pessoal, ndo medicinais; produtos de perfumaria, leos essenciais; sabonetes ndo
medicinais; cosméticos ndo medicinais; cremes de massagem, ndo medicinais; géis de massagem, ndo sendo para uso médico; todos os
produtos anteriores contém na sua formulagdo ou composigdo cannabis.
Classe 05 produtos farmacéuticos; produtos higiénicos para uso médico; cremes medicinais; pomadas para uso medicinal; linimentos; cremes
farmacéuticos; cremes terapéuticos [uso medicinal]; cremes para alivio das dores; preparagdes anti-inflamatorias; preparagdes analgésicas;
suplementos alimentares para a saude compostos principalmente por colagénio; todos os produtos anteriores contém na sua formulagéo ou

composi¢ao cannabis.

CANNABIS STORE

PORTUGAL

(LOG. e 49851)

CAE n° 47112: canhamo industrial certificado em bruto (souvenir, produto de lembranga); éleo essencial derivado do canhamo industrial
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Artigo 231.° n.° 3 alinea d) Artigo 288.° n.° 3 alinea d)

E recusado o registo de uma marca/logétipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos sinais que

sejam suscetiveis de induzir o publico em erro, nomeadamente, sobre:
- a natureza, qualidades, utilidade ou proveniéncia geografica do produto ou servigo a que a marca se destina;

- sobre a atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir;

A alinea d) do n.° 3 dos artigos n.° 231.° e 288.° do CPI postula que deve ser recusado o registo de
marcas e logdtipos suscetiveis de enganar o publico sobre a natureza, a qualidade e a proveniéncia
geogréfica dos produtos, servigos ou atividades, contudo o elenco incluido nos artigos citados ndo esgota
as situacbes em que o publico pode ser induzido em erro, impondo-se também a recusa do registo
quando estejam em causa falsas indicagdes relativas a quantidade, ao valor, ao material do produto, ao

modo de fabrico ou de prestagéo, entre outros aspetos.

Na apreciacdo deste fundamento de recusa do registo o examinador deve considerar que as
circunstancias para a recusa do registo mencionadas neste artigo pressupdem a existéncia de um

engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor.

Neste sentido, é importante ndo presumir que um sinal é pedido com a intengdo de enganar os
consumidores, deve partir-se do principio de que, se for possivel, o sinal observa o principio da verdade e
sera usado de forma néo enganosa e que o0 consumidor médio é razoavelmente atento e ndo deve ser

considerado particularmente vulneravel ao engano.
Particularidades a considerar na aplicagdo deste fundamento de recusa:

1. Nao deve ser levantada qualquer objecao se a lista de produtos/servigos estiver redigida

de forma suficientemente abrangente para permitir o uso ndo enganoso da marca:

(MNA n.° 648183)

BALETA GIN

Classe 332 bebidas alcodlicas (excluindo cerveja).
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No caso acima citado pressupfe-se que a marca serd usada de forma ndo enganosa e que ndo é
aplicavel a alinea d) do n.° 3 do artigo 231.°, na medida em que, os produtos assinalados, a expressao
bebidas alcodlicas, formam uma categoria abrangente de produtos que naturalmente incluem “Gin”.
Nestes termos, sempre que for possivel identificar (dentro de uma categoria de produtos ou servigos) um
uso ndo enganoso do sinal, ndo sera levantada uma objegdo com base na suscetibilidade de a marca

enganar o publico.

2. Contudo, deve ser redigida uma objegao para os produtos especificos relativamente aos

quais nao seja possivel um uso nao enganoso da marca:

Classe 332 gin; vodka; genebra [aguardente].

Com efeito, constata-se que a marca que se pretende registar «GIN T» se destina a assinalar os seguintes
produtos na classe 33% “Gin; vodka; genebra [aguardente]”. Esta circunstancia é suscetivel de induzir o publico em
erro a respeito da natureza do produto que se pretende comercializar com a marca, motivo pelo qual € nosso
entendimento que o presente pedido de registo deverd ser recusado no que respeita a: “Vodka; genebra

[aguardente]”.

Neste caso, a indicagao expressa, nos produtos e servigos assinalados na classe 332, ao produto Vodka,
acarreta a suscetibilidade de indugao do publico em erro, pois poderia dar ao consumidor informagdes

falsas sobre os ingredientes dos produtos.

3. Por sua vez, deve ser levantada uma obje¢do sempre que se verifique uma contradigao

entre o contetido do sinal e os produtos ou servigos que com ele se pretendem designar:

Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nossa opinido, por elementos suscetiveis de induzir o

publico em erro a respeito da natureza dos servicos prestados, pois o sinal alude objetivamente a
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«CANALIZADOR», um termo que identifica um Individuo especializado na instalagao e na reparagéo de sistemas
de canalizagdo, contudo verifica-se que 0s servigos assinalados ndo remetem para servigos de canalizagdo mas
sim para: “instalagdo e reparagdo de estores de janelas; instalagéo e reparagdo de estores venezianos; construgéo
e reparagdo de edificios; servigos de pintura de casas; instalagdo de pavimentos de madeira; manutengéo e
reparagao de pavimentos; instalagéo de pavimentos falsos”.

Neste sentido, € nosso entendimento que caso esta marca seja aceite, resultard numa marca enganosa para o
publico em geral, que se confrontado com o sinal «CANALIZADOR NA LINHA» no mercado, iria naturalmente

presumir que os servigos disponibilizados estariam relacionados com Canalizagdo, quando, na realidade, tal ndo é

0 caso.

4. Deve ser levantada uma obje¢ao sempre que o sinal contenha expressdées que evoquem
de forma evidente um determinado estatuto contraditorio com a natureza da
“organizag¢ao” requerente e que é identificada no sinal, como por exemplo a expressao

“Sindicato” ou “Associa¢ao” quando o requerente for uma pessoa singular:

W
SIPLA

SINDIGATO INDEPENDENTE DE
PILOTOS DE LINHAS AEREAS

Com efeito, verificou-se que o sinal registando, por apresentar os elementos “SIPLA - SINDICATO
INDEPENDENTE DE PILOTOS DE LINHAS AEREAS’, visando proteger “ACTIVIDADES DE ORGANIZAGOES
SINDICAIS” (CAE 94200), é suscetivel de induzir o puablico em erro a respeito da natureza da entidade prestadora
dos referidos servigos, na medida em que os mesmos sdo geralmente desenvolvidos por associagdes sindicais. De
facto, os requerentes, enquanto pessoas individuais, formulam, contraditoriamente, um pedido para registo de
logotipo para pretensa pessoa coletiva (sindicato), sem apresentarem documento que comprove a detengéo de
poderes para o ato. Ora, salvo melhor entendimento, a concessdo de um registo que apresente fal
desconformidade facultaria aos requerentes a possibilidade de utilizar o sinal proposto a registo em
produtos/servicos que ndo correspondessem necessariamente ao critério “caracteristicas dos produtos ou dos
servigos visados’, incorrendo numa clara de “indugdo do publico em erro”, por ndo obedecer ao principio da

verdade.

SGQ/INPI 116

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

If]pl instituto nacional . .
w3 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

De facto, no caso em aprego, verifica-se que o sinal que se pretende registar «INSTITUTO NACIONAL DE
DEFESA E AUXILIO AO ENDIVIDADO», podera ser um sinal equivoco, uma vez que o consumidor, confrontado
com a referéncia a “Instituto Nacional”, podera ser induzido na ideia de que se trata de servigos prestados por um
estabelecimento publico, uma entidade publica ou com fim de interesse publico, como ¢ caracteristica dos Institutos
Nacionais.

Assim, em nosso entender, deve ser recusado o uso deste tipo de sinais que integram expressées como a ora em
apreco — “Instituto Nacional” — ao empresario individual que n&o prossiga uma atividade de interesse publico

legitimamente reconhecida, salvaguardando-se a sua concess&o as entidades acima referidas.

Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos suscetiveis de induzir o

publico em erro, pois refere-se a uma Associagéo e a requerente € uma Pessoa Singular.
Nestes termos, verifica-se que o0 sinal que se pretende registar ndo obedece ao principio da verdade, devendo por

isso ser recusado nos termos e com fundamento na alinea d) do n.° 3 do artigo 231.° do CPI.

Do mesmo modo, de acordo com o DL 45/2015, de 9 de abril, “as expressdes «Federagdo Portuguesay,
«Federagdo Nacional» e «Federagéo ... de Portugal», ou outra equivalente, apenas podem ser adotadas
e utilizadas pelas federagbes desportivas, sem prejuizo da sua adogédo e utilizagdo por entidades cujo
objeto social ndo se relacione com a pratica de atividades desportivas”. Os termos indicados s6 podem,
em principio (atengdo as ressalvas no n. 3 do artigo 4.° e no n.° 2 do artigo 5.°), ser usados ou pelas
Federacgdes respetivas ou por outras entidades que nada tenham a ver com desporto (imagine-se, por

exemplo, “Federagao Nacional de Professores”).

Ressalva-se, no entanto, que para se avaliar a existéncia de uma contradigéo plausivel entre um sinal e
os produtos em causa, é necessario ter em conta as caracteristicas dos produtos e servigos em questao,
a realidade do mercado e os habitos, percegdes e expectativas dos consumidores, e com esta
ponderagao evitar o levantamento de objegdes inverosimeis com fundamento na alinea d) do n.° 3 do

artigo 231.° do Codigo da Propriedade Industrial.
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Por exemplo, em marcas hipotéticas como:
e o sinal «Trator» para distinguir “copos”
e o sinal «Haltere» para assinalar “servi¢os de seguranga”

e ou o sinal «Pao quente» para assinalar “Vestuario”

Embora a contradigdo entre a composi¢ao dos sinais supramencionados e 0s produtos ou servigos que
estes assinalam seja evidente, essa circunstancia nao se traduz num potencial engano pois néo existe a
expectativa de que esses produtos ou servigos possam apresentar as caracteristicas que os sinais lhes

atribuem.

5. Deve ser levantada uma obje¢do caso se verifique a alusdo a um local reputado no
dominio do fabrico ou comercializagao dos produtos, ou na prestacao dos servi¢os, nao

estando a lista limitada a realidades oriundas do lugar referido:

Classe 302 Café.

Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos suscetiveis de induzir o
publico em erro, uma vez que o consumidor ao se deparar com o elemento verbal da marca, que faz referéncia a
um pais de reputada produgdo de café (Sdo Tomé e Principe), podera ser levado a concluir que o produto

assinalado tem como origem esse pais luséfono.

Por sua vez, tendo verificado a lista constante de produtos que o requerente pretende assinalar na classe 302
constatamos que o requerente identifica genericamente o produto CAFE sem particularizar, tal como o sinal sugere

(CAFE DE S. TOME) a sua proveniéncia geogréfica.

Ora, é nosso entendimento que a concessédo de um registo que apresente tal desconformidade entre o seu sinal
(CAFE DE S. TOME) e os produtos assinalados (CAFE) facultaria ao requerente a possibilidade de utilizar o sinal

proposto a registo em produtos que nédo correspondessem necessariamente ao critério de proveniéncia geogréfica

concretizado pelo sinal, incorrendo numa clara situagéo de indugéo do publico em erro.

Classe 33%: VINHOS.

Com efeito, o sinal registando “CANARIO DE PIAS “apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos
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suscetiveis de induzir o publico em erro a respeito da proveniéncia geografica dos produtos que se pretende
assinalar na classe 33? da Classificagdo Internacional de Nice (VINHOS), uma vez que faz referéncia ao termo
“PIAS”.

Este termo ¢é sobejamente reconhecido como uma freguesia alentejana, do concelho de Serpa, e pela produgéo de
vinhos. Assim, e uma vez que a localizagéo do requerente (S&o Lourengo do Bairro) corresponde a uma freguesia
do concelho de Anadia, cremos que, salvo melhor opinido, o presente sinal proposto a registo podera induzir o
consumidor em erro quanto a proveniéncia geografica dos produtos peticionados, levando-o a crer, indevidamente,

que se trata de um vinho com origem e qualidades do vinho produzido naquela regio alentejana.

A sentenga do TPI, 2°. Juizo, de 25/10/2018, com o processo N.° 161/18.2YHLSB, julgou o recurso
improcedente e manteve o despacho de recusa proferido pelo INPI.

(...) E 0 caso de CANARIO DE PIAS. Um vinho distinguido com este sinal induz o consumidor a crer — sem mais,
nomeadamente sem comprovar a proveniéncia do produto nos rétulos que se trata de um vinho alentejano, da
regido de Pias, conhecida também pelos seus vinhos. O que o Recorrente sequer alega que seja. E certo que o
consumidor de vinhos é cada vez mais esclarecido e exigente, mas também néo esté a espera de ser induzido em
erro pela propria marca registada do produto. (...)

Copia da sentenca do Tribunal de Comércio de Vila Nova
de Gaia proferida no processo de registo do nome de
estabelecimento n.” 44 222, Cachemira.

No caso sub judice, pretende o recorrente que the seja
concedido o registo do nome de estabelecimento Cachemira.

O referido estabelecimento exerce a actividade de comér-
cio a retalho de vestuario.

Analisando a designagio «cachemira», que o recorren-
te pretende para identificar o seu espago comercial. que se

destina ao comércio a retalho de vestuario, a mesma refe-
re-se a um tipo de tecido conhecido do publico em geral,
muilo embora ndo se escreva com «ch» mas sim com «x»
— caxemira —, 0 soIm € 0 MESMo.

Deste modo, o publico, ao ser confrontado com o nome
Cachemira, pode ser tentado a pensar que se trata de um
estabelecimento que vende artigos em caxemira, podendo
ser induzido em erro ao deparar-se com o estabelecimento,
em si, a vender todo o tipo de artigos noutro material
MENOS €m CaNemira,

Assim, forgoso é concluir que o sinal em causa podera
ser considerado enganador, susceptivel de induzir em erro
o publico, nomeadamente quanto a qualidade dos produ-
1os que nele se vendem — artigo 189.°, n.° 1, alinea /).
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Classe 30% chocolate, produtos de chocolate (para alimentagéo), confeitaria ndo medicamentosa e «candiy;
gelados, gelados feitos a base de agua, confeitaria gelada e preparagdes para fazer gelados e/ou gelados a base

de &gua efou confeitaria gelada.
Acordao da 2.7 Secgao Civel do Tribunal da Relagao de Lisboa, de 16-11-2000

Mas a lei ndo permite o registo de marcas enganosas,
entendidas, nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alinea /), do
CPl, como os «sinais que sejam susceptiveis de induzir
em erro o piiblico, nomeadamente sobre a natureza, qua-
lidades, utilidade ou proveniéncia geogrifica do produto

(...)OU servigo a que a marca sc destina».

Desta forma, «a luz da actual disposi¢io, o que ¢ deci-
sivo € a marca em si [...], em relagdo com os produtos
ou servigos a que se destina, no seu conjunto, ou num dos
seus elementos relevantes, ser susceptivel de enganar o
publico, incida o erro sobre a natureza, qualidade, prove-
niéncia geografica ou outro aspecto (v. g. composigio, ...)
do produto ou servigo, signifique isso um sinal falso, isto
é, um sinal objectivamente contrario a verdade, signifique
isso, simplesmente, um sinal que possa gerar risco de en-
gano no publico» (7).

Mas, tendo em conta a natureza dos produtos a que se
reporta — e pese embora a circunstancia de se tratar de
uma palavra em lingua inglesa ¢ a sua apontada polisse-
mia —, temos por seguro que o destinatdrio normal da
mensagem publicitdria que a mesma encerra ndo deixard
de a aliar aquele primeiro significado, associagdo de ideias
da qual — em termos que se nos afiguram inequivocos —
emerge a elevada susceptibilidade de o puablico poder ra-
zoavelmente supor que as nozes integram a coOmposigao
de chocolates e gelados com a marca Nuts.

Por outro lado, ¢ patente que esta violagio do princi-
pio da verdade da marca redundaria num prejuizo para os
concorrentes da apelada, sendo certo que — tal como no

(") Couto Gongalves, Direitn de Marcas, p. 106,
{1 thidem.
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ambito do artigo 12.° n.° 2, alinea b), da Directiva Co-
munitdria n.° 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988,
que prevé a caducidade do direito de marca por uso en-
ganoso da marca — também no plano do apontado regi-
me legal da marca enganosa estio em causa, para além
dos interesses dos consumidores, os dos concorrentes le-
sados pelo correspondente beneficio indevido e desleal do
respectivo titular (%),

Também por esta razdo, a marca em causa ndo pode,
pois, ser registada.

6 Nao deve ser levantada uma obje¢ao se o sinal contiver uma referéncia geografica que

nao apresenta qualquer relagdo com os produtos ou servigos requeridos:

(MNA n.° 151780)

EVERESTE

Classe 25% calgado

MNA n.° 462363)

A

polonorte

Classe 432 cafeterias.
(MNAn.° 606118)

PEIXARTIA ATENAS

Classe 292 peixe; peixe congelado; peixe de conserva; peixe cozinhado congelado (...)

SGQ/INPI 121

Apos impressao, este documento constitui copia ndo controlada



|r]p| instituto nacional

i da propriedade industrial

C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

(MIN .2 704450)
QUENIA

Classe 05% Pharmaceutical preparations

Caopia da senten¢a do Tribunal de Comércio de Lisboa
proferida no processo de registo da marca internacio-
nal n.* 704 450, Quenia.

Citando Couto Gongalves, a presente situagdo enquadra-
-s¢ nas situagdes em que o «nome geografico for usado
com um significado ndo geografico de uma forma manifes-
tamente fantasiosa, da qual resulte evidente que ndo ha,
nem pode haver, qualquer conexdo relevante entre a deno-
minagio geografica ¢ a origem do produto a que a marca
se refere. Neste caso, a marca deve ser considerada vali-
daw (in Fungdo Distintiva da Marca, Almedina, 1999,
p. 76).

Com efeito, o consumidor, ao deparar com um medica-
mento denominado «Quénia», ndo vai julgar que o mesmo
provém do pais Quénia, uma vez que este ndo é conheci-
do como pais produtor de medicamentos. No caso, 0 nome
Quénia deve, pois, ser considerado como mero sinal de
fantasia.

Seguindo o entendimento perfilhado no Acorddo do STJ
de 20 de Fevereiro de 1970 (consultado em www.dgsi.pt),
as falsas indicag¢des de proveniéncia sé sdo relevantes
quando haja um elemento valorativo de conexdo do pro-
duto com a localidade ou regido.

Ora, no caso dos autos, ndo hd qualquer elemento va-
lorativo de conexfio dos produtos que a marca pretende
assinalar (preparagdes farmacéuticas, & excep¢do das pre-
paragOes para o tratamento de doengas tropicais e outras
doengas especialmente relacionadas com o Quénia ou Afri-
ca) com o pais Quénia, ou seja, falece o pressuposto rele-
vante para se considerar a marca enganosa no que respei-
ta a proveniéncia do produto. Assim, o sinal em causa tem
de ser entendido como fantasioso, pelo que ndo se coloca
a questdo da errada indica¢lio quanto & proveniéncia dos

produtos que pretende assinalar.
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2.13 | Sinais que contrariem a legislagao ou acordos que conferem

protecao a denominagées de origem e indicagcoes geograficas
protegidas

Artigo 231.°n.° 3 alinea e) Artigo 288.°n.° 3 alinea e)

E recusado o registo de uma marcallogétipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: sinais ou
indicagdes que contrariem o disposto na legislagdo nacional, na legislagdo da Unido Europeia ou em acordos
internacionais de que a Uni&o Europeia seja parte, que conferem prote¢éo a denominagdes de origem e indicagdes

geograficas;

As denominagdes de origem e as indicacdes geograficas séo direitos de propriedade industrial que néo
distinguem a origem comercial, mas conferem protecdo a produtos cujas qualidades ou outras
caracteristicas especificas estao relacionadas com o meio geografico, incluindo os seus fatores naturais e

humanos.

A Denominagao de origem contempla as fases da produgéo, transformacéo e preparacdo do produto
que devem ocorrer dentro da regido demarcada. Por exemplo, o “queijo Serra da Estrela”, sé pode ser
produzido na &rea geografica delimitada, deve obedecer a um método de produgdo especifico e ser
elaborado com leite proveniente de ovelhas da raca Bordaleira da Serra da Estrela ou Churra

Mondegueira, que sdo criadas na mesma regiao.

A Indicagdo Geografica exige apenas que a produg&o, transformagéo ou prepara¢éo do produto ocorra
na regido demarcada. O “Pao de L6 de Ovar”, por exemplo, s6 é produzido em Ovar, mas nada impede
que os ovos ou a farinha com que este produto é confecionado possam ser provenientes de outros

concelhos ou regides do pais.

Ressalva-se que a legislagdo da Unido Europeia ndo prevé3® a prote¢do de produtos ndo alimentares
como indicagéo geografica (IGP) pelo que este tipo de produtos s6 pode ser protegido a nivel nacional,
devendo o pedido ser apresentado no INPI nos termos do que define o artigo 301.° do CPI. Alguns
exemplos de IGP n&o agricolas protegidas em Portugal sdo: IGP n.° 6 «Bordado da Madeira»; IGP n.°

164 «Lengos de Namorados do Minhoy; IGP n.° 335 «Tapete de Arraiolos de Portugal».

3 A data da elaboragéio deste documento encontra-se em discussao a possibilidade de protegéo de IG’s n&o agricolas
a nivel europeu: https://ec.europa.eulintellectual-property policy/
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e Pesquisa dos mencionados direitos

As DOP/IGP/IG protegidas a nivel europeu podem ser consultadas no site E-AMBROSIA%®.e as

protegidas apenas a nivel nacional devem ser consultados no site do INPI.

O E-AMBROSIA fornece vérias opg¢des de busca, podendo ser utilizados e combinados entre si diversos

critérios de pesquisa:

Q Indicagdes geograficas - Pesquisa s

Tipo de produto Categoria de produto Nome
Tipo de exigéncia Zona do pais Pais

Tipo Situagdo NUmero do processo

u x Reinicializar
denominagdo de origem protegida (DOP)
indicagéo geogréfica protegida (IGP)

Indicag&o geografica (1G)

| Reinicializar |

Ligoesees <o

Titularidade das denominagdes de origem e das indicagbes geograficas:

Nos termos do n.° 1 do artigo 49.° do Regulamento (UE) n.° 1151/201240: “Os pedidos de registo de
denominagdes no ambito dos regimes de qualidade a que se refere o artigo 48.° [denominagdes de origem e
indicagbes geograficas protegidas] S0 podem ser apresentados por agrupamentos que trabalhem com 0s

produtos cuja denominagdo se pretende registar’.

O facto de os Agrupamentos de Produtores serem responsaveis pela apresentagao dos pedidos ndo os
transforma em ftitulares dos registos, pois segundo o n.° 1 do artigo 12.° do mesmo Regulamento: “As
denominagdes de origem protegidas e as indicagbes geograficas protegidas podem ser utilizadas por
qualquer operador que comercialize um produto conforme com o caderno de especificagées

correspondente”.

3% O site E-Ambrosia concentra toda a informagdo que anteriormente se encontrava dispersa pelos sites: E-Bacchus
(DOP e IGP de vinhos), E-Spirits (DOP e IG de outras bebidas alcodlicas) e DOOR (DOP e IGP de produtos
alimentares). O nome Ambrosia é de origem grega e significa iguaria requintada ou manjar dos deuses, o que faz todo
0 sentido se pensarmos que estes direitos foram criados para proteger o que de melhor se produz em termos
gastronémicos.

4 REGULAMENTO (UE) N.o 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de novembro de
2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios, disponivel para consulta
em: https://eur-lex.europa.eu/reqgulamento
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Tal como anteriormente afirmado, a legislacdo que estabelece as condigbes para o registo das
denominagdes de origem (DOP) e das indicagbes geograficas protegidas (IGP) prevé a sua protegéo

contra diversos tipos de utilizagdo indevida ou abusiva.

O conceito de utilizagdo indevida abrange, naturalmente, a reprodugdo ou imitagdo destes direitos em
sinais cujos produtos/servigos/atividades nao obedegam as condigbes de qualidade e genuinidade que as

DOP e as IGP visam garantir e proteger.

Contudo; a reprodugédo ou imitagdo destes direitos no CPI encontra-se separada dos restantes tipos de
utilizagao indevida ou abusiva previstos na legislagdo, pois conta com um fundamento de recusa proprio e

que esta previsto na alinea e) do n.° 1 dos artigos 232.° e 289.° do CPI [motivos relativos].
Assim sendo, como saber qual dos motivos de recusa aplicar?

Por uma quest&o pratica e de simplificagéo, estabelece-se que a proibicdo absoluta [alinea a) do n.° 3 dos
artigos 231.° e 288.%] deve ser utilizada em todos os casos que ndo se encaixam na definicdo de
“reprodugdo ou imitagdo de denominagédo de origem ou de indicagao geografica™!, mas que, ainda assim,
sao suscetiveis de induzir o consumidor a considerar que algum tipo de relagdo existe entre os
produtos/servigos/atividades que se pretendem registar e a denominagéo de origem (DOP) ou indicagéo

geografica protegida (IGP).

Com efeito, para além da imitagdo ou reproducdo, o Regulamento (UE) n.° 1151/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho*? identifica outras situagdes que também configuram utilizagdo indevida ou

abusiva de denominagao de origem ou indicag@o geogréfica protegida.

Algumas dessas situagfes podem ser:

- Evocacao: consiste em utilizar elementos verbais, figurativos e/ ou outros que fagam lembrar a DOP ou

a IGP, sem a designar diretamente ou na totalidade:

41 Nos termos do que dispde a alinea €) do n° 1 dos Arts. 232° e 289° do CPI.

42 REGULAMENTO (UE) N.o 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de novembro de
2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios, disponivel para consulta
em: https://eur-lex.europa.eu/reqgulamento
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Na sequéncia do Acérdao* do TJUE de Julho de 2019, o Supremo Tribunal de Espanha determinou que os
elementos figurativos ("Don Quixote de la Mancha", bem como um cavalo esquelético e paisagens com moinhos de
vento e ovelhas) tém suficiente proximidade conceptual com a regido "La Mancha" para levar os consumidores a
associa-los 8 DOP "Queso Manchego". Neste sentido, a utilizag&o deste tipo de elementos figurativos nos queijos e
outros produtos lacteos produzidos em "La Mancha", mas que n&o cumprem o Caderno de Especificages da DOP
"Queso Manchego" foram considerados uma evocagéo desta DOP, de acordo com Art. 13.1. b do Regulamento

(UE) n. © 1151/2012). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Espanha invalidou o registo da marca "Rocinante”.

- Tradugao: consiste em substituir os termos que compdem a DOP ou IGP na lingua original pelo seu

equivalente noutra lingua:

Sinais que contenham expressdes como “GREEN” ou “GREEN WINE” para assinalar produtos da classe 332

constituem exemplos de tradugdo PDO-PT-A1545 “Vinho Verde”.

- Utilizagdo de termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitagdo», ou similares:
consistem em utilizar termos parecidos com os que compdem as DOP e IGP acompanhados dos termos

acima referidos.

43 Acordao*® do Tribunal de Justica da UE de Julho de 2019, Processo C-614/17, Fundacion Consejo Regulador de la
Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramon
Cuquerella Montagud, disponivel para consulta neste link.
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Um sinal requerido para “queijos” na classe 292 que inclua a expressdo ‘“tipo Serra” constitui um exemplo de
utilizacdo de expressdes que induzem o consumidor a associar os produtos requeridos a PDO-PT-0213 «Queijo

Serra da Estrelay.

- Alus@o a DOP ou IGP ainda que a verdadeira origem dos produtos ou servigos seja indicada

Um sinal requerido para “vinhos” na classe 33 que contenha a expressao «Vinha Verde da Malveira” constitui um
exemplo de utilizagdo de expressdes que induzem o consumidor a associar os produtos requeridos a PDO-PT-

A1545 «Vinho Verde», mesmo que seja indicada a proveniéncia geografica dos produtos (Malveira).

- Emprego de qualquer forma de apresentagdo ou combinagao grafica que seja suscetivel de induzir

o consumidor em erro ou confusao:

O sinal « — » requerido para assinalar “produtos de confeitaria” na classe 302 constitui um exemplo
de utilizagho indevida de um recipiente tradicionalmente usado para o acondicionamento de produtos em

conformidade com a indicagdo geografica PGI-PT-0518 «Ovos moles de Aveiro”.

- Qualquer outra pratica suscetivel de induzir o consumidor em erro quanto a verdadeira origem
do produto, engloba todas as situagbes ndo descritas anteriormente, mas que sejam suscetiveis de
induzir o consumidor a considerar que algum tipo de relagao existe entre os produtos/servigos/atividades

que se pretendem registar e a denominagao de origem (DOP) ou indicagédo geogréfica protegida (IGP).

Neste contexto, inserem-se as referéncias as sub-regiées ou regides demarcadas sem que os produtos

se encontrem conformes com as DOP ou IGP a que estas respeitam.
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VALE DE AMARANTE

Classe 332 — vinho

As designacdes das sub-regibes na denominacdo de origem “vinho verde” encontram-se igualmente protegidas
pela Portaria n.° 668/20 e 10, de 11 de agosto, alterada pela Portaria n.° 949/2010, de 22 de Setembro, e face ao
disposto nos artigos 1° -A e 1° n.° 3, a reproducéo da denominagdo “Amarante” referente a uma sub-regido da
denominago “vinho verde” para assinalar “vinho “é suscetivel de induzir o publico em erro por corresponder a uma
area de producdo da referida denominagao de origem. Assim sendo, o consumidor atribuir-lhe-a naturalmente as
caracteristicas de qualidade inerentes aos produtos originarios dessa localidade e que sdo assinalados pela D.O

“vinho verde”.

Na tabela infra podem ser consultadas as portuguesas:
ANEXQ |

Denominacgoées de origem e sub-regiées — sé podem ser colocadas nos vinhos e

produtos vitivinicolas certificados da respetiva regido:

- Vinho Verde: Amarante, Ave, Baido, Basto, Cavado, Lima, Mongao, Paiva, Sousa
- Tras-os-Montes: Chaves, Planalto Mirandés, Valpagos
- Porto e Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo, Douro Superior
- Tavora-Varosa
- Bairrada
Laftes
- Dao: Alva, Besteiros, Castendo, Serra da Esirela, Silgueiros, Terras de Azurara,
Terras de Senhorim
- Encostas D'Aire: Alcobaga, Ourém
- Obidos
- Alenquer
- Arruda
- Torres Vedras

- Lourinha
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- Bucelas

- Carcavelos

- Colares

- DoTejo: Almeirim, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Santarém, Tomar
- Palmela

- Settbal

- Alentejo: Borba, Evora, Granja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos,
Vidigueira

- Lagoa

- Lagos

- Portiméo

- Tavira

- Biscoilos

- Graciosa

- Pico

- Madeira

- Madeirense
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Situagoes em que o pedido de registo infrinja uma DOP/IGP e deva ser recusado por motivos

absolutos e relativos.

Quando o sinal contenha elementos que reproduzam a DOP/IGP (relativamente a uns produtos) e a

evoquem (quanto a outros), o registo devera ser recusado por motivos absolutos e relativos.

Exemplo:

Motivos Absolutos de Recusa

Motivos Relativos de Recusa

No caso em apreco, € nosso entendimento que a
expressdo “TRAS-OS-MONTES” contida na marca
requerida evoca o termo “TRANSMONTANO” que
caracteriza as denominagbes de origem protegidas:
«Carne de Bisaro Transmontano / Carne de Porco
Transmontano*» e «Cabrito Transmontano*». Por
conseguinte, a utilizacdo da referida expressédo no sinal
em estudo é suscetivel de induzir o consumidor em erro
quanto as caracteristicas dos produtos que se
pretendem assinalar na Classe 292 “carne; carne de
aves; carnes de caga; extratos de carne”, levando-o a
considerar que estes se apresentam em conformidade
com os critérios de qualidade e genuinidade que
aquelas DOs visam proteger e garantir.

Assim, na auséncia de uma limitagdo dos produtos
“carne; came de aves; carnes de caga, exiratos de
carne” (classe 297, referindo que estes obedecem aos
critérios estabelecidos pelos direitos prioritarios, propde-
se a recusa proviséria parcial do presente pedido de

registo.

Verifica-se que o sinal que se pretende registar
reproduz a expressdo «TRAS-OS-MONTES» que
caracterizam a Denominag&o de origem protegida PDO-
PT-0216 «Azeite de Tras-os-Montes», a Indicagdo
Geogréfica Protegida PGI-PT-0217 «Batata de Tras-os-
Montes» e a Denominagdo de origem protegida PDO-
PT-A1466

suscetivel de favorecer uma associagdo natural e

«Tras-os-Montes». Esta circunsténcia ¢
espontanea entre o sinal registando e estes direitos
prioritarios, levando o consumidor a presumir que o0s
produtos requeridos e 0s que sdo objeto dos servigos
que se pretendem registar obedecem aos critérios de
qualidade e genuinidade que aquelas DO/IG visam

proteger e garantir.

4 Denominagdo de Origem Protegida PDO-PT-0457 «Carne de Bisaro Transmontano / Carne de Porco

Transmontano» - registada em 15/12/2007

4 Denominag&o de Origem Protegida PDO-PT-0225 «Cabrito Transmontano» - registada em 02/07/1996
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Artigo 231.° n.° 3 alinea f) Artigo 288.° n.° 3 alinea f)

E recusado o registo de sinais ou indicagdes que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, mencdes
tradicionais para o vinho que se encontrem protegidas pela legislagdo da Unido Europeia ou por acordos

internacionais de que a Unido Europeia seja parte.;

Este fundamento de recusa visa impedir o registo de sinais que contenham expressdes protegidas como
mengdes tradicionais para vinho e os produtos/servigos/atividades requeridas ndo tenham direito a utiliza-

las.

0 que sdo mengoes tradicionais para vinho:

Nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo 27.° do Regulamento Delegado (UE) n.° 2019/33 da

Comissd0%, uma mengao tradicional para vinho deve consistir exclusivamente:

i.  num nome utilizado tradicionalmente no comércio numa grande parte do territdrio da Unido ou do
pais terceiro em causa para distinguir categorias especificas de produtos vitivinicolas previstas
no artigo 92.%, n.° 1, do Regulamento (UE) n.® 1308/2013.

i. ~ num nome com reputacdo utilizado tradicionalmente no comércio pelo menos no territorio do
Estado-Membro ou pais terceiro em causa para distinguir categorias especificas de produtos

vitivinicolas previstas no artigo 92.°, n.° 1, do Regulamento (UE) n.° 1308/2013.

Quais sdo as mengoes tradicionais para vinho:

As mengbes tradicionais para vinhos podem ser consultadas na secgao corresponde do site E-Ambrosia:

4 REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DA COMISSAO de 17 de outubro de 2018, disponivel para consulta
através do link: https://eur-lex.europa.eu/regulamento
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Mengdes tradicionais - Pesquisar v
Meng3o tradicional protegida Pais Lingua
| | M|
Tipo de mengao tradicional Especificagdo de qualidade Categerias de produtos vitivinicolas

| M| I
Pesquisar 8 medida que digita Reinicializar

Ao analisar um pedido de registo que se destine a vinhos ou ao comércio/producdo destes produtos, é
importante verificar se algum dos elementos que compdem o sinal corresponde a uma mengéo tradicional

para vinhos.

Neste contexto, as opgdes de pesquisa por “Pais” ou “Lingua” podem ser relevantes, pois permitem
detetar se um determinado termo ou expressao esta protegido como mengao tradicional, mesmo que néo

se encontre corretamente escrito no sinal.

Exemplos de Recusas de pedidos de registo de sinais que contém mengdes tradicionais para vinho:

Com feito, o sinal que se pretende registar na classe 332 integra na sua composi¢éo a palavra “CHATEAU”. Esta
designagéo esta reservada na sua utilizagdo aos produtos vinicolas produzidos em Franga, Italia e no Luxemburgo
que obedegam as especificagbes impostas por esta mengdo e de acordo com as quais: “CHATEAU” é “uma
mengé&o historica relativa a um tipo de zona e a um tipo de vinho e reservada a vinhos provenientes de uma

propriedade que existe de facto ou que é designada exactamente por esta palavra’.

No caso em andlise, verifica-se que o sinal que se pretende registar inclui na sua composi¢do a designagdo

RESERVA. Esta, por corresponder a uma mengao tradicional para vinho, esta reservada na sua utilizagdo aos

produtos cujas caracteristicas sejam as que a mencgéo tradicional designa. RESERVA: mengao reservada a vinho
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com indicagao geografica ou com denominagédo de origem, acondicionado em garrafa de vidro, associada ao ano
da vindima, que apresenta caracteristicas organolépticas destacadas, um titulo alcoométrico volimico adquirido
superior, pelo menos, em 0,5% vol ao limite minimo legalmente fixado, devendo constar de uma conta corrente

especifica.

Por conseguinte e na auséncia de uma limitagdo dos produtos assinalados, referindo que o presente sinal apenas
se destina a assinalar produtos que obedecam aos critérios inerentes & mengao tradicional acima referida, propde-

se a recusa do presente pedido de registo.
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Artigo 231.° n.° 3 alinea g) Artigo 288.° n.° 3 alinea g)

E recusado o registo de sinais ou indicaces que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos,
especialidades tradicionais garantidas que se encontrem protegidas pela legislagdo da Unido Europeia ou por

acordos internacionais de que a Unido Europeia seja parte.

As especialidades tradicionais garantidas (ETG) visam proteger aspetos ligados as tradigdes, tais como a
forma como um produto é fabricado ou a sua composi¢do, sem que estas caracteristicas estejam

associadas a uma area geografica delimitada.

Neste sentido, este fundamento de recusa visa impedir o registo de sinais que contenham expressdes
protegidas como ETG quando os produtos que se pretendem comercializar (ou os servigos/atividades que

incidam sobre esses produtos) ndo apresentem essas caracteristicas.
O que é uma especialidade tradicional garantida:

De acordo com o artigo 18.° do Regulamento (UE) N°. 1151/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho*, uma especialidade tradicional garantida (ETG) designa um produto ou género alimenticio

que:

a) Resulte de um modo de produgao, transformagdo ou composicdo que correspondam a uma

prética tradicional para esse produto ou género alimenticio; ou
b) Seja produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente.
Quais séo as especialidades tradicionais garantidas:

As especialidades tradicionais garantidas protegidas na Unido Europeia podem ser consultadas na

secgdo correspondente do site E-Ambrosia:

47 Regulamento (UE) N°. 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de novembro de 2012 relativo aos
regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios - https://eur-lex.europa.eu/regulamento
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Género

alimenticio

Q Especialidade tradicional garantida - Pesquisar

Categoria de produto

Zona do pais

Numero do processo
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Tipo de exigéncia

Situagdo

Pesquisar Reinicializar

Ao analisar pedidos de registo nas classes destinadas aos produtos alimentares, especialmente nas

classes 292 e 3079, é importante fazer uma pesquisa nesta base de dados para verificar se o pedido de

registo cumpre os requisitos de concessao.

Por outro lado, cabe ter presente que o fundamento de recusa da alinea g) do n.° 3 dos artigos 231.° e

288.° do CPI ¢ aplicavel a todas as especialidades tradicionais garantidas protegidas na Unido Europeia,

quer sejam originarias de Portugal, de um Estado-membro ou mesmo de paises terceiros com 0s quais a

Unido Europeia tenha acordo.

Abaixo alguns exemplos:

Guiné especialidade tradicional
o garantida (ETG)

especialidade tradicional
garantida (ETG)

especialidade tradicional
garantida (ETG)

TSG-GN-02620

TSG-PT-0064

TSG-FR-0048

Fleur de sel / Flor de sal / Fior di sale /
Solvni cvet / cvijet Soli / Salt flower /
Salzblume / Kwiat soli / Suolankukka /
avBé aAariot / Solnou kvétinu / Solny
kvét | Floare de sare / ysete con /
druskos gélé | sals zieds / soolalill

Bacalhau de Cura Tradicional
Portuguesa

Moules de bouchot

Classe 2 27. Sal Apresentado
Classe 1.7. Peixes, moluscos e Registado
crustaceos frescos e produtos a base

de peixes, moluscos ou crustaceos

frescos

Classe 1.7. Peixes, moluscos e Registado

crustaceos frescos e produtos a base
de peixes, moluscos ou crustaceos
frescos

1410772020

2410472014

07/05/2013
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Artigo 231.° n.° 3 alinea h) Artigo 288.° n.° 3 alinea h)

E recusado o registo de sinais ou indicaces que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos,
denominagdes de variedades vegetais que se encontrem protegidas pela legislagdo da Unido Europeia ou por

acordos internacionais de que a Unido Europeia seja parte.

O objetivo desta proibigdo é impedir o registo de sinais que contenham denominagdes de variedades
vegetais protegidas, nos casos em que a entidade requerente ndo seja a titular destes direitos ou ndo

tenha o seu consentimento.
O que sdo variedades vegetais protegidas:

As variedades vegetais protegidas sdo um tipo de direito de Propriedade Industrial que incide sobre
novas variedades de plantas e vegetais. Este tipo de prote¢éo foi instituido com o objetivo de promover a

inovagdo, recompensando o esforgo em investigagao e desenvolvimento de novas variedades vegetais.

Estes direitos sdo semelhantes a patentes e, uma vez concedidos, sdo validos em toda a Unido Europeia

por um periodo de 25 anos (30 anos para variedades de batata, vinha e arvores)*.

A nivel europeu, é ao Instituto Comunitario das Variedades Vegetais (ICVV5) que compete a apreciagéo

de pedidos de registo e a atribuicdo de direitos sobre variedades vegetais.
Quais séo as variedades vegetais protegidas:

As variedades vegetais protegidas na Unido Europeia estdo disponiveis para consulta no site EU Plant

variety database que, infelizmente, sé esta disponivel em inglés.

A base de dados das variedades vegetais protegidas encontra-se divida em duas secgdes: Agricultural

plant species (espécie vegetais agricolas) ou Vegetable species (espécies de vegetais).

48 As variedades vegetais que podem ser objeto de protecdo na Unido Europeia sdo as que se encontram definidas no
artigo 5° do REGULAMENTO (CE) N° 2100/94 DO CONSELHO de 27 de Julho de 1994 relativo ao regime comunitario
de proteccéo das variedades vegetais, disponivel para consulta em: https://cpvo.europa.eu/sites/

4 Informagdo recolhida dos sites: https://ec.europa.eu/food/plant. e https:/europa.eu/european-union/about-
eu/agencies/cpvo_pt

%0 Site do ICVV - Instituto Comunitario das Variedades Vegetais (apenas disponivel em lingua inglesa)
https://cpvo.europa.eu/en
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Se ndo se tiver a certeza de qual das opgdes ¢ correta, deve fazer-se a pesquisa nas duas secgoes:

European commission > Food, farming, fisheries » Food Safety > Plants > Plant reproductive material > EU Plant variety database » Search

European | English @ Search
Commission

EU Plant variety database

|Planwariety database A~ | Plant reproductive material

Search Agricultural plant species

Search Vegetable species

Uma vez selecionada a base de dados, sao disponibilizadas varias opgdes®! de pesquisa, como ilustrado

infra.

De preferéncia, deve ser utilizado o primeiro campo de pesquisa: Variety Name / Nome da variedade,
tendo em conta que, muito provavelmente, ndo se sabera de que espécie é a planta ou qual o pais de

origem do registo:

Plant variety database Plant reproductive material ~
Vegetables - Search form

Varieties Maintainers

| Varlaty name |

Species

Select species

Listed in

| Select country

Show current varieties Show deleted varieties

WVariety attributes

[ Click to add an atribute to the search

Se for feita uma pesquisa por PT — Portugal no campo “Listed in”, verifica-se que as variedades vegetais
protegidas podem ser constituidas por designages muito diversas e que vao desde palavras comuns ou
reconheciveis como Adonis ou Afrodyta, passando por termos sem qualquer significado aparente como
Abledo ou Adva, até combinagdes de letras e numeros como 37188MR:

1 As outras opgBes de pesquisa nesta base de dados s&o: Species / Espécie — listagem onde ¢ indicado o nome
comum das plantas/vegetais seguido do nome cientifico em latim (P.ex: POTATO - Solanum tuberosum) e Listed in /
Listado em - lista com os nomes dos paises.
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# T Variety name Species (Subspecies) Common catalogue status
36.1 - Sweet Com Group - Zea mays L. .

1 3188MR {partim) Registered
36.1- Sweet Comn Group - Zea mays L .

2 I511R {partim) Registered
36.1 - Sweet Comn Group - Zea mays L.

3 3590MR Ipartim) Registered

4 Abledo 21.1- Carrot - Carrot Registered

5 Adam 24 - Tomato Registered

[ Adonis 24 - Tomato Registered

T Adva 24 - Tomato Registered

3 Afrodyta 29 1 - Radish Group - Raphanus sativus L Registered

9 Afrodyta 2 - Japanese bunching onion / Welsh onion Registered

10 Agat 17.2 - Gherkin Group - Cucumber/Gherkin Registered

Assim, sempre que um sinal apresente termos que possam ser incomuns, em particular, se o pedido se
destinar as classes 312 (Culturas agricolas, produtos horticolas e florestais em bruto e nédo transformados),
classe 012 (p.ex: Meios de cultivo, fertilizantes e produtos quimicos utilizados na agricultura, horticultura e
silvicultura) ou classe 052 (Produtos para a destruigdo dos animais nocivos [pesticidas]), deve ser feita uma
pesquisa na base de dados das variedades vegetais protegidas, antes de se concluir pela concessao do

registo.
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2.17 | Sinais que sejam exclusivamente constituidos pela Bandeira

Nacional

Artigo 231.°n.°4 Artigo 288.°n.° 4

E recusado o registo de uma marca/logétipo que seja constituida/o, exclusivamente, pela Bandeira Nacional da

Republica Portuguesa ou por alguns dos seus elementos.

Esta proibi¢éo destina-se a impedir que um determinado agente econdmico obtenha o exclusivo e explore
comercialmente um simbolo protegido pela Constituigdo da Republica Portuguesa no n.° 1 do seu artigo
11.%. “A Bandeira Nacional, simbolo da soberania da Repiblica, da independéncia, da unidade e

integridade de Portugal é a adotada pela Republica instaurada pela Revolugéo de 5 de outubro de 1910.”.

Com efeito, a utilizagdo da Bandeira Nacional obedece a regras especificas®? e que devem ser

respeitadas mesmo pelas entidades autorizadas a exp6-la em edificios ou eventos publicos.

O fundamento de recusa previsto no n.° 4 dos artigos 231.° e 288.° do CPI deve ser aplicado nos casos

em que o sinal contenha apenas a Bandeira Nacional * " ou algum dos seus

elementos, como a esfera armilar ou o escudo com os castelos e as quinas.

Se o sinal incluir outros elementos, sejam verbais, figurativos ou outros, deve verificar-se se se aplica
alguma das proibigbes previstas no n.° 5 do artigo 231.° ou do artigo 288.° relativas aos “Sinais que

contenham a Bandeira Nacional’.

52 Decreto-Lei n.° 150/87 de 30 de Margo - Estabelece as regras sobre o uso da Bandeira Nacional, disponivel para
consulta através do link: https://dre.pt/pesquisa/
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Artigo 231.°n.°5 Artigo 288.°n.° 5

E recusado o registo de uma marca/log6tipo que contenha, entre outros elementos, a Bandeira Nacional nos casos
em que seja suscetivel de:

a) Induzir o publico em erro sobre a proveniéncia geografica dos produtos ou servigos a que marca se destina /
Induzir o publico em erro sobre a proveniéncia geografica dos produtos comercializados ou dos servigos prestados
pela entidade a que o logétipo se desting;

b) Levar o consumidor a supor, erradamente, que 0s produtos ou servigos provém de uma entidade oficial;

c) Produzir o desrespeito ou 0 desprestigio da Bandeira Nacional ou de algum dos seus elementos.

Este fundamento de recusa destina-se a prevenir o registo de sinais que contenham a Bandeira Nacional,
quando essa utilizagdo for suscetivel de induzir o consumidor em erro ou de constituir um ato de

desrespeito para com um simbolo protegido pela Constitui¢&o.

Ao analisar um pedido de registo que contenha a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) deve
partir-se do principio de que a sua inclusdo no sinal ndo foi feita com o objetivo de enganar ou

desrespeitar. No entanto, é necessario ter especial atengao nos seguintes casos:

- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) acompanhada de termos

como: “nacional”; “made in”; “fabricado em” ou “produto tipico” e ndo se puder razoavelmente esperar que

os produtos/servigos/atividades sejam provenientes de Portugal;

- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) e ainda que incluam
mengdes a alguma entidade estatal ou nacional (por exemplo “Instituto Nacional”; “Autoridade Nacional’)
ou palavras como “Oficial”; “Aprovado”; “Certificado” € nédo se puder razoavelmente esperar que 0s

produtos/servigos/atividades tenham alguma relagdo com Portugal;

- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) acompanhada de termos
(“asneiras”) ou de figuras (p.ex: um “manguito”) considerados ofensivos ou obscenos pela generalidade

da populagéo.
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Artigo 231.°n.° 6 Artigo 288.°n.° 6

Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de
registo foi efetuado de ma-fé.

Em termos gerais, pode dizer-se que um pedido de registo foi efetuado de ma-fé se o requerente o

apresentou com a inteng&o de obter um beneficio, enganando ou prejudicando terceiros.

Neste sentido, o objetivo desta proibicao € impedir que uma entidade obtenha um registo ao qual ndo tem

direito, prevenindo, assim, a pratica de comportamentos desonestos.

Este fundamento de recusa ndo pode ser aplicado oficiosamente, ou seja, estd dependente da

apresentagao de uma reclamagao ou observagéo de terceiros.

O Tribunal de Justiga da Unido Europeia, num Acérdao® de 29 de janeiro de 2020, veio clarificar o que

significa e em que momento é relevante a verificagdo da pratica de ma-fé:

O Tribunal de Justica teve a ocasido de declarar que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na

linguagem corrente, o conceito de «ma fé» pressuponha a existéncia de um estado de espirito ou de uma intengéo

desonesta, importa, para efeitos da sua interpretagdo, tomar em consideragdo o contexto particular do direito das

marcas, que é o da vida comercial. A este titulo, as regras da Unido em matéria de marcas visam, em especial,
contribuir para o sistema de concorréncia ndo falseada na Unido, no qual cada empresa deve, para captar a
clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus servigos, ser capaz de fazer registar como marcas
sinais que permitam ao consumidor distinguir sem confusao possivel esses produtos ou esses servigos dos que
tenham outra proveniéncia (Acdrddo de 12 de setembro de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, n.° 45 e jurisprudéncia referida).

Assim, a causa ou o motivo de nulidade absoluta previstos no artigo 51.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94
e no artigo 3.°, n.° 2, alinea d), da Primeira Diretiva 89/104 séo aplicaveis quando resulte de indicios pertinentes e

concordantes que o titular de uma marca ndo apresentou o pedido de registo desta marca com o objetivo de

participar de forma leal no jogo da concorréncia, mas com a intencdo de prejudicar, de maneira ndo conforme com

0S usos_honestos, 0s interesses de terceiros, ou com a intencdo de obter, sem sequer visar um terceiro em

58 Acorddo do TJUE — Processo C-371/18, disponivel para consulta em http:/curia.europa.eu/juris/document/ [acedido
a 03-03-2020]
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particular, um direito_exclusivo para fins diferentes dos incluidos nas funcbes de uma marca, nomeadamente da

fungdo essencial de indicagdo de origem recordada no numero anterior do presente acoérddo (Acérdédo de 12 de
setembro de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, n.® 46).

Todavia, como o advogado geral salienfou no n.° 109 das suas conclusées, registar uma marca quando o
requerente ndo tenha a menor intengéo de a utilizar para os produtos e para o0s servigos objeto desse registo pode
ser constitutivo de ma fé quando o pedido de marca nédo tenha justificagdo a luz dos objetivos visados no

Regulamento n.° 40/94 e na Diretiva 89/104. Contudo, tal ma fé sé pode ser caracterizada se existirem indicios

objetivos, pertinentes e concordantes que tendam a demonstrar que, a data do deposito do pedido de registo da

marca em causa, 0 requerente desta tinha intencdo de prejudicar os interesses de terceiros de maneira ndo

conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para

fins diferentes daqueles que fazem parte das fungdes de uma marca. [destaques nossos]

Da anélise dos paragrafos acima apresentados, conclui-se, em sintese, que existe ma-fé nas seguintes

situagoes:

a) o requerente do pedido de registo tinha intengdo (elemento subjetivo que deve ser determinado
por referéncia as circunstancias objetivas do caso®) de prejudicar os interesses de terceiros de
maneira ndo conforme com os usos honestos, nomeadamente:

- quando sabia ou devia saber que um terceiro utiliza um sinal idéntico ou semelhante para um
produto idéntico ou semelhante suscetivel de gerar confusdo com o sinal cujo registo é pedido;

- quando a sua intengédo [ao efetuar o pedido] era a de impedir esse terceiro de continuar a
utilizar tal sinal®;

ou

b) O requerente tinha inten¢do de obter, mesmo sem sequer visar um terceiro em particular, um
direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das fungdes de uma marca (por

exemplo, registar uma marca quando o requerente ndo tenha a menor intengdo de a utilizar para os

produtos e para os servigos objeto desse registo).

A avaliacdo da inten¢do de méa-fé deve ser apreciada no momento da apresentacdo do pedido de registo
e considerar todos os fatores relevantes, nomeadamente:

e 0 grau de protecdo juridica de que gozam o sinal do terceiro € o sinal cujo registo € pedidos;

% Acorddo do Tribunal Geral de 31 de maio de 2018, Flatworld Solutions Pvt Ltd/EUIPO, processo T-340/16, referido
na DECISAO n° 003/D.E.D./2020 de 20.02.2020 relativa ao Pedido de declaragdo de nulidade, e subsidiariamente de
anulacéo, da marca nacional n® 600860 «OUINTANILHA», pagina 20.

5 Acordéo do Tribunal de Justiga da Unido Europeia de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG
contra Franz Hauswirth GmbH, processo C-529/07, EU:C:2009:36, pontos 37 e seguintes, disponivel para consulta em
http://curia.europa.eu/juris/document/

%6 Acérdao citado na Nota de Rodapé n.° 20.
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e aorigem do sinal constitutivo da marca impugnada e o0 seu uso desde a sua criagéo;
e aldgica do mercado na qual foi feito 0 pedido de registo;

¢ acronologia de eventos que caracterizam a apresentagdo do pedido de registo®.

Cabe a entidade que invoca este fundamento de recusa apresentar as evidéncias, documentos ou provas
que corroborem ou sejam passiveis de demonstrar que o titular da marca estava de ma-fé no momento
em que apresentou o respetivo pedido de registo, pelo que a boa-fé do titular se presume até prova em

contrario®s.

57 Acérddo do Tribunal Geral de 09 de junho de 2015 - Processo T-1 00/13, EU:T:2015:481, referido na DECISAO n°
003/D.E.D./2020 de 20.02.2020, pagina 19

%8 Tal como referido na DECISAO n° 003/D.E.D./2020 de 20.02.2020, pagina 17.
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3 | Motivos Relativos: Sera que se confunde?

O capitulo 3 aborda os fundamentos de recusa previstos nos artigos 232.° a 235.° e 289.° do CPI que

correspondem aos chamados “motivos relativos”.

Tal como ja foi referido anteriormente, estes fundamentos de recusa dizem respeito a direitos prioritarios

aos do pedido de registo em exame e tém por objetivo evitar a confusdo ou associagado entre eles:

e direitos de outras entidades (marcas, logotipos, denominagdo social, direito de autor,
denominacdes de origem e indicacbes geogréficas, etc);

o direitos de personalidade (nome e imagem);

Para determinar se dois sinais s&o suscetiveis de poder ser confundidos ou associados pelo consumidor,
é necessario compara-los seguindo uma metodologia de anélise assente em diversos critérios e fatores
especificos € que dizem respeito & composi¢do dos sinais, aos produtos/servigos/atividades que
assinalam, bem como as caracteristicas especificas dos varios tipos de direitos oponiveis ao registo de

um novo sinal.

Cada um dos subcapitulos que seguidamente se apresentam ocupa-se de um dos fundamentos de
recusa previstos nos artigos acima referidos, com a explicagdo dos critérios e fatores relevantes para a
sua apreciacdo, bem como de exemplos ilustrativos e transcricbes de jurisprudéncia ou citagbes

doutrinarias, nos casos em que a sua inclus&o for relevante.
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3.1 | Conceito de imitagao ou de usurpagao

O artigo 238.° do CPI estatui que:

1 — A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou servigos idénticos ou afins;

¢) Tenham tal semelhanga gréfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou
confusdo, ou que compreenda um risco de associagdo com marca anteriormente registada, de forma que o

consumidor ndo as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

()

A utilizagdo da expressdo “cumulativamente” significa que basta que um dos requisitos referidos nas
alineas a), b) e ¢) - que de seguida se analisam - ndo se verifique para inviabilizar a existéncia de

imitag&o ou usurpagéo.
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Para haver lugar a recusa do registo é necessario, em primeiro lugar, que o sinal em estudo tenha sido

requerido depois da data do pedido ou da prioridade da marca/logétipo potencialmente obstativa/o.

Caso dois pedidos de marca nacional ou logétipo tenham sido apresentados na mesma data, deve ter-se
em consideragao as horas, minutos e segundos em que 0s respetivos requerimentos foram apresentados

para determinar qual dos dois pedidos é prioritario.

Esta informagao deve ser consultada no cabegalho do requerimento do pedido, conforme exemplo infra:

MNA n° 651947 «BICO DE LACRE»

in| st Nkl

e O3 propsiedade nduatral

Campo dirs Cabolas - 1130035 Lisboa - Fougal
MIPC: 60007523 J Tel +351 218818100 J Linha Azl 508 200620/ Fax +351 Z1ETRI08 | Fas- 4351 FIE2600GE ! E-mial: seivils. pubbosng o /s ng jusbes gow oo

M® REQUERIMENTO | CODIGO | DATA E HORA DE RECEG;JZ} MODALIDADE | PROCESSO RELACIOMNADO

20202001394552 0559 22M10/2020 11:14:34 MMA GEI04T K

|

BIC® LAQUE
MNA n° 652086 «
NPl e ot

Cumnpo dis Cobolis. - 1130-035 Lisbea - Porugal
MIPC: GO00TRES J Tel +351 Z18E18100 § Linha Acul BI8 A00620 ! Fax- +351 J1ESTR30R ! Fax +361 J1ESG006E ! E-mal: sersn. pubd oo b ¢ by g jus B gow p

N® REQUERIMENTO | CODIGO | DATA E HORA DE R.ECEL':.SD MODALIDADE | PROCESS0O RELACIONADD

20202001395263 0539 221072020 15:46:13 MMA 852088 M

Contudo, nos casos em que o direito potencialmente obstativo for uma marca da Unido Europeia, ndo

pode ser usado este critério.

Com efeito, segundo 0 Acdrdao® do Tribunal de Justica da Unido Europeia de 22 de margo de 2012, a
hora e minuto da apresentacdo do pedido de registo ndo é relevante, nem pode ser tomado em

consideragao, para determinar a prioridade das marcas da Unido Europeia.

% Acorddo do Tribunal de Justiga da Unido Europeia de 22 de marco de 2012, Processo C-190/10. Documento
disponivel para consulta através do link:
http://curia.europa.eu/juris/document/
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Neste sentido, deve considerar-se que 0s dois pedidos [marca nacional € marca da EU] apresentam
idéntica prioridade e suspender-se o estudo do pedido de registo de marca nacional nos termos do n.° 3
do artigo 12.° do CP!:

“No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultdneos ou terem idéntica prioridade, néo lhes é
dado seguimento sem que o0s interessados resolvam previamente a questao da prioridade, por acordo ou no tribunal

judicial ou arbitral competente”.
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0 segundo requisito para avaliar se um sinal imita outro é a existéncia de identidade ou afinidade entre os
produtos ou servigos que ambos assinalam. Ressalva-se, no entanto, que os produtos ou servigos podem
pertencer a mesma classe e ndo serem considerados afins, como podem pertencer a classes distintas e

serem afins, conforme o n.° 2 do artigo 238.° do CPI.

N&o existindo uma definigéo legal de “afinidade” foram definidos os critérios para a apreciagdo da
semelhanga entre produtos e servigos no Acdrddo Canon do Tribunal de Justica da Unido Europeia de 29
de setembro de 1998: “Para apreciar a semelhanga entre os produtos ou servigos em causa, importa, (...)
tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relagdo entre os produtos ou Servigos.
Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino [= finalidade prevista], utilizagado, bem como

0 seu cardcter concorrente ou complementar”. 80

A utilizagao da expressdo “em especial’ indica que a lista de critérios identificados pelo Tribunal ndo &
exaustiva, podendo existir outros fatores (para além ou em substituicdo dos acima referidos) que sejam

pertinentes consoante o caso em concreto.

Abaixo sintetizam-se os principais fatores a ter em consideracdo na analise da identidade e afinidade de

produtos e servigos:

Fatores do Acordao Canon Fatores adicionais
- natureza - canais de distribuicao
- finalidade - produtor/prestador
- método de uso - publico relevante
- complementaridade
- concorréncia

0 paragrafo 23 do Acérddo Canon (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442), disponivel para consulta em
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
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Antes de analisar em mais detalhe cada um destes fatores®!, importa ter em consideragdo que a
existéncia de identidade ou afinidade entre produtos e servigos nao depende da verificagdo de um
ndmero especifico de critérios que possam ser determinados com antecedéncia e aplicados em todos os
casos, mas deve ser avaliada em fungdo de todos aqueles que sejam pertinentes para a caracterizacéo

da relacao entre os produtos ou servicos em andlise.

Natureza - A natureza de um produto/servigo diz respeito as suas qualidades ou caracteristicas
essenciais. No que concerne aos produtos, a “natureza” diz-nos de que tipo ou género de produto se trata
e a categoria especifica a que pertence. No caso dos servigos, a sua natureza pode ser definida pelo tipo
de atividade prestada. Na maioria dos casos, é a categoria na qual o servi¢o se enquadra que define a

sua natureza.

Tipo/Género de produto: 6leo vegetal
Azeite

Categoria especifica: 6leos e gorduras alimentares
Servigo de Taxi Categoria especifica: servigos de transporte

Finalidade - A finalidade identifica a fungdo dos produtos/servigos. Neste sentido, trata-se de um critério
que serve para determinar para que € que um produto ou servigo serve ou que tipo de necessidades

pretende satisfazer.

Azeite Fungao: Temperar / cozinhar

Servigo de Taxi Funcao: Transporte de passageiros

A finalidade de um produto ou servigo deve ser definida de uma forma suficientemente restrita e por referéncia a

uma categoria especifica € ndo em termos gerais:

Assim, no caso do azeite, por exemplo, a finalidade prevista ndo deve ser definida como «para consumo humanoy,

que é o objetivo geral que partilham todos os produtos alimentares, mas como «temperar/cozinhar».

61 Os paragrafos correspondentes aos fatores a ter em consideragdo na andlise da identidade e afinidade de produtos e
servigos contém informagao adaptada da versdo portuguesa da Edicao de 2020 das Guidelines do EUIPO, Secgéo 3.2
- Fatores especificos de semelhanca, disponivel para consulta através do link: https://quidelines.euipo.europa.eu/
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Método de utilizagdo: O método de utilizagdo determina a forma/modo como os produtos/servigos séo

usados para atingir a sua finalidade.

Compota Paté de Sardinha

Muitas vezes, o método de utilizacdo decorre diretamente da natureza efou finalidade prevista dos
produtos/servicos e, consequentemente, tem pouca ou nenhuma relevancia na analise da semelhanga. Assim, o
facto de dois produtos terem um método de utilizagao idéntico — tanto as compotas como os patés de sardinha sao

produtos para barrar no pao — pode néo ser suficiente para concluir que sdo semelhantes.

Produtos farmacéuticos para tratar doencas Cremes para 0 corpo

cutaneas

Contudo, o método de utilizagao pode ser relevante, independentemente da natureza e finalidade, caso caracterize
os produtos. Com efeito, os produtos farmacéuticos para tratar doengas cuténeas (classe 5) podem assumir a

forma de cremes, tendo 0 mesmo método de uso dos cremes para o corpo (classe 3)

Complementaridade: Para que dois produtos (ou servicos) possam ser considerados complementares,
tera de existir uma estreita conexdo entre eles, no sentido em que um é indispensavel (essencial) ou
importante (significativo) para o uso do outro, de tal forma que o consumidor seja induzido a considerar

que provém da mesma entidade®?

Botas de esqui Esquis

Botas de esqui (classe 25) e esquis (classe 28) sd@o produtos complementares porque 0s primeiros sdo
indispensaveis para a utilizagao dos segundos. Além disso, tratam-se de produtos que tém o mesmo destino e séo
geralmente comercializados através dos mesmos canais, pelo que o publico relevante poderd pensar que séo

produzidos pela mesma entidade

Copos de vinho Vinho

Embora os copos de vinho (classe 21) sejam importantes para o consumo de vinho (classe 33), a existéncia desse

62 Veja-se, a este propdsito, os Acédrddos do Tribunal Geral da Unido Europeia de 11 de maio de 2011, Flaco,
Processo, T-74/10, EU:T:2011:207, ponto 40; Acérddo de 21 de novembro de 2012, Artis, Processo T-558/11,
EU:T:2012:615, ponto 25 e Acérddo de 04 de fevereiro de 2013, Dignitude, Processo T-504/11, EU:T:2013:57, ponto
44).
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elo de complementaridade néo é suficiente para que se conclua que sdo produtos afins. Na verdade, tratam-se de
produtos ndo tém a mesma natureza ou origem habitual, nem partilham, normalmente, os mesmos canais de

distribuicao.

A complementaridade, quando isoladamente considerada, pode nao ser suficiente para se concluir pela
existéncia de identidade/afinidade entre produtos efou servigos pois, como se viu nos exemplos supra,
mesmo quando existe algum grau de complementaridade os produtos efou servigos podem ser
diferentes. Neste sentido, & necessario ponderar outros fatores, tais como como a “origem habitual” e/ou

“canal de distribui¢do”.

Por outro lado, o conceito de complementaridade ndo deve ser interpretado ou estendido ao de “uso em
combinagao”, pois, neste segundo caso, 0s produtos sdo consumidos em conjunto apenas por uma
questdo de escolha ou conveniéncia, ndo sendo, nessa medida, essenciais um ao outro®. Com efeito, os
‘reldgios de pulso e os artigos de bijuteria” ndo sdo indispensaveis ou significativos para o uso de artigos
de “vestuario”, embora possam ser usados em conjunto. Neste sentido, tratam-se de produtos que néo

sao complementares.

Acessoriedade: sdo considerados acessoérios os produtos que s6 tém utilidade quando ligados a outros,

por exemplo, componentes e acessorios da industria automovel)®

Concorréncia: os produtos/servigos sdo concorrentes quando um pode substituir o outro. Neste sentido,
tratam-se de produtos/servigos que tém a mesma fung¢éo/finalidade e que se destinam a mesma tipologia
de consumidores. Produtos/servigos concorrentes também podem ser definidos como “permutaveis” ou

“substitutos”e.

papel de parede (classe 27) vs. tintas (classe 2) Finalidade : cobrir ou decorar paredes

aluguer de filmes (classe 41) vs. servicos de | Finalidade: visualizar um filme

8 Cfr. decisdo da Camara de Recurso do EUIPO de 16 de dezembro de 2013, ST LAB (fig.) / ST, Processo R 634 /
2013-4, ponto 20)

8 Pinheiro, Inés Costa Gomes, Contrafagéo, Imitacdo e Uso llegal de Marca (Tese de Mestrado), 2017, pag. 34.
Documento disponivel para consulta em https://repositorio.ul.pt/tese.pdf

8 Acérddo do Tribunal Geral da Unido Europeia de 04 de fevereiro de 2013, Dignitude, Processos T-504/11,
EU:T:2013:57, ponto 42.
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cinema (classe 41)

maquinas de barbear (classe 8) vs. laminas de
Finalidade: fazer a barba
barbear (classe 8)

Canais de distribuigao: os canais de distribuicdo dizem respeito aos locais onde os produtos e servigos
sao disponibilizados ao publico consumidor. Neste sentido, trata-se de um critério que diz respeito aos
pontos de venda ou aos locais onde os produtos/servigos sao normalmente comercializados.

Embora os “canais de distribui¢do” ndo sejam explicitamente referidos no Acérddo Canon, trata-se de um
fator amplamente utilizado na avaliagdo da identidade/afinidade, ja que se os entre produtos e servigos
forem disponibilizados através dos mesmos canais de distribuicdo, serd mais provavel que o consumidor
assuma que tém a mesma origem empresarial, tal como tem sido defendido em diversas decisdes do
Tribunal da Unido Europeia®

Na analise deste critério importa ter em atengéo que determinados tipos de estabelecimentos comerciais
como supermercados, drogarias € armazéns®” vendem produtos de todos os tipos € das mais variadas
origens empresariais. O publico relevante esta ciente deste facto, pelo que, nestes casos, o que importa
ter em consideragao, para determinar se existe identidade/afinidade, é se os produtos sdo vendidos nas
mesmas secgdes (por exemplo, a seccdo de produtos lacteos de um supermercado, a secgdo de

cosméticos de grandes armazéns).

Produtor/Prestador: A “origem” de um produto ou servigo nao é apenas definida pelo local efetivo da sua
produgao/prestacdo (por exemplo, uma fabrica, oficina, instituto ou laboratério), sendo determinada,
acima de tudo, pelo tipo de entidade que gere e/ou controla a sua produgao/prestagao. Assim, de acordo
com este critério deve ter-se em consideracao o responsavel pelo fabrico do produto ou pela prestagéo
do servigo e ndo o tipo de instalagbes onde é produzido/prestado.

Apesar de o Acdérdao Canon n&o fazer referéncia direta ao “produtor/prestador”, este fator ndo deixa de
ser indiretamente mencionado enquanto indicador importante na aferigdo do risco de confuséo entre
sinais: “..constitui um risco de confusdo [...] o risco de que o publico possa crer que 0s produtos ou
servicos em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas

gconomicamente s,

66 A titulo exemplificativo refere o Acérdado do Tribunal Geral da EU de 21 de abril de 2005, monBeBé, Processo T-
164/03, EU:T:2005:140, ponto 53

67 A palavra armazém esta aqui a ser empregue como “grande estabelecimento comercial, muitas vezes instalado nos
varios andares de um edificio apropriado, onde se vendem mercadorias de toda a espécie” e ndo como “local onde se
guarda o stock de varios produtos”.

8 Acorddo do Tribunal de Justiga da UE de 29 de setembro de 1998, Canon, Processo C-39/97, EU:C:1998:442, ponto
29.
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Tao importante como a aferi¢do das relagdes entre os produtos/servigos/atividades é a analise do publico

a que se destinam e das suas caracteristicas:

Publico relevante

Este conceito foi abordado no acdrdao do Tribunal da Relagéo de Lishoa de 26-09-2017, no Processo
272/15.6YHLSB.L1-1, (em http://www.dgsi.pt/documento), segundo o qual:

O ‘publico relevante’ é constituido pelos actuais e potenciais adquirentes ou utilizadores dos bens e servigos a que
respeitam as marcas em confronto ou andlise. Tanto pode consistir no publico em geral, como ser um publico

constituido por profissionais e/ou especialistas no sector, ou englobar ambos os tipos de publico.

O ‘publico relevante’ presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto. Mas o grau de
atengédo pode variar em fungéo do tipo de bens e servigos e do conhecimento e experiéncia dos adquirentes ou

utilizadores.

O grau de atengdo tende a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano; e a ser mais alto quando
estdo em causa bens dispendiosos, perigosos ou tecnicamente sofisticados, produtos farmacéuticos, servigos

financeiros ou imobiliarios e nos casos de lealdade & marca (‘brand loyalty)’®.

Natureza O que é?

Finalidade Para que serve?

Método de utilizago Como se utiliza?

Complementaridade O uso de um ¢é essencial/indispensavel ao uso do outro?
Acessoriedade Um serve para apoiar o outro?

Concorréncia Posso substituir um pelo outro?

Canais de distribuicdo Onde se vende?

Produtor/Prestador Quem produz/oferece?

Publico Relevante A quem se destinam? Quem é o consumidor dos produtos/servigos?

Ferramenta “Similarity”

As posigdes do INPI e do EUIPO quanto a comparagao concreta de produtos e servigos sao consultaveis

através da ferramenta Similarity, disponibilizada online pelo EUIPO, que permite comparar produtos e

servicos para verificar 0 seu grau de identidade ou afinidade:

8 Acordado do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 26-09-2017 — Processo 272/15.6YHLSB.L1-1, disponivel para consulta
em http://www.dgsi.pt/documento [acedido em 06-04-2020]
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A comparagao pode ser efetuada através da Pesquisa Geral selecionando produtos e servigos dentro da

mesma classe ou entre duas classes diferentes:

Pesquisar lingua Termo Termao Grau de Semelhanga Selecionar Organismos
Lingua Portuguesa (pt] v Todas v Instituto
Resullados da pesquisa de linguz Classe da Classificagéo de Nice o Classe da Classficagio de Hice Dz % EUIPO | [ % INPIET
Lingua Portuguesa (pt)] g B g B
+ Critérios avancados ¢ Reset
Pesquisar lingua Termo Termo Grau de Semelhanga Selecionar Organismos
Lingua Portuguesa (pt) v Todas hd Instituto
Resuttados da pesquisa de lingua Classe da Classificagio de Nice " Classe da Classificagio de Nice Edolban x EUIPO | [ 3 INPI PT
Lingua Portuguesa (pt) g =] 42 2]

* Critérios avancados € Reset

Nestes casos basta inserir as classes a comparar e carregar no botdo pesquisar (e escolher na lista
disponivel os Offices pretendidos, nomeadamente, o INPI PT e/ou o EUIPO) e serdo apresentados todos

os pares [de produtos/servigos] existentes dentro das classes selecionadas:

Mostrar 25 ¥ entradas Mostrar ou ocultar colunas
IDdoPar ¢ Organismo ¢ Classe1 ¢ Termo1 Semelhanga = Classe2 ¢ Termo 2 Fundamentagéo @ Visualizar
0070795- P . ; >
0002640 EUIPOC (EM) 9 Aparelhos de comunicacio portateis Semelhante 42 Design e desenvolvimento de software 467Q
0060716~ .
0002640 EUIPO (EM) 9 Telefones celulares Semelhante 42 Design e desenvolvimento de software 467Q
0059192- Servi t l6gi de investigaca

. EUIPOQ (EM) 9 Aparelhos de processamento de dados Semelhante 42 e FHS LI CLRMIEE LD 46780 @
0048134 relacionados com os mesmos
005992- EUIPO (EM) 9 Aparelhos de processamento de dados Semelhante 42 Concecao & desenvolvimanto de hardware 16720 #
0018109 infarmatico
0059192- .
0002640 EUIPO (EM) 9 Aparelhos de processamento de dados Semelhante 42 Design e desenvolvimento de software 46780 &
0058848- =
0058250 EUIPO (EM) 9 Software Semelhante 42 Manutencdo de programas de computador 6720 @
S EUIPO (EM) 9  Software Semelhante 42 SEN‘_“:OS el Eaecad=n 478Q @
0048138 relacionados com os mesmos
0058849- [ p— o | Somware U, go  Servicos tecnolégicos e de investigagio 4750 | &
0048134 relacionados com os mesmos
0058849- ) ) Desenvelvimento, programacdo e S -
0048030 EUIPQ (EM) 9 Software Semelhante 42 implementagio de software 4780 &
0098845 o EM) 9 Software Semelhante 12 Servigos da Tl {tecnologias de informagio) 1720 &)
0033152 w v ¢ {tecnologias de ¢ ! )
0058840- EUIPO (EM) 9 Software Semelhante 42 ‘Cm":e‘;?‘m © desenvolvimento de hardviare 46750 &
0018109 informatico

Fundamentacéo @
467
i
Ao clicar no botdo « », sd0 apresentados o(s) critério(s) com base no(s)

qual(is) se estabeleceu a identidade ou afinidade entre “Aparelhos de comunicagéo portateis” na Classe 9 e
servicos de “Design e desenvolvimento de software” na Classe 42, ou seja, 4. Produtos/servicos com carater

complementar; 6. Canais de distribui¢éo; 7. Publico relevante.
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Mostrar 25 ¥ entradas Maostrar ou ocultar colunas

IDdoPar ¢ Organismo ¢ Classe1 ¢ Termo 1 Semelhanca = Classe2 ¢ Termo 2 Fundamentacéo @ Visualizar

0070795-

0002640 EUIPC (EM) 9  Aparelhos de comunicacéo portateis Semelhante 42  Design e desenvolvimento de software 157 Q@ f

Aparelhos de comunicacdo portéteis na Classe 9 é/s80 semelhante a Design & desenvolvimento de software na Classe 42 porque coincidem normalmente quanto ao plblico relevante e canais de distribuicio. Além disso, t&m cardter
complementar.

Por sua vez, a Pesquisa Especifica: permite confrontar um produto ou servico em especifico com
toda(s) a(s) classe(s) ou comparar produtos/servigos uns com 0s outros:

e Produto/Servigo vs toda a classe:

Nestes casos deve ser introduzido o termo [produto/servi¢o] que se pretende pesquisar € as classes

correspondentes, mas deixar em branco o campo relativo ao segundo termo:

Pesquisar lingua Termo Terma Grau de Semelhanga Selecionar Organismos
Lingua Portuguesa (pt) - pio Pesquisar termo Todas ~ Instituto
Resultades da pesquisa de lingua Classe da Classificagio de Nice . Classe da Classificagio de Nice 1D do Par % EUIPO | [ INPIPT
Lingua Portuguesa (pt) v 30 B 30 B
+ Critérios avancados € Reset QP =
Resultados
|y Descarregar como ficheiro Excel
Mostrar| 25 ¥ | entradas Mostrar ou ocultar colunas
ID do Par ¢ Organismo ¢ Classe1 ¢ Termo 1 Semelhanca = Classe2 ¢ Termo 2 Fundamentacac @ Visualizar
EUIPC (EM) 30 Hambirgueres em paezinhos Idéntico 30 o @
0036310-0048125 EUIPO (EM) 30 Aperitivos feitos de péo ralado Idéntico 30 Preparagdes a base de cereais o @
0047609-0048125 EUIPC (EM) 30 Pdo Idéntico 30 Preparagbes a base de cereais 0 &)
0047609-0033145 INPI PT (PT) 30 Péao Idéntico 30 Produtos de padaria o #
INPI PT (PT) 30 Idéntico 30  Produtos de padaria O @
0024723-0033145 EUIPC (EM) 30 Pao azimo Idéntico 30  Produtos de padaria Q #

o Produto/Servigo vs qualquer classe:

Nesta opgao deve ser introduzido o termo que se pretende pesquisar e a classe correspondente, mas

deixar em branco os campos relativos ao segundo termo e a classe a que pertence:
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Pesquisar lingua Termo Termo Grau de Semelhanca Selecionar Organismos
Lingua Portuguesa (pt)  + péo Pesquisar termo Todas v Instituto
Resullados da pesquisz de linguz Classe da Classificagio de Nice o EERE Classificagéio de Hice ekl % INPIPT
Lingua Portuguesa (pt)  + 30 A 1-45 B
+ Critérios avancados @ Reset

esultados

4 Descarregar como ficheiro Excel

fostrar 25 ¥ entradas

ID do Par 4 Organismo ¢ Classe1 ¢ Termo1
0047609-0072422 EUIPO (EM) 30 Pao
0047608-0048124 EUIPO (EM) 30 Péo
0047609-0047026 INPI PT (PT) 30 Pio
0047608-0007875 EUIPO (EM) 30 Péo
0047609-0002692 INPI PT (PT) 30 Péo

Semelhanca =

Deszemelnanie
Dessemelhante
Dessemelhante
Dessemelhanie

Dessemelhante

e Produto/Servigo vs. Produto/Servigo

Classe2 & Termo2

30 Temperos

29  Frutos cozinhados

30 Cha

29 Polen preparado para alimentacéo
30 Cacau

Este tipo de pesquisa permite comparar produtos e servigos em diversas classes:

Termo

Autocarros

Lingua Portuguesa (pt) + 12 B

* Critérios avancados

Resultados

[ Descarregar como ficheiro Excel

Mostrar 25 ¥ entradas

1D do Par %+ Organismo ¢ Classe1 < Termo 1

0025734-0072827 EUIPO (EM) 12 Veiculos

0025734-0047587 INPI PT (PT) 12 Veiculos
INPI PT (PT) 12 Veiculos

0025734-0029041 INPI PT (PT) 12 Veiculos

0025734-0021547 INPI PT (PT) 12 Veiculos

Classe da Classificagdo de Nice

Termeo

Servicos de transporte

vs
39 B

Semelhanca = Classe 2

Dessemelhante
Dessemelhante
Dessemelhante
Dessemelhante

Dessemelhante

Classe da Classificagdo de Nice

~
v

Grau de Semelhanga
Todas

1D do Par

Termo 2

Transporte de passageiros

Reserva de lugares para viagens

Servicos de transporte

Embalagem e entreposto de mercadorias

o O que fazer quando a pesquisa nao apresenta resultados

Pesquisar lingua Termo

Lingua Portuguesa (pt} b Vestuario

Resultados da pesquisa de lingua

Lingua Portuguesa (pt} 25 [11]

* Critérios avancados

Classe da Classificagdo de Nice

Termo

confeco de vestuario

Classe da Classificagdo de Mice

Vs
40 @

Néo foram encontrados resultados. Alargue os critérios de pesquisa.
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o Alterar os termos de pesquisa para inglés.

Antes de alterar a lingua da pesquisa no Similarity, sugere-se uma consulta a tradugéo oficial dos termos

da Classificagdo de Nice apresentada no site TMclass.:

TM class

Pesquisar termo

Ferramentas de Classificagdo~ Recursos de Classificagdo~ Ferram)|

Lingua Pesquisar termo Classe da Classificacdo de Nice HDB (Base de Dados Hi
Lingua Portuguesa (pt) v CONFECAO DE VESTUARIC| | 40 [15]
Adverténcia
=+ ¥ Procurar termos (Taxonomia) Resultado ® marcar resultados 3 Ocultar e
Termos 1 Apresentacdo de 1 - 1 de 1 resultados
Todos os produtos 0
= Classe Termo
4 Todos os servicos 1
4 Classe 40 1 O 40 Cosiura e confego de vestudrio

Ao clicar no resultado da pesquisa efetuada é aberta uma janela que mostra todas as tradugdes
disponives para o termo pesquisado:

Costura e confecdo de vestuario
40 Lingua Portuguesa EUIPO , INPI PT

TAXONOMIA
Class 40 > Servigos personalizados de fabrico e montagem

LINGUAS DE CHEGADA DA TRADUCAO

Lingua «  Classe da Classificacdo de Nice s Texto % Qualidade

bg 40  PuKogenwe u LWMeHe Terminologia
bs 40  Vezenje i Sivanje Terminoclogia
cs 40 Siti a ddmské krejEovstvl Terminclogia
da 40  Handarbejde og kjolesyning Terminologia
de 40  Maharbeiten und MaBanfertigung von Bekleidungsstiicken Terminologia
el 40  Epydy¥sipa kKal unnpegieg HodIoTpIKAC Terminologia
en 40  Meedlework and dressmaking Terminologia
es 40  Costura y corte y confeccidn Terminologia

Uma vez encontrado o termo em inglés, basta regressar ao Similarity e alterar os campos da pesquisa:

Pesquisar lingua Termo Termo
Lingua Inglesa (en) v dresses Needlework and dressmaking|
Resultados da pesquisa de lingua Classe da Classificacio de Nice Classe da Classificacdo de Mice
Vs
Lingua Portuguesa (pt) hd 25 ] 40 |

Se o par que for introduzido na pesquisa estiver disponivel, o resultado sera apresentado. Caso contrario,

o Similarity ira apresentadar os pares de produtos/servigos que mais se aproximam dos termos
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pesquisados. No exemplo infra, a palavra “dresses/vestidos” foi substituida por “vestuario” e a expressao:

“Needleword and dressmaking/Costura e confe¢do de vestuario” por “Alfaiataria personalizada”

Mostrar 25 ¥ entradas
ID do Par % Organismo % Classe 1 < Termo 1 Semelhanca = Classe 2 % Termo 2 Fundamentacao @
0046364-0028920 INPI PT (PT) 25  Vestuario Grau reduzido 40 Alfaiataria personalizada

Apresentacdo de 1- 2 de 2 resultades

e Se a alteragdo da pesquisa para inglés ndo devolver resultados, recomenda-se uma pesquisa

mais abrangente e sem recurso a termos especificos, apenas com base nas classes.

Comparagao entre produtos/servigos e atividades econémicas (CAE):

Os critérios para afericdo da identidade/afinidade entre produtos e servicos sdo aplicaveis, com as

devidas adaptagdes, a comparagao entre os cddigos CAE ou entre estes e produtos e servigos.

Para além do cddigo e da respetiva atividade, as Notas Explicativas do documento da Classificacdo

Portuguesa das Atividades Econdémicas contém informacgao detalhada sobre cada atividade, identificando

quais os servicos compreendidos e ndo compreendidos por cada cddigo (exemplo infra):

9103 AcTvIDADES DOS SITIOS E MONUMENTOS HISTORICOS

91030

Compreende as actividades de exploragio e de conservagdo de monumentos, de edificios e de
outros sitios histdricos (inclui grutas).

Néo inclui:

- Renovagdo e restauro de edificios e outros lugares historicos (F);

A consulta desta informagao pode revelar-se (til na avaliagdo do &mbito de protecao de um logétipo e na

analise da existéncia de eventuais elos de identidade/afinidade relativamente a outros direitos.

Como determinar se existe identidade/afinidade nos casos em que o logétipo nao tem CAE

associado:

Até a entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de julho™ n&o era obrigatério identificar os
servicos a prestar ou os produtos produzidos/comercializados pela entidade que se pretendia distinguir
com o logétipo. Por este motivo, existem diversos registos concedidos nesta modalidade dos quais néo

consta esta informagéo.

0 Diploma que alterou o Cédigo da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de Margo.
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Esta circunstancia ndo significa que estes direitos protejam todo e qualquer tipo atividade, devendo, na
auséncia de indicacdo expressa em contrario, ser entendidos como instrumentos de desenvolvimento da

atividade econdmica exercida pelos respetivos titulares.

Tal interpretacdo esta em linha com o entendimento expresso no Coédigo da Propriedade Industrial

Anotado™:

“O logétipo distingue-se da firma ou denominagéo ndo no &mbito subjectivo (S&o sinais que se reportam,
essencialmente mas ndo exclusivamente, a sujeitos), mas na finalidade: o logétipo visa distinguir
entidades ndo num plano estritamente registal, estatistico e estatico, mas entidades que operam no
mercado e nele querem ser conhecidas e reconhecidas pelo publico pela respectiva actividade

econoémica ou pelo local onde a exerce (cfr. artigo 304.°-D n.° 1 alineas a) e b))”.

Por conseguinte, nos casos em que que nao seja possivel identificar a atividade protegida pelo logétipo
por consulta a informagéo disponibilizada no respetivo pedido de registo, podem ser tomados em

consideragao as seguintes informacdes:

- O CAE da entidade titular (p. ex.: consulta & informacdo constante do Portal da Justica ou disponibilizada na

Certidao Permanente de Registo);

- A atividade econdmica identificada na designagéo social da titular (p. ex.. XPTO - FABRICAGAO DE
MOLDES, LDA.);

- A informagao disponibilizada online sobre a atividade econémica exercida pela titular;

Os dados recolhidos pela consulta destas informac6es podem ser utilizados para determinar se o registo

é potencialmente obstativo a concesséo de outros direitos.

"1 Campinos, Antdnio, e outros - Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Coimbra, Almedina, 2008, pagina 63.
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Depois de se ter verificado que o sinal potencialmente obstativo foi requerido antes do sinal em estudo e
que existe identidade/afinidade entre os produtos/servigos que ambos assinalam, é necessério proceder a

comparagao entre 0s sinais para avaliar a sua semelhanga:

A alinea c) do n.° 1 do artigo 238.° exige que: “[Os sinais] Tenham tal semelhanga gréfica, figurativa, fonética ou
outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confuséo, ou que compreenda um risco de associagdo com
marca anteriormente registada, de forma que o consumidor nédo as possa distinguir sendo depois de exame atento

ou confronto”.

As semelhangas que os sinais podem apresentar estdo relacionadas com a natureza dos elementos que
os compdem, isto &, a sua tipologia: “A grafia e/ou a fonética interessam particularmente para as marcas
nominativas e as constituidas por letras ou numeros, bem como para as marcas mistas em que
elementos daquele género prevalecam. As semelhangas gréficas e figurativas respeitam a imagem do
sinal ou aos seus efeitos visuais (formas, motivos, cores, etc.). No caso das semelhangas figurativas
estas referem-se tanto a imagem como ao conceito concreto por elas invocado. Nas marcas figurativas e
tridimensionais as semelhangas aludem sobretudo a figura e a configuragdo. As semelhangas fonéticas
concernem aos sons das palavras utilizados nas marcas nominativas para diferenciar os produtos ou
servigos. As semelhancas ideograficas ou conceituais atinentes a quaisquer tipos de marcas tém a ver

com sentido ou significado da marca”"2.

Apesar de ser fundamental analisar o tipo de semelhangas que se verificam entre os sinais, o risco de
confusdo ndo deve ser estabelecido pela simples contagem do nimero de semelhangas e diferengas que

estes apresentam.

Defende a jurisprudéncia que os sinais devem ser comparados no seu todo, isto é, na unidade dos seus
respetivos conjuntos: “A comparagdo entre sinais deve fazer-se, essencialmente, através de uma
impresséo de conjunto, sem dissecagdo de pormenores, pois 0 consumidor médio apreende normalmente

uma marca como um todo, ndo procedendo a uma analise das suas diferentes particularidades’

2 Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 2009-01-13 (Processo n.° 3534/2008-7) disponivel para consulta em
https://dre.pt/documento

8 Acorddo do Tribunal da Relag&o de Lishoa de 20 de dezembro de 2017, Processo 271/17.3YHLSB.L1-7, ponto 5.
Documento disponivel para consulta através do link: http://www.dgsi.pt/documento
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Sendo certo que "é por intuicdo sintética e ndo por dissecacdo analitica que deve proceder-se a
comparagdo das marcas'™, também ndo & menos certo afirmar que, dependendo do tipo de sinal,
poderdo existir elementos cujo contributo para a “impressédo de conjunto” é maior do que outros. Com

efeito, de acordo com a doutrina e jurisprudéncia dominante, alguns desses elementos s&o:

Elementos fonéticos: “os elementos fonéticos sdo mais idoneos para perdurar na meméria do publico do
que os elementos graficos ou figurativos™’. / “De facto, os elementos nominativos séo retidos na

memoéria sobretudo pelos fonemas que os compbem, em detrimento da respetiva grafia.”’

Elementos nominativos: "no caso de marcas mistas, isto é, compostas simultaneamente por elementos
figurativos e nominativos, a experiéncia demonstra que o elemento nominativo é, em regra, 0 mais
importante para a apreciagdo do risco de confuséo"’’.

Este elemento prevalecente vem sendo entendido como sendo o elemento nominativo, uma vez que o
consumidor referir-se-a a marca pelo seu nome e ndo propriamente descrevendo o seu elemento

figurativo’@.

Inicio do sinal: “consumidor geralmente tende a fixar-se mais no primeiro elemento nominativo

constitutivo da marca’,ja que a leitura se faz da esquerda para a direita.

Independentemente do tipo de semelhangas que possam existir entre os sinais, da leitura da alinea c) do
n.° 1 do artigo 238.° depreende-se, também, que nem sempre que elas se verificam existe imitagdo, pois
‘para que a semelhanca entre as marcas constitua imitagédo, é necessario que a mesma possa induzir em

erro ou confus&o o consumidor, com a anteriormente registada™.

Isto significa que a possibilidade de confusdo ou associagdo entre os sinais tem de ser facil, de modo a

que estes s6 se possam distinguir se for feito um exame atento ou uma comparagéo direta.

7 |dem.
s Carlos Olavo, Propriedade Industrial, pagina 102, Volume 1, Almedina, 2005.

6 Acorddo do Supremo Tribunal de Justica de 16 de Julho de 1976 — Boletim do Ministério da Justica, n° 259, pagina
239.

7 Conforme preconizado in Ac6rdéo do Supremo Tribunal de Justica de 8 de Maio de 2003 (Relator Juiz Conselheiro
Ferreira de Sousa)

8 Cfr. a Decisédo do TPICE de 18 de fevereiro de 2002, Jean.-Pierre Koubi contra IHMI, processo T-10103.
" fr. Acérddo do Supremo Tribunal de Justica de 16.07.1976, in BMJ n° 259, p. 239)

80 Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 13 de janeiro de 2009-01-13, Processo n.° 3534/2008-7, ponto 4.
Documento disponivel para consulta através do link: http://www.dgsi.pt/documento
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Esta exigéncia explica-se pela prépria forma como se processa 0 ato de consumo, ja que o consumidor
decide tendo por base as marcas que conhece, as que estdo disponiveis ou aquelas de que se recorda,
nao sendo razoavel esperar que tenha conhecimento sobre todas as marcas que existem no mercado

para cada produto ou servico que sdo comercializados.

Neste sentido, e tal como refere o Prof. Ferrer Correia (Li¢bes, p. 329): “O consumidor quando compra
determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que ja conhecia ndo tem a vista (em
regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido
de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memaria” pois “(...) o0 pablico geralmente néo esta
a pensar na imitagdo, na existéncia ou inexisténcia de imitagdo. Liga um produto, que lhe agradou, a
certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante
adopte uma marca que, ao olhar distraido do publico possa apresentar-se como sendo a que ele

busca™'.
O risco de confusao decorrente da imitagéo é abordado por COUTINHO DE ABREU®, do seguinte modo

‘.. .] O risco de confuséo deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de
confusdo em sentido estrito ou préprio como o risco de associagao.
- Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por
outra e, consequentemente, um produto por outro (0s consumidores créem erroneamente tratar-
Se da mesma marca e do mesmo produto).
- Verifica-se 0 segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao
outro e, em consequéncia, um produto ao outro (créem erroneamente tratar-se de marcas e
produtos imputaveis a sujeitos com relagbes de coligagdo ou licenga, ou tratar-se de marcas

comunicando analogas qualidades dos produtos)”.

Nos paragrafos anteriores concluiu-se que nem sempre que ha semelhanca existe imitagéo, pois esta sé
se verifica se for suscetivel de levar o consumidor a confundir ou a associar os sinais & mesma origem

empresarial.

81 Acorddo do Supremo Tribunal de Justica — Processo 03B3971 de 25-03-2004, disponivel para consulta em:
http://www.dgsi.pt/documento

82 COUTINHO DE ABREU, in “Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, 1997, pag.145, em estudo sobre as
“Marcas (Nogdes, Espécies, Fungdes, Principios Constituintes)
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A este proposito referia o Dr. Justino Cruz nas suas notas ao Codigo da Propriedade Industrial de 1940,
O que fundamentalmente interessa é que a marca possua a necessaria eficacia distintiva. Podem 0s

seus elementos ser diferentes e no entanto, considerados em conjunto, induzirem em erro ou confusao;

podem até ser iquais — mas reunidos de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta.”

[destaques nossos]

Regra geral, quanto mais elementos distintivos os sinais tiverem em comum, maior é a probabilidade de
essas semelhangas resultarem em imitacdo. No entanto, existem situa¢des em que basta a coincidéncia
em um ou em apenas alguns dos elementos distintivos para que os sinais [registando e registado] sejam

confundiveis.

Nesses casos, existira imitagdo ou usurpacao parcial de marca, tal como determina o n.° 3 do artigo 238.°
do CPI:

3 — Considera-se imitagdo ou usurpagédo parcial de marca o uso de certa denominagéo de fantasia que faga parte

de marca alheia anteriormente registada.

Uma “denominagao de fantasia” € um elemento distintivo, quer seja nominativo, figurativo ou outro, e a
sua reprodugdo num sinal posterior pode ser suscetivel de conduzir a confusdo ou associagdo com o

sinal prioritario.

Pelo contrario, ndo constituem “denominagées de fantasia” expressdes ou figuras descritivas, genéricas
Ou usuais ou outros elementos que nédo sejam capazes de conferir distintividade ao sinal. A partilha
destes elementos entre diversos sinais ndo constitui imitagdo pois o consumidor ndo os encara como

indicativos de uma origem comercial concreta.

Como se viu, a verificagdo da imitagdo estad dependente da existéncia de semelhangas suscetiveis de
induzir em erro ou confusdo. Essas semelhancas serdo tdo mais relevantes quanto maior for a

capacidade distintiva dos elementos que compdem os sinais.

Com efeito, quanto maior for a capacidade distintiva do sinal anterior, isto é, quanto mais forte for a
protegdo de que gozam os elementos distintivos que o compdem, maior sera a probabilidade de a
semelhanga entre um ou dois dos elementos constitutivos dos sinais ser suficiente para que se verifique
imitagao.

Neste sentido e tal como refere JORGE GABRIEL PINTO COELHO, nas suas Licbes de Direito
Comercial, p. 396, “a imitacdo é a mais perigosa das fraudes. O imitador pretende aproveitar-se

ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, ndo a

reproduz perfeitamente, limita-se a imita-la, para poder sempre alegar que a sua marca é diferente
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daquela de que se diz ser a imitagdo”. [para uma abordagem mais detalhada a figura da marca notéria consultar

o capitulo correspondente].

Sinal registando Sinal registado
(MIN n.° 1073241)
(MNA n.° 598504)

Neste caso, verificamos que sinais sdo parcialmente semelhantes em termos nominais, pois o elemento verbal
«NUT» presente no sinal requerido corresponde as 3 primeiras letras da palavra “NUTELLA” que distingue a marca
prioritaria.

Na apreciagdo desta semelhanga, importa ter em atencéo que o termo «NUT» significa “frutos secos” em lingua
inglesa, pelo que podera néo ter grande distintividade no que respeita a produtos que sejam essencialmente
constituidos ou tenham frutos secos como ingrediente principal.

No entanto, no caso em apreco, para além da reproducéo parcial da marca prioritéria que, como j& vimos, poderia
nao ser decisiva para se concluir pela imitagao, o sinal requerido reproduz, na mesma ordem, as cores distintivas
da marca prioritaria [preto e vermelho].

Neste sentido, ao integrar elementos de fantasia [letras e cores] caracteristicos da marca prioritéaria, o sinal
registando imita-a parcialmente, tornando as suas semelhangas suscetiveis de serem associados pelo consumidor
a mesma origem comercial ou a entidades economicamente relacionadas.

Por outro lado, a notoriedade de que goza a marca prioritaria confere uma protecdo acrescida aos elementos
distintivos que a compdem, aumentando o risco de confusdo ou associagdo mesmo nos casos em que a
semelhanca entre os sinais nao se estende a todos os elementos que os compdem.

Em suma e tal como refere o Professor CARLOS OLAVO, “a notoriedade da marca agrava o risco de confuséo,
uma vez que uma marca notéria deixa na meméria do publico uma lembranga certa e persistente. Por isso, o risco
de confuséo é maior quando a imitagdo sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o

caso da notéria”,

Neste sentido, ver sentenca do TPI (PROCESSO 182/19.8YHLSB), disponivel para consulta no BPI de 18-05-2020.
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Diferenga entre imitagdo e usurpagao:
De acordo com o Acdrdao®® do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 13 de janeiro de 2009 (Processo n.°

3534/2008-7), a diferenga entre estes dois conceitos € a seguinte:

A imitagdo ou usurpagdo aparecem como sinénimos, com o significado de reprodugéo, total ou parcial de
uma marca registada para assinalar produtos ou servigos idénticos ou de afinidade manifesta. No entanto
as duas figuras distinguem-se:
o A usurpagdo é o uso indevido de uma marca por parte de uma pessoa diversa do respectivo
titular.
o A imitagéo traduz-se na criagdo de uma nova marca, objectivamente diversa da pertencente ao
titular, mas que dela constitui a reproducdo mais ou menos fiel.

Em sintese:

e Para haver imitagdo tém de se verificar todos os requisitos do n.° 1 do artigo 238° do CPI. A

auséncia de um deles inviabiliza a existéncia de imitag&o.

e Esses requisitos s&o:

a) Prioridade Comparagao entre datas
b) Identidade/afinidade Comparagéao entre produtos/servigos/atividades
c) Semelhanga Comparagéo entre sinais

o Né&o é a classe que determina a existéncia de identidade ou afinidade entre produtos e servigos,
sendo necessaria a ponderagéo de outros fatores, tais como os que foram definidos no Acérddo

Canon, bem como considerar o tipo e as caracteristicas do consumidor a que estes se destinam;

e Para haver imitacdo é necessério que a semelhanga existente entre os sinais seja suscetivel de

conduzir a sua confus&o ou a associagao facil;

e Quanto maior for a semelhanca entre os elementos distintivos dos sinais, maior serd a
probabilidade de ser necessario um exame atento ou uma comparagdo direta para os
diferenciar. Pelo contrario, se a coincidéncia se der entre elementos descritivos, genéricos ou

usuais essa circunstancia no é suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confus&o.

83 Documento disponivel para consulta em http://www.dgsi.pt/documento
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Os elementos genéricos referidos nas alineas a), c) e d) do nimero anterior que entrem na composi¢do de uma
marca nao serdo considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na pratica comercial, 0s sinais

tiverem adquirido eficacia distintiva.

De acordo com a referida disposicdo legal o requerente ndo adquire o direito de exclusivo sobre estes
elementos, 0 que significa que ndo podera impedir o registo de outros sinais que contenham elementos,

genéricos semelhantes aos que constam do seu proprio sinal.

Neste sentido, e tal como ja foi referido na secgdo 3.2.1 deste documento, a capacidade distintiva dos
elementos que compdem o sinal desempenha um papel fundamental na comparagéo entre sinais € no

processo de avaliagao das suas semelhancas.

Com efeito, € a capacidade distintiva dos elementos que compdem os sinais que ira determinar, em
grande medida, se existe imitagdo, isto é, se existe a possibilidade de os sinais serem confundidos ou

associados pelo consumidor, devido as semelhangas que apresentam.

A comparagéo e a avaliagdo das semelhangas entre sinais que contenham elementos com pouca ou
nenhuma distintividade, deve ser feita seguindo os critérios definidos no Projeto de Convergéncia CP5,
em que participaram diferentes Institutos da Uni&o Europeia e o EUIPO, e que abaixo resumidamente se

apresentam:

CP5 - A PRATICA COMUM

O tema do presente texto é explicitar a Pratica comum em relagdo ao impacto dos elementos néo
distintivos/pouco distintivos das marcas como um dos fatores que devem ser tomados em consideragéo

na apreciacao do risco de confusdo. (motivos relativos de recusa).

Uma vez que o risco de confusdo deve ser apreciado caso a caso, 0s principios comuns servem de guia
para garantir que os diferentes institutos chegam a conclusdes semelhantes e previsiveis quando estéo

em causa as mesmas marcas € 0s mesmos motivos.
A pratica comum consiste, essencialmente, em quatro objetivos:
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Objetivo 1

Pratica
comum

Definir quais as marcas sujeitas a apreciacéo do carater distintivo. a marca anterior (e/ou partes
dela) e/ou a marca mais recente (e/ou partes dela)

Na apreciacdo do risco de confusao:
e E apreciado o carater distintivo da marca mais recente como um todo, tendo em
consideracio que tem de ser reconhecido um certo grau de carater distintivo.
e E também apreciado o carater distintivo de todos os elementos da marca anterior e da
marca mais recente, dando prioridade aos elementos coincidentes.

Objetivo 2

Pratica
comum

Determinar os cnitérios de apreciacéo do carater distintivo da marca (e/ou partes defa)

» Na avaliagfo do carater distintivo das marcas com base em motivos relativos, aplicam-
se 03 critérios também utilizados para determinar o carater distintivo com base em
motivos absolutos. Contudo, com base em motivos relativos, esses critérios sdo
utilizados ndo so para determinar se foi atingido um limiar minimo de carater distintivo,
mas tambem para considerar 0s varios graus de carater distintivo.

Objetivo 3

Pratica
comum

Exemplos:
SGQ/INPI

Determinar o impacto sobre o nisco de confusédo («RDC») quando o0s elementos comuns
possuem um grau reduzido de carater distintivo.

* Quando as marcas partilham um elemento com um grau reduzido de carater distintivo,
a apreciagio do RDC concentrar-se-4 no impacto dos elementos ndo coincidentes
sobre a impressdo de conmjunto das marcas. Terd em consideracio as
semelhancas/diferencas e o carater distintivo dos elementos ndo coincidentes.

« A coincidéncia num elemento com um grau reduzido de carater distintivo ndo cria por si
50, de uma forma geral, RDC.

+ (Contudo, pode existir RDC se:

= 03 restantes elementos possuirem um grau mais reduzido (ou igualmente
reduzido) de carater distintivo ou tiverem um impacto visual insignificante e a
impressao de conjunto das marcas for semelhante

= puaimpressdo de conjunto das marcas for muito semelhante ou idéntica.
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Marca anterior Marca controvertida Produtos/servigos Resultado
MORELUX INLUX CQuasse 44 Tatameato de SEM RDC
beleza
DURALUX VITALUX e 44:]3‘““‘““ ge SEM RDC
eza
ﬁ " TOOTY
Classe 32: Sumos de
FR O ()T frutas SEM RDC
./ . . Classe 9: Cartdes de
v & flexi credit S SEM RDC
Eg,
A =
S FRESH rer Classe 32: Sumos de SEMRDC
RS JUICE frutas
7V JUICE SUN
Red
_Lion :
Classe 30: Cha SEM RDC
7
/
Clzssez’I ég;itoes de SEM RDC
&,
COSMESHOW Classe 3: Cosméticos RDC
Classe 11: Fogorificos RDC
& ¢
~ b Cla.sse 43: Setvu;czs.de RDC
— alojamentos de féras
» /

*RDC = risco de confusdo
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Objetivo 4

Pratica
comum

Exemplos*

Determinar o impacto sobre o risco de confuséo («RDC») quando os elementos comuns nédo
possuem qualguer grau de carater distintivo.

Quando as marcas partilham um elemento sem qualquer grau de carater distintivo, a
apreciacdo do RDC concentrar-se-a no impacto dos elementos néo coincidentes sobre
a impressdoc de conjunto das marcas. Tera em consideragdo as
semelhancas/diferencas e o carater distintivo dos elementos ndo coincidentes.

A coincidéncia apenas dos elementos ndo distintivos ndo cria RDC.

Quando as marcas incluem igualmente outros elementos figurativos e/ou nominativos
semelhantes, existira RDC caso a impressdo de conjunto das marcas for muito
semelhante ou idéntica.

SEM RDC RDC
BUILDGRO vs. BUILDFLUX TRADENERGY vs. TRACENERGY
(Classs 19: Materiais de consirugio (Classe 9: Colefores de energia solar para a
Classe 37- Servigos de construgio) geragdo de eletricidade)
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Exemplos:

Marca anterior Marca controvertida Produtos/servigos Resultado

Classe 19: Materiais

GREENGRO GREENFLUX de construgio SEM REDC
Classe 37: Serwigos

de constucio

Classe 19: Mategais
BUILDGRO BEUILDFLUX de construcio SEM RDC

Classe 37: Servigos
de construcio

phone_s SMARTPHONES.NET Classe 9: Teleméveis | SEM RDC
pleasure of connecting

* lB‘,'\NC(:) Classe 36: Secvigos SEM RDC

BAMNCC) o Q Financeiros
:@1?\13&{11,) NVEST
INVEST
ERESH Classe 29: Peize SEM RDC
SARDINE
. Clasze 41: Servigos
CRE-ART PRE-ART de saleia de arte RDC
Classe 9: Coletores
TRADENERGY TRACENERGY de enegia fOlM paa RDC
a geragio de
eletricidade

Classe 9: Coletores

ROUBG | Y BRGY | S| -

eletricidade

A designacdo “marcas fortes” vs “marcas fracas” surge neste contexto e € habitualmente empregue para
diferenciar, respetivamente, os sinais cujos elementos tém elevada capacidade distintiva dos que séo

essencialmente compostos pelos termos referidos nas alineas a), ¢) e d) do artigo 209.° do CPI.

Marcas fortes:

Quanto maior for a capacidade distintiva do sinal, maior € a probabilidade de os elementos que o
compdem ficarem retidos na mente do consumidor enquanto sinénimo de um produto ou servigo com

uma determinada origem comercial.

Por essa razdo, explica Pedro Sousa e Silva (“Direito industrial’, 2011, pp. 175-176): “(...) ha que

desfazer uma ideia que (ainda) faz curso entre os leigos, de que basta mudar pequenos detalhes num
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sinal para que ele deixe de constituir imitagdo de outro. Como é 6bvio, a lei rejeita ndo sé os sinais

idénticos, mas também os “semelhantes”, desde que haja um risco sério de confuséao”.

Na verdade, deve impedir-se a coexisténcia no mercado de sinais idénticos, mas também de sinais
semelhantes, pois a possibilidade de confusdo ou associagdo mantém-se mesmo nos casos em que que

a transposigao dos elementos distintivos do sinal anterior para o novo sinal ndo seja totalmente fidedigna.

A razdo de ser desta proibicdo esta relacionada com a forma como o consumidor interage com as

diversas marcas presentes no mercado e explicada no excerto do Acérdao infra transcrito:

“Com efeito, 0 exame das marcas é feito pelo consumidor em sucessao, as vezes uma sucessao de
momentos muito distanciados no tempo, sendo que a comparagdo que entre 0s dois sinais pode fazer
nédo é simultdnea, mas sim sucessiva. E a comparagdo que define a semelhanga verifica-se entre um

sinal e a memoria que se possa ter de outro™4,

Daqui resulta que os consumidores comparam as marcas com que se deparam pela primeira vez com a
meméria das marcas que ja conhecem, ndo sendo de esperar que estes as relembrem ou as tenham

memorizados exatamente nos mesmos moldes em que foram registadas.

Exemplo disso é a imagem® infra, que ilustra a forma como os consumidores recordam as marcas com
que se deparam e a “distor¢do” que é operada na memoria relativamente as caracteristicas e aos

elementos que as compdem:

84 In Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa proferido no processo de registo da marca nacional n.° 337358
«Spirit».

85 Exemplo retirado do site https://www.signs.com/branded-in-memory/
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Branded ¥ Memory
®
The IKEA Logo Drawn From
IKEA Memory by More Than 150 People
e Less accurate More accurate —————>
ikea WEAKER * T e Il Ren e kea IKER
7 v O o EEIKEA = KEA 1 TrenTRes

Teen | R2p KER |poo R [T mmm B (keo ;

BWIKEA A IKEN Trea IKEAIKEATETS <o IKEADKEA
[ e —— TKEA {EA [ (568 e oy iy [ xea
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B mu@ ) o HE) e e K [Ki B8 5
TITY e D M EED I [16A GKED wer INEA Q@ liKeA TeuD)
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1A

W = IOTDICHSH D] o | [l o)

Less accurate 5

More accurate

Marcas fracas:

e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

Pelo contrério, quando se trata de marcas fracas, isto €, sinais compostos por termos com pouca

capacidade distintiva ou contendo essencialmente termos descritivos, genéricos ou usuais, 0 risco de

confusao é menor.

Na verdade, este tipo de elementos ndo é suscetivel de apropriagéo individual e exclusiva porque ndo é

encarado pelo consumidor como uma indicagdo de origem empresarial, razao pela qual a sua partilha

noutros sinais ndo constitui imitagéo.
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& Pro Fitness

STUDIO

Exemplo: MNA n.° 625464 «

Com efeito, reanalisado o sinal pretendido e repetidas as pesquisas de anterioridade, concluiu-se que o facto de a
marca registanda e a marca prioritaria coincidirem quanto aos elementos verbais «<PRO FITNESS» n&o é suficiente,
por si 8, para se concluir que existe possibilidade de confusao facil entre os sinais. Na verdade, aquela expressao
apresenta uma capacidade distintiva bastante reduzida no contexto dos servigos assinalados por ambos os sinais
(genericamente: atividades desportivas, ensino desportivo, ginasios), na medida em que o seu significado constitui
uma alusdo direta as caracteristicas desses servigos. De facto, o termo «PRO» & uma abreviatura usualmente
empregue no mercado para indicar que determinado produto ou servigo foi concebido por elou se dirige a
«profissionais». Por outro lado, a palavra «FITNESS» designa uma pratica desportiva e encontra paralelo no
dicionario como “Conjunto de exercicios que favorecem a forma fisica”®. Por fim, e no que respeita ao termo
«STUDIO» (que integra a marca registanda), verificamos o seu emprego no contexto dos servigos que se
pretendem assinalar enquanto designacdo usada para identificar um tipo de instalagdo desportiva, geralmente de

menores dimensdes que um ginasio tradicional e especializado em apenas uma ou duas modalidades desportivas.

Pelas razdes acima expostas, entendemos que a marca registanda, a marca registada bem como a marca citada

pelo requerente em sede de resposta a recusa proviséria (marca nacional n.° 516202

FPROFITHESS SPORT, WELLMNESS & EDUCATION

« ») deverdo ser consideradas marcas fracas. Este tipo de
marcas, nas palavras de Coutinho de Abreu: “Marcas fracas ou débeis sdo marcas com pouca capacidade distintiva,
por conterem elementos especificos, genéricos, descritivos ou de uso comum” (in Boletim da Faculdade de Direito

UC, Marcas (Nog&o, Espécies, Fungdes, Principios Constituintes), Vol. LXXIII, Coimbra 1997, pag. 146).

Ora sendo as marcas em causa todas compostas por termos genéricos, descritivos e/ou usuais, a sua capacidade
distintiva advém, ndo desses elementos verbais quando isoladamente considerados®’, mas dos respetivos conjuntos

grafico-figurativos em que esses elementos se inserem:

86 "fitness", in Dicionario Priberam da Lingua Portuguesa [em linha], 2008- 2013. [consultado em 19-12-2019].

87 De acordo com o n.° 2 do artigo 209° do Codigo da Propriedade Industrial: “Os elementos genéricos referidos nas
alineas a), c) e d) do nimero anterior que entrem na composicdo de uma marca ndo serdo considerados de uso
exclusivo do requerente, exceto quando, na pratica comercial, os sinais tiverem adquirido eficacia distintiva”.
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PROFITNESS SPORT, WELLNESS & EDUCATION

@ Pro Fitness

STUDIO

Marca registanda n° 625464 Marca internacional n® 623665 Marca nacional n® 516202

Por conseguinte, atendendo a que, nos respetivos conjuntos, as marcas em causa nao apresentam semelhangas do
ponto de vista figurativo, designadamente, quanto ao tipo de letra, disposicdo e combinagdo de elementos,
proporcdo e formas que apresentam, & nosso entendimento que o pedido de registo em aprego esta em condicdes
de poder ser concedido uma vez que “No caso das marcas «fracas», por integrarem elementos com pouca
capacidade distintiva, insuscetiveis de apropriagdo, pode bastar uma pequena variagdo para afastar o juizo de
confundibilidade, enquanto nas marcas «fortes» o grau de exigéncia é maior, sendo necessaria uma diferenga de

tipo para afastar esse juizo” (Acérdao do Tribunal ad Relagdo de Lisboa, Processo 33/06.3TYLSB.L1-6).

SGQ/INPI 174

Apds impressé&o, este documento constitui copia ndo controlada



in

p | instituto nacional

e da propriedade industrial

C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

3.3 | Reprodugao de Marca/Logétipo

Artigo 232.° n.° 1 alinea a)

Artigo 289.°n.° 1 alinea a)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

A reproducdo de marca anteriormente registada por
outrem para produtos ou servigos idénticos.

A reproducéo de logdtipo anteriormente registado por
outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja
idéntica a exercida pela entidade que se pretende
distinguir.

Em regra, deve optar-se pela alinea a) do n.° 1 dos artigos 232.° / 289.° do CPI quando estiverem em

causa:

Sinais iguais # Produtos/servicos/atividades idéntica(o)s === REPRODUCAO
alinea a)
Sinal registando: Sinal registado:;
/,— = (f/V‘)\‘\
G D) G =)
QUINTA QUINTA
BOA ESPERANCA BOA ESPERANGA

CL 33 - bebidas alcodlicas com excecdo de cervejas

CL 33 - bebidas alcodlicas com excecao de cervejas

CAE 1101 - fabricac&o de bebidas alcodlicas
destiladas

CAE 1101 - fabricac&o de bebidas alcodlicas
destiladas

O sinal registando reproduz a marca/logétipo prioritaria/o, 0 que inviabiliza a sua destringa.

Quando se tratam de sinais iguais e produtos/servigos/atividades idéntica(os) ndo é exigido que se

demonstre a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro ou confusdo caso os sinais viessem a

coexistir no mercado. De facto, a simples constatagdo de que os sinais sdo iguais e se destinam aos

mesmos produtos/atividades é suficiente para dai se retirar que o consumidor néo os podera distinguir.
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3.4 | Imitagao de marcal/logétipo

Artigo 289.° n.° 1 alinea b)

e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

Artigo 232.° n.° 1 alinea b)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

- A reprodugdo de marca anteriormente registada por
outrem para produtos ou servigos afins;

- ou a imitagdo, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por outrem para produtos ou
servicos idénticos ou afins, que possa induzir em erro
ou confusdo o consumidor ou que compreenda o risco
de associagdo com a marca registada;

- A reprodugao de logotipo anteriormente registado por
outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja
afim a exercida pela entidade que se pretende
distinguir;

- ou a imitagdo, no todo ou em parte, de logotipo
anteriormente registado por outrem para distinguir uma
entidade cuja atividade seja idéntica ou afim a exercida

pela entidade que se pretende distinguir, se for
suscetivel de induzir o consumidor em erro ou
confusdo;

Esta alinea esta divida em duas partes, sendo a primeira dedicada a reprodugao e a segunda a imitagéo

de direitos prioritarios.

A reproducao diz respeito aos casos em que:

Sinais iguais #+ Produtos/servicos/atividades semelhantes (afins) == REPRODUCAQ
alinea b)

Sinal registando: Sinal registado:

7

(L= 7))
s |
Qi QU
BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA

CL 33 - bebidas alcodlicas com excepgéo de cervejas CL 33 - aguardentes

CAE 1101 - fabricac&o de bebidas alcodlicas CAE 11011 - fabricagéo de aguardentes preparadas

destiladas

O sinal que se pretende registar reproduz a marca prioritéria / 0 logdtipo prioritario, sendo suscetivel de induzir o
consumidor em erro ou confusdo quanto a origem comercial dos produtos/servigos/atividades que se pretendem
registar.
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Quando os produtos/servigos/atividades nao séo iguais ja é necessario evidenciar que a coexisténcia do
sinal requerido com marca prioritaria / logétipo prioritario seria suscetivel de induzir o consumidor em erro

ou confusédo.

Por seu turno, estamos perante imitacdo de um direito prioritario nos casos em que:

Sinais apresentam semelhanca Produtos/servicos/atividades . IMITACAO
grafica/fonética/figurativa iguais ou afins -
(ou outra)
Sinal registando: Sinal registado:
G QUINTA
?/ AN DA
QUINTA BOA ESPERANCA
BOA ESPERANCA

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas
CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas

CL 33 - aguardentes

CAE 1101 - fabricagéo de bebidas alcodlicas
CAE 1101 - fabricac&o de bebidas alcodlicas destiladas

destiladas

CAE 11011 - fabricagdo de aguardentes preparadas

O sinal registando reproduz os elementos verbais € o tipo de letra que distingue a marca prioritaria / o logétipo
prioritario, sendo suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusdo quanto a origem comercial dos
produtos/servigos/atividades que se pretendem registar.

Se o sinal registando for misto e o prioritario for verbal — mesmo nos casos em que a estilizacdo das
letras seja minima - ndo pode considerar-se que existe reprodugdo na acecdo da alinea a) do mesmo
artigo, visto que o sinal registando contém elementos figurativos que ndo estdo presentes na marca

prioritaria / no logétipo prioritario:
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Sinal registando:

QUINTA
BOA ESPERANCA

Sinal registado:

QUINTA DA BOA
ESPERANCA

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas

CAE 1101 - fabricacéo de bebidas alcodlicas
destiladas

CAE 1101 - fabricagao de bebidas alcodlicas
destiladas

Por outro lado, ainda que a diferenca entre os sinais resida num elemento puramente descritivo ndo deve

considerar-se que existe reprodugao na acegao da

coincidem em todos os elementos que 0s compdem:

alinea a) do mesmo artigo, dado que os sinais ndo

Sinal registando:

AGUARDENTE BOA
ESPERANCA

Sinal registado:

BOA ESPERANCA

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegéo de cervejas

CAE 1101 - fabricagéo de bebidas alcodlicas
destiladas

CAE 1101 - fabricagéo de bebidas alcodlicas
destiladas
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3.5 | Marca que reproduza Logétipo versus Logoétipo que reproduza

marca

Artigo 232.°n.° 1 alinea ¢)

Artigo 289.°n.° 1 alinea c)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

A reproducdo de logétipo anteriormente registado por
outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja
idéntica aos produtos ou servigos a que a marca se
destina;

A reproducdo de marca anteriormente registada por
outrem para produtos ou servicos idénticos aos
abrangidos no ambito da atividade exercida pela
entidade que se pretende distinguir;

A marca reproduz o logétipo se:

- 0s sinais forem iguais e o logétipo proteger a fabricagdo ou o comércio de produtos idénticos aos que se

pretendem registar com a marca em estudo.

Sinal registando:

BOA ESPERANCA

Sinal registado:

BOA ESPERANCA

CL 12 - veiculos automéveis

CAE 29100 - fabricagéo de veiculos automéveis

CAE 45110 — comércio de veiculos automéveis ligeiros

- 0s sinais forem iguais e a marca se destinar a servigos idénticos a atividade protegida pelo logétipo

prioritario.

Sinal registando:

BOA ESPERANCA

Sinal registado:

BOA ESPERANCA

CL 35 - servigos de venda a retalho de veiculos
automéveis

CAE 45110 — comércio de veiculos automdveis ligeiros

CL 37 - servigos de reparagao e manutengéo
automovel

CAE 45200 — manutengao e reparagao de veiculos
automéveis
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Nos casos em que o CAE do logétipo for mais restrito que os produtos ou servigos para 0s quais a marca

foi solicitada, deve recusar-se por reprodugéo pela alinea d) e ja néo pela alinea c):

Sinal registando: Sinal registado:

QUINTA QUINTA
BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA

CAE 47250 — Comércio a retalho de vinhos comuns e
licorosos

CL 33 - bebidas alcodlicas exceto cervejas

CAE 11021 — Produg&o de vinhos comuns e licorosos

Logétipo reproduz a marca:

No caso dos logdtipos que reproduzam marcas deve aplicar-se um raciocinio semelhante ao acima

descrito, ou seja, 0 logotipo reproduz a marca quando:

e 0s sinais s&0 iguais e o logdtipo se destina a fabricagdo ou ao comércio de produtos idénticos

aos protegidos pela marca prioritaria.

e 0s sinais sdo iguais e o logdtipo tiver sido requerido para uma atividade idéntica & dos servigos
protegidos pela marca prioritria, ou que de alguma forma a actividade prosseguida pelo logotipo
esteja contida (menos abrangente) no &mbito dos produtos ou servigos assinalados pela marca

anterior.
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3.6 | Marca que reproduz ou imita Logétipo versus Logétipo que

reproduz ou imita marca, desde que exista afinidade

Artigo 232.°n.° 1 alinea d)

Artigo 289.°n.° 1 alinea d)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

- A reprodugéo de logétipo anteriormente registado por
outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja
afim aos produtos

- OU servigos a que a marca se destina ou a imitagéo,
no todo ou em parte, de logdtipo anteriormente
registado por outrem para distinguir uma entidade cuja
atividade seja idéntica ou afim aos produtos ou
servicos a que a marca se destina, se for suscetivel de
induzir o consumidor em erro ou confusao;

A reproducdo de marca anteriormente registada por
outrem para produtos ou servigos afins aos abrangidos
no ambito da atividade exercida pela entidade que se
pretende distinguir

- ou a imitagdo, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por outrem para produtos ou
servicos idénticos ou afins aos abrangidos no &mbito
da atividade exercida pela entidade que se pretende
distinguir, se for suscetivel de induzir o consumidor em
erro ou confus&o ou se criar o risco de associagdo com
a marca registada;

Na comparagéo entre marcas e logétipos devem aplicar-se os raciocinios explanados no capitulo 3.1

deste documento.
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Artigo 232.°n.° 1 alinea e)

Artigo 289.°n.° 1 alinea e)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

A reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de
denominagdo de origem ou de indicagdo geogréfica
que merega protecdo nos termos do presente Caédigo,
de legislagdo da Unido Europeia ou de acordos
internacionais de que a Unido Europeia seja parte, e
cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de
apresentacdo do pedido de registo de marca ou, sendo
0 caso, antes da data da respetiva prioridade

A reprodugéo ou imitagdo, no todo ou em parte, de
denominagdo de origem ou de indicagdo geografica
que merega prote¢do nos termos do presente Caédigo,
da legislagdo da Unido Europeia ou de acordos
internacionais de que a Unido Europeia seja parte, e
cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de
apresentagdo do pedido de registo de logétipo, sob
reserva do seu registo posterior.

reivindicada, sob reserva do seu registo posterior.

No capitulo dedicado aos Sinais que contrariem o disposto na legislagdo/acordos que conferem prote¢do
a denominagbes de origem e indicagbes geograficas foram definidas as situagdes em que a utilizagdo
abusiva ou indevida de denominagéo de origem ou indicacdo geografica protegida podera justificar a
recusa do sinal por motivos absolutos. Esta secgéo ird ocupar-se dos casos em que ha lugar a recusa

nos termos da alinea e) do n.° 1 dos artigos. 232.° e 289.° do CPI.

Assim, deve ser levantada uma objeg&o por motivos relativos quando esteja em causa a ‘“reprodugéo ou

imitagdo de denominagéo de origem ou de indicagdo geografica” e o sinal registando:

e Se destine a “produtos ndo abrangidos pelo registo e que sejam comparaveis aos produtos
registados com a DOP ou IGP’%, isto é, a produtos que tém a mesma natureza que os
protegidos pelas DOP ou IGP, mas que ndo cumprem as condicbes a que os produtos

protegidos por estes direitos tém de obedecer.

e Tenha sido requerido para produtos idénticos aos protegidos por DOP ou IGP mesmo que estes

estejam a ser usados como ingredientes®

8 Tal como definido na alinea a) do artigo 13° do REGULAMENTO (UE) N.o 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU
E DO CONSELHO de 21 de novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos
géneros alimenticios, disponivel para consulta em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

8 Salvo se o ingrediente em questdo cumprir com o caderno de especificagdes relativo ao produto protegido como
denominagédo de origem/indicagdo geografica protegida, tal como resulta do Acérdao do Tribunal de Justica da EU de
20 de dezembro de 2017, Processo No processo C-393/16, ECLI:EU:C:2017:991, Ponto 3 das declaracdes finais.
Documento disponivel para consulta em https://curia.europa.eu/juris/document/
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o Assinale servigos que sdo suscetiveis de ter por objeto produtos protegidos como DOP ou
IGP.

o Explore ou procure tirar partido da reputagao da DOP ou da IGP.

A este propdsito importa referir que 0 que esta subjacente as proibi¢des relacionadas com o uso indevido
de denominagdes de origem ou indicagdes geograficas protegidas ndo é a possibilidade de indugdo em
erro ou confuséo quanto a origem comercial dos produtos/servigos/atividades, mas sim a suscetibilidade
de o consumidor ser levado a considerar que os produtos apresentam caracteristicas que na verdade ndo
tém (por ndo se encontrarem conformes com as especificagdes a que tém que obedecer os produtos que
tém direito ao uso de DOP ou IGP).

Neste sentido, ao comparar-se os produtos/servigos/atividades requeridos com os produtos que se
encontram protegidos pelas DOP ou IGP deve por-se em evidéncia aspetos relacionados com a natureza
(mesma tipologia de produtos), finalidade (idéntica ou substituta) e destino (mesmo publico consumidor),

circunstancia que os coloca em posigao concorrencial no mercado.

Para ilustrar o referido nos pardgrafos antecedentes apresentam-se infra alguns exemplos de
reproducdo/imitacio de DOP ou |IGP, consoante as caracteristicas do sinal e dos

produtos/servigos/atividades a que se destinem:

- Sinais que se destinam a produtos que tém a mesma natureza que os protegidos pelas DOP ou

IGP:
Sinal registando: Sinal registado:
COLINAS DO ALENTEJO ALENTEJO
(MNAn.° 536134 )
CL 33 - vinhos Vinhos com denominagéo de origem protegida PDO-
PT-A1542 «ALENTEJO»

O sinal que se pretende registar reproduz a denominagao de origem protegida «ALENTEJO» e destina-se
a produtos comparaveis aos protegidos pela DOP, mas que n&o se encontram conformes com aquele

direito.
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Com efeito, a designagdo “vinhos” pode englobar produtos que sejam produzidos e engarrafados em
qualquer lugar e sejam feitos a partir de uvas provenientes de qualquer pais ou regido. Ja os vinhos com
denominagdo de origem protegida PDO-PT-A1542 «ALENTEJO» s6 podem ser produzidos com uvas
provenientes da regido demarcada do Alentejo e de acordo com as regras definidas para os produtos

com direito ao uso da DO.

Quando utilizada num sinal destinado a vinhos, a palavra «<ALENTEJO» tém como fung&o indicar ao
consumidor que os produtos requeridos possuem as caracteristicas acima indicadas. Por esta razao,
deve impedir-se que sinais com estas caracteristicas possam ser usados para comercializar qualquer tipo

de vinho, recusando o registo.

REPRODUGAO PARCIAL - LOG n.° 28463

Sinal registando: Sinal registado:

CORDEIRO DE BARROSO / ANHO DE
BARROSO / CORDEIRO DE LEITE DE

BARROSO
q SANGUEIRA DE BARROSO-MONTALEGRE
195 Fumados TradiS ALHEIRA DE BARROSO-MONTALEGRE

SALPICAO DE BARROSO-MONTALEGRE

CHOURICA DE CARNE DE BARROSO-
MONTALEGRE

CHOURICO DE ABOBORA DE BARROSO-
MONTALEGRE

CARNE DE BOVINO CRUZADO DOS
LAMEIROS DO BARROSO

PRESUNTO DE BARROSO
CABRITO DE BARROSO

CAE 10130 - fabricag&o de produtos a base de carne Carne e produtos a base de carne com Indicagéo
Geografica protegida PGI-PT-0231; PGI-PT-0236; PGI-
PT-0237; PGI-PT-0238; PGI-PT-0239; PGI-PT-0240;
PGI-PT-0144;  PGI-PT-0262 e  PGI-PT-0232,
respetivamente

O sinal requerido reproduz os elementos verbais “Barroso / de Barroso” para assinalar o tipo de
produtos que estdo compreendidos nos protegidos pela IG com a mesma designagdo, mas que nao

cumprem os requisitos a que obedecem os produtos com direito a IG-
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Sinal registando:

Sinal registado:

ALTEN TEJO ALENTEJO
(MNA n.° 593030)
CL 33 - vinhos Vinhos com denominag&o de origem protegida PDO-
PT-A1542 «<ALENTEJO»
BORBARIEN

VINHO DE BORBA

CL 33 - Vinho de uvas; vinho tinto; vinhos com

branco; agua-pé;

indicagdo geografica protegida; vinhos rosé; vinho

Vinhos com denominag&o de origem protegida n° 79
«Vinho de Borba »

O sinal que se pretende registar «ALIEN TEJO» imita a denominagéo de origem protegida «ALENTEJO»

e destina-se a produtos comparaveis aos protegidos pela DOP, mas que n&o se encontram abrangidos

pelo registo, raciocinio idéntico é aplicavel ao sinal «BORBARIEN».

- Sinais que contém mengdes a DOP ou IGP usadas como ingredientes:

Reprodug&o Parcial - MNA n.° 569072

Sinal registando:

MELOA SANTA MARIA

Sinal registado:

MELOA DE SANTA MARIA
— ACORES

CL 33 - bebidas alcodlicas com excegao de cervejas

Meloa com indicagdo geogréfica protegida PGI-PT-
1124 «Meloa de Santa Maria — Agores»

O sinal requerido reproduz parcialmente a indicagdo geografica protegida «Meloa de Santa Maria —

Acores» e assinala bebidas alcodlicas que s&o suscetiveis de utilizar o produto protegido com a referida

SGQ/INPI

185

Apds impressé&o, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

|r]p| instituto nacional . .
i da propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

IGP como ingrediente. Acresce que, ainda que autorizada a sua incluséo no sinal pela entidade
competente, o sinal requerido sempre seria recusado por ndo apresentar capacidade distintiva, uma vez
que se limita a indicar caracteristicas dos ingredientes com que os produtos sdo produzidos,

designadamente, a sua natureza e proveniéncia geografica.

Reprodugéo — MNA n.° 622396 (pedido retirado)

Sinal registando: Sinal registado:

MACA DE ALCOBACA

CL 30 - confeitaria; pastelaria variada; produtos de | Magad com indicagdo geografica protegida PGI-PT-
confeitaria 0261 «Magé de Alcobaga»

O sinal registando reproduz a indicagdo geografica protegida «Maga de Alcobaga» e assinala produtos de
pastelaria/confeitaria que séo suscetiveis de utilizar o produto protegido com a referida IGP como
ingrediente. Por outro lado, trata-se de um sinal que também néo teria capacidade distintiva ainda que
fosse autorizada a sua utilizagdo no sinal, uma vez que consiste numa indicagdo do produto e das suas

caracteristicas acompanhado de uma representacao real (fotografica) do seu aspeto.

- Sinais que assinalam servigos suscetiveis de ter por objeto produtos protegidos como DOP
ou IGP.

Reprodugédo — LOG n.° 33181

Sinal registando: Sinal registado:

, CARNE DOS ACORES

cames dos (eores

CAE 56101 - restaurantes tipo tradicional Carne com indicagéo geogréfica protegida PGI-PT-
0155 «Carne dos Agores»
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O sinal requerido reproduz a indicagdo geogréfica protegida «Carne dos Agores» e destina-se a uma

atividade suscetivel de ter por objeto os produtos protegidos pela referida IGP.

Reprodugédo — MNA n.° 574928

Sinal registando: Sinal registado:

‘7
‘Y ’ VINHO VERDE

CL 358 - servicos de informagbes comerciais
relacionadas com vinho;

CL 392 - armazenamento em entrepostos de vinhos;
entrega de vinhos; organizacdo de excursbes de
turismo;

CL 412 entretenimento relacionado com provas de
vinhos; eventos de provas de vinhos com fins
educativos; organizagdo e realizagdo de eventos de | Vinho com denominagéo de origem protegida PDO-PT-
provas de vinhos com fins de entretenimento; A1545 «Vinho verde»

organizagdo e realizagdo de eventos de provas de
vinhos com fins educativos; provas de vinhos [servicos
de educagdo]; provas de vinhos [servigos de
entretenimento]; publicagdo de material impresso
relacionado com vinhos franceses; servigos de provas
de vinhos [educagdo]; publicagdo de diretorios
relacionados com turismo;

CL 432 - bares de vinhos; servigos de bar de vinhos;
servicos de degustagdo de vinhos (fornecimento de
bebidas.

O sinal registando reproduz a denominagé@o de origem protegida «Vinho Verde» e foi requerido para

servigos suscetiveis de ter por objeto os produtos protegidos pela referida DOP.

- Sinais que assinalam produtos, servigos ou atividades sem afinidade com DO ou IG e que

possam beneficiar da sua reputagdo ou prestigio

Segundo o n.° 4 do artigo 306.° do CPI é proibido o uso de denominacdo de origem ou indicagao
geografica com prestigio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, mesmo para produtos sem

identidade ou afinidade sempre que 0 uso da mesma procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do
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carater distintivo ou do prestigio dos direitos anteriormente protegidos ou possa prejudica-los, mas desde

que, no caso em concreto, se estabele¢a uma relacao direta e inequivoca com o direito prioritario.

Sinal registando:

CHAMPAGNE CRUISES VILAMOURA

LUNURY CREWED YACHT CHARTES

(LOG e 40736)

Sinal registado:

CHAMPAGNE

CAE 52220 - exercicio de actividades maritimo-turisticas e de

recreio, a exploragdo de estabelecimentos hoteleiros e similares e

gestéo de instalagdes desportivas.

Vinho com denominag&o de origem protegida PDO-
FR-A1359 «CHAMPAGNE»

Sinal registando:

J

(MNA n.° 500323)

Sinal registado:

PORTO

CL #1

recreativos prestados por artistas de espetaculo; servigos recreativos

- Servigos recreativos prestados por clubes; servigos

prestados mediante radio, televisdo e redes informaticas ou

relacionados com estes meios; servicos recreativos com a

participagdo de personagens ficticias; servigos recreativos
cinematograficos, musicais, desportivos, de video e teatrais; servigos
on-line de publicagdes eletronicas, ndo descarregaveis; servicos de
treinamento na area de desenvolvimento de software de computador ;
servigos de traducao; servigos de salde e clube recreativo ; servigos
de reserva para eventos desportivos, cientificos e culturais; servigos
de reportagens de informagédo; servicos de redagdo de guides;
servicos de publicagdo digital online; servigos de publicagdo de
edicbes periodicas e ndo periodicas, exceto textos publicitarios;
servigos de produgdo e gravacdo de contetidos de audio; servigos de
produgdo de videos musicais e actuagdes ao vivo por grupos
musicais; servigos de produgéo de videos musicais ; servigos de pos-
produgéo e de edigdo no campo da musica, videos e filmes ; servigos
de personal trainer [treino fisico]; servicos de parques de atracdes e
parques de diversdes; servigos de orquestras e de concertos; servigos

de orquestra; ETC...

Vinho com denominagéo de origem protegida n.° PDO-
PT-A1540 «Porto» Porto (pt) / Port (en) / vinho do Porto
(pt) / Port Wine (en) / vin du Porto (fr) / Oporto (es)

/ Portvin (da) / Portwein (de)
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Nos sinais supra identificados verifica-se que a conjugagdo global dos elementos nominais (termos
“CHAMPAGNE" e “PORTQ?”) e figurativos (desenho do copo) promovera uma associa¢do indevida entre
0s sinais requeridos e estas denominagdes de origem, ainda que 0s servicos que se pretendem assinalar
nao tenham qualquer afinidade com os produtos protegidos por aqueles direitos. Esta circunstancia é
suscetivel de contribuir para a vulgarizagdo, banalizagéo e inerente diminui¢do do caracter distintivo das
denominagdes de origem “CHAMPAGNE” e “PORTO”, lesando, desta forma, o prestigio granjeado por

esta no mercado.

Circunstancias em que é viavel o registo de sinais que incluam expressées protegidas como DOP
ou IGP:

- Quando os produtos/servigos/atividades se encontrem conformes com os requisitos a que tém

que obedecer os produtos protegidos por estes direitos:

CL 33 - vinhos, respeitando a denominagao de origem protegida
da unido europeia n.° pdo-pt-a1445 «PICO».

HERDADE DO PICO

(MNA n.° 569134)

S CAE 11021 - produgao de vinhos comuns e licorosos (produgao de

o 3 vinho originario do alentejo, a saber, vinho doc alentejo e vinho

regional alentejano.)

(LOG n.° 44563)

CL 30 - trufas de chocolate com adi¢do de vinho de denominagéo

) . D)
ﬁi‘u ‘. de de origem protegida alvarinho; confeitaria com adigéo de recheio
» bt de vinho de denominagao de origem protegida alvarinho.
o/ Hlvarinho™

CHOCOLATE ALTA QUALIDADE

(MNA n.° 563756)

CL 41 - organizagao e realizagéo de eventos de provas de vinhos
com fins de entretenimento; organizacéo e realizagao de eventos de

provas de vinhos com fins educativos; todos os servigos indicados,

C /\S AS DA Q_J l N TA relacionados com vinhos, cumprem com o caderno de

DOURO+PORTUGAL especificagdes da denominagao de origem protegida «DOURO».
EST 1620 CL 43 - servigos de alojamento temporario; servigos de alimentagéo
AM&RELA e bebidas; servicos de degustagdo de vinhos (fornecimento de
bebidas) que cumprem com o caderno de especificagoes da
(MNA n.° 638360) denominagdo de origem protegida «DOURO»; servicos de
degustagao de alimentos e bebidas.
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- Quando néo é expectavel que o requerente possa obter qualquer beneficio indevido da utilizagéo

de termos que designam DOP ou IGP de prestigio:

douro hotel
* K % %

PORTOQANTIGO

(MNA n.° 536347)

CL 43 - hotéis

PoRTO

gulréntico

Aeal Walks =

(LOG ne 45362)

CAE - organizagéo de actividades de animagao turistica

MNA n.° 571991)

CL. 41 - ginasio

SINO DE OURO

CL. 33 - vinhos

MNA n.° 540192
CL. 362 gestdo de imoveis;
BUZZPORTO
CL. 432 servigos hoteleiros
MNA n.° 564954
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CL. 39 - condugdo de visitas turisticas; disponibilizagdo de
informagdo a turistas sobre excursbes e visitas turisticas;
organizagdo de circuitos turisticos; organizagdo de excursdes e
visitas a locais turisticos; organizagdo de excursdes e passeios
turisticos; organizagdo e reserva de excursdes e visitas turisticas;
realizag@o de visitas turisticas; organizagéo de viagens e passeios
de barco; organizagdo de viagens em autocarros; organizagdo de
visitas turisticas; realizagéo de excursdes; reserva de bilhetes para
viagens;

CL. 43 - alojamentos de férias; aluguer de alojamento temporéario em
casas e apartamentos de férias; casas de turismo; casas de
hdspedes; fornecimento de alojamento para férias; fornecimento de
alojamento temporario em apartamentos de férias; reserva de
alojamento temporario em casas de férias; servigos hoteleiros;
MNA n.° 557495 servicos para reserva de alojamento de férias; hospedarias;
disponibilizagdo de alojamento temporario para hoéspedes;
complexos hoteleiros; hotéis; disponibilizagdo de alojamento
temporario em casas de férias; casas de férias; aluguer de casas de
férias; organizagdo de alojamento fturistico; organizagdo de
alojamentos de férias; reserva de alojamentos turisticos.

Nos exemplos acima apresentados a utilizagdo das palavras “DOURQ” e “PORTO” ndo constitui uma

tentativa de aproveitamento indevido do prestigio de que gozam estes direitos.

Com efeito, a aplicagdo deste fundamento de recusa exige uma cuidadosa analise, devendo ser
ponderadas todas as circunsténcias do caso concreto, designadamente a composi¢do do sinal e os
produtos/servigos/atividades a que se destina, sem perder de vista que os sinais que compdem as
denominagdes de origem e as indicagbes geograficas consistem normalmente em nomes de localidades,
de regides e até de paises, referéncias estas que se limitam a reportar a sua origem e que n&o implicam
conexao alguma com os direitos protegidos, e que em muitos casos sdo empregues na atividade
econdmica, nos mais diversos sectores, sem que tal resulte na leséo do prestigio destes direitos em

consequéncia da sua banalizagéo.

Na verdade, se é inquestionavel que a capacidade distintiva dos termos “DOURO” e “PORTO” é
extraordinaria no contexto dos produtos vinicolas, ndo é menos correto dizer que, fora desse ambito, se

tratam de termos sem qualquer caracter distintivo.

No fundo, tais expressbes sdo constantemente utilizadas em todas as atividades comerciais para
designar uma cidade, um rio e uma regiéo do pais, pelo que estes termos se encontram, por natureza,

diluidos na linguagem corrente usada no comércio.%

% Vide a este respeito sentenca do Tribunal da Propriedade Industrial de 18 de setembro de 2015, Processo
185/15.1YHLSB que manteve a concessao do pedido de registo de marca nacional n.° 536347 «PORTO ANTIGO
DOURO HOTELy», disponivel para consulta no BPI de 27-11-2015, pag. 42 e seg. - https://inpi.justica.gov.pt/
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- Quando néo existe qualquer relagéo entre a designagéo protegida como D.O. ou I.G. e os

produtos ou servicos requeridos:

CL 30 - bolos de gelado; bolos semifrios; confeitaria a base de
gelado; confeitaria de gelado; cremes gelados; gelado a base de
iogurte [predominando o gelado]; gelado com fruta; gelado de fruta;
gelado néo lacteo; gelados, (...).

(MNA n°® 575179)

FRST

Gin of Madeira Island

(MNA n° 555348)

DEGUST'AR LISBOA

CAE 56101 - Restaurante tipo tradicional

(LOG ne 47667)
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3.8 | Infragao de outros direitos de propriedade industrial

Artigo 232.° n.° 1 alinea f)

Artigo 289.°n.° 1 alinea f)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo a infragéo de outros direitos de propriedade industrial

A recusa do registo nos termos da alinea f) do n.° 1 do artigo 232.° e 289.° do CPI justifica-se quando

esteja em causa a infragdo de direitos de propriedade industrial ndo contemplados nos outros nimeros e

alineas destes dois artigos, designadamente, quando a marca ou o logétipo viole nomes e insignias de

estabelecimento, recompensas, desenhos ou modelos e até, se for 0 caso, patentes.

Alguns exemplos:

- Imitagao de Nome de Estabelecimento

Sinal Registando
VAGOMAR

(MNA re 632623)

Sinal Registado
VAGAMAR

(NOM n° 35333)

CL 29 - Marisco congelado; marisco cozido; produtos de
marisco; refeicdes preparadas que contém [principalmente]

marisco”)

CL 31 — marisco vivo

servigos oferecidos no estabelecimento identificado pelo sinal
prioritario, em concreto: - “Comércio a retalho de peixes e

legumes”

- Imitagao de Insignia de Estabelecimento

Sinal Registando

ES SELOMN2A

(MNA e 564896)

Sinal Registado

& ?e(udg?;

\

(INS n° 7676)

CL 07 - Amassadores [maquinas de cozinha elétricas];
aparelhos de cozinha elétricos para triturar; aparelhos de para

tirar cerveja; aparelhos elétricos de cozinha para picar,

servigos oferecidos no estabelecimento identificado pelo sinal

prioritario, em concreto: “Comércio por grosso de

A"

eletrodomésticos, aparelhos de radio e de televisédo
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misturar e prensar; aparelhos elétricos para fazer massa para

uso doméstico; aparelhos elétricos para moer fruta; (...);

CL 11 - aparelhos para cozinhar; aparelhos para aquecimento
de produtos alimentares; aparelhos para aquecer bebidas;
aparelhos para aquecer alimentos; acendalhas para
churrascos; acessorios ajustados para fornos; anéis de
aquecimento; aparelho elétricos para fazer iogurte; aparelhos
a gas para cozinhar; aparelhos a gas para cozinhar com

grelhadores incorporados; (...);
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3.9 | Emprego de nomes ou retratos

Artigo 232.°n.° 1 alinea @) Artigo 289.°n.° 1 alinea g)

Constitui fundamento de recusa do registo-o-emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressdes ou figuragdes,
sem que tenha sido obtida autorizagdo das pessoas a que respeitem e, sendo ja falecidos, dos seus herdeiros ou

parentes até ao 4.° grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestigio daquelas pessoas.

Este fundamento de recusa destina-se a impedir a exploracdo comercial do nome e/ou da imagem sem o
consentimento do proprio, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4° grau (primos, trisavés, trinetos, tios-
avos e sobrinhos-netos) mas, antes de mais, é importantes aferir se é possivel identificar a pessoa cujo
nome, retrato ou outra referéncia, como por exemplo um pseudénimo ou nome artistico consta no sinal,
embora 0s sinais que contenham apenas nomes proprios ou apelidos ndo sejam, em regra, suscetiveis

de poderem ser associados a uma pessoa em concreto.

Exemplos:
PEIXARIA ACUCENA PEIXARIA ACUCENA
PEIXARIA VELOSO VELOSO

CONCESSAO RECUSA.

iiamo.te
RADIO
LOVE SESSIONS,
FROM CHIADD

(MNA n.° 533471)

(MNA n.° 388183)

Requerente: Pedro Miguel Ferreira Ramos Requerente: P6 de Arroz Cabeleireiros, LDA.
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TONY CARREIRA CAT POWER
(MNA n.° 424776) (MNA n.° 587017)

“CAT POWER” é o nome artistico da cantora e compositora norte-
americana Charlyn Marie Marshall, também conhecida como Chan
Marshall, cujo primeiro album, “Dear Sir’, foi langado em 1995 e o seu
Ultimo trabalho, “Sun”, em 2012.

Requerente: Antdnio Manuel Mateus Antunes Requerente: RADIO COMERCIAL, S.A.

RITA REDSHOES FAVELA LACROIX

(MNA n.° 619844)
(MNA n.° 454750)
“FAVELA LACROIX” é o nome artistico de uma personagem criada
por Junior Oliveira, cantor de mUsica pop, funk e soul

Requerente: Ana Rita Rosa da Silva Pereira
Requerente: Trumps - Bar, Restaurante, Snack Bar, Lda.

VASCO DA GAMA FLORBELA ESPANCA

JOANA D'ARC CARLOS PAREDES

RECUSA

Em casos excecionais podera bastar a presenca do nome ou do apelido para identificar um individuo pelo

que a omissao da respetiva autorizagdo culminara na recusa do registo:

Amalia — o filme

(MNA n.° 419444)

Quande Jréuq,

Senhou

coremar

(MNA n.° 627450)

EUSEBRIO

(MNA n.° 584158)

RECUSA
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Nos casos em que o sinal contenha 0 nome de um menor, tanto o pedido de registo, como a autorizagéo

para o uso do nome tém de ser assinados pelos pais ou pelos representantes legais do menor:

Kevin Keew corresponde ao nome artistico de um rapaz

KE‘VIH Keew de 10 anos de idade.

(MNA re 644837)

Caso a utilizagdo seja desrespeitosa ou desprestigiante a proibicdo manter-se-4 mesmo que obtida a

autorizag&o ou ainda que esta ja ndo possa ser obtida.

CAMOES ERA PORREIRO CAMOES ERA UM BEBADO
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Artigo 232.° n.° 1 alinea h) Artigo 289.° n.° 1 alinea h)

Constitui fundamento de recusa do registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia

desleal ou de que esta é possivel independentemente da sua intencao;

Couto Gongalves®! esclarece que o objetivo desta norma n&o é “apreciar a pratica de um acto consumado
de concorréncia desleal”, mas sim a de “prevenir a atribuicdo de um direito privativo a um concorrente
que, de modo intencional ou ndo, desencadeia ou pode desencadear com o seu pedido uma situagéo

objetivamente desleal (um acto contrario as normas e usos honestos de qualquer atividade econdmica)”.

Assim, esta proibi¢do visa impedir a atribui¢do de direitos através das quais um agente econdmico possa

praticar, intencionalmente ou ndo, concorréncia desleal.
Mas entéo, em que consiste a concorréncia desleal?

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 311.° do CPI, constitui concorréncia desleal “todo o ato de
concorréncia contrario as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade econdmica,
nomeadamente, 0s atos suscetiveis de criar confusdo com a empresa, o estabelecimento, 0s produtos ou

0s servigos dos concorrentes, qualquer que seja 0 meio empregue”.

Neste sentido, e de acordo com Carlos Olavo® estd em causa na concorréncia desleal “a confusédo entre
actividades econdmicas e em especial a confusdo entre elementos em que fais actividades se
concretizam, a saber, a identidade dos empresarios em causa, seus estabelecimentos, seus produtos ou

servigos, e ndo ja a confuséo entre sinais distintivos”.

Esse risco de confus&o [entre atividades econdmicas] consiste “em apresentar os produtos ou servigos de
maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou Servicos a um concorrente”,
estabelecendo-se ‘“fisco de confusdo em sentido restrito quando o consumidor médio néo distingue as
atividades de uma e outra empresa, e em sentido amplo quando o consumidor médio, distinguindo as

actividades das empresas em causa, as associa indevidamente”.

1 Citado no Acorddo do Tribunal da Relacdo de Lisboa — Processo 27/15.8YHLSB.L1-2, disponivel para consulta
através do link: http://www.dgsi.pt/OpenDocument

9 |dem.
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Em suma:

- A concorréncia desleal é um comportamento desonesto praticado entre entidades concorrentes no

mercado;

- O que esta em causa na concorréncia desleal ndo é a possibilidade de confusao entre sinais distintivos,
mas entre atividades economicas, isto €, a possibilidade de confusdo entre empresas, estabelecimentos,

produtos ou servigos de entidades concorrentes;

Assim, para que se verifique a suscetibilidade da pratica de atos de concorréncia desleal ndo é
necessario que exista um sinal anterior registado, mas sim que o sinal que se pretende registar seja
suscetivel de poder ser confundido ou associado a um sinal preexistente utilizado no ambito da atividade

comercial de um concorrente.

Por conseguinte, para determinar se a concessdo de um sinal podera conduzir a pratica de atos de

concorréncia desleal por parte de quem o requereu, importa verificar:

- Se o sinal que se pretende registar apresenta caracteristicas, no que respeita a sua composicdo e/ou
aos produtos/servigos/atividades que assinala, que o tornam suscetivel de criar confusdo com a empresa,

0 estabelecimento, os produtos ou os servigos dos concorrentes;

- Se o sinal requerido ira ser objeto de utilizagdo comercial no mesmo segmento de mercado ou num
segmento de mercado suficientemente préximo de um seu concorrente, de tal modo que se possa

verificar um desvio ou aproveitamento indevido da sua clientela.

Exemplo de um pedido de registo suscetivel de criar confusdo com os produtos de um concorrente:

Sinal registando Sinal registado

SAUDADE
SAUDADE
alghe (MUE n.° 13240528)
(MNA n.° 620899)

CL 16 - caixas de cartdo; caixas de cartdo desdobraveis;
caixas de cartdo desmontadas para embalagem; caixas de
cartdo montadas para embalagem; caixas de cartdo para

embalagem; caixas de cartdo para embalagens; ETC...

CL 3 - Sabdes desodorizantes; Sabonetes; Sabonetes
perfumados; Sabdes perfumados; Cremes para o corpo
[cosméticos]; Cremes cosméticos; Cremes perfumados;
Fragrancias de ambiente; Sabonetes para os cuidados do

corpo”,
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Neste caso nao existe identidade ou afinidade entre os produtos que se pretendem registar com os sinais em
confronto, circunstancia que impossibilita a sua confusdo ou associagao por parte do consumidor [na verdade, o

consumidor de “embalagens” é muito diferente do consumidor de “produtos cosméticos e de higiene”].
No entanto, verifica-se que:

- a entidade requerente € a entidade reclamante sdo concorrentes no mercado:
Entidade Requerente: “Fabrico e comercializagdo de produtos cosméticos e de higiene”. VS.

Entidade Reclamante: “Producg&o, compra e venda de Sab&o e Sabonetes, produtos de higiene, dermatolégicos e
cosmética”.

- a eventual concessdo do sinal requerido seria suscetivel de causar confusdo com a atividade econdmica
desenvolvida pela reclamante pois permitira a requerente apresentar os seus produtos de maneira tal que levaria o

consumidor a atribui-los a sua concorrente.

Com efeito, consultado o site da requerente. verifica-se que esta entidade apresenta os seus produtos no mercado

SAUDADE
em embalagens identificadas com um sinal semelhante ao que se pretende registar « » e que
essas embalagens se destinam a produtos que se enquadram no &mbito da actividade comercial desenvolvida pela

reclamante: “Produgdo, compra e venda de Sab&o e Sabonetes, produtos de higiene, dermatolégicos e cosmética”.

Esta circunstancia é suscetivel de causar confusao com os produtos produzidos e comercializados pela reclamante
uma vez que esta goza do direito de exclusivo sobre o sinal «SAUDADE» (Marca da Unido Europeia n.°
013240528) para assinalar na classe 03% “Sabdes desodorizantes; Sabonetes; Sabonetes perfumados; Sabdes
perfumados; Cremes para o corpo [cosméticos]; Cremes cosméticos; Cremes perfumados; Fragréncias de

ambiente; Sabonetes para os cuidados do corpo”. da Classificagdo Internacional de Nice.

Exemplo de um pedido de registo suscetivel de criar confusdo com a empresal/entidade concorrente:

Sinal registando Sinal Preexistente (a data ndo registado)

FUTEBOL CLUBE PACOS FUTEBOL CLUBE PACOS
DE FERREIRA DE FERREIRA

(MNA n.° 510955)

No &mbito do estudo do presente pedido de registo, e analisado o sinal em aprego — FUTEBOL CLUBE PACOS DE
FERREIRA - verificamos tratar-se da designagdo de um clube de futebol com cerca de meio século de existéncia

em Portugal, com tradicdo e elevado destaque no nosso meio futebolistico (compete no principal escaldo nacional),

SGQ/INPI 200

Apds impressé&o, este documento constitui copia ndo controlada



C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos

|r]p| instituto nacional . .
i da propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

nao se considerando legitima a atribui¢do de direitos sobre o sinal requerido, para identificar servigos que se
venham a desenvolver e implementar no mercado, visto o seu requerente vir a desfrutar indevidamente da
notoriedade associada ao sinal pré-existente e ainda que néo registado, criando no consumidor a expectativa de
que esses servicos se revestem das caracteristicas proprias ou valores que possam ser atribuidos ao FUTEBOL
CLUBE PAGOS DE FERREIRA.

Situagao que ocorre no caso em aprego, em que 0 uso da marca em referéncia sugere algum tipo de associagao
entre as atividades envolvidas, pressupondo-se que a sua aplicagdo para identificar servigos “aconselhamento de
carreira e coaching [formagéo e aconselhamento educagao]; academias (educagéo); atividades culturais e de entretenimento ;
atividades recreativas e desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de desporto, exceto veiculos;
aluguer de equipamento de jogos; aluguer de estadios; disponibilizagdo de informagdo sobre educagdo, formagéo,
entretenimento, atividades desportivas e culturais ; disponibilizagédo de instalagbes para educagdo fisica, jogos e desportos;
disponibilizagédo de instalagbes recreativas; organizagdo e realizagdo de atividades recreativas, desportivas e culturais ;
organizagéo e realizagéo de coloquios, conferéncias e congressos; organizagéo e realizagdo de conferéncias; organizagdo e
realizagdo de conferéncias, congressos e simpdsios; organizagdo e realizagdo de convengdes ; parques de diverséo; programas
de entretenimento; realizagéo de eventos desportivos; realizagéo de eventos desportivos” constitui um meio complementar

de divulgagéo do sinal.

Pelo que, o consumidor medianamente atento, ao deparar-se com os sinais em confronto, sera induzido a associa-

los a uma Unica proveniéncia empresarial, 0 que favorece a pratica de atos de concorréncia desleal.

Exemplo de um pedido de registo suscetivel de criar confus&o com o estabelecimento de um concorrente:

Sinal registando Sinais Registados
DANCETARIA SEMAFORO

(NOM n.°. 44899)

SEMAFORO

PANCETAR( 5

(MNA n.° 574748)

Classe 432 - fornecimento de alimentos e bebidas para clientes de ﬁ m

restaurantes; fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e

bares; fornecimento de recensbes de restaurantes e bares; (MNA n.°. 355008)
restaurantes; restaurantes de self-service; restaurantes para servigo
L. . Classe 412 - servigo de divertimento e entretenimento.
rapido e permanente (snack-bares); restaurantes para turistas;

restaurantes [refei¢des]; servicos de alimentagdo e bebidas em
restaurantes e bares; servicos de restaurantes; servigos de
restaurantes moveis; servigos de restaurantes que fornecem comida

para fora
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Do confronto entre os sinais resulta o risco de verificagdo de atos de concorréncia desleal atendendo a que o sinal
proposto a registo integra na sua composicéo elementos verbais tais como “DISCO — KLUB" e “DANCETERIA”
(termo que figura também nas marcas obstativas) e que s&o suscetiveis de induzir o consumidor na crenga
indevida de que a marca em causa distingue esses servicos. Neste sentido, consideramos que a presencga dos
elementos verbais acima indicados no sinal registando é suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusao
quanto a sua origem empresarial dos servigcos requeridos, verificando-se risco de confusdo ou associagdo aos

direitos prioritarios.

Em sintese: ainda que n&o exista fundamento para a recusa de um pedido de registo por
imitacdo/reproducdo de um direito anterior conforme os exemplos atras referidos, podera, contudo,
verificar-se a possibilidade de concorréncia desleal caso os sinais em comparagdo suscitem algum tipo

de associagao entre si, quer se confundam ou sugiram alguma ligagdo a mesma entidade.

- A Concorréncia Desleal como fundamento auténomo de recusa de registo:

Na maioria dos casos em que é apresentada oposi¢do a um pedido de registo, frequentemente é
invocada a figura da concorréncia desleal sem, no entanto, os reclamantes apresentarem quaisquer
outros elementos que a sustentem para além da alegacédo de que o sinal requerido imita o direito de que

sdo titulares.

O Tribunal da Relagdo de Lisboa ja& teve oportunidade de se pronunciar sobre esta questdo no seu
Acérddo de 17 de dezembro de 2015, Processo 27/15.8YHLSB.L1-2, que infra parcialmente se

transcreve:

‘Do que se veio de dizer resulta que o0s actos de confusdo, como actos desleais, tém que se registar entre 0s

produtos/servigos (0s estabelecimentos, as empresas ..) e néo ja entre as marcas.

O que implica que ndo possa deixar de se colocar a questao, neste tipo de situagées, do concurso entre as normas
da concorréncia desleal e as da propriedade industrial, tudo indicando que aquelas ndo oferecem neste contexto
autonomia, na medida em que a concorréncia desleal se mostra logo excluido antecedente e exclusivamente em

fungdo da aplicagdo destas normas.

Para que tal ndo acontega — isto é, para que a concorréncia desleal através de actos de confuséo constitua
fundamento auténomo da recusa do registo - é forgoso que o recorrente recorra a fundamentos facticos mais
amplos do que os estritamente necessarios para a aplicabilidade das normas da propriedade industrial. S6 nessas
circunstancias e em fungdo desses factos é que fara sentido invocar subsidiariamente este auténomo fundamento

de recusa de registo de marca.
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Quando tal ndo suceda — como acontece na generalidade das situagbes dos processos em anélise — ndo se vé
como aqueles factos possam lograr subsungéo as referidas normas dos arts 239%1 al €) e 317%1 al a), pois, ou se
conclui em fungdo das normas de propriedade industrial pela imitagdo das marcas e se recusa o registo, nenhum
interesse passando a ter a existéncia ou ndo de concorréncia desleal ou, como sucede nestes autos, se conclui pela
admisséo do registo da marca impugnada, por se ter entendido ndo haver risco de associagdo desta marca com a

origem empresarial da anterior e, sem outros factos, ndo hé como sustentar a concorréncia desleal.

E que, se ndo se regista essa associagéo, o consumidor ndo poderé ser levado a atribuir os produtos & mesma fonte
produtiva (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relagbes comerciais, econémicas ou de
organizagéo entre as empresas que produzem ou comercializam os produtos ou servigos, pelo que ndo se podera
verificar o desvio e aproveitamento de clientela que em ultima analise a proibicdo de concorréncia desleal visa

impedir.

Neste sentido, se existe fundamento para a recusa de um pedido de registo por imitagao/reproducao de
um direito anterior, devem aplicar-se as normas correspondentes do CPIl. Nos casos em que tal ndo se
verifica, é importante que a reclamante fundamente a alegagdo de que existe possibilidade de
concorréncia desleal pois, se 0s sinais ndo se confundem, é necessario demonstrar que existe, ainda

assim, a possibilidade de confuséo entre as atividades econémicas exercidas pelas duas entidades.
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3.11 | Imitagao de embalagens ou rétulos nao registados

Artigo 233.° Artigo 289.°n.° 2

E ainda recusado o registo das marcas que, nos | Aplicam-se também ao registo de logdtipo, com as
termos das alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo 238.°, | necessarias adaptagbes, os fundamentos de recusa
constituam reproducdo ou imitagdo de determinado | previstos nos artigos 233.° a 235.°

aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, ou
rétulo, com as respetivas forma, cor e disposi¢do de
dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos,
comprovadamente usado por outrem nas suas marcas
registadas.

O objetivo desta proibigao ¢ evitar situagdes de usurpagdo da configuragio exterior néo registada de um

produto comercializado por outra entidade que néo a requerente do registo.

Assim, os elementos ndo registados como a configuragcdo da embalagem ou rétulos com a cor, formas,
disposicdo de dizeres, entre outros, gozam de protegdo contra a imitagdo desde que sejam
comprovadamente utilizados pelos titulares das marcas protegidas e se destinem a assinalar produtos

idénticos ou afins e exista a suscetibilidade de indugao do consumidor em erro ou confusao.

O recurso ao artigo 233.° deve ser despoletado por via de reclamagdo, incumbindo ao oponente
identificar o direito registado onde é visivel a imitagdo da embalagem ou rétulo ndo registados e

demonstrar o uso prévio destes elementos no mercado.

Acresce que, mediante o estabelecido no n.° 2 do mesmo artigo, a apresentagao de reclamagao deve ser
precedida da formalizagdo de um pedido de registo de marca com os elementos do aspeto exterior que o

reclamante considera imitados/usurpados.
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Artigo 232.°n.° 2 alinea a) Artigo 289.° n.° 3 alinea a)

Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa:

A reprodugdo ou imitagcio de firma, de | A reprodugédo ou imitagio de firma e denominagao
denominagao social e de outros sinais distintivos, | social, ou apenas de parte caracteristica das mesmas,
ou apenas parte caracteristica dos mesmos, que ndo | que ndo pertengam ao requerente, ou que 0 mesmo
pertengam ao requerente, ou que 0 mesmo ndo esteja | ndo esteja autorizado a usar, se for suscetivel de
autorizado a usar, se for suscetivel de induzir o | induzir o consumidor em erro ou confusdo

consumidor em erro ou confuséo.

As firmas, denominagdes sociais e outros sinais distintivos como as fundagdes, associacgoes,
cooperativas, entre outras denominagdes registam-se no IRN — Instituto dos Registos e do Notariado e 0s
nomes de dominio de topo da internet, por exemplo, “.pt” protegem-se em Portugal na Associagéo
DNS.PT.

A aplicacdo deste fundamento de recusa néo exige uma reprodugao total da firma ou denominag&o social
alheia, sendo suficiente a verificagcdo de uma similitude suscetivel de induzir o consumidor em erro ou

confusao.

Em linha com este entendimento estd o Acorddo do Supremo Tribunal de Justica de 11-02-2003 onde
conclui que “para haver violagéo do direito de exclusividade do uso de denominag¢bes sociais e de marcas
tem de ocorrer uma situagdo que seja susceptivel de induzir em erro o publico em geral e 0s operadores
econdémicos em particular’, “mas a lei ndo proibe que determinada  denominagdo social ou marca
insira algum elemento ja constante outro sinal distintivo, desde que, pela sua natureza, estrutura ou
composicao, seja insuceptivel de gerar o erro ou a confusdo no comércio, tendo em conta o consumidor

médio ou padréo”

Implica referenciar que a aplicagdo do artigo 232° n.° 2 a) se encontra limitada ao principio da
especialidade, havendo apenas lugar a recusa do registo posterior se estiverem em causa entidades com
atividades idénticas ou afins aos produtos ou servigos a que a marca registanda se destina. Tal como
sustenta o Supremo Tribunal de Justi¢a (STJ), em Acérdao de 28/09/2010, “a imitagdo entre uma marca e
uma denominagéo so existe quando a imitada e a imitante digam respeito ao mesmo produto ou servigo

ou a produtos ou servigos semelhantes’.
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Destaca-se ainda que este motivo de recusa depende do impulso do interessado na recusa do registo,

por via da apresentacao de uma reclamagéo dentro do prazo previsto.

Exemplos:

Firma, denominagao social ou outros sinais

distintivos

VIASEGURA - SOCIEDADE
MEDIADORA DE SEGUROS,
LDA

CAE 66220: actividades de mediadores de seguros

mediag&o de seguros.

A denominagéo social obstativa é da titularidade da reclamante desde 1999 pelo que se estabelece como
prioritaria;

Entre a atividade exercida (actividades de mediadores de seguros - mediagdo de seguros) pela entidade que
se pretende referenciar com o sinal em estudo e a atividade exercida (mediagdo de seguros) pela entidade

reclamante — a denominacdo social «VIASEGURA - SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, LDA», se
estabelece um elo de identidade;

Do confronto entre o sinal requerido e a denominagdo social prioritaria da reclamante - ressaltam evidentes
semelhancas graficas, fonéticas e conceptuais suscetiveis de gerar o risco de confusdo ou de associacdo
necessario para que se considere preenchido o conceito de imitagéo.

Firma, denominagao social ou outros sinais

distintivos

EMPRESA DE
TRANSPORTES GALAMAS,
LDA.

Classe 352 publicidade, gestdo de negdcios comerciais

e Classe 39: transporte, embalagem e entreposto de

mercadorias.
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Ora, pese embora os diversos componentes que constituem o sinal proposto a registo, é notorio que este reproduz,
integralmente e em destaque, o principal elemento caracteristico da denominagdo social da reclamante -
GALAMAS.

Por outro lado, uma vez que o objecto social da reclamante se centra na industria de transportes, resulta claro que
existe um elo de conexdo evidente com 0s servigos que 0s requerentes pretendem assinalar com a marca sub
judice.

Na realidade, relativamente aqueles que foram indicados na classe 39, a afinidade é manifesta, pois em ambos os
casos estamos perante servigos que se enquadram no ambito dos transportes que, normalmente, sao prestados
por empresas do mesmo sector de actividade, destinando-se a finalidades complementares e podendo assim
encontrar-se em concorréncia.

Contudo, julgamos que entre os servicos a que a marca em estudo se destina na classe 35 e a actividade da
reclamante se verifica de igual modo um elo de afinidade.

Com efeito, considerando a actividade dos requerentes, € plausivel que a publicidade e a gestdo de negdcios
tenham por objecto os servigos assinalados na classe 39 (transportes, embalagens, entreposto de mercadorias), 0
que faz com que se tratem de servigos acessérios e complementares.

Nesta medida, uma vez que é inegavel que a marca em exame reproduz o elemento essencial da denominagéo
social da reclamante, e que 0s servi¢os que visa identificar estdo abrangidos no &mbito da atividade desta, cremos
que o sinal identificado em epigrafe é suscetivel de induzir facilmente o consumidor em erro ou confuséo, ou
mesmo de leva-lo a pensar que se tratariam de servicos com a mesma proveniéncia ou, pelo menos, com alguma
ligagao entre si, situagdo que o legislador pretendeu evitar com o instituto da imitagéo.

o Prote¢ao da Denominagao social ao abrigo do artigo 8° da Convengao da Unido de Paris
(CUP):

Nos termos do artigo 8.° da Convencédo da Unido de Paris (CUP), as designacdes comerciais gozam de
protecdo sem obrigacdo de registo: “O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem
obrigagéo de registo, quer faga ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.”

Contudo, a aplicagéo desta norma deve, em principio, fundar-se numa interpretagéo restrita da mesma,
néo devendo ser objeto de uma interpretagéo literal que conduza a uma protecdo cega daqueles sinais
distintivos.

Nestes termos, importa desde logo assinalar que, a protegao de um “nome comercial” ao abrigo do artigo
8.° da CUP esta subordinada aos requisitos e critérios formais  prenunciados na legislagdo nacional
aplicavel, como concluiu o Supremo Tribunal de Justica no seu Acérddo de 24-04-2012, Processo:
424/05.7TYVNG.P1.S1 (Juiz Relator, Martins De Sousa): (...) “ndo se pode olvidar, igualmente, o
estatuido no art. 2.° n.° 1, da CUP, que preceitua: “Os nacionais de cada um dos paises da Unido
gozardo em todos os outros paises da Unido, no que respeita a protecg¢do da propriedade industrial, das
vantagens que as leis respectivas concedem actualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais,
sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na presente Convengdo. Por consequéncia, terdo a
mesma protec¢do que estes e 0 mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde

que observem as condiges e formalidades impostas aos nacionais.
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Este normativo consagra o principio do tratamento nacional dos estrangeiros que sejam nacionais de
outros Estados contratantes, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na convengéo. Neste
caso, o principio do tratamento nacional ou assimilagéo pressupde que a questéo se coloca no Estado de
protec¢do: cada Estado contratante aplica o seu prdprio Direito a protec¢do, no seu territério, da

propriedade industrial {2

Tal significa que as proteccoes que sdo concedidas, pela CUP, ficam sempre dependentes da

observéncia das condi¢cdes e formalidades previstas na legislacdo nacional aplicavel. (...)” (negrito

e sublinhado nossos).

Assim, na andlise de um pedido de registo em que seja deduzida oposicdo com base num nome
comercial estrangeiro, importa apurar se o referido nome comercial (denominagdes sociais ou nomes de
estabelecimento) é usado ou goza de notoriedade em Portugal®, pois somente neste caso (sinal ndo
registado) &€ de ponderar a recusa de um registo com base num sinal distintivo de uma entidade
estrangeira, como aponta o Acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 15-01-2007 (Processo
4599/06-2): (...) “fundamental para tal protecgéo, nos termos do normativo em causa, é, desde logo, o
uso (ou o facto de ser, tal nome, notoriamente conhecido) no pais onde essa mesma protecgdo é

desejada. (...)"

Em concluséo, faz-se mengdo aos ensinamentos de Oliveira Ascensao, in A aplicagdo do Artigo 8. © da
Convengéo da Unido de Paris nos Paises que Sujeitam a Registo o Nome Comercial, Revista da Ordem
dos Advogados (ROA), Ano 56, Tomo I, 1996, pag. 457 e 458, - “(...) O nome comercial s6 é protegido
se for objecto de exploragdo comercial no pais em que a protec¢do é reclamada. Assim, Chavanne/Brust
notam que seria paradoxal que uma protec¢do, que ndo é conferida a uma marca registada somente no
estrangeiro, o fosse em relagdo a um nome comercial que s6 fosse utilizado no estrangeiro. (...) Sendo o

uso _um requisito do direito ao _nome no direito interno, seria admissivel que uma empresa

estrangeira, que ndo exercesse actividade em Portuqal, viesse reclamar aqui a tutela de um nome

comercial, invocando a Convencdo de Paris? Nos termos do art°8° da CUP ndo podia. S6 tem

direito_quem preencher os requisitos de tutela_da lei portuguesa”. E certo que o art. 8.° CUP

dispensa o registo. Para além disso, porém, uma empresa estrangeira ndo fica mais beneficiada que as

empresas portuguesas. Tera de satisfazer os outros requisitos que estas devem satisfazer também.”

(negrito e sublinhado nossos).

% Para além do Acordéo citado do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 15/01/2007, em sentido idéntico irdo igualmente o
Acérdéo do Tribunal da Relacéo do Porto de 04.07.1975 e o Ac6rddo do Supremo Tribunal de Justiga de 11.12.1979.
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Artigo 232.° n.° 1 alinea h) Artigo 289.° n.° 1 alinea h)

Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa a infragao de direitos de autor-

Este fundamento de recusa destina-se a prevenir o registo de sinais que constituam uma infragdo de

direitos de autor.

Do ponto de vista da sua ligagdo com a Propriedade Industrial, no que concerne ao Direito de Autor e
Direitos Conexos é importante que o0 examinador se familiarize com trés aspetos sobre esta tipologia de

direitos, nomeadamente, a sua definigdo, o que compreendem e como se constituem.

Assim, nos termos do artigo 1.° do Codigo de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Decreto-Lei n.°
63/85, o Direito de Autor define-se como: “as criagbes intelectuais do dominio literario, cientifico e
artistico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, sdo protegidas nos termos deste Caddigo,

incluindo-se nessa protegéo os direitos dos respectivos autores.”

Por sua vez e nos termos do artigo 2°. do mesmo diploma legal “As criagbes intelectuais do dominio
literério, cientifico e artistico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressdo, o mérito, 0 modo de
comunicagdo e o objectivo, compreendem nomeadamente: a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros
escritos; b) Conferéncias, ligoes, alocugdes e sermbes; ¢) Obras dramaticas e dramatico-musicais e a Sua
encenagdo; d) Obras coreograficas e pantomimas, cuja expresséo se fixa por escrito ou por qualquer
outra forma; e) Composigbes musicais, com ou sem palavras; f) Obras cinematograficas televisivas,
fonograficas, videograficas e radiofonicas; g) Obras de desenho, tapegaria, pintura, escultura, cerdmica,
azulejo, gravura, litografia e arquitectura; h) Obras fotogréficas ou produzidas por quaisquer processos
analogos aos da fotografia; i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de
design que constituam criagdo artistica, independentemente da protec¢do relativa a propriedade
industrial; j) llustragbes e cartas geograficas; |) Projectos, esbogos e obras plasticas respeitantes a
arquitectura, ao urbanismo, a geografia ou as outras ciéncias; m) Lemas ou divisas, ainda que de caracter
publicitario, se se revestirem de originalidade; n) Parodias € outras composicoes literarias, ou musicais,
ainda que inspiradas num tema ou motivo de outra obra. 2 - As sucessivas edigbes de uma obra, ainda
que corrigidas, aumentadas, refundidas ou com mudanga de titulo ou de formato, ndo séo obras distintas

da obra original, nem o séo as reprodugdes de obra de arte, embora com diversas dimensées.”
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Classe 43% (...) servicos de café, cafetaria e

Por fim, e nos termos do Artigo 12.° do ja citado Codigo “O direito de autor é reconhecido
independentemente de registo, depésito ou qualquer outra formalidade.” ou seja, uma obra goza de
protecao através de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de
qualquer registo ou formalidade. Embora facultativo, o registo facilita, por exemplo, a solugdo de
discussdo de disputas quanto a titularidade ou a autoria, transagfes financeiras, cessoes, licencas e

transferéncias de direitos.%

Salienta-se que, também os titulos de obras podem ser protegidos se tiverem sido registados com as
respetivas obras e se se encontrarem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 4.° do Cédigo do

Direito de Autor e dos Direitos Conexos®.

Tratando-se de criagBes intelectuais, estas encontram protecdo independentemente da sua espécie ou
natureza, derrogando o principio da especialidade, significando isto que nos casos onde se verifique uma
situacdo de infracdo de direitos de autor é irrelevante os produtos ou servigos para o qual o sinal infrator
solicite o registo pois ndo ha lugar a verificagédo de uma relagao de identidade ou afinidade entre produtos

e servicos dos direitos litigantes.

A proposito do artigo 232.°, cabe ainda mencionar que deve ser despoletado por via de reclamagéo.

Exemplos de pedidos de registo de marcas/logétipos nacionais rejeitados por

infragdo de direitos de autor:

Direito de autor

% https://www.igac.gov.pt/pedagogia-e-prevencao-do-direito-de-autor

9% Artigo 4.° (Titulo da obra) 1 - A protecgdo da obra é extensiva ao titulo, independentemente de registo, desde que
seja original e ndo possa confundir-se com o titulo de qualquer outra obra do mesmo género de outro autor
anteriormente divulgada ou publicada. 2 - Consideram-se que ndo satisfazem estes requisitos: a) Os titulos
consistentes em designagao genérica, necessaria ou usual do tema ou objecto de obras de certo género; b) Os titulos
exclusivamente constituidos por nomes de personagens histéricas, histérico-dramaéticas ou literarias e mitolégicas ou
por nomes de personalidades vivas. 3 - O titulo de obra ndo publicada ou nao divulgada é protegido se, satisfazendo os
requisitos deste artigo, tiver sido registado juntamente com a obra.
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restaurantes; efc..

No caso em analise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelo reclamante e analisado o sinal

apresentado a registo no pedido vertente

integral da personagem de animagdo Sylvester tal como esta protegida como direito de autor - pela
entidade aqui reclamante - WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. (como é possivel verificar por consulta ao
documento anexo pelo reclamante — Cetrtificate of Copyright Registration n°® TXu-550-472, datado de 08/01/1993)
Assim, ponderando os elementos disponiveis no processo, somos da opinido que o sinal em aprego, se fosse
objeto de concesséo, constituiria, uma infragdo dos direitos de autor do reclamante (...)

Direito de autor

Gojira, Godjira e Godzilla

Classe 25% peugas e meias.

No caso em andlise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelo reclamante e analisado o sinal
LN J

personagem de animagéo Gojira, numa das versées em que esta protegida como direito de autor (Gojira, Godjira

apresentado a registo no pedido vertente , verificamos que, de facto, existe uma reprodugdo da
e Godzilla) pela entidade aqui reclamante - TOHO CO. LTD. (como é possivel verificar por consulta aos
documentos anexos pelo reclamante). Assim, ponderando os elementos disponiveis no processo, somos da
opiniao que, estando o sinal em aprego protegido por direitos de autor, e perante a falta de autorizagéo ou licenga
que permita 0 uso, concluimos que estamos perante a violagdo de um direito, 0 que consubstancia um motivo de
recusa com base no disposto na alinea b) do n.° 2 do artigo 239.° do CP!I. De facto, nos termos da alinea f) do n. °1
do artigo 2° e do n° 1 do artigo 4.° do codigo do direito de autor e dos Direitos Conexos (CDADC), as obras
cinematograéficas constituem obras originais e a sua prote¢éo é extensivel ao titulo, independentemente de registo,
desde que seja original.

Acresce que, de acordo com o estabelecido no artigo 12.° do diploma legal, “o direito de autor é reconhecido

independentemente de registo, depésito ou qualquer outra formalidade”.
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Direito de autor

AQUAMAN

«...um super-heréi das histérias em quadrinhos
americanas da DC Comics. Criado por Paul Norris
e Mort Weisinger...»

Classe 35° e Classe 42°

Ora, no caso em analise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas partes, importa, desde ja,
reconhecer que a expressdo "“AQUAMAN” designa «...um super-herdi das histérias em quadrinhos americanas da
DC Comics. Criado por Paul Norris e Mort Weisinger, o personagem estreou na revista More Fun Comics #73 (...),

conforme descricdo em https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquaman.

Por outro lado, verifica-se que, o direito de autor que recai sobre a vasta obra de banda desenhada que a
reclamante mencionou esta protegido, independentemente do registo, ao abrigo do disposto na alinea a) do n.° 1
do artigo 2° do CDADC: (...)

ARTIGO 2° Obras originais 1 - As criagbes intelectuais do dominio literario, cientifico e artistico, quaisquer que
sejam o género, a forma de expressdo, o mérito, 0 modo de comunicacdo e o objectivo, compreendem
nomeadamente: a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos; b) Obras dramaticas e dramatico-

musicais e a sua encenagéo; (...)

Portanto, independentemente da proteg&o conferida ao titulo da obra literaria em causa - visivel em algumas capas
de revistas de banda desenhada que foram anexas como elementos de prova — cremos, dado o caracter
meramente exemplificativo do artigo anteriormente mencionado, que a complexa personagem do super-herdi
“AQUAMAN” enquanto criagao do espirito humano, com determinadas caracteristicas comportamentais e psiquicas
muito especificas, € Unica e merece uma protecéo individualizada e autdnoma que ultrapassa o seu préprio nome

bem como o desenho ou figura que Ihe esté associada.

Ora, esta personagem deveras original é fruto da atividade intelectual humana e uma verdadeira manifestagao do
seu caracter criativo que foi materializada, pelos diversos autores, em obras do dominio literario nas quais
desempenha um papel principal, € ainda que seja retirada deste contexto ficcional, as suas caracteristicas muito
particulares dao-lhe uma identidade propria que lhe permite subsistir independentemente da(s) histéria(s) em que

foi criada, e cuja protegdo é independente do destino que possa vir ter.

Assim, a par da doutrina dominante, entendemos que a composigédo de uma personagem tdo completa e distinta
das demais, quer a nivel fisico quer psicolégico, justifica uma protecéo isolada e independente da prépria obra em
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que esta inserida pois, mesmo que seja colocada numa obra diferente e até com outra designagdo, o publico

associa-la-ia imediata e automaticamente ao original.

Consequentemente, a conhecida personagem “AQUAMAN” das historias de banda desenhada produzidas pela DC
Comics, algumas das quais com o mesmo titulo, preenche todos os requisitos que justificam a protecdo
individualizada desta criagdo artistica através do direito de autor, qualquer que seja o seu fim industrial ou

comercial.

Nestes termos, ndo pode a requerente pretender o direito individual e exclusivo sobre
uma expressdo que identifica uma personagem notoriamente conhecida que esta protegida pelo direito de autor a

favor de outrem.

SENTENGA DO TPI, 1°. JUiZO, COM O PROCESSO N° 248/19.4YHLSB, JULGA RECURSO IMPROCEDENTE
E MANTEM DESPACHO DE RECUSA PROFERIDO PELO INPI:

(...) Assim, sendo ponto assente que existe um direito de autor pertencente a recorrida que abrange o sinal
‘AQUAMAN’, resta apurar se a recusa do registo da marca foi ou néo pertinente. De harmonia com o disposto no
art. 232°, 2, b), do CPI (anterior 239°, 2, b), que quando invocado em reclamagéo, constitui fundamento de recusa
da marca a infraccdo de direitos de autor. Ora, a recorrida invocou em sede de reclamagdo no INPI que a
concesséo da marca n® 561507 infringiria os seus direitos de autor sobre "AQUAMAN’. E, como vimos, a recorrida
é a titular de direitos de autor sobre tal sinal, o qual corresponde a um personagem de banda desenhada. Assim
sendo, bem andou o INPI em recusar tal marca com base no mencionado fundamento elencado no citado preceito
legal - 232°, 2, b), do NCPI. {(...)

(...) Como bem é assinalado no despacho do INPI a referéncia directa a personagem "AQUAMAN” para identificar
servigos de publicidade e concepgéo, projecto e desenvolvimento de hardware e software de computador, ‘podera
originar proveitos econémicos indevidos a empresa da recorrente, que beneficiara, através de forma parasitaria, do
poder sugestivo e de reputagdo do sinal anterior, enfraquecendo, por outro lado, o seu poder atractivo junto do
consumidor dada a sua banalizagéo no mercado’.

Como expressivamente assinala Oliveira Ascenséo, a esséncia do acto de confuséo reside “em um concorrente se
enfeitar com penas alheias, de maneira a fazer-se passar por outro, ou levar a uma confuséo no respeitante ao
estabelecimento ou aos produtos ou servigos”, cfr. J. Oliveira Ascenséo “O principio da prestagdo: um novo
fundamento para a concorréncia desleal”, em Concorréncia Desleal, Aimedina, 1997, p. 15.

A concessdo da marca pretendida até poderia subverter os principios relativos ao registo de marcas, levando, em
Ultima instancia, que a ora recorrente viesse mais tarde invocar a titularidade da marca e requerer a proibigdo da

recorrida a usar. (...)
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Direito de autor

Total Recall

(1990 film)

Classe 39% agéncia de viagens e organizagdo de

Copia da sentenca da 1." Vara Civel do Tribunal da
Comarca de Lishoa proferida no processo de registo
de marca nacional n." 318 096.

O direito de autor tutela necessariamente criacoes de es-
pirito, cria¢des intefectuais, por qualquer modo exterioriza-
das (cf. Prof. Oliveira Ascensdo, in Direitos de Autor e
Direitos Conexos, 1992, p. 96) e tem uma componente pa-
trimonial que serve para legitimar o estabelecimento de uma
contrapartida para que um terceiro possa utilizar a obra ori-
gindria.

Assim, os direitos de autor gozam de protecgido auténo-
ma, nao podendo ser transferidos para outros contextos sem
autorizacio dos detentores daqueles direitos (Acérdiao do
Supremo Tribunal de Justica de 7 de Julho de 1999, Colec-
tanea de Jurisprudéncia do Supremo Tribunal de Justica,
3.° p.23).

Abrangendo direitos de cardcter patrimonial e de nature-
za pessoal (artigo 9.°, n.° 1, do CDADC), no exercicio da-
queles, o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra
e de frui-la ¢ de utilizd-la, ou autorizar a sua fruigio ou

utilizagdo por terceiro, total ou parcialmente (n.° 2).

E dispoe o artigo 1.° n.° 1, do CDADC, ao definir obra
protegida, que se consideram obras todas as criagdes inte-
lectuais do dominio literdrio, cientifico e artistico, por qual-
quer modo exteriorizadas que, como tais, sao protegidos nos
termos daquele cédigo, incluindo-se nessa protecgdo os di-

reitos dos respectivos autores.
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Por seu turno, refere expressamente o artigo 4.°, n.° 1,
do mesmo diploma, que a protecgdo da obra € extensiva ao
titulo, independentemente de registo, desde que seja origi-
nal e ndo possa confundir-se com o titulo de qualquer outra
obra do mesmo género de outro autor anteriormente divul-
gada ou publicada.

Isto significa que ndo € necessdrio, para a protecgdo do
titulo, que este, sé por si, constitua produto de imaginagdo,
criagdo semelhante ao que se passa, designadamente, numa
obra literdria. O que € necessdrio € que a obra, no seu con-
junto, seja uma criagdo intelectual, nos termos indicados, para
merecer protecgdo que abranja o titulo (neste sentido, Acor-
dio da Relagdo de Lisboa de 7 de Dezembro de 1995, pro-
cesso n.° 8§346).

O n.° 2 daquele artigo exclui do ambito de protecgao os
titulos consistentes em designagdo genérica, necessaria ou
usual do tema ou objecto de obras de certo género, bem
como o0s exclusivamente constituidos por nomes de perso-
nagens historicas, historico-dramaticas ou literarias e mito-
I6gicas ou por nomes de personalidades vivas,

Sdo, resumindo, requisitos de protecgao do titulo: origi-
nalidade (tida como ndo banalidade) e ndo confundibilidade
com obra do mesmo género.

Retomando o caso em aprego, verificamos que a «recor-
rida» Canal + D.A francesa, € titular dos direitos de autor
sobre a pelicula cinematografica com o nome de Toral Re-
call, direitos que lhe foram transmitidos pela autora origi-
ndria da obra Carolco Pictures, Inc.

E a andlise ponderada deste titulo Toral Recall leva-nos
a concluir ndo sé que o mesmo ndo configura uma designa-
¢do genérica, necessdria ou usual do tema ou objecto da obra
em questdo, como ndo ¢ exclusivamente constituido por
nomes de personagens histéricas, histérico-dramdticas ou
literarias ¢ mitoldgicas ou por nomes de personalidades vi-
vas. Resumindo: nic consubstancia qualquer das situacdes
excluidas do ambito de proteccao do artigo 4.° n.° |, do
CDADC.

Assim sendo, deve concluir-se que existe fundamento de
recusa do registo da marca da recorrente, designadamente o
previsto no artigo 189.°, n.? 1, alinea #), do Cédigo da Pro-
priedade Industrial.
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Artigo 234.° Artigo 289.°n.° 2

1 — E recusado o registo de marca que constitua:

a) A reprodugdo de marca anterior notoriamente
conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou
servigos idénticos;

b) A reprodugdo de marca anterior notoriamente
conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou
servigos afins, ou a imitagdo ou tradug&o, no todo ou
em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em
Portugal, se for aplicada a produtos ou servicos
idénticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-
se ou se, dessa aplicagao, for possivel estabelecer uma
associagdo com o titular da marca notoria.

Aplicam-se também ao registo de logétipo, com as
necessarias adaptagdes, os fundamentos de recusa
previstos nos artigos 233.° a 235.°

2 — Os interessados na recusa dos registos das
marcas a que se refere o numero anterior s podem
intervir no respetivo processo depois de terem
efetuado o pedido de registo da marca que da origem
e fundamenta o seu interesse.

I. O que é uma marca notoria?

Para Carlos Olavo, uma marca notéria € a que j& adquiriu um tal renome que se tornou geralmente
conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estdo mais em

contacto com o produto, € como tal é reconhecida.®

Segundo Pinto Coelho, “para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida ndo é necessario
que o conhecimento da marca de que ela pertence a certa entidade constitua facto publico e notério, com
as caracteristicas que a esta formula se atribui na nossa legislagédo processual. A opinido dominante é no
sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcangou notoriedade ou conhecimento
geral no circulo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto
com o produto a que respeita a marca; basta que a marca Se tenha divulgado de modo particular no

circulo de pessoas que é uso designar por meios interessados”. %

% Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume |, 22 edi¢éo, pag. 97

9 Pinto Coelho, in RLJ, 89/23
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Luis Couto Gongalves, in “Manual de Direito Industrial”, Edigdes Almedina 2005 — pags. 242 e 243 -
escreve: “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do
publico consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou servigo.(...)
A marca notoriamente conhecida deve ser notoria no pais onde se solicita a especial protec¢do — pois é
nele que, obviamente, se havera de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente

conhecida — embora néo carega de nele ser usada de modo efectivo.”

Como alias refere Jorge Novais Gongalves: “A criagdo desta figura [da marca notéria] teve por objectivo
proteger os titulares de marcas cuja projec¢do internacional as tornava alvos faceis de actos de
usurpagdo e extorséo, por parte de terceiros que se antecipavam a requerer o registo em paises ainda
ndo explorados pelo seu legitimo titular. Nestas circunstancias, razées de justica material justificam

alterar o normal funcionamento das regras do registo.” %

Américo da Silva Carvalho em “Direito de Marcas”, 2004 — pag. 356, conclui: “N&o ha duvida, que para a
marca poder ser considerada notéria, tem de ser conhecida por grande parte do publico. Mas que
publico? O publico em geral ou o publico que esta dentro da atividade econdmica em que se enquadra o
produto ou servigo distinguido pela marca? Em nossa opinido, “grande maioria do publico” devem ser
aqueles que trabalham ou exercem atividade no ramo em que o produto em causa se enquadra, dizendo
doutro modo, deve ter-se em conta 0s consumidores dos produtos ou servigos cuja marca se pretende
que seja notdria. Na verdade, parece-nos, irrelevante, merceologicamente, que o publico que é alheio a
tal atividade ndo conheca a marca. Naturalmente que para a marca Se ter tornado notério, ha que utilizar
ou provar — pois 0 6nus da prova pertence obviamente ao fitular da marca — que a marca é muito

conhecida, através de vendas e publicidade, que por sua vez se ira refletir no conhecimento do publico.”

Assim, em termos gerais, cremos ser pacifico concluir que para uma marca- ser identificada como notéria

tem inevitavelmente de ser muito conhecida de uma parte significativa do publico interessado.

No entanto, por serem muito conhecidas do publico interessado, e ndo do publico em geral, estas marcas
ficam sempre sujeitas ao principio da especialidade, ou seja, prote¢do é determinada em fungéo do
produto ou servigo especificamente comercializado. Assim, um sinal apenas constitui imitagcdo de uma

marca notdria se se destinar a assinalar produtos ou servigos idénticos ou afins®.

% Jorge Novais Gongalves, A marca prestigiada no Direito Comunitario das marcas — a propdsito da oposigdo a marca
comunitaria, Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, janeiro 2008, p. 328.

% Neste sentido vide o Acérddo do Supremo Tribunal de Justica de 13-07-2010, Processo: 3/05.9TYLSB.P1.S1
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Il. Como se determina a notoriedade de uma marca?

N&o existe, na legislagdo vigente, uma definicdo oficial sobre o que constitui legalmente uma marca
notdria, contudo, foi aprovada uma Recomendagédo Conjunta da Assembleia da Unido de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial e da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que

estabelece que uma marca podera ser reconhecida como notéria de acordo com seis preceitos:

e a0 grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no sector pertinente do publico;

e aduragéo, a extensdo e 0 alcance geografico de qualquer uso da marca;

e a duragdo, a extensdo e o alcance geografico de qualquer promogdo da marca, incluindo a
publicidade ou a propaganda e a apresentagéo, em feiras ou exposigdes, dos produtos ou dos
Servicos a que a marca se aplica;

e aduracdo e o alcance geogréafico de qualquer registo, ou pedido de registo da marca, na medida
em que reflitam a uso ou o reconhecimento da marca;

e aconstancia do exercicio satisfatorio dos direitos sobre a marca, em especial na medida em que
a marca tenha sido reconhecida como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes;

e valor associado a marca.

N&do obstante a importancia desta recomendagdo € importante deixar claro que “Os factores acima
enumerados, que s&o indicagbes que visam auxiliar a autoridade competente a determinar se a marca é
notoriamente conhecida, ndo sdo condigbes prévias a referida determinagdo. Pelo contrario, a

determinagdo dependera, em cada caso, das circunstancias particulares do caso concreto.”1%
lll. A notoriedade de uma marca tem que ser demonstrada por quem a invoque. '’

De facto, a simples reivindicagao de que uma marca goza de notoriedade néo &, a partida, suficiente para
que o INPI lhe atribua essa qualificagdo, sendo necessario que o interessado sustente, através de
provas'®, esta alegagdo, nomeadamente através documentos que atestem o grau de conhecimento da
marca pelo publico consumidor, como: sondagens, estudos de mercado, evidéncias do volume de
vendas, faturas, evidéncias da posi¢do alcangada no mercado, evidéncias da publicidade de que o sinal

tenha sido objeto e decisdes judiciais em que ao mesmo ja tenha sido reconhecida notoriedade.

100 a¢érdao do TICE de 22 de Novembro de 2007, no Processo C-328/06 (Nieto Nufio v. Monlle6 Franquet)
101 anotacéo 1V do artigo 241.° - Marcas Notérias do Cédigo da propriedade Industrial — Anotado. - Pag. 471 —
EDICOES ALMEDINA. SA, janeiro, 2010

192 Regra 16 — Marca notdria e marca de prestigio, pagina 155, MANUAL DE APLICACAO DO CPI de Julho de 2020
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IV.  De acordo com o n.° 2 do artigo 234.° do CPI, quem pretenda a recusa do registo de marcas
posteriores iguais ou semelhantes a marcas notérias tem previamente de requerer o registo da

marca para os produtos ou servigos que lhe conferiram a notoriedade.

Exemplos de pedidos de registo de marcas/logétipos nacionais rejeitados por

reproducao de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal:

Marcas notdrias

Marca Comunitaria N.° 2783 “TORRES", para assinalar bebidas aicodlicas (excepto
cerveja), na classe 33 - pedido apresentado em 01 de Abril de 1996 e registo
concedido em 01 de Fevereiro de 1999;

Marca Comunitaria N.° 466.896 “TORRES 10" para ass nalar bebidas alcodlicas
(excepto cerveja), na classe 33 - pedido apresantado em 12 de Fevereiro de 1997 e
registo concedido em 01 de Fevereiro de 1998; e

Marca Comunitaria N.° 1.752.526 “TORRES", para assinalar bebidas alcodlicas
(excepto cerveja), na classe 33 - pedido apresantado em 14 de Julho de 2000 e
registo concedido em 01 de Outubro de 2001.

Relatério de Exame do Registo de Marca Nacional N.° 545762

(...) Por sua vez, tendo presente o facto alegado (e atestado documentalmente) pela reclamante, da notoriedade
das marcas vigentes, da sua titularidade, invocadas na reclamag&o - ndo podemos deixar de chamar & colagdo o
acorddo Canon (Processo C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer)) que nos diz que quanto
maior o carater distintivo da marca anterior, maior é o risco de confuséo e que as marcas anteriores com um carater
distintivo pronunciado, intrinsecamente ou devido & notoriedade que possuem no mercado, gozam de prote¢do mais
ampla do que aquelas cujo carater distintivo € menor. Consequentemente, o carater distintivo da marca anterior
como um todo determina a intensidade e a amplitude da sua protegéo e deve ser levado em consideragéo para fins

de avaliagdo do risco de confuséo.

Nesta mesma deciséo, o TJUE frisou ainda que o de risco de confuséo existe quando “o publico possa crer que 0s
produtos ou servicos em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas
economicamente”, ou seja, quando o consumidor, mesmo que distinga 0s sinais, possa julgar que o titular do registo
anterior tem alguma espécie de controlo sobre 0s bens ou prestagées identificadas através da marca ulterior. (...)

Sentenca TPI, 2° Juizo, Processo 97/16.1YHLSB, mantem despacho de recusa e reconhece a notoriedade da
marca “TORRES”:
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A recorrente vem ainda defender que as marcas da recorrente ndo se podem ter
como notorias. Ora. o Tribunal ja considerou supra que o risco de confundibilidade
das marcas € elevado e, para tal, nio necessitou de recorrer 4 referida ¢ alegada
notoriedade. Alids o proprio INPI na decisio em crise. apenas invocou a notoriedade
das marcas da recorrida para reforcar a sua posi¢io naquilo que ja tinha dito
(existéncia de imitagio). Seja como for, vejamos se se verifica tal notoriedade e.
consequentemente, se existe ainda mais um agravamento do risco de confusiio ou
associagdo das marcas. Ora, a marca notoria ¢ a marca que adquiriu um tal nome que
se tornou geralmente conhecido por todos aqueles produtores, comerciantes ou
cventuais consumidores que estio em contacto com o produto (¢f. Ac. da RL de
16/07/2009, proc. 1333/05.5TYSB-8. em wwwdgsi.pt). “A marca notoriamente
conhecida ¢ entendida como a marca conhecida de uma grande parte do pablico
consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou
servigo. Uma forte corrente doutrinaria ¢ jurisprudencial distingue ainda  duas
hipoteses: se o produto ou o ou servigo for de consumo especifico, a marca deve ser
conhecida de grande parte do publico interessado nesse produto ou servigo™ (Couto

Gongalves - Manual de Direito Industrial, p. 304).

Nesta perspetiva, os documentos juntos pela recorrida, quanto a nos. sio
suficientes para se considerar a notoriedade da marca “TORRES™. sendo certo que nido
se poderd considera tal prova tdo exigente que se torne diabolica, Com efeito. as
faturas deixam claro as grandes quantidades de bebidas alcoolicas vendidas com a
designagio “TORRES™. os panfletos de supermercado que as marcas sdo publicitadas
¢ os artigos das revistas que as marcas sio reconhecidas e divulgadas em revistas da
especialidade fazendo mesmo parte de painéis de provas. A recorrida edita mesmo
uma revista propria que ostenta a sua marca e onde a mesma é amplamente divulgada,
facto que nao se podem prevalecer muitas das restantes marcas notorias existentes no
nosso pais. Veja-se que nao estamos a falar de marcas de prestigio. essas sim, apenas

se devem considerar "quando ¢ supernotoria, isto €. quando goza do clevado grau de

notoriedade junto da populagio do pais, e nio so dos seus consumidores” (Ac. do STI
de 12/10/1999. proc. 99A570. em www.dgsi.pt). Sdo assim marcas “que adquiriram
um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos aqueles, produtores,
comerciantes ou eventuais consumidores, que estdo mais em contacto com o produto
ou servigo, e como tal, reconhecidas, em termos de, por vezes, se confundirem com o
proprio produto ou servico ao qual sdo destinadas™ (Carlos Olavo - Propriedade

Industrial. Vol. L. p. 97). pelo que a simples notoriedade se tera que conformar com

requisitos muito menos apertados.
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Marca notoria

MARLBORO

(MNA n.° 167497)

Ora, em ambas as marcas em confronto hé, no que tange a0 clemento nominativo, uma
parte comum, constituida pelas trés letras iniciais, que lhe emprestam clara sonoridade, a letra
final e as consoantes intermédias.

A similitude fonética entre ambas as marcas ¢ também evidente e assaz significativa,
sobretudo para quem as ouve expressar por via da linguagem, o que, naturalmente, assume
idoneidade ¢ risco de confusdo.

Sendo, por outro lado, pouco relevante o elemento figurativo da marca da recorrente ¢,
destinando-s¢ ambas as marcas a assinalar os mesmos produtos, maior ¢ o risco de
confundibilidade entre os respectivos sinais distintivos.

Ademais, importa reconhecer que “Marlboro™ ¢ uma marca notéria.

A disciplina da marca notoriamente conhecida consta do artigo 190°, 0.* 1, do CP.L,
que dispde assim: "serd recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial,
constitua reprodugdio, imitagiio ou tradugiio de outra notoriamente conhecida em Portugal como
pertencente a nacional de qualquer pais da Unido se for aplicada a produtos ou servigos
semelhantes ¢ com ela possa confundir-se™.

Para que uma marca se qualifique como notoriamente conhecida nio € necessério que o
conhecimento da marca ¢ de que ¢la pertence a certa entidade constitua facto pablico € notério,
com as caracteristicas que a esta formula se atribui na nossa legislagio processual.

A opiniso dominante € no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desce que
alcangou notoriedade ou conhecimento geral no circulo dos produtores ou dos comerciantes ou

Excerto do acorddao do Supremo Tribunal de Justi¢a de 15-02-2007 que manteve a decisdo de recusa do
registo, nos seguintes termos:
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no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca. Basta que
se tenha divuigado de modo particular no circulo de pessous ue € uso designar por "meios
intercssados” (sobre a questdio, Prof, Pinto Coelho, RL), 89/23).

Tal notoriedade agrava ainda mais o risco de confuslo, pois que “a imitago sugere uma
marca que o consumidor imediatamente reconhece, como ¢ o caso da notéria” (Carlos Olavo,
ob.cit., pag. 35).

Aqui chegados, teremos de concluir, @ semelhanga do que ja fizeram a decislio
administrativa e o acdrddo impugnado, que existe notéria imitagio da marca registands, sendo
plenamente Jegal a recusa do seu registo.

SGQ/INPI
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Artigo 235.° Artigo 289.°n° 2

Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o pedido
de registo € igualmente recusado se a marca, ainda
que destinada a produtos ou servicos sem identidade
ou afinidade, constituir tradugdo, ou for igual ou
semelhante, a uma marca anterior registada que goze
de prestigio em Portugal ou na Unido Europeia, se for
marca da Unido Europeia, e sempre que o uso da
marca posterior procure tirar partido indevido do
carater distintivo ou do prestigio da marca, ou possa
prejudica-los.

Aplicam-se também ao registo de logétipo, com as
necessarias adaptagdes, os fundamentos de recusa
previstos nos artigos 233.° a 235.°

I. O que é uma marca de prestigio?

Luis Couto Gongalves, sobre a marca de prestigio, in “Manual de Direito Industrial” — pag. 251, Edigdes
Almedina 2005, defende que “[...] A abertura do sistema a protecgédo de marcas célebres deve ser 0 mais
exigente possivel. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro
qualitativo: 1° gozar de excepcional notoriedade. 2° gozar de excepcional atrac¢do e ou satisfagdo junto
dos consumidores. O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser,
esponténea, imediata e generalizadamente conhecida do grande publico consumidor, e ndo apenas dos
correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou
servigos. O conhecimento pode ser limitado ao ambito de um s6 pais. Esta é a solugdo mais defensavel
ante a logica normativa da DM (que néo interfere com o principio da territorialidade do direito de marca) e
do RMC (que alude & marca nacional de prestigio). O segundo requisito referido, da natureza qualitativa,
significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbélico-evocativo junto do publico
consumidor, ndo obstante néo seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfagao junto do

grande publico consumidor.

Este dltimo aspecto néo significa que os produtos ou servigos, em si, devam ter uma excepcional, sequer,
boa qualidade objectiva. Ndo é da qualidade de produtos ou Sservigos que Se trata, mas sim do particular
significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem a satisfagdo, bem-sucedida, de
determinadas necessidades concretas. Neste sentido deve tratar-se de uma marca que haja penetrado
no espirito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou servigos que

distingue.
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Em conclusao, a marca de prestigio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter
uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitagdo no mercado, num caso e
noutro de modo téao intenso que, dificilmente e sempre com o risco de deprecia¢éo, se a imagina
desligada dos produtos ou servigos que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos

ou servigos. [...]". (negrito nosso)

Alberto Francisco Ribeiro de Aimeida, em estudo intitulado “Marca de Prestigio, Marca Notdria e Acordo
Adpic/Rrips”, publicado na revista “Direito Industrial”, Vol. VI, pags. 65 a 82, alerta para as conclusdes
alternativas do TJCE, no acérdao de 14 de Setembro de 1999, General Motors Corporation contra Yplon
SA, C375/97

(...) uns dizem que a marca de (alto) renome [ou de reputagdo excepcional, de (grande) prestigio,
reputagéo, etc.], deve ser conhecida para além dos circulos comerciais vinculados aos produtos que a
marca identifica; é a marca conhecida pelo grande publico, pelo publico em geral. Deveria ser uma marca
com uma distintividade singular, autoridade incontestavel, tradicéo, reiterado e continuo uso, qualidade e
confianga, boa imagem, acentuado magnetismo, extraordinaria forca atractiva, ampla publicidade,
identificagdo automatica e espontdnea goodwill elevadissimo, exceléncia e confiabilidade dos produtos ou
servigos, atingindo diferentes publicos e mercados, etc. Na mesma linha outros defendem que a marca de
alto renome deve ser instantaneamente identificada pelo consumidor, como um flash ou acto reflexo,
perceptivel em geral e ndo apenas pelo consumidor alvo do produto ou servigo em causa. Todavia, ndo

tem sido esta a atitude do Tribunal de Justica da Comunidade Europeia (TJCE). (...) (...) “Nos

termos do referido acérddo uma marca tera prestigio e podera beneficiar de uma protec¢do alargada a
produtos ou servigos ndo semelhantes nos termos do art. 5° n°2, da Directiva n.° 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988, relativa & aproximagdo das legislagbes dos Estados Membros sobre marcas, quando
for conhecida de uma parte significativa do publico interessado pelos produtos ou servigos por ela
abrangidos. Na verdade, diz o Tribunal, “s6 no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa
marca é que o publico colocado em presenga da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para
produtos ou servigos hdo semelhantes, proceder a uma aproximagdo entre ambas as marcas e, em
consequéncia, a marca anterior ser afectada”. Por outro lado, basta — para se considerar atingido o grau
de conhecimento exigido — que a marca anterior seja conhecida de uma parte significativa do pablico
interessado pelos servicos abrangidos por essa marca (é este o publico relevante ndo o publico em
geral). Ou seja, a marca deve gozar de prestigio perante o publico interessado na marca — por vezes o
grande publico, outras vezes um publico mais especializado (tudo depende do produto ou servigo
comercializado. (...). O TJCE diz, ainda ndo se pode exigir que o prestigio exista na totalidade do

territério do Estado-membro, basta que ele ocorra numa parte substancial deste. A forga distintiva da
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marca mede-se, ndo tanto pela sua inerente distintividade, mas sim pela distintividade adquirida no

mercado, isto é, a sua forca na indicagdo de uma mesma origem empresarial’,

Pela leitura destas consideragdes é possivel perceber que subsistem algumas diferengas interpretativas,
na doutrina e jurisprudéncia, sobre as caracteristicas determinantes para a constituicdo de uma marca de
prestigio, como a dificuldade em “quantificar” o conceito de prestigio e perceber a tipologia de publico
pertinente: se o grande publico ou um publico mais especializado, ndo obstante, parece-nos que resulta
evidente que “A marca de prestigio deve ser mais que uma marca notéria pois goza de maior protec¢éo
legal, ndo valendo quanto a ela o principio da especialidade e, por isso, deve ser conhecida ndo sé do
publico interessado nos produtos marcados, mas também do publico em geral, que ante 0 nome da
marca a associa, sem hesitar, a elevados padrées de qualidade dos produtos ou dos servigos que se
distinguem dos seus competidores; a simples alusdo & marca implica a fulgurante intuicdo da sua
inquestionavel qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados produtos diversos.” In Acordao do
Supremo Tribunal de Justica de 13-07-2010 no Processo: 3/05.9TYLSB.P1.S1

[l. ~ Como se procede a avaliagéo do prestigio de um sinal, quais s&o os fatores a ter em conta na

avaliagao do prestigio?

Usando como ponto de partida as conclusdes do TJCE (no ja citado acdrdao de 14 de Setembro de 1999,
General Motors Corporation contra Yplon SA, C375/97) que identificou “na determinagdo do prestigio,
todos o0s elementos pertinentes, nomeadamente a parte do mercado detida pela marca, a intensidade, a
area geografica e duragdo da sua utilizagdo, bem como a importancia dos investimentos efectuados pelo
titular da marca para a promover.” o EUIPO nas suas Orientagdes para o Exame, identificou e explanou 6

“fatores pertinentes” na avaliacdo do prestigio: o conhecimento da marca, a quota de mercado, a

intensidade do uso, o dmbito geografico do uso, a duracdo do uso, as atividades promocionais e outros

fatores como os registos de processos ganhos, 0 nimero de registos, as certificacoes e galardoes e o

valor associado a marca.'%

A imagem do que sucede com as marcas notrias, também no que diz respeito &s marcas de prestigio, “o
prestigio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este

efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidéncias do volume de vendas, da posi¢ao

18 (in Linhas de Orientagdo Relativas ao Exame de Marcas da Unido Europeia, Instituto Europeu de Propriedade
Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposicdo, Seccéo 5, Marcas que gozam de prestigio) de 01.03.2021.
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alcangada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisGes judiciais em que ao

mesmo ja tenha sido reconhecido prestigio.” 104

Neste ponto, também o EUIPO, nas suas Orientacdes para o Exame, se debrugou sobre o tipo de
elementos de prova mais adequado para demonstrar o prestigio de uma marca, tendo identificado 10

tipologias de documentos: 1. declaracdes prestadas sob juramento ou solenemente, 2. decisdes de

tribunais ou de autoridades administrativas, 3. decisdes do Instituto, 4. sondagem de opinido e estudos de

mercado, 5. auditorias e inspecdes, 6. certificacdes e galarddes, 7. artigos na imprensa generalista ou em

publicacdes especializadas, 8. relatdrios anuais sobre resultados econdmicos e perfis de empresas, 9.

faturas e outros documentos comerciais, 10.material publicitario € promocional. 10

Para que uma oposigao apresentada ao abrigo do artigo 235.°-do CPI seja aplicavel “ndo basta que se

apure a existéncia de uma marca de prestigio idéntica ou semelhante, sendo exigivel que outrem

“procure tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio” dessa marca (0 que sucede,
por exemplo, se o consumidor puder atribuir os produtos ou servicos a mesma origem empresatial ou a
entidades com alguma relagéo entre si), “ou possa prejudica-los” (nomeadamente, através da diluigao
da singularidade e do valor da marca que o uso de sinal igual ou semelhante em produtos ou servigos

néo afins também pode acarretar)” 1%, (negrito e sublinhado nossos)

Segundo o Acérdao Intel'%” para se avaliar a suscetibilidade da existéncia de beneficio indevido ou dano
ao carater distintivo ou prestigio da marca anterior, é indispensavel que se estabele¢a uma associagao

entre os sinais.

Neste propésito e de modo a que se consiga determinar se esta ligagdo existe ou ndo podem ser
pertinentes varios fatores:
i. o grau de semelhanga entre as marcas conflituantes (quanto maior a semelhanga entre as
marcas, maior a probabilidade de a marca mais recente evocar no espirito do publico pertinente
a marca anterior com prestigio)
ii.  a natureza dos produtos ou Servigos em relagdo aos quais a marca anterior goza de prestigio e

para 0s quais a marca mais recente procura obter registo (0s produtos ou servicos podem ser

104 anotagéo IV do artigo 241.° - Marcas de Prestigio do Cddigo da propriedade Industrial — Anotado. - Pag. 473—
EDI(}OES ALMEDINA. SA, janeiro, 2010

105 (in Linhas de Orientagdo Relativas ao Exame de Marcas da Unido Europeia, Instituto Europeu de Propriedade
Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposicdo, Secgdo 5, Marcas que gozam de prestigio) de 01.03.2021

1%6 anotag&do VI do artigo 242.° - Marcas de Prestigio do Codigo da propriedade Industrial — Anotado. - 2* Edicao
Revista e Atualizada; Pag. 313 — EDICOES ALMEDINA. SA, Janeiro, 2015

107 (Acérddo do TJICE de 27 de Novembro de 2008, Processo C-252/2007 (Intel Corporation Inc. v. CPM United
Kingdom Ltd), disponivel em www.eur-lex.europa.eu.)
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tdo diferentes que a marca mais recente pode nunca evocar a marca anterior no espirito do
publico pertinente

ii. — aintensidade do prestigio da marca anterior,

iv. 0 grau de caréter distintivo, intrinseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior (quanto mais
marcado for o carater distintivo intrinseco da marca anterior, maior a probabilidade de uma
marca mais recente semelhante (ou idéntica) evocar essa marca no espirito do consumidor

v.  aexisténcia de um risco de confuséo no espirito do publico.%

Procurando esclarecer as situagbes em que o uso da marca contestada permite tirar indevidamente
partido do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior, fazemos referéncia ao Acérdao do Tribunal
da Relagdo de Lisboa, de 20-12-2018, Processo: 493/17.7YHLSB.L1-7, onde se considerou que: “A
protec¢do das marcas de prestigio ndo tem tanto em vista a tutela da fungéo distintiva da marca mas
antes a tutela da fungdo atractiva ou publicitaria excepcional (ou fungdo evocativa de exceléncia) das
marcas de prestigio. Para serem de prestigio, as marcas, além de notérias, hdo-de ter boa reputagéo
decorrente da boa qualidade dos produtos respectivos. A protec¢do especial da marca de prestigio é
concedida sempre que 0 Uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caracter distintivo ou do
prestigio da marca, ou possa prejudica-los. Tirar-se-a partido do caracter distintivo da marca,
designadamente, quando o uso da marca posterior permita supor — erradamente — que 0s
produtos assinalados por uma e outra marca provém da mesma entidade ou de entidades diversas
mas negocialmente relacionadas e tal partido sera tirado do prestigio da marca quando ocorra
uma transferéncia da imagem de qualidade e de acreditamento no mercado desta marca para

aquela.” (negrito nosso)

Por sua vez, no que concerne as situa¢des em que o0 uso da marca contestada pode causar prejuizo ao
seu carater distintivo e ao seu prestigio, remetemos para Alberto Francisco Ribeiro de Aimeida, que no
seu estudo intitulado “Marca de Prestigio, Marca Notdria e Acordo Adpic/Trips”, identifica e esclarece
varias tipologias de prejuizo da marca de prestigio:

“Na tutela ulframerceoldgica da marca de prestigio pretende- se proteger a marca contra a diluigdo
(aguamento ou “watering”), o “blurring” e o “tarnishment”. A dilui¢do traduz-se no risco de perda da forga
de associagdo que os consumidores efectuam entre uma determinada marca e certos produtos ou
servigos. Como consequéncia da forga distintiva de uma marca e da sua conexdo permanente com certos
produtos ou servigos, 0s consumidores associam de modo automatico os produtos ou Servigos com a
marca em causa. Assim, 0 uso desse mesmo sinal (ou um similar) na identificagdo de outros produtos ou

servigos é susceptivel de reduzir ou quebrar essa conexao.

1% (in Linhas de Orientagdo Relativas ao Exame de Marcas da Unido Europeia, Instituto Europeu de Propriedade
Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposicdo, Seccéo 5, Marcas gue gozam de prestigio) de 01.03.2021.
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O’ blurring” envolve uma perda do “brilho” da marca ou da sua forga distintiva pelo facto de deixar de ser
tnica. Quanto menor for o uso do sinal em produtos diferentes, maior sera a sua unicidade ou
exclusividade e consequente perigo de diluigdo. A diluigado por “blurring” ndo implica confusdo quanto a
origem empresarial dos produtos ou servigos, mas significa que o consumidor efectuara uma associa¢ao
mental entre a marca (famosa) e outros produtos ou servigos (diferentes dos identificados por aquela
marca).

O “tarnishment” implica que possam ser efectuadas associagbes negativas a marca. A doutrina brasileira
denomina de “maculagdo”. Comeca-se igualmente a referir um terceiro tipo de diluicdo — o “diminishment”.
Esta forma de diluigdo, muito préxima do “tarnishment’, verifica-se quando os consumidores podem
atribuir caracteristicas particularmente desfavoraveis a marca e associa-la a produtos de inferior
qualidade. Esta expansdo da tutela pretende igualmente responder ao denominado ‘“freeriding” ou
aproveitamento indevido (préximo do enriquecimento injusto) da forga distintiva ou da reputagdo (o
“gooawill” e o “seling power’) que pertence a outrem e que o titular da marca de prestigio poderia explorar
através do “merchandising” ou outros mecanismos. Ndo podemos esquecer que um sinal de prestigio
goza de um particular magnetismo na decisdo de escolha do consumidor. Aquela tutela quer evitar a

redugéo da percepgédo do publico do significado tnico, singular ou particular da marca” 1%

Em jeito de resumo das caracteristicas principais que definem o regime das marcas de prestigio,
relembramos as conclusbes do Acorddao do Tribunal da Relagdo de Lisboa de 22-01-2009
(Process010533/2008-6):

1 - A marca de prestigio deve obedecer a dois requisitos: (i) gozar de excepcional notoriedade; (ii)

gozar de excepcional atracgao e/ou satisfagdo junto dos consumidores.

2 - (...) constitui uma excepgdo ao principio da especialidade e, por conseguinte, torna irrelevante

a falta de identidade ou afinidade dos produtos ou servigos.

3 - No que se refere ao n.° 1 desse preceito, o texto da lei engloba dois requisitos alternativos: a
marca de prestigio sera protegida, para além do estrito principio da especialidade, sempre que (i)
o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da

marca ou (ii) possa prejudica-los.

4 - Assim, se a marca previamente registada for de prestigio, o registo da marca (que se possa
confundir) deve ser recusado independentemente de se destinar ou ndao a produtos ou servigos
semelhantes, sempre que o uso da marca posterior vise parasitar o seu prestigio e distintividade

ou, e em alternativa, quando o mesmo uso possa prejudica-los.

1% em estudo intitulado “Marca de Prestigio, Marca Notdria e Acordo Adpic/Rrips”, publicado na revista “Direito
Industrial”, Vol. VI, pags. 5 a 82, escreve na pag. 73.
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5 - Afasta-se aqui o principio da especialidade da marca, conferindo o registo um direito de
exclusivo absoluto, ou seja, no caso de uma marca ser de prestigio, goza de uma protec¢do
adicional, protec¢do que se estende aos casos em que os produtos ndo sao idénticos ou afins,
protec¢do que, no entanto, sé existe se houver prioridade de registo e identidade ou semelhancga

grafica ou fonética entre as marcas.

6 — A excepcional capacidade evocativa que, justamente, esta associada a uma marca, enquanto
marca de prestigio, sera indubitavelmente abalado por efeito da diluicdo que o uso da mesma
marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos ou servigos, for¢cosamente

provocara.

e Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais rejeitados por

imitagao/reproducao de marcas em que o estatuto de marca de Prestigio foi

invocado e reconhecido pelo INPI.

Marca de Prestigio

= Portucalia u

PORTVGALIA

(MNA n.° 552275)

(...) A eventual concessdo do presente registo, veio deduzir oposicio | EGcTcNIEGTGNGGEEEEEEEEE
. - ouclidade de titulares, entre outras da Marca nacional n.°

552275 (...) considerando estar-se em face de uma sua imitagdo, reputando as suas marcas de prestigiadas.

(...) No caso em analise, depois de apreciados 0s argumentos apresentados pelas reclamantes, verifica-se que:
As reclamantes comprovaram indiscutivelmente o prestigio das suas marcas, através dos documentos carreados
para 0 processo.

Do confronto entre o sinal requerido e as marcas de grande prestigio, ressalta uma forte semelhanca gréfica e
fonética quanto aos seus elementos mais caracteristicos (o sinal registando contém uma letra C em vez da letra G),
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circunstancia que dificilmente permitira a sua destringa.

Refira-se que, o carater distintivo das marcas, esta relacionado com a maior ou menor aptiddo de uma marca para
identificar os produtos ou servigos para que foi registada como provenientes de uma determinada empresa.

Desta forma, o regime das marcas de prestigio, protege essas marcas contra uma redugdo da sua qualidade
distintiva por uma marca semelhante posterior, mesmo que essa marca identifique produtos ou servigos ndo
semelhantes. Este fenémeno é conhecido por «diluigdo por ofuscamento», ou seja, 0 carater exclusivo da marca
«dilui-se» porque é «ofuscado» pela entrada no mercado de marcas semelhantes e 0 seu resultado é a marca com
prestigio deixar de ser capaz de estabelecer no espirito do publico uma associagéo imediata com os produtos que
abrange.

Assim, a utilizagdo da marca , para identificar azeite; azeite comestivel; azeite extra virgem, sais de especiarias;
sais minerais para conservar alimentos; sal; sal alimentar; sal comestivel; sal comum para cozinhar; sal de aipo; sal
de cozinha; sal de mesa; sal de mesa misturado com sementes de sésamo; sal granulado para a conserva de
alimentos; sal granulado para conservar peixe; sal marinho para conservar alimentos; sal marinho para cozinhar;
sal para conservar alimentos; sal para conservar o peixe; sal para conservar os alimentos; sal para cozinha; sal
para temperar alimentos e bebidas aperitivas; bebidas espirituosas e licores; vinho; vinhos; amargos [licores];
aguardente; aguardentes; bebidas espirituosas; espirituosos (bebidas alcodlicas); digestivos [licores e vinhos];
digestivos [licores e bebidas alcodlicas]; licores; vinho branco; vinho de uvas; vinho tinto; vinhos com baixo teor de
alcool; vinhos de mesa; vinhos doces; vinhos generosos; vinhos para cozinhar; vinhos rosé (refira-se que as
marcas anteriores assinalam produtos idénticos, ou produtos afins, todos eles inseridos no ramo alimentar), podera
dispersar o caracter distintivo da marca PORTUGALIA, e esta poderia perder grande parte do fascinio que exerce
sobre 0 publico, em relagdo nomeadamente aos afamados servigos de restauragao que protege.

Consequentemente, a aptiddo da marca PORTUGALIA para identificar os produtos e servigos para os quais foi
registada e ¢ utilizada pelo seu titular ficaria enfraquecida, na medida em que os consumidores dos produtos para
0s quais esta prestigiada marca esta protegida e gragas aos quais adquiriu a sua reputagao teriam mais dificuldade
em estabelecer uma associagao imediata entre a marca e o titular que construiu 0 seu prestigio, uma vez que, para
esses consumidores, a marca passaria a ter outras associagdes em vez da Unica associagdo que tivera até ent&o.

()

Marca de Prestigio

VIAGRA

(MNA n.° 314615)

(...) Contra a eventual concessédo do presente registo, veio deduzir oposigéo a sociedade _ alegando
ser uma prestigiada empresa farmacéutica associada a investigacdo e descoberta de novos farmacos na area da
saude, que é titular de varias marcas registadas, tais como: a marca nacional n.° 314615 - “VIAGRA", pedida em 29
de Dezembro de 1995 e concedida em 13 de Setembro de 1996, que identifica “produtos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material
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para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressdes dentarias; desinfetantes; produtos para a
destrui¢do dos animais nocivos; fungicidas; herbicidas”. (...)

(...) Ora, o sinal “VIAGRA” é considerado uma marca de prestigio nos termos do artigo 242° do CPI por gozar uma
especial notoriedade e exercer um excecional poder atrativo junto dos consumidores em geral, conforme foi
reconhecido quer pelo INPI, que recusou o registo da marca nacional n.° 434660 “BI@GRA” para assinalar
“‘comunicagdes telefonicas; servicos de encaminhamento e ligagéo para telecomunicagdes”, porque reconheceu
que “... o sinal requerido - BIQGRA se assemelha, excessivamente, a marca de grande prestigio — VIAGRA.
Somos de parecer, que ressalta, uma forte semelhanca gréfica e fonética, circunstancia que, a nosso ver, podera
levar a uma associagéo indevida entre estes sinais, além de originar uma diluicdo da marca registada”, quer pelo
Tribunal Geral da Unido Europeia

(Acorddo de 25 de Janeiro de 2012 no Processo T-332/10) que confirmou a decisdo de recusa proferida pelo
EUIPO na marca comunitaria n.° 4630562 “VIAGUARA” para “bebidas alcodlicas”, porque o uso deste sinal poderia
tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca “VIAGRA” (cfr. doc. 1 e 2).(...)

(...) Ora, no caso em analise, depois de apreciados os argumentos apresentados pela

reclamante, verifica-se que, embora os produtos assinalados na classe 332 (vinhos; licores; bebidas a base de
vinho; bebidas alcodlicas contendo frutas; aguardentes; licores de creme) ndo apresentem uma relagéo direta com
os bens protegidos através dos direitos prioritarios invocados pela reclamante, cremos que, a elevada similitude
gréfica e fonética que ressalta entre as designagdes litigantes (apenas o primeiro carater € diferente, no entanto,
salienta-se que, a pronuncia das letras “V” e “B” é muito semelhante na lingua portuguesa), associada ao prestigio
do sinal “Viagra” como foi anteriormente admitido pelo INPI e reconhecido pelo Tribunal Geral da Unido Europeia, é
suscetivel de afetar o carater distintivo desta marca por conduzir a vulgarizagdo do sinal no mercado e,
consequentemente, provocar a diluicdo do poder distintivo que Ihe é atribuido. (...)

Marca de Prestigio

FERREIRINHA

(MNA n.° 118797)

(...) A eventual concessao do presente registo, veio deduzir oposicéo a entidade - || N || EEGcNG. -
qualidade de titular entre outros, dos direitos prioritarios: - FERREIRINHA - marca nacional n.° 118797, que se

destina a assinalar
produtos das classes 322 e 332 da Classificagéo Internacional; (...)

(...) A reclamante alega que os seus registos sao bastantes antigos além de prestigiados, argui que estes sinais
sdo caraterizados pelo nome de Dona Anténia Adelaide Ferreira, figura histérica, que o povo carinhosamente
tratava por “Ferreirinha”. Defende que o prestigio desta figura historica levou a que fosse considerada um dos 100
Grandes Portugueses (concurso televisivo produzido na RTP.
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Mais defende que s6 uma personalidade grandiosa justifica que a RTP (com o apoio da ora reclamante) realizasse
uma série televisiva dedicada & sua vida e intitulada “A FERREIRINHA”.

Sustenta que as marcas na sua titularidade e que legitimamente utilizam o célebre nome, sao também elas, marcas
historicas, que gozam de uma excecional notoriedade e reputagéo.

Destaca ainda que a marca “FERREIRA” foi incluida pela Superbrands no tributo as 50 grandes marcas em
Portugal, onde é referido que esta é uma marca lider em Portugal, onde goza dos mais elevados indices de
notoriedade, sendo aquela em que uma grande maioria dos portugueses se revé e adota como o seu Porto de
eleicao

A reclamante considera assim que o sinal registando promove a diluigdo dos seus sinais registados e o
enfraquecimento da sua capacidade distintiva. (...)

(...) No caso em andlise, depois de apreciados 0s argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que: - a
marca nacional n.° 118797 “FERREIRINHA” apresentada em 12.01.1903 e registada em 10.07.1903, goza de
prioridade relativamente ao presente pedido de registo, apresentado em 15.10.2010;

- entre os produtos que se pretende identificar com a marca em estudo: na classe 16%: “Desenhos; estatuetas em
papel «machéy»,; imagens; pinturas [quadros] encaixilhados ou néo; retratos; livros.”; na classe 18?: “Bolsas; sacos
de méo; sacos para provisbes [sacos das compras]; sacos de praia; vestudrio para animais; alcofas para
transportar as criangas.”; na classe 24?: “Mantas de viagem; mantas de cama.”;

na classe 25 “Xailes; colarinhos posticos.” E os produtos inseridos na classe 33? relativamente aos quais as
marcas se encontram registadas: “Vinhos”.

Né&o se estabelece qualquer elo de identidade ou de afinidade.

- do confronto entre o sinal requerido — A FERREIRINHA - e os sinais prioritariamente registados — A
FERREIRINHA - ressalta uma identidade grafica, fonética e conceptual.

Todavia, ndo podemos deixar de ter em consideragdo que estamos diante de uma marca de prestigio, como bem
invoca a reclamante. Situagdo que nos termos do n.° 1 do artigo 242.° do CPI, n&o obriga & obediéncia do principio
da especialidade, a proximidade classificatéria ndo é uma condigao imprescindivel a recusa de um sinal. Ou seja,
os produtos n&o tém de ser necessariamente idénticos ou afins. A mera possibilidade de prejuizo do sinal registado
é motivo suficiente para ditar a recusa do sinal registando.

Assim, usufruindo os sinais na titularidade da reclamante de indiscutivel reputacdo em Portugal, receamos desta
forma que a eventual concess&o deste pedido de registo podera facilitar ainda que sem inteng&o de prejudicar, que
a requerente venha a tirar partido indevido da popularidade alcan¢ada ao longo do tempo, pelos sinais da
reclamante, podendo inclusivamente desencadear a diluigdo e o enfraquecimento da notoriedade e do poder
sugestivo que os mesmos foram conquistando no mercado.

A marca registanda dificilmente permitira, segundo cremos, a sua destringa dos sinais registados, suscitando no
espirito do consumidor uma muito provavel confusdo podendo induzi-lo em erro, sugerindo a existéncia de algum
elo entre eles.

Em face do exposto, consideramos que ha um elevado risco de diluicdo e de banalizagdo da designagdo
«FERREIRINHA», que justifica a recusa do pedido de registo em aprego. (...)
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o Exemplo de pedido de registo de marca concedido nao obstante oposigao

por Marca que alegou prestigio:

-

-)

, SACOOR
w 1Ll _’_,_"
h e a i t h (MNA n.° 351847; MNA n.° 325889; MUE n.° 1409556 e MUE n.°
2550283)
(MNA n.° 444195)

Em sede de litigio, o INPI alegou em sintese:

(...) Assim sendo, perante os factos acima expostos e, apreciados os argumentos apresentados pelas partes,
verifica-se que, no caso em aprego, estamos perante duas entidades que exercem a sua atividade em sectores
completamente distintos, a requerente na area dos servigos de salde, e a oponente na area do vestuario, o que
nos permite concluir que os produtos que a requerente pretende proteger ndo séo concorrenciais no mercado com
0s produtos comercializados pela oponente, pois destinam-se a satisfazer necessidades especificas e dispares, do

publico consumidor.

Por outro lado, e salvo melhor opinido, mesmo que se considerasse que dos documentos apresentados pela
oponente se concluisse pela qualificagdo de prestigio da marca obstativa, ainda assim ndo se entende que a
utilizagdo do sinal registando pudesse prejudica-la ou retirar partido indevido da mesma, atendendo a que
“SACOOR’, para além de ser o elemento caracteristico da denominagéo social da requerente é uma designagao

utilizada e registada como um sinal distintivo do comércio, desde 1988. (...)

Foi interposto recurso proc. 108/12.0YHLSB - 1° Juizo do TPI que por senten¢a manteve o despacho do INPI.
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Porém. tais factos, a par dos demais que lograram demonstragdo nestes autos, sdo
insuficientes para caracterizar a marca “SACOOR"™ como marca de prestigio e assim

beneficiar da tutela alargada do artigo 242.° do CPL

Na verdade, e a semelhanga do que salientou 0 STJ, no citado aresto de 13-07-2010, os
“investimentos expressivos e dispendiosos em publicidade™ e o niimero elevado de visitantes,

ndo sdo suficientes para qualificar uma marca como de prestigio.

Para assim ser qualificada, importava, pois, fazer prova, ndo sé daquela dimenséo
quantitativa, como também do “seu conhecimento indiscutivel pelo piblico em geral”, do seu
“elevado valor simbdlico-evocativo™ ou “elevado grau de satisfagdo junto do grande pablico
consumidor™ (v.g., através de estudos de mercados crediveis, ¢ ndo apenas mediante
documentagdo interna da empresa e recortes de imprensa que exprimem o resultado da intensa

campanha publicitdria levada a efeito pela recorrente).

Ora, uma vez que ndo se demonstraram tais caracteristicas, fica afastada a conclusdo de

que as marcas “SACOOR" sdo marcas de prestigio.

Ademais, quer pela configuragdo do sinal, quer pelos produtos que visa identificar

7
)
S OO
health
(“suplementos alimentares™), a marca nacional n.° 444195 estd circunscrita a

um ramo de actividade muito especifico. associado a drea da sa(de. objecto social da

recorrida.

Assim. mesmo que se entendesse que as marcas “SACOOR™ sdo marcas de prestigio
(solugdo ja por nés afastada), da apreciagdo global do caso concreto, tendo em conta os seus
elementos pertinentes. apurados nestes autos, resultaria que ndo estamos perante uma
situagdo em que o uso da marca n.° 444195 tira ou que € susceptivel de tirar indevidamente
partido do caracter distintivo ou do prestigio das marcas da recorrente ou que lhes causa ou €

susceptivel de causar prejuizo.

As marcas “SACOOR" ndo sdo marcas de prestigio, mas re(inem os requisitos para

serem consideradas marcas notorias. a luz do que dispde o artigo 241.° do CPL.

Assim, conforme salienta 0 Acorddo da Relagdo de Lisboa de 15-05-2012, “a marca
notoria ou de renome ¢ aquela que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles,
produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estdo em contacto com o produto, e
como tal reconhecida. Trata-se de uma marca especialmente afamada, a tal ponto de, por

vezes, se confundir com o préprio produto™ (disponivel na Internet em <http:/www.dgsi.pt>).

Ao contririo do que sucede com o regime excepcional das marcas de prestigio. a tutela
das marcas notdrias, consagrada no artigo 241.° do CPI, estd sujeita ao principio da

especialidade.
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Ou seja, estando sujeita ao principio da especialidade, a protec¢do consagrada no artigo
241.° do CPI nao aproveita a recorrente, uma vez que a questio que se coloca no caso em
analise se prende com a auséncia de identidade ou afinidade entre os produtos assinalados

pela marca da recorrida e os produtos e servigos identificados pelas marcas “*SACOOR™.

Em suma, fica afastada a verificagdo do requisito plasmado na alinea b) do citado artigo
245.° n.° 1, a que acresce que as marcas da recorrente ndo beneficiam da tutela alargada
conferida pelo artigo 242.° do CPI, sendo, in casu, irrelevante a protecgdo assegurada pelo

artigo 241.° do mesmo diploma.
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Artigo 232.° n.° 2 alinea @)

Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa a infragao do disposto no artigo 212.°

212.° - Registo por agente ou representante do titular

1 — Se 0 agente ou representante do titular de uma marca protegida num dos paises membros da Unido ou da OMC,
mas n&o registada em Portugal, pedir o registo dessa marca em seu proprio nome, sem autorizagéo do referido titular,
tem este o direito de se opor ao registo ou a utilizagdo do mesmo, a menos que o agente ou representante justifique o
seu procedimento.

2 — O titular mencionado no nimero anterior pode solicitar a reverséo total ou parcial do pedido de registo ou do
registo a seu favor.

O disposto no artigo 212.° confere protecdo aos titulares de marca registada num dos paises membros da
Unido ou da OMC, mas néao registada em Portugal, facultando-lhes o direito de impedir, anular ou
reivindicar como seus 0s registos nao autorizados das suas marcas efetuados pelos seus agentes ou
representantes, e de proibir o seu uso sempre que o agente ou representante ndo possa justificar o seu
procedimento.

Assim, e tal como descrito pelo Acorddo do Tribunal de Justica da Unido Europeia de 11/11/2020,
Processo C-809/18 P, esta “disposicdo tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior de um titular
pelo seu agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem explorar os conhecimentos e a
experiéncia adquiridos durante a relagdo comercial que os ligou a esse titular e, por conseguinte, tirar

indevidamente proveito dos esforgos e do investimento feitos por este ultimo.”

Como esclarece Luis Couto Gongalves''® para que este preceito seja aplicavel, é indispensavel o

preenchimento dos seguintes requisitos:

- aexisténcia de uma relagao contratual entre as litigantes;

- aconfirmacéo que o interessado é titular de uma marca protegida num dos paises membros da
Uni&o ou da OMC, mas nao registada em Portugal;

- e que o pedido de registo do agente ou representante do titular tenha sido formulado sem

consentimento e sem razéo que o justifique.

10 | uis Couto Gongalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 301
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No propédsito de confirmar a existéncia de uma relagdo contratual entre as litigantes € importante ter
presente que as nogdes de «agente» e «representante» devem ser interpretadas em sentido lato'"", por
forma a abrangerem “todas as formas de relagbes baseadas num acordo contratual nos termos do qual
uma das partes representa 0s interesses da outra, sendo como tal suficiente, para efeitos da aplicagéo
dessa disposi¢do, que exista entre as partes um acordo de cooperagdo comercial suscetivel de criar uma
relagéo de confianga ao impor ao requerente, expressamente ou implicitamente, uma obrigagéo geral de

confianga e de lealdade tendo em conta os interesses do titular da marca anterior” 112

Ainda no contexto da aplicabilidade do preceituado no artigo 212.°, importa esclarecer que néo é exigivel
que haja identidade dos sinais e produtos e servigos, bastando a sua semelhanca.
Como assinala o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), no capitulo Depdsito n&o

autorizado por agentes do titular da marca, uma aplicagéo desta disposigéo legal “exclusivamente aos

sinais idénticos para produtos ou servigos idénticos tornaria esta disposi¢do ineficaz em grande medida,
pois permitiria ao requerente escapar as suas consequéncias através da mera introdugéo de pequenas
alteragbes na marca anterior ou nas especificagcbes dos produtos e servigos. Nesse caso, 0s interesses
do titular seriam seriamente prejudicados, sobretudo se a marca anterior ja estivesse a ser usada e se as
alteragbes introduzidas pelo requerente ndo fossem suficientemente significativas para evitar confusdes.”
113

Neste mesmo sentido, o ja citado Acérddo do Tribunal de Justica de 11/11/2020, Processo C 809/18 P,
quando conclui que “a aplicagdo da referida disposicdo ndo pode ser excluida pelo facto de os produtos
ou servigos referidos pelo pedido de registo e os abrangidos pela marca anterior ndo serem idénticos,

mas semelhantes.”

A oposicao ao pedido apresentado pelo agente ou representante pode conduzir a recusa do registo ou a
transmissdo do mesmo a favor do titular da marca registada num dos paises membros da Unido ou da

OMC, se este o solicitar, conforme estatuem a alinea c) do n.° 2 e 0 n.° 3 do artigo 232.°.

11 Acérddo de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR) (T 262/09, EU:T:2011:171, n.° 64)

112 ponto 85 do ja citado Acérddo Do Tribunal De Justica de 11/11/2020, Processo C-809/18 P
13 Linhas De Orientagdo Relativas Ao Exame De Marcas Da Unido Europeia, INSTITUTO EUROPEU DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO) Parte C Oposigdo Secgdo 3 Depdsito ndo autorizado por agentes do titular
da marca 01.03.2021.
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Exemplos:

Pedido de modificagdo de decisdo — MNA n.° 486809 «CASELIO»

Como se depreende dos factos e dos argumentos atras relatados, a questéo que se coloca no processo em aprego
é, essencialmente, a de saber se a marca nacional “CASELIO” (n.° 486809) se subsume no abaixo transcrito artigo
226.° do Codigo da Propriedade Industrial, fundamento de recusa ex vi alinea d) do n.° 2 do artigo 239.° do mesmo
diploma.

Artigo 226.°
Registo por agente ou representante do titular

Se o agente ou representante do titular de uma marca registada num dos paises membros da Unido ou da
OMC mas ndo registada em Portugal pedir o registo dessa marca em seu préprio nome, sem autorizagdo
do referido titular, tem este o direito de se opor ao registo pedido, a menos que o agente ou representante
justifique o seu procedimento.

Para que este preceito seja aplicavel ao caso vertente, € indispensavel o preenchimento dos seguintes requisitos: a
existéncia de uma relagao contratual entre as litigantes; que se confirme que [ | | NS ¢ titular do registo
da marca em pelo menos um dos paises da Unido Internacional para a Prote¢do da Propriedade Industrial (nos
termos da Convencéo de Paris) ou da Organizagdo Mundial do Comércio; e que o pedido de registo de M. A.
Salgueiro, S.A. tenha sido formulado sem consentimento e sem razéo que o justifique.

Quanto & primeira condiggo, parece pacifico que | GGG - I -sticran

contratualmente unidas até 19.07.2011 (trata-se, alids, de um dado que ambas as partes confirmam), com o
intuito de que a empresa portuguesa comercializasse os produtos desta no nosso pais.

Sendo, por exemplo, a Franca, a Espanha e a Alemanha membros da Unido Internacional para a Prote¢éo da
Propriedade Industrial e da Organizagdo Mundial do Comércio, a vigéncia dos registos da marca nacional
francesa “CASELIO” (n.° 3257289 - cfr. doc. 1) e da marca internacional “CASELIO” (n.° 829282 - cfr. doc.
2) também néo levanta duvidas relativamente a observancia do segundo pressuposto estabelecido no artigo
226.° do Cédigo da Propriedade Industrial.

Por fim, do contetido do pedido de modificagio de decisio resulta claro que || NN NN n:o autoriza

a registar a marca nacional “CASELIO” (n.° 486809), e que, tendo a sociedade francesa
comunicado desejar passar explorar directamente o sinal em Portugal, ndo ha, salvo melhor opinido, qualquer
justificagdo que se enquadre na parte final do mencionado artigo 226.° do Cédigo da Propriedade Industrial.

Esta posicdo esta, a contrario, alinhada com a assumida, nomeadamente, por José Mota Maia, que refere que
haveria, eventualmente, uma justificacdo plausivel “se o titular da marca tivesse feito crer, ao seu agente ou
representante, que tinha abandonado a marca, ou que néo estava interessado na obtengdo dos direitos sobre ela
em Portugal’ (“Codigo da Propriedade Industrial, Aimedina, Coimbra, 2005, p. 403.).

Em suma, do exposto ressalta que, independentemente dos investimentos realizados por M. A. Salgueiro, S.A., da
inexisténcia de ma fé ou de outras hipotéticas questdes contratuais que ndo cumpre dirimir nesta sede, nédo

SGQ/INPI 238

Apds impressé&o, este documento constitui copia ndo controlada



. . C025.01 Guidelines de Exame - Motivos Absolutos
|r]p| instituto nacional . .
w03 propriedade industrial e Relativos de Recusa do Registo de Marcas

cremos que haja como negar que o registo por si visado contende com o disposto no aludido artigo 226.°
do Cadigo da Propriedade Industrial, norma que, como vimos, constitui motivo de recusa através da alinea d) do
n.° 2 do artigo 239.° do mesmo diploma.

Adicionamos que o artigo 226.° representa uma das excepgdes que o n.° 1 do artigo 11.° do Codigo da
Propriedade Industrial expressamente prevé na sua parte inicial (“atenua os efeitos de um sistema de registo
constitutivo”, como indicado em “Cédigo da Propriedade Industrial Anotado” - Anténio Campinos, Luis Couto
Gongalves e outros, Aimedina, 2010, p. 441), pelo que, na nossa 6ptica, para o desfecho do caso sub judice nao
releva o facto de M. A. Salgueiro, S.A. ter sido a primeira a apresentar pedido de registo em Portugal.

MNA n.° 606085 «ATTENT»

A oponente refere, ainda, que o pedido de registo em aprego consubstancia um ato de
registo ilegitimo de "por agente ou representante do titular”.

A nosso ver e salvo melhor opinido, dos documentos juntos pela reclamante,
nomeadamente os infra reproduzidos, n&o & possivel concluir que o pedido de registo
em aprego se enquadre no disposto no artigo 212.° do CPI, registo por agente ou
representante do titular, visto n3o se encontrar claro a existéncia de vinculo entre as
partes e ndo ser possivel apurar se 0 requerente & agente ou representante da
oponente.
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3.17 | Emprego de nomes, designagoes, figuras ou desenhos que

sejam reprodugao ou imitagao de logétipo ja registado por outrem

Artigo 289.°n.° 1 alinea i)

Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

O emprego de nomes, designagdes, figuras ou desenhos que sejam reprodugdo, ou imitagdo, de
logétipo ja registado por outrem, sendo permitido porém que duas ou mais pessoas com nomes
patronimicos iguais os incluam no respetivo logotipo, desde que se distingam perfeitamente.

Através da alinea i) do n.° 1 do artigo 289.° do CPI procura-se impedir a utilizagdo de nomes,

designagoes, figuras ou desenhos que constituam uma reprodugao ou imitagéo de logotipo registado.

No que concerne ao uso de nomes, especificamente, nomes patronimicos, o legislador salvaguardou uma
excecdo, abrindo espago a coexisténcia desta tipologia de nomes, inclusos nos respetivos logotipos,

desde que os mesmos sejam distinguiveis entre si.

De qualquer modo, importa realgar que valem, quanto a esta matéria, com as necessarias adaptagdes, as
consideragdes e critérios desenvolvidos nos capitulos sobre o conceito de imitagdo ou de usurpagéo de

marcas.

Destaca-se igualmente que a aplicacdo desta disposicdo legal estd limitada pelo principio da
especialidade, ou seja, pela identidade ou afinidade dos produtos/servicos ou atividade econdémica
assinalados pelos direitos em confronto.
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