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I. No caso de uma «familia» ou «série» de marcas, o risco de confusao resulta
do facto de o consumidor se poder enganar quanto a proveniéncia ou a origem
dos produtos ou dos servigos abrangidos pela marca cujo registo € pedido e
considerar, erradamente, que esta faz parte dessa familia ou série de marcas.
II. Embora nao se possa excluir totalmente que, em determinados casos, a
coexisténcia de marcas anteriores no mercado possa eventualmente diminuir
o risco de confusao constatado entre duas marcas em conflito, tal
eventualidade so pode ser tomada em consideracao se, pelo menos, no
decurso do processo respeitante aos motivos relativos de recusa se
demonstrar que a referida coexisténcia assentava na inexisténcia de risco de
confusao, no espirito do publico pertinente, entre as marcas anteriores que
invoca e a marca anterior da interveniente na qual a oposigao se baseia e sob
reserva de as marcas anteriores em causa e as marcas em conflito serem
idénticas.

III. A inércia perante o conhecimento do registo de sinal confundivel pode
determinar a denominada “preclusao por tolerancia”, prevista no artigo 2672
do CPI/2003 ou no artigo 2612 do CPI/2018, ou seja a perda do direito de
requerer a anulacao do registo da marca posterior, relativamente a qual se
verifique a “tolerancia” pelo periodo referido nos citados preceitos, ou a opor-
se ao seu uso, em relagao aos produtos ou servigos nos quais a marca
posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido
efectuado de ma-fé, mas nao determina a impossibilidade de reagir a marcas
posteriormente pedidas ou ao seu uso.
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Texto Integral

Acordam na Secc¢ao da Propriedade Intelectual, Concorréncia, Regulagao e
Supervisao do Tribunal da Relagao de Lisboa,

>k

I. RELATORIO.

“A Brasileira, Lda.” veio, ao abrigo do disposto nos artigos 39.2 e seguintes do
Cédigo da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de
Marcas do INPI que concedeu o registo

da marca nacional n.? 596634

, pedindo que seja revogado o despacho recorrido e nao seja admitida a
concessao do registo da marca.

Alegou em sintese, que é titular do nome de estabelecimento n? 17665 «A
BRASILEIRA», requerido em 07/04/1908 e concedido em 16/11/1908, que é
titular da Insignia de Estabelecimento n® 65, com o seguinte sinal pedida em
25/04/1942 e concedida em 03/04/1943, da marca nacional n® 150631, pedida
em 28/07/1908 e concedida em 27/11/1908, para assinalar na classe 30 da
Classificagao Internacional de Nice «géneros coloniais, especiarias, chas,
cafés e sucedaneos», da marca nacional n® 157275 “A Brazileira”, pedida a
30/03/1939 e concedida a 13/01/1940, para assinalar na classe 30 da
Classificagao Internacional de Nice «géneros coloniais, especiarias, chas,
cafés e sucedaneos» e que é proprietaria do estabelecimento comercial “A
Brasileira”, sito no Chiado, em Lisboa.

Mais alegou que a marca em confronto é confundivel com os sinais da
Recorrente, atendendo, designadamente, a notoriedade das marcas e a fama
do estabelecimento, destinando-se a assinalar produtos idénticos, pelo que
deverd ser recusado o seu registo, sendo que a sua concessao potenciara a
concorréncia desleal ainda que nao intencional.

>k

Deu-se cumprimento ao disposto no artigo 432 do CPI, tendo o INPI
apresentado a pronuncia de folhas 34 e ss.

A Recorrida Domingos Godinho Ribeiro e Ca, Lda. apresentou resposta ao
recurso a folhas 45 e seguintes, pugnando pela manutencao do despacho do
INPI.

*

Veio entao a ser proferida sentenca que julgou improcedente o recurso.
>k

Inconformada com tal decisao, veio a sociedade “A Brasileira, L.da.” dela
interpor o presente recurso de apelacao, apresentando as seguintes
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conclusoes:

a) Dispde o Artigo 239°, n.° 1, alinea a) do C.PI., que sera recusado o registo
das marcas que contenham a reproducao ou imitagao total ou parcial de
marca anteriormente registada por outrém para o mesmo produto ou produto
semelhante que possa induzir em erro ou confusao o mercado.

b) Nos termos do Artigo 245° do C.P.I. considera-se usurpada, no todo ou em
parte, a marca destinada a servigos ou produtos inseridos na mesma classe ou
sub classes diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhanca
grafica, figurativa ou fonética com outra ja registada que induza facilmente
em erro ou confusao o consumidor, nao podendo este distinguir as duas senao
depois de exame atento ou confronto.

c) A Recorrente é titular do logotipo no 47179 (conversao do nome de
estabelecimento 17655), da insignia de estabelecimento n ° 65, da marca
nacional no 150631, da marca nacional no 157275 e proprietdria do
estabelecimento comercial "A Brasileira", sito no Chiado, em Lisboa.

d) A marca da ora Recorrida caracteriza-se pela expressao "café A Brasileira"
para assinalar na classe 43 «servigos de estabelecimentos de venda e consumo
de cafés; cafés».

e) No que toca aos produtos a que os sinais se reportam, estes sao afins. Com
efeito, para se aferir da semelhanca entre os produtos ou servigos interessa
apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, tém a mesma utilidade e fim ou
sao complementares. Nao existem, no caso em apreco, duvidas quanto a
existéncia de afinidade dos produtos assinalados pelos sinais em confronto ja
que estdao em causa servigos de estabelecimento, cafés e produtos
alimentares, ou seja, servigos e produtos que podem ter a mesma finalidade,
0S mesmos circuitos comerciais e destinam-se ou podem destinar-se ao mesmo
tipo de consumidor.

f) O consumidor que se depara com os sinais da recorrente e a marca da
recorrida pensara, com certeza, dada a sua semelhancga que todas pertencem
a mesma entidade ou entidade associada. Pois a comparacgao que define a
semelhanca verifica-se entre um sinal e a memoria que se possa ter de outro
pois o consumidor nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro,
no mesmo momento pelo que a comparacgao que entre elas pode haver nao é
simultanea mas sucessiva. Ora se dois sinais sao comparados um perante o
outro sao as diferencas que ressaltam ao passo que quando dois sinais sao
vistos sucessivamente ¢ a memoria do primeiro que existe quando o segundo
aparece pelo que nesse momento apenas as semelhancas ressaltam.

g) Por isso a imitacao deve ser apreciada pela semelhanga que resulta do
conjunto dos elementos da marca. E, assim, por intuicdo sincrética que deve
proceder-se a comparacao de marcas. A este proposito escreve Paul Mathély
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referindo que o risco de confusado pode situar-se a um nivel mais forte, quando
o comprador toma a marca imitadora pela marca imitada convencido que esta
a comprar um objecto distinguido pela marca auténtica, ou a um nivel mais
fraco, quando o comprador se apercebe de uma certa distingao entre as
marcas, imitadora e imitada, mas estabelece uma ligagao entre elas, como os
objectos por elas distinguidos, atribuindo-os a mesma origem ou proveniéncia
ou, pelo menos, a existéncia de ligagdes entre essas origens e proveniéncias.
h) Acrescente-se que a possibilidade de confusao deve aferir-se em relacao a
massa do publico a que o produto é destinado - consumidor médio - pois nao é
0 juizo feito por peritos na especialidade que é determinante para aferir dessa
confusdo. E consumidor médio significa o consumidor de atengdao média,
excluindo-se quer os peritos quer o consumidor particularmente distraido ou
descuidado. Tendo em conta o que fica referido parece-nos evidente a
possibilidade de confusao pois a identidade entre as marcas em causa cria no
publico erro ou confusao sobre a proveniéncia dos produtos que, por
associacgao de ideias, os consumidores podem associar ser a mesma.
i) Ha pois um forte risco de associacao entre os sinais em confronto podendo o
publico atribui-los a mesma origem ou entidade associada. Tendo em conta o
que atras foi referido nao pode deixar de considerar-se a possibilidade de
confusao facil entre as marcas em confronto.
j) Acrescente-se, na andlise sobre a susceptibilidade de confusao, a
notoriedade do sinal imitado sendo que o risco de confusao é maior quando a
imitagdao sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece.
Existe, assim, claramente uma situagcao concorrencial indutora de confusao
quanto ao sinal distintivo, com o risco acrescido de, sendo a marca da
recorrente tida por notoriamente conhecida, o publico consumidor ser levado
a associar o café, entre outos, da Recorrida ao titular daquela (recorrente),
com o inerente esvaziamento do seu poder sugestivo.
1) Com efeito, a marca registada da recorrente deve ser considerada notdria
pelo seu especial poder sugestivo, pelo conhecimento que dela tem o publico
consumidor e pelo longo uso da sua duragao, de acordo com o disposto no Art.
241° do C.PI..
m) A titular da marca recorrida nao faz ainda um uso sério das marcas de que
é titular, pelo que a marca recorrida deve assim ser recusada por preencher o
disposto na alinea d) do n® 4 do art.®° 238° do CPI. Com efeito, a sentencga
recorrida deveria, salvo melhor opiniao, ter tido em consideracgao este
elemento fortemente perturbador da protecao que o proprio conceito de
marca visa conferir ao consumidor: afinal o "café a Brasileira" nada tem que
ver com o café que a marca parece pretender distinguir, sendo comercializado
sob esta marca café Delta...
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n) Nao se compreende igualmente que a sentenga - parecendo acolher a tese
do INPI que menciona que os estabelecimentos assinalados com o sinal "A
Brasileira" por se situarem em cidades diferentes - Lisboa, Braga, Porto - nao
se confundem - fundamente a concessao da marca recorrida pela coexisténcia
de estabelecimentos comerciais com o mesmo nome. Ora actualmente existe
uma grande mobilidade do publico, quer nacional quer estrangeiro, que viaja e
que nao se limita a visitar a cidade de Lisboa mas todo o pais, nomeadamente
Porto, Braga, Coimbra, etc. E o publico que conheca o café "A Brasileira" da
Recorrente, em Lisboa e se depare com o estabelecimento ou marca Recorrida
ird associar inevitavelmente os dois estabelecimentos e as marcas em
confronto como sendo da mesma entidade ou entidade associada.

o) Parece, pois, querer restringir-se a frequéncia do estabelecimento da titular
da marca recorrida em Braga a um publico meramente local, o que nao
corresponde a realidade hoje em dia. Ndao pode assim proceder tal argumento
invocado pelo INPI, tanto mais que a aceitar-se tal argumento estar-se-ia a
limitar o uso de uma marca nacional a parte do territorio.

p) Ora o titular de um direito de propriedade industrial pode usar em
exclusivo esse sinal em todo o territdrio nacional - art.s 40, no 1 e 2242, no 1
do CPI.. E ainda que o titular use o seu direito apenas em parte do territorio,
v.g na cidade de Braga, tal ndo o impedira de futuramente o usar em Lisboa ou
em qualquer outro local do Pais. O registo da marca é unitario e de aplicacao
em todo o territério nacional, pelo que nao faz sentido conceder uma marca
que pode ser usada em todo o territorio nacional partindo da premissa que tal
direito estd ou sera afecto a uma parte do territério, como o INPI parece fazer
CTer.

q) Por outro lado, a Recorrente pode celebrar licencas ou acordos de
exploragao das suas marcas com determinadas entidades que legitimarao o
uso das mesmas por terceiros. Ora a Recorrente nao celebrou qualquer acordo
ou licenga com a titular da marca recorrida para que esta use a expressao "A
Brasileira", o que viola o seu direito de exclusivo de usar as suas marcas em
todo o territério nacional.

r)Da imitacao referida resulta, igualmente, a violagao do Art. 317° do C.PI.,
dada a possibilidade de concorréncia desleal entre a marca recorrida e as
marcas da Recorrente e, nos termos do Art. 239°, n° 1, alinea e) do C.P.I,,
basta o reconhecimento que a concorréncia desleal é possivel,
independentemente da intencgao do titular, para que o registo seja recusado.

s) Nao deve assim deixar de considerar-se que a concessao da marca no
596634 viola o disposto nos Arts. 42, no 1, 2242, no 1, 2382, no 4, alinea d),
2392 no 1, alineas a) e m), 2419, 245° e 317° todos do C.PI

Terminou pedindo que o presente recurso seja julgado procedente, revogando-
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se a sentenca recorrida e recusando-se o registo da marca n® 596634.

X

A Apelada contra-alegou, apresentando, por seu turno, as seguintes
conclusoes:

I) O conceito de imitagao estabelece que uma marca devera considerar-se
imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando,
cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou servigos idénticos ou de
afins;

c) Tenham tal semelhanca grafica, figurativa, fonética ou outra que induza
facilmente o consumidor em erro ou confusao, ou que compreenda um risco de
associacao com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor
nao as possa distinguir senao depois de exame atento ou confronto.

IT) O elemento comum que ostentam os sinais em confronto, - sendo certo que
nos sinais mistos, atendendo aos registos devidamente identificados e
reproduzidos no despacho do INPI em consideracao, - ndao ¢ de molde permitir
a existéncia de qualquer possibilidade de indugdao em erro ou confusao do
consumidor quanto aos produtos/servigos em confronto, ou mesmo quanto a
origem comercial dos mesmos.

IIT) Como consta na douta sentenca, o Tribunal de Justigca da Unidao Europeia
(TJUE), no Acérdao proferido em 11/11/1997, no processo C-251/95, declarou,
no que tange a semelhanca visual, auditiva ou conceptual dos sinais em causa,
gue a apreciacao global deve basear-se na impressao de conjunto produzida
pelos mesmos, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e
dominantes;

IV) Mais se referindo: “Para efeitos desta apreciacao global deve atender-se ao
consumidor médio da categoria de produtos em causa que esteja normalmente
informado e razoavelmente atento e advertido (neste sentido, cf. o Acérdao
proferido em 22-06-1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH / Klijsen
Handel BV,, no Processo C-342/97, n.? 26).”. Por outro lado,

V) Por mero exercicio académico e dever de patrocinio, mesmo que se
considerasse o preponderante o elemento nominativo, o que nao se consente,
ha que atender que existem varios registos em vigor com o sinal “A
BRASILEIRA”, por sinal anteriores aos da aqui Apelante e que sao propriedade
de terceiras entidades.

VI) Desde logo, temos o0 nome de estabelecimento n.2 16902, com o sinal «A
BRAZILEIRA», requerido em 30/06/1903 e objeto de concessao em
03/09/1904, da titularidade da sociedade TELES & C2., LDA; que também é
titular do registo da insignia de estabelecimento n.2 1162, com o sinal «O
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MELHOR CAFE E O DA BRASILEIRA» submetido em 16/10/1959 e objeto de
concessao em 02/05/1961;

VII) Ao que acresce o nome de estabelecimento n.2 17378, igualmente com o
sinal “A BRAZILEIRA”, apresentado em 06/02/1907 e objeto de concessao em
30/07/1908, titularidade da aqui Apelada.

VIII) Tal deve-se ao facto de existir uma origem comum, que remonta ao inicio
do século passado, e que a Apelada, por nao lhe convir para o seu designio,
pura e simplesmente omite.

IX) Mas que, quer no processo administrativo, quer na resposta ao recurso
apresentada anteriormente pela aqui igualmente Apelada, bem como na
sentenga sub judice, é devida e historicamente retratada, constando
abundante documentacgao, e que ora se da por reproduzida e integrada.

X) A expressao «A BRASILEIRA / A BRAZILEIRA», as marcas e os diversos
estabelecimentos, ja coexistem ha mais de 110 anos!

XI) Nao se pode ainda deixar de ter em consideragcao, mesmo que a Apelante
habilmente nao o assuma, o certo € que a mesma é conhecida por “A Brasileira
do Chiado”.

XII) Nao existindo, de igual modo e atento o exposto, qualquer possibilidade,
mesmo que independentemente da vontade da Apelada, de se verificar a
possibilidade de concorréncia desleal. Com efeito,

XIII) Concorréncia desleal é todo o ato de concorréncia contrario as normas e
usos honestos de qualquer ramo de atividade econémica nomeadamente, os
atos suscetiveis de criar confusdao com a empresa, o estabelecimento, os
produtos ou servicos dos concorrentes, qualquer que seja 0 meio empregue -
art.2 317.2, n.2 1.9, al. a) do CPL.

XIV) A concorréncia implica a competicao entre os diversos agentes
economicos, devendo ser regulamentada por forma a que cada agente
econdmico interfira de modo leal nas escolhas dos consumidores que deverao
ter a sua disposicao uma oferta variada para, de forma livre, fazerem as suas
opgoes.

XV) O que esta em causa na repressao da concorréncia desleal é a confusao
entre atividades econdmicas e, em especial, a confusao entre os elementos em
que tais atividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresarios em
causa, seus estabelecimentos, seus produtos, e servigos e nao ja a confusao
entre sinais distintivos - neste sentido veja-se o Acérdao do Tribunal da
Relagao de Lisboa de 26/09/2019 (relatora Carla Mendes), proferido no
processo n.2 24/19.4YHLSB.L1-8, disponivel para consulta em www.dgsi.pt;
XVI) O risco de confusao consiste em apresentar os produtos ou servigos de
maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou servicos a um
concorrente - neste sentido Carlos Olavo in Propriedade Industrial, vol. I,
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Sinais de Concorréncia Desleal, 2.2 ed., pag. 274, e Acérdao da Relacgao de
Lisboa de 18/3/2014 (relatora Cristina Coelho), proferido no processo n.2
1288/05.6TYLSB.L1-7, disponivel para consulta em www.dgsi.pt;

XVII) Ora, conforme referido supra, inexistindo qualquer risco de confusao,
associacao e imitagdo entre as marcas em confronto, é mister reconhecer que
a marca da Apelada é insuscetivel de concorréncia desleal.

XVIII) Quanto a alegagao da Apelante de que a Apelada nao faz um uso sério e
esta a induzir em erro o publico que frequenta o seu estabelecimento a
mesma, além de bizarra, carece de fundamento.

XIX) Com efeito, invoca a tal proposito a alinea d) do n.2 4 do art.2 238.2 do
CPI, em que se dispoe:

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

(...)

d) Sinais que sejam susceptiveis 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.

XX) Desde logo, sendo certo que nao consta da matéria de facto dada como
provada, a qual nao foi sindicada e por conseguinte tem-se por assente, tal
infundada alegacao deve-se unicamente a ter encontrado na parte inferior do
pires de uma chavena de café - que diga-se em abono da verdade numa
utilizacdao normal nao esta sequer visivel - a referéncia ao nome “Delta”.

XXI) Ignorando desde logo e no mais basico e por isso evidente, que a marca
da Apelada tem como escopo e visa assinalar servigos (in casu, “servigos de
estabelecimentos de venda e consumo de café; cafés”) e ndao produtos; o que
nao é despiciendo e desde logo extingue o suposto impedimento.

XXII) Sucede que, o que obviamente se verificara com a Apelante, para poder
vender café no estabelecimento ha naturalmente que prover pela sua
aquisicao; o que, desde logo, nao constituindo o cultivo / producao de café a
atividade de qualquer das aqui Partes, impde naturalmente a sua aquisicao a
terceiros.

XXIII) Ora, encontrando-se as mesmas num mercado livre, aberto e
concorrencial, cabe a cada operador econdmico selecionar os seus parceiros e
fornecedores que, em cada momento, oferecam a melhor qualidade e
condicoes, ou estabelecer as parcerias que entender para o prosperar da sua
atividade comercial; o que, naturalmente e de per si, em nada afeta quer a
natureza, a qualidade ou a proveniéncia geografica do produto! Em suma,
XXIV) Nao se verifica qualquer fundamento para que tivesse sido proferido
despacho de recusa e, por consequéncia e com o douto suprimento, impoe-se a
manutencao da decisao de concessao.
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XXV) Pois o certo é que a titular da marca, aqui Apelada, reine, como reunia,
todos os requisitos legais para ver-lhe reconhecida, como o foi, a atribuigcao do
requerido direito. Porquanto,

XXVI) Por se mostrar conforme aos preceitos legais aplicaveis, deve ser
julgado improcedente o recurso apresentado, confirmando-se a douta
sentenca a quo e, portanto, mantido o despacho em apreco.

Terminou pedindo que seja julgado improcedente o presente recurso e,
consequentemente, se mantenha o despacho que concedeu a marca nacional
n.2 596634, com as legais consequéncias,

X

II. QUESTOES A DECIDIR.

Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusdes do apelante, nos termos
preceituados pelos artigos 6352, n2 4, e 6392, n2 1, do CPC, sem prejuizo das
questoes que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisao fique
prejudicada pela solucao dada a outras, nao estando o tribunal obrigado a
apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os
seus pontos de vista, importa, no caso, apreciar e decidir se nao deve ser
revogada a decisao que concedeu o registo da marca em causa nos autos, por
existir risco de confusao com os sinais de que ¢ titular a ora Recorrente.

x

III. Fundamentacao

III.1. Os factos

A decisdo recorrida considerou assentes os seguintes factos com relevancia
para a decisao:

1 - A Recorrente foi titular do nome de estabelecimento n? 17665 «A
BRASILEIRA», requerido em 07/04/1908 e concedido em 16/11/1908, o qual
foi convertido em logétipo com o n2 47179.

2- A Recorrente é titular da Insignia de Estabelecimento n2 65, com o seguinte
sinal , pedido em 25/04/1942 e concedida em 03/04/1943.

3 - A recorrente é titular da marca nacional n? 150631, pedida em 28/07/1908
e concedida em 27/11/1908, para assinalar na classe 30 da Classificagcao
Internacional de Nice «géneros coloniais, especiarias, chas, cafés e
sucedaneos».

4 - A Recorrente ¢é titular da marca nacional n? 157275 “A Brazileira”, pedida a
30/03/1939 e concedida a 13/01/1940, para assinalar na classe 30 da
Classificagao Internacional de Nice «géneros coloniais, especiarias, chas,
cafés e sucedaneos».

5- A recorrente é proprietaria do estabelecimento comercial “A Brasileira”,
sito no Chiado, em Lisboa.

6 - A recorrida pediu em 19/02/2018 o registo da marca n? 596634, com o
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seguinte sinal , para assinalar na classe 43 da Classificacao Internacional de
Nice «servigos de estabelecimentos de venda e consumo de cafés; cafés».

7 - A recorrente reclamou contra o pedido de registo alegando a reproducao
da sua marca prioritaria e afinidade entre produtos.

8 - Encontra-se registada a marca n? 136247, “A Brasileira” com o seguinte
sinal , cujo registo foi pedido em 03/11/1956 e concedido a 26/04/1957,
destinando-se a assinalar na classe 30 da Classificacao Internacional de Nice
«ESPECIARIAS, CAFE, CHA, ARTIGOS DE CONFEITARIA E SUCEDANEOS
DO CAFE.»

9 - Encontra-se registada a marca n2 227509 , pedida em 14/11/1984 e
concedida em 27/04/1992, destinando-se a assinalar na classe 42 da
Classificacao Internacional de Nice «<HOTEIS E DIRECCAO DE
HOTEIS,CAFETARIA E CAFES RESTAURANTES».

10 - Encontra-se registada a marca n® 272523 -(O melhor café ¢ o da
Brasileira), a qual foi requerida em 28/03/1991 e concedida em 06/02/2002.
11 - A favor da Recorrida ainda se encontra registada a marca n? 600023,
pedida em 09/04/2018 e concedida em 04/02/2019 e destinada a assinalar na
classe 43 da Classificacao Internacional de Nice «SERVICOS DE
ESTABELECIMENTOS DE VENDA E CONSUMO DE CAFE; CAFES.»

12 - A recorrida é ainda titular do nome de estabelecimento n® 17378 «A
BRAZILEIRA», requerido em 06/02/1907 e concedido em 30/07/1908.

13 - A sociedade Teles & C®2 foi titular de varias marcas, algumas desde o
inicio do Séc. XX, com a designagao “A Brasileira”, sendo que todas
caducaram entre 2004 e 2013.

14 - A sociedade Teles & C?2 é titular do nome de estabelecimento n? 16902 «A
BRAZILEIRA», requerido em 30/06/1903 e concedido em 03/09/1904.

15 - A sociedade Teles & C2 é titular da insignia de estabelecimento n? 1162,
requerido em 16/10/1959 e concedido em 02/05/1961.

16 - A sociedade Caféeira foi titular de varias marcas com a designacao “A
Brasileira”, tendo todas ja caducado.

17 - Da tese de mestrado de arquitectura de Lidia Andreia Félix Coutinho - «A
“Brasileira” de Coimbra” - Histéria arquiteténica de um café» efectuada em
Coimbra na Faculdade de Arquitectura da FCTUC, publicada na internet,
consta:

«A intencgao desta dissertagao é a de fazer um levantamento do edificio que
em tempos albergou o Café A Brasileira de Coimbra, reunindo num tnico texto
toda a informacao relevante acerca do mesmo.

Palco de longas tertulias, assim como o foram outros cafés da época, que se
foram na voragem dos pronto-a-vestir dos ultimos anos, A Brasileira é digna
de tal atencao. (...)
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Adriano Telles, jovem farmacéutico da Rua do Bonjardim no Porto, decide
tentar a sua sorte emigrando para o Brasil, onde acaba por se dedicar ao
negocio do café no Estado de Minas Gerais, o que o leva a enriquecer nos
finais do século XIX1. Apds a vinda do Brasil, passa a dedicar-se a importacao,
torrefacgao e venda de cafés do Brasil, constituindo a sociedade comercial A.
Telles & C.2, criando assim uma rede de estabelecimentos de consumo ao
publico de nome “A Brasileira”.

A 4 de Maio de 1903, inaugura o seu primeiro estabelecimento no Porto, com
o intuito de servir café a chavena. (...)

Numa visao, que atualmente designamos por marketing, Telles manda pintar
em varias paredes e pardieiros da cidade, o slogan que acabaria por ganhar
fama: “O melhor café é o d’A Brasileira.”

Chéavena d’A Brasileira do Porto,

Chéavena d’A Brasileira do Chiado (Lisboa)1963|2007
Chéavena da Brasileira de Braga | 2011,

Chavena d’A Brasileira de Coimbra | 1995,

No entanto, a notavel sociedade Telles & C.2 nao se detém pelo Porto. Abre as
portas ao publico da sua, e ainda hoje conhecida “A Brasileira do Chiado”, na
cidade de Lisboa a 19 de Novembro de 1905, “A Brasileira de Braga” a 17 de
Marco de 19072, fundada por Adolpho de Azevedo, negociante portuense e
vice-consul do Brasil nessa mesma cidade, “A Brasileira de Coimbra” em 1921
e ainda outras sucursais, até em Sevilha. Cada estabelecimento mantinha-se
fiel a sua chavena, diferentes mas todas com a “imagem de um tipico bebedor
de café (...)».

18- Em Lisboa, Porto e Braga, mantém-se os edificios onde funcionaram e
continuam a funcionar os estabelecimentos comerciais “A Brasileira”, com esta
designacao em destaque nas respetivas fachadas dos edificios.

ES

A decisdo da matéria de facto nao foi objeto de impugnacgdo em conformidade
com o prescrito nos artigos 6402, mantendo-se consequentemente inalterada.
E pois, em face dos factos apurados na decisdo recorrida, que cumpre apreciar
e decidir as supra identificadas questoes suscitadas pela Apelante.

*

II1.2. Fundamentacao de direito.
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O artigo 619, n.2 1 da Constituicao da Republica Portuguesa estabelece o
principio da liberdade de iniciativa econémica privada, nos termos do qual o
exercicio da atividade econémica privada, e por isso, da atividade comercial, é
livre, desde que respeite os limites impostos pela Constituicao e pela lei.

Tal principio pressupoe a existéncia de uma pluralidade de sujeitos
econdmicos diferenciados que atuam em direcao a um mercado - pois a
liberdade de iniciativa de um, contrapoe-se a liberdade de iniciativa dos
demais - e assim, uma multiplicidade indiscriminada de sujeitos econémicos
atuando no mercado - a concorréncia.

O modelo econdmico de mercado que as regras da concorréncia visam
preservar € caracterizado por ser um mercado aberto, no qual as modificagoes
da oferta e da procura se reflitam nos precgos, a produgao e a venda nao sejam
artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores,
compradores e consumidores nao sejam postas em causa.

A liberdade que enforma as atuacdes dos varios agentes econémicos nao
significa que as mesmas se processem de uma forma desordenada e se
atropelem umas as outras.

A existéncia de uma pluralidade de agentes que convergem em relagao a um
mesmo mercado impoe a necessidade de ordenar essas atuagdes para que 0s
mercados funcionem regularmente.

A propriedade industrial corresponde a essa necessidade de ordenar a
liberdade de concorréncia, que se processa essencialmente por duas formas:

- através da atribuicdo da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou nao,
certas realidades imateriais;

- pela imposicao de determinados deveres no sentido de os varios sujeitos
econdmicos que operam no mercado procederem honestamente.

A primeira das referidas formas abrange os direitos privativos da propriedade
industrial.

A segunda refere-se a repressao da concorréncia desleal.

x

O regime juridico das marcas enquanto direito de propriedade industrial,
subsistindo estratificado em diversos niveis territoriais de protecao, encontra-
se atualmente harmonizado a nivel da Unido Europeia.

No ambito do direito interno, dispoe o artigo 2242, n.2 1 do Cddigo da
Propriedade Industrial aprovado pelo Dec. Lei n.2 36/2003, de 5 de marcgo
(CPI), aplicavel ao caso dos autos, por via do disposto no artigo 159, al. a) Dec.
Lein.2118/2018, de 10.12 - como actualmente dispde o artigo 2102 do Cdodigo
da Propriedade Industrial aprovado pelo referido Dec. Lei n.2110/2018 - que o
registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo
dela para os produtos e servigos a que esta se destina.
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A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou
servigo proposto ao consumidor - é o sinal adequado a distinguir os produtos e
servigos de uma determinada origem empresarial em face dos produtos e
servigos dos demais (cf. o artigo 2222 do CPI/2003, e actualmente o artigo
2082 do CPI/2018).

Da conjugacao de tais preceitos com os que enumeram os Sinais insusceptiveis
de ser registados como marca e os fundamentos absolutos de recusa de
registo (cf. artigos 2232 e 2382 CP1/2003, 2092 e 2312 CPI/2018 e artigos 7% e
82 do RMUE) resulta que para que um sinal possa constituir uma marca o
mesmo tem de possuir caracter distintivo.

A marca tem, assim:

- uma funcao distintiva, na medida em que distingue e garante que os
produtos ou servigos se reportam a uma procedéncia empresarial, que
assume em relagcao aos mesmos o 6nus pelo seu uso nao enganoso;

- uma funcao de garantia de qualidade dos produtos na medida em que, nao
obstante nao garanta directamente, a qualidade dos produtos ou servigos
marcados, o faz indirectamente por referéncia dos produtos ou servigos a uma
origem nao enganosa;

- uma funcgao publicitaria, ja que, em complemento da funcgao distintiva, pode
contribuir, por si mesma, para a promoc¢ao dos produtos ou servigos que
assinala.

Ela pode, nos termos do disposto no artigo 2222 do CPI/2003 (cf. artigos 208¢°
CPI/2018 e 42 do RMUE), ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais
suscetiveis de representagao grafica, nomeadamente palavras, desenhos,
letras, numeros, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre
outros (ou, actualmente, flexibilizado que foi o modo de representagao dos
sinais, por um sinal, ou conjunto de sinais que permita determinar de modo
claro e preciso, o objecto da proteccao conferida ao seu titular, desde que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de
outras empresas, admitindo-se designadamente a cor Unica).

Em matéria de composi¢cao das marcas vigora, pois, o principio da liberdade.
Este principio sofre, porém, limitagcdes de varia ordem.

Dada a funcgdo que exerce de identificar o produto ou servigo por referéncia a
sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto
em beneficio dessa origem. Por isso, a reproducao ou imitacgao, total ou
parcial, da marca anteriormente registada é proibida, nos termos que melhor
se explicitarao.

Assim, nos termos dos artigos 2392 e 2452 do CPI/2003 (cf. artigos 2319 e ss.
do CPI/2018 e 72 e 82 do RMUE) a marca nao pode ser idéntica nem
semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins,
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devendo ser constituida por forma a nao se confundir com outra
anteriormente adotada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos.
Da conjugacao de tais preceitos resulta que deve ser recusado o registo da
marca quando esta constitua imitacao de uma outra, sendo requisitos dessa
imitacgao:

i. que a marca imitada esteja registada com prioridade;

ii. que ambas as marcas se destinem a assinalar bens ou servigos idénticos ou
afins;

iii. que entre elas exista uma semelhanca (grafica, fonética ou outra) que
induza facilmente o consumidor em erro ou confusao ou risco de associacao,
de forma que o consumidor as nao possa distinguir sendao apdés exame atento
ou confronto.

Do caracter e da funcao distintivos da marca decorre a insusceptibilidade de
registo como marca, de sinais meramente descritivos, usuais ou necessarios,
por serem desprovidos de distintividade; tais sinais devem manter-se
disponiveis para serem livremente utilizados por todos os agentes econémicos.
No caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou minima, que
lhes permite beneficiar do registo - as marcas fracas - constituidas quase
exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado, “o juizo sobre a
confundibilidade devera ser menos severo, ja que a comparagao com outras
marcas devera limitar-se a parte que seja original”.

Com relevo para o caso importa ainda mencionar a proibicao das marcas
genéricas, constituidas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou
necessarios (artigos e 2232, n.2 1 CPI/2003 e 2092, n.2 1 CPI/2018 e 72, n.2 1
RMUE).

Ressalvados estao os casos em que na pratica comercial, tais sinais tiverem
adquirido eficacia distintiva (cf. artigos 72, n.2 3 do RMUE, 2232, n.2 2 do
CPI/2003 e 2099, n.2 2 do CPI/2018) - é a regra conhecida por “secondary
meaning”, que admite a capacidade distintiva de um sinal, originariamente
privado da mesma, que “se converte, por consequéncia do uso e de mutacgoes
semanticas ou simbdlicas, num sinal distintivo de produtos ou servigos,
reconhecido como tal, no trafico econémico, através do seu significado
secundario”.

Recentemente, no Acérdao de 06.12.2018 o Tribunal de Justica da Unido
Europeia considerou, a pedido de decisao prejudicial apresentado pelo
Supremo Tribunal de Justica, descritiva a marca “adegaborba.pt”. Ali se
entendeu 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 apreco, reportando-se a proveniéncia geografica
desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar-se que o
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sinal composto por esses dois elementos verbais tem carater descritivo e,
como tal, é desprovido de carater distintivo.”

Tais elementos genéricos podem ser integrados (com outros) na composigao
dos sinais, mas nesse caso nao serao considerados de uso exclusivo do
requerente (cf. os artigos 2232 do CPI/2003, 2092 do CPI/2018).

E sendo certo que, nos termos do n.2 3 de tais artigos se permite que a pedido
do requerente ou do reclamante, o INPI indique no despacho de concessao do
registo, quais os elementos constitutivos da marca que nao ficam de uso
exclusivo do requerente (disclaimer), mesmo que tal ndo seja feito, dai nao
deriva que todos os elementos integrantes da marca sejam de uso exclusivo.
Constituem ainda fundamentos de recusa, a reprodugao ou imitacao, no todo
ou em parte, de logotipo anteriormente registado por outrem para distinguir
uma entidade cuja actividade seja idéntica ou afim aos produtos ou servigos a
que a marca se destina, se for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou
confusao, a infraccao de outros direitos de propriedade industrial, e quando
invocado em reclamacao, a reproducgao ou imitagao de firma, de denominacao
social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte caracteristica dos
mesmos, que nao pertencam ao requerente, ou que o mesmo nao esteja
autorizado a usar, se for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou
confusao (cf. alsb) e c) don.2 1 e a) do n.2 2 do artigo 2392 do CP1/2003).

x

Ha risco de confusdao sempre que a identidade ou semelhanca possa dar
origem a que um sinal seja tomado por outro e ainda sempre que o publico
considere que ha identidade de proveniéncia entre os produtos ou servigos a
gue os sinais se destinam, ou que existe uma relagao, que na realidade nao se
verifica, entre a proveniéncia desses produtos ou servigos. Fala-se entao de
risco de associacao ou risco de confusao em sentido lato.

Na realizacao do juizo de comparacgao entre sinais para aferir da possibilidade
de confusao sobre a origem empresarial dos produtos ou servigos, ha que ter
em atencao diversos fatores.

Assim, em face das caracteristicas do caso em apreco, importa considerar a
natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os
circuitos de distribuicao desses produtos ou servigos - os produtos ou servigos
terdao de situar-se no mesmo mercado relevante, isto ¢, tendo a mesma
utilidade e fim, permitindo dessa forma, uma relacdao de concorréncia entre os
agentes economicos que os oferecam ao publico.

O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relagao de
substituicao, complementaridade, acessoriedade ou derivagao entre os
produtos ou servigcos ou, mesmo, entre produtos e servicos.

Na apreciacgao do risco de confusao entre os sinais em confronto, ha que
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atender a estrutura dos mesmos, havendo que distinguir entre marcas
nominativas, graficas e mistas (sendo estas as que combinam elementos
nominativos e graficos).

Deve ter-se em consideracao que o consumidor, em regra, nao se depara com
as duas marcas simultaneamente - a comparacao que define a semelhanca
verifica-se entre um sinal e a memodria que se possa ter de outro. Nessas
circunstancias, € a imagem de conjunto da marca que, normalmente, mais
sensibiliza o consumidor, pelo que, a imitagao deve ser apreciada pela
semelhanca que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas
em comparagao.

Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto, as componentes
genéricas ou descritivas, pois esses, como supra se referiu, nao tém caracter
distintivo, nem sao passiveis de apropriacao exclusiva.

Nas marcas complexas deve ser privilegiado o elemento dominante,
desvalorizando os pormenores.

O juizo de verificagao deve ser formulado na perspetiva do publico relevante -
atuais e potenciais clientes, adquirentes ou utilizadores dos bens e servicos a
que respeitam as marcas em confronto, que tanto pode consistir no publico em
geral, como ser um publico constituido por profissionais e/ou especialistas no
sector, devendo ainda atender-se ao territério em que é protegida a marca
prioritaria.

O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve, pois, ser uma
figura flexivel e variavel, em fungao da natureza, caracteristicas e pregos dos
produtos diferenciados pelas marcas respetivas.

O publico relevante presume-se normalmente informado e razoavelmente
atento e circunspecto; porém, o grau de atencao pode variar em funcao do
tipo bens ou servigos e do grau de conhecimento e experiéncia dos respetivos
adquirentes, sendo que tendera a ser mais baixo nos comportamentos de
consumo quotidiano, mais alto quando estao em causa bens dispendiosos,
tecnicamente sofisticados, perigosos, produtos farmacéuticos, servigos
financeiros ou imobilidrios, e nos casos de lealdade a marca.

Os parametros a apreciar no juizo comparativo sao o elemento visual, o
elemento fonético e o elemento conceptual.

x

Atribuindo a marca o direito de exclusivo de uso do sinal ao seu titular, as
circunstancias em que o mesmo pode proibir ou impedir o uso do mesmo por
terceiros (ius prohibendi, que compreende o direito de se opor ao pedido de
registo de sinal conflituante, de invalidar registo concedido, ou de proibir o
uso de marca posterior por terceiro sem o seu consentimento), encontram-se
indicadas no artigo 2582 do CPI1/2003 (cf. os artigos 2492 a 2522 do CPI/2018 e
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92 do RMUE), que preve, designadamente, e no que ao caso interessa, as

situagoes de dupla identidade[i1 - aquelas em que o sinal é idéntico a marca e
¢ usado em relacao a produtos idénticos aos produtos ou servigos abrangidos
pelo registo - e as de risco de confusao ou associagao no espirito do
consumidor - aquelas em que o sinal é idéntico a marca e é usado em relagao
a produtos afins aos abrangidos pelo registo, ou em que o sinal é semelhante a
marca e é usado em relacao a produtos idénticos ou afins relativamente aos
abrangidos pelo registo.

Exige-se ainda que tal uso ocorra “no decurso de operagoes comerciais” (ou
no exercicio de actividades econdémicas, como se refere nos artigos 2582
CPI1/2003 e 2492 do CPI/2018).

kS

No caso dos autos, entende a Apelante que a marca registanda constitui
imitacdo dos sinais de que é titular e a que fez referéncia, existindo evidente
possibilidade de confusao entre uns e outros.

Vejamos.

Recordemos, desde logo, os sinais figurativos em confronto, que, em possuem,
em face dos produtos e servigcos que se destinam a distinguir, arbitrariedade
suficiente.

Insignia de EstabelecimentoMarca Nacional

A Apelante invoca ainda a titularidade do Logoétipo “A Brasileira”, da marca “A
Brazileira” e do estabelecimento comercial “A Brasileira”.

A multiplicidade de sinais de que a ora Apelante é titular apela ao conceito de
«familia» ou «série» de marcas, ou seja, a existéncia de varias marcas com

caracteristicas comunsm, de um conjunto de sinais com simbologia similar,
detidas pelo mesmo titular, relativos a produtos ou servigos idénticos,
semelhantes ou afins.

“No caso de uma «familia» ou «série» de marcas, o risco de confusao resulta
mais precisamente do facto de o consumidor se poder enganar quanto a
proveniéncia ou a origem dos produtos ou dos servigos abrangidos pela marca
cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte dessa

»[31

familia ou série de marcas .

No que concerne a comparacao dos sinais em conflito, importa observar desde
logo no que respeita aos mistos, que o juizo de comparagao nao pode limitar-
se a tomar em consideragao apenas um elemento, antes tendo de considerar
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cada um dos sinais como um todo, cada um dos sinais no seu conjunto, o que
nao exclui que a impressao de conjunto produzida na memoria do publico
pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstancias,
ser dominada por um ou varios dos seus componentes.

O Tribunal Geral da Unido Europeia no Acérdao de 14.07.2005 (SELENIUM -

ACE, T-312/03, paragrafos 37 a 40)Iil entendeu que quando o sinal é
composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo
tem, em principio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente
figurativa, pois o publico ndao tem tendéncia a analisar sinais e fara mais
facilmente referéncia ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do
que descrevendo os seus elementos figurativos.

No caso, apesar de certas diferencas, existe uma semelhanca visual entre os
mesmos, devido ao lugar central no elemento figurativo, de uma figura
humana, de tracos pouco definidos - caracteristica esta mais marcada na
figura da marca registanda - em posicao semelhante, designadamente quanto
a cabeca e as maos, detendo uma chavena de café e o respectivo pires de
forma idéntica - a “imagem de um tipico bebedor de café”.

E no elemento verbal verifica-se a identidade das palavras “Café” e “A
Brasileira/Brazileira”, escritas com caracteres de grafia semelhante.

De resto, a coincidéncia do ultimo elemento verbal referido verifica-se ainda
com os demais sinais exclusivamente verbais titulados pela ora Recorrente.
Existe ainda, semelhanca fonética no que respeita a tais vocabulos, e a nivel
conceptual, todos os sinais fazem apelo a mesma substancia/bebida, ao
consumo de café.

Verifica-se, pois, entre os sinais referidos uma semelhanca visual, fonética e
conceptual que as dissemelhancas nao diluem - designadamente as verbais,
que se referem apenas a vocabulos de uso comum - e que permite julgar
verificada a aludida possibilidade de confusao e associagao, tanto mais que,
como se referiu, o consumidor nao se confrontara com qualquer dos sinais em
simultaneo e o que guarda na memoria sao os elementos dominantes referidos
de cada um deles.

Acresce que os sinais da Recorrente e o registando se destinam a assinalar,
pelo menos em parte, produtos e servigos afins - o café e os servigos de venda
e consumo de cafés.

O publico relevante é constituido pelo consumidor final médio nacional de
cafés e dos servicos prestados nos estabelecimentos de venda e consumo de
cafés, destinando-se os produtos e servigos a assinalar com os sinais em
confronto, pois, ao mesmo tipo de consumidor, tendo a marca registanda o
mesmo ambito nacional.

Ora, tendo em consideracao os factores salientados, a prioridade dos sinais da
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Recorrente, existe risco de que o publico relevante possa crer que os produtos
a assinalar com a marca registanda e os assinalados/comercializados pela ora
Apelante com os sinais de que é titular provém da mesma empresa ou de
empresas economicamente ligadas que utilizam a mesma série ou familia de
sinais.

X

Refere a Apelada que importa ter em consideracao a existéncia de varios
registos em vigor com o sinal “A Brazileira” - designadamente o nome de
estabelecimento «A Brazileira» requerido em 30.06.1903 e concedido em
03.09.1904, a insignia de estabelecimento «O Melhor Café ¢ o da Brasileira»,
submetido em 16.10.1959 e concedido em 02.05.1961, da titularidade de
terceiros, e o nome de estabelecimento «A Brazileira», apresentado em
06.02.1907 e objecto de concessao em 30.07.1908, titularidade da Recorrida -
e que tal facto se deve a existéncia de uma origem comum que remonta ao
inicio do século passado, entendimento que mereceu acolhimento junto do
Tribunal Recorrido, que, com base em tais factos, excluiu o risco de confusao.
Importa desde logo referir que tal origem comum, embora seja sugerida no
estudo que se mostra referido nos factos provados e nos documentos dos
autos, nao se demonstrou. Na verdade, consultados os registos do INPI
relativos a cada um dos sinais da Recorrente, verifica-se que o registo dos
mesmos foi desde logo pedido pela ora Recorrente sociedade, diversamente
dos demais, cujos registos foram pedidos por pessoas individuais ou colectivas
diversas.

Por outro lado, relativamente ao argumento consistente na coexisténcia de
marcas e estabelecimentos com a expressao “A Brasileira/Brazileira”,
conforme se decidiu no Acérdao do Tribunal Geral da Unido Europeia de 13 de

junho de 2019@, “embora nao se possa excluir totalmente que, em
determinados casos, a coexisténcia de marcas anteriores no mercado possa
eventualmente diminuir o risco de confusao constatado (...) entre duas marcas
em conflito, tal eventualidade sé pode ser tomada em consideracao se, pelo
menos, no decurso do processo respeitante aos motivos relativos de recusa (...
), 0 requerente da marca (...) tivesse devidamente demonstrado que a referida
coexisténcia assentava na inexisténcia de risco de confusao, no espirito do
publico pertinente, entre as marcas anteriores que invoca e a marca anterior
da interveniente na qual a oposicao se baseia e sob reserva de as marcas
anteriores em causa e as marcas em conflito serem idénticas”.

Ora, no caso dos autos, nao se demonstrou que a coexisténcia dos sinais da
Recorrente e da Recorrida ou de terceiros assentou na inexisténcia de risco de
confusao, excluidos os que contém uma clara referéncia geografica, que nao
se encontra nos sinais das partes nos autos.
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Assim, pese embora a localizacao dos estabelecimentos de cada uma delas
possa ser diversa, e conhecida da respectiva clientela, as marcas da
Recorrente tém ambito nacional, ambito que é também o da marca registanda.
E os sinais em confronto, designadamente a marca registanda, nenhuma
referéncia tem, designadamente de natureza geografica, que permita excluir a
confusao ou associacgao.

Por outro lado, da falta de oposicao da ora Recorrente a outros sinais que
possam eventualmente comungar das mesmas caracteristicas que determinam
a confundibilidade com os sinais da mesma, nao pode retirar-se a conclusao de
que a coexisténcia assenta na circunstancia de a ora Recorrente ter aceitado a
auséncia de risco de confusao ou associagao.

Na verdade, a inércia perante o conhecimento do registo de sinal confundivel
pode determinar a denominada “preclusao por tolerancia”, prevista no artigo
2672 do CPI/2003 ou no artigo 2612 do CPI/2018, ou seja a perda do direito de
requerer a anulacao do registo da marca posterior, relativamente a qual se
verifique a “tolerancia” pelo periodo referido nos citados preceitos, ou a opor-
se ao seu uso, em relacao aos produtos ou servigos nos quais a marca
posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido
efectuado de ma-fé, mas ndao determina a impossibilidade de reagir a marcas
posteriormente pedidas ou ao seu uso.

Para além do que nao se demonstrou que a ora Recorrente é conhecida como
“A Brasileira do Chiado”, nao podendo confundir-se a Recorrente, ou os seus
sinais com um seu estabelecimento.

De referir que pese embora a existéncia de varios registos com o elemento
verbal “A Brasileira”, nao se demonstrou que os sinais da Recorrente tenham
perdido forga distintiva, isto é, que se tenham vulgarizado, ou que se tenha
convertido tal expressao, num sinal comum para designar os produtos ou
servicos em causa, o que a ter ocorrido impediria também o registo da marca
pretendida pela Recorrida, por falta de distintividade.

x

Argumenta ainda a Apelante que a Apelada nao faz um uso sério das marcas
de que é titular, pois o Café “A Brasileira” é diverso daquele que pretende
comercializar.

Tal facto, porém, nao se provou.

Sempre se dird que neste ponto nao lhe assiste razao, pois a falta de uso sério
da marca relevava, no anterior Codigo, para eventual extincao, por
caducidade, do registo da marca, e ainda para impedir a anulagao do registo
da marca posterior conflituante, nos termos do disposto nos artigos 2692, n.2
1, al. a) e 2662, n.2 3 do CPI/2003, sendo que o regime actual ndao é aplicavel
ao caso dos autos, nos termos do artigo 92 do De. Lein.2 110/2018, de 10.12.
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O instituto refere-se, porém, em qualquer dos casos, a falta de uso da marca
anterior - no caso, a da ora Recorrente.

X

Resta concluir.

Tendo-se concluido que existe risco de que o publico relevante possa crer que
os produtos a assinalar com a marca registanda e os assinalados/
comercializados pela ora Apelante com os sinais de que é titular provém da
mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas que utilizam a
mesma série ou familia de sinais, assiste a Recorrente direito de se opor ao
pedido de registo de sinal - a marca registanda.

Procede, pois, a apelagao.

X

IV. Decisao

Pelo exposto, acordam em julgar procedente a apelagao e, consequentemente,
revogar a decisao recorrida que se substitui por outra que indefere o registo
da marca em causa.

Custas pela Recorrida (art. 527.2 do CPC).

Registe e notifique.

x

Lisboa, 2020-04-14

Ana Isabel Mascarenhas Pessoa

Carlos M.G. de Melo Marinho

Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira

1] Cf. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial - No¢goes Fundamentais”, 22 Ed.
2019, pg. 295 e.

[2] Cf. 0 Acordao do Tribunal de Justica de 13 de Setembro de 2007, proferido
no processo n.2 C 234/06 P, acessivel em ECLI:EU:C:2007:514

[31 Cf. o Acordao citado.
41k c11.EUT:2005:289

[51 Proferido no ambito do processo T 357/18, acessivel em
ECLI:EU:T:2019:416; Cf. ainda o Acordao de 8 de dezembro de 2005,
Castellblanch/THMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T
29/04, EU:T:2005:438, n.° 72 e o0 Acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de
11.05.2005 (Grupo Sada/THMI), T-31/03, acessivel em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDE.
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