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Sumario

-Para avaliar o caracter distintivo da palavra caixa, ndao tem relevo a
circunstancia de existirem mais de quatrocentas marcas registadas no INPI
que incluem o elemento caixa, na falta de apuramento dos concretos sectores
em que operam e do respectivo uso, mas ja tem relevo a lista, fornecida pelo
Banco de Portugal, das instituigoes de crédito que tém balcoes ou
representacao em Portugal, que incluem a palavra caixa na sua denominacao e
a circunstancia de, a sua designacgao legal incluir igualmente a palavra caixa,.
- A marca CAIXA da recorrente, apesar de registada, € composta por um Unico
elemento verbal, genérico, sendo a sua distintividade diminuta. A marca da
recorrida é mista, nominativa e figurativa, sendo dominante o elemento
figurativo.

- Para solucionar a controvérsia entre os sinais em conflito, tem relevo o
disposto no artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI que prevé motivos relativos de
recusa do registo da marca da recorrida, no confronto com os direitos sobre o
sinal distintivo da recorrente, anteriormente registado. Neste contexto, ndo é
controverso, neste recurso, que a marca da recorrida reproduz o Gnico
elemento da marca da recorrente, adicionando-lhe outros elementos, nem que
as duas marcas em conflito, assinalam servigos/produtos idénticos ou afins,
gozando a marca da recorrente de prioridade no registo. Porém, nao havendo
dupla identidade entre o sinal e os servigos prestados, para que o registo da
marca da recorrida seja recusado, o artigo 232.2n.2 1 -b) do CPI exige que se
prove adicionalmente o risco de confusao, nele incluido o risco de ligacao, no
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espirito do publico, sendo este requisito controverso.

- Nao existe risco de confusao, quando se comparam os dois sinais em conflito,
uma vez que, os elementos dominantes em cada um deles sao diversos.
Embora a marca da recorrida reproduza o elemento nominativo e fonético,
caixa, que é o Unico elemento da marca da recorrente, o elemento figurativo
da marca da recorrida é dominante por ser o que é apreendido pelo
consumidor médio de servigos do sector de crédito e financeiro. Acresce que o
elemento nominativo “caixa” dada a sua natureza genérica e descritiva, apesar
de registado e de o publico associar a marca CAIXA a recorrente, também
serve para designar uma série de outras instituicdes financeiras do mesmo
sector, o que confere a marca da recorrente uma distintividade tao diminuta
gue a insercao desse elemento na marca da recorrida nao cria qualquer risco
de ligagao.

- O risco de ligacao é apenas um dos factores a levar em conta para apreciar
se existe risco de confusdo. Quanto maior for prestigio de uma marca ou o
caracter distintivo do elemento reproduzido, maior é o risco de ligagao.

- Dos trés requisitos para que a marca CAIXA seja considerada de prestigio, a
recorrente logrou demonstrar apenas um, a notoriedade resultante da
publicidade intensiva, mas nao provou a originalidade dessa marca no sector
de actividade financeira e de crédito em questdao, nem o consideravel prestigio
junto do publico. Pelo que, ndo é possivel concluir que se trata de uma marca
de prestigio.

- As marcas de prestigio nao podem gozar de proteccao inferior para produtos
semelhantes do que aquela de que gozam para produtos dissemelhantes.
Porém, a proteccgao das marcas de prestigio, quando os produtos assinalados
pelas marcas em conflito sdo semelhantes, ja decorre do artigo 232.2n.2 1 - b)
do CPI, sendo, nesse caso, maior o risco de ligacao, factor que é determinante
para concluir que ha risco de confusdo. Ainda que a recorrente tivesse
demonstrado que a marca CAIXA goza de prestigio, quod non, ndao poderia
invocar a proteccgao prevista no artigo 235.2 do CPI para as marcas de
prestigio, porque, um dos requisitos da proteccao reforcada ai prevista é a
existéncia de um risco de ligagao entre os sinais em conflito, que neste caso
nao se apurou.

Texto Integral

Acordam em conferéncia, na Secgao da Propriedade Intelectual e da
Concorréncia, Regulagao e Supervisao, do Tribunal da Relagao de Lisboa

1. A recorrente, no procedimento de registo da marca em litigio a seguir
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indicada, que correu no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(doravante também INPI) apresentou, ao abrigo do disposto no artigo 22.2 do
Cddigo da Propriedade Industrial (CPI), um pedido de modificacao da decisao
que concedeu a recorrida o registo da marca nacional n.2 639635 - Caixa
Rural do Sul. Tal pedido de modificagao foi indeferido por despacho do INPI de
9.6.2021 (referéncia citius 93446 /Doc. 30).

2. Do despacho do INPI mencionado no paragrafo anterior, a recorrente
interpos recurso de impugnacao judicial junto do Tribunal da Propriedade
Intelectual (doravante também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira
instancia), pedindo a sua revogacgao e substituigao por decisdao de recusa do
registo da marca nacional 639635 - Caixa Rural do Sul.

3. Citada, a recorrida respondeu, pugnando pela improcedéncia do recurso.

4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentenca de 21.1.2022
(referéncia citius 468590), julgou improcedente o recurso, mantendo a decisao
que concedeu o registo da marca em crise.

5. Da sentenca referida no paragrafo anterior veio a recorrente interpor o
presente recurso para o Tribunal da Relagao, pedindo a sua revogacao e
substituicao por acordao que revogue o despacho de concessao do registo da
marca nacional n.2 639635.

6. A recorrente invocou, em sintese, que:

- E titular de vérios registos de marca que incluem o termo CAIXA,
nomeadamente o registo de marca nacional n.2 357311 - CAIXA, marca de tipo
verbal limitando a controvérsia no presente recurso a compara¢ao da marca
CAIXA, da recorrente, com a marca Caixa Rural do Sul, da recorrida;

- Sendo a marca, CAIXA, uma marca de prestigio, o registo da marca n.2
639635 - CAIXA RURAL DO SUL, infringe o regime previsto nos artigos 2329
n.21-b)e 2352 do CPI;

- A sentenca recorrida nao aplicou correctamente o disposto no artigo 232.9
n.2 1 - b) do CPI, a luz do qual devia ter concluido que existe risco de confusao
ou pelo menos risco de associagao;

- A marca CAIXA é apontada na doutrina como um exemplo que a
jurisprudéncia considerou enquadrar-se na excepgao do “secondary meaning”
por tal marca ter, com o uso, adquirido distintividade, como foi reconhecido
pela jurisprudéncia do Supremo Tribunal de Justica;

- A sentenca recorrida deveria ter procedido a comparacgao dos sinais em
conflito - a marca nominativa Caixa e a marca mista Caixa Rural do Sul -
considerando dominante o elemento nominativo comum, caixa, que € o Gnico
distintivo e que os elementos, rural e sul, constantes da marca em crise, sao
descritivos e nao distintivos, por ser esse o critério que resulta da
interpretacgao feita pelo Tribunal de Justica da Uniao Europeia (TJUE), no
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acérdao C- 251/95;

- A sentenca recorrida nao se pronunciou sobre a aplicagdao, a marca CAIXA,
do regime da marca de prestigio previsto no artigo 235.2 do CPI quando, ao
invés, deveria ter levado em conta que a tutela das marcas de prestigio para
produtos ou servigos semelhantes, conferida pelo artigo 232.2 do CPI, nao
pode ser inferior a tutela conferida as marcas de prestigio, pelo artigo 235.2
do CPI, para produtos diferentes, como resulta da interpretacao feita pelo
TJUE no acoérdao C-292/00;

- Atendendo a intensidade do prestigio da marca CAIXA, basta o risco de
ligagdo entre ela e marca em litigio;

- Uma vez que a marca em crise reproduz a totalidade da marca da recorrente,
cuja distintividade foi adquirida e reconhecida por acérddao do Supremo
Tribunal de Justica, existe risco de diluigao, degradagao ou parasitismo,
beneficiando a marca CAIXA da protecgao acrescida conferida pelo artigo
235.2 do CPI;

- Na conclusdo 1 do recurso a recorrente refere ainda que o recurso é
interposto para a reapreciacao da matéria factual bem como da matéria de
direito, sem, contudo, indicar, nas conclusoes, nem nas alegagoes, quais os
concretos factos que pretende ver provados ou nao provados além da
discordancia quanto a existéncia de mais de quatrocentas marcas registadas
com o termo caixa no sector financeiro;

- Do ponto de vista da recorrente, segundo este Tribunal julga perceber, o
Tribunal a quo nao devia ter levado em conta, como factualidade relevante
para fundamentar a decisao, a existéncia de mais de quatrocentas marcas
registadas em Portugal que usam o termo caixa em diversos contextos,
porque, apenas seis dessas marcas assinalam servicos financeiros e o uso das
restantes nao se apurou, e/ou nao ocorre no sector financeiro, e/ou em parte
sao anteriores ao registo da marca CAIXA;

- O registo da marca nominativa CAIXA pela recorrente é impeditivo do uso
ulterior da palavra caixa por outras marcas, devendo aplicar-se o principio da
preclusao da tolerancia consagrado no artigo 261.2 do CPI.

7. A recorrida contra-alegou, pugnando pela improcedéncia do recurso e,
invocando, em sintese, que:

- O termo caixa refere-se a caixa econdomica que é uma instituigao de crédito
nos termos do DL 298/92 de 31.12;

- Os consumidores estdao habituados a lidar com uma panoplia de instituigoes
financeiras que incluem o nome caixa, sem que isso gere confusao ou risco de
associacao;

- O termo caixa € um termo genérico ou descritivo;

- A atencao e o cuidado do consumidor médio de servigos financeiros sao
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maiores devido a natureza desses servigos, o que afasta o risco de confusao;
- A insercgdo do termo genérico, caixa, no conjunto dos outros elementos que
compoem a marca mista da recorrida tem apenas por funcao informar o
publico de que se trata de servigos de uma instituicao de crédito;

- A alegada notoriedade/prestigio refere-se ao sinal Caixa Geral de Depdsitos e
ao elemento figurativo usado pela recorrente para assinalar os seus
estabelecimentos e servigos e nao a marca Caixa;

- Os sinais controversos sao visualmente distintos;

- Sendo o termo caixa genérico e o seu uso necessario para indicar a tipologia
a qual pertence a instituicdao de crédito, a luz do artigo 334.2 do Cddigo Civil
(CC) constitui um abuso do direito a pretensao da recorrente ter o uso
exclusivo do termo caixa;

- A sentenca recorrida pronunciou-se sobre a questdao da notoriedade e do
prestigio, julgando nao haver violacao dos artigos 234.2 e 235.2 do CPI;

- A recorrente usa cores (azul e branco) e sinais figurativos, na publicidade e
nas fachadas dos seus estabelecimentos, que sao muito diferentes da
combinacao de cores usada pela recorrida (verde, amarelo e branco), o que
afasta qualquer risco de confusao ou associagao.

8. Admitido o recurso, nada obsta ao conhecimento do mérito.

Delimitacdo do dmbito do recurso

9. Tém relevancia para a decisao do recurso as seguintes questoes, suscitadas
pelos argumentos vertidos nas conclusoes:

A. Cardcter distintivo intrinseco e extrinseco do termo “caixa” no sector
bancdrio e dos servigos financeiros em Portugal

B. Risco de confusdo e risco de ligagdo entre os sinais em conflito

C. Proteccdo devida as marcas de prestigio quando estdo em causa produtos
semelhantes e dissemelhantes

Factos provados

10. Nota: serd mantida entre paréntesis a numeracao dada aos factos
provados na sentenca recorrida, para facilitar a leitura e as remissoes.

11. (1) A recorrente é titular de varios registos de marcas compostas pelo
vocabulo ‘CAIXA, como sejam ‘CAIXA, ‘CAIXARUMOS’, ‘CAIXA SOCIAL,
‘CAIXA FAMILIA' ‘CAIXA DIGITAL, ‘CAIXA AUTARQUIA, ‘BANCO E CAIXA,
‘BANCO CAIXA GERAL, ‘CAIXA INTERNACIONAL, ‘CAIXA BRASIL, ‘CAIXA
POUPANCA REFORMADO’, ‘CAIXARADICAL, ‘CAIXA EASY’, ‘CAIXA
CIDADES’, ‘CAIXA MAIS’, ‘CAIXA MAR’, todas pedidas com anterioridade
relativamente a registanda, cf. fls. 35, site oficial do INPI e nao contestado.
12. (2) Todas as mencionadas marcas visam assinalar diversos produtos e
servigos financeiros, cf. fls. 35 e seg., site do INPI e nao contestado.

13. (3) A marca n? 357311 “CAIXA” foi requerida pela Caixa Geral de
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Depoésitos em 10 de Julho de 2001 e concedido por despacho do INPI de 7 de
Outubro de 2002, destinando-se a assinalar “cartdes de crédito magnéticos e
cartdes magnéticos para operacgoes bancarias” na classe 9, “ papel, cartao e
produtos destas matérias nao incluidos noutras classes e impressos para
utilizacdo em transacgoes bancdarias” na classe 16 e “servigos e negocios
bancarios, incluindo os servigos de crédito (ndo incluidos noutras classes);
servigos e negocios financeiros” na classe 36 (site oficial do INPI).

14. (4) Em 09/03/2020 a recorrida pediu o registo da marca nacional n?
639635

destinando-se a mesma a assinalar uma imensidao de diversos produtos e
servigos de varias classes da Classificagdao Internacional de Nice, sendo que
entre eles se encontram uma diversidade de produtos e servicos financeiros,
cf. fls. 27 a 34 que aqui dou por reproduzido.

15. (5) Por decisao do INPI de 13/11/2020 foi concedido o registo da marca n®
639635

tendo, na sequéncia de um pedido de modificacao, tal decisao inicial sido
confirmada em definitivo, por despacho de 9.6.2021. (processo
administrativo).

16. (6) Diversos actores, apresentadores e comediantes conhecidos
portugueses, como Maria Rueff, Rita Blanco, Catarina Furtado e Bruno
Nogueira participaram em campanhas de promocao da marca (nao contestado
e facto notorio).

17. (7) O consumidor portugués identifica a expressao “CAIXA” com a
recorrente (facto notorio).

18. (8) A marca ‘CAIXA’ foi considerada em 2020 a quinta marca nacional mais
valiosa (consulta ao site www.idealista.pt/news/financas/
economia/2020/06/02.) e nao contestado.

19. (9) O Banco de Portugal revela da lista de agéncias autorizadas em
territorio nacional que existem mais de 3000 mencdes do termo ‘Caixa’,
incluindo nas designacgoes das instituicdes bancarias, cf. doc. 3 junto pela
recorrida.

20. (10) O Banco de Portugal identifica os tipos de instituigcdes bancarias e de
crédito que incluem Caixas Econémicas, Caixa Central e Caixas de Crédito
Agricola Mutuo, cf. doc 4 junto pela recorrida.

21. (11) O artigo 32 do Regime Geral das Instituicoes de Crédito e Sociedades
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Financeiras, aprovado pelo DL n? 298/92, de 31/12, estabelece que: «Sao
instituicoes de crédito: a) os bancos; b) as caixas econémicas; c) A Caixa
Central de Crédito Agricola Mutuo e as Caixas de Crédito Agricola Mutuo; d)
As instituicoes financeiras de crédito; e) As instituicoes de crédito
hipotecario.»

22. (12) O EUIPO tem recusado o registo de varias marcas com a mengao
‘Caixa’, por tal vocabulo informar imediatamente o publico relevante que os
servigos para os quais é pedido o registo na classe 36 - servigos financeiros -
consistem em servigos prestados por um estabelecimento de crédito,
designadamente foram recusadas as marcas n? 018228010 Caixa Jovem;
018228018 Solugoes Proteccao Caixa; 018228019 App Caixa Pay; 018228021
Caixapoupanca’; 018228363 Caixa Banco; 018228370 Caixa Projecto;
018228371 Conta Caixa; 018228368 Caixaordenado (cfr. docs. 5 a 12 junto
pela recorrida).

Factos nao provados na sentenca recorrida

23. Nao ha factos nao provados com relevancia para a decisdao a proferir
Quadro legal relevante

24. E o seqguinte o quadro legal relevante para a decisdo do recurso:
Directiva 2015/2436 em matéria de marcas

Considerando (16)

A protecdo conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste
nomeadamente em garantir a marca enquanto indicagdo de origem, devera ser
absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre
os produtos ou servigos. A protecdo deverd ser igualmente vdlida em caso de

semelhancga entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos. E
indispensavel interpretar a no¢do de semelhanga em funcdo do risco de
confusdo. O risco de confusdo, cuja avaliagdo depende de numerosos fatores, e
nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associa¢do que
pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de
semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos e os servigcos
designados, deverad constituir a condicdo especifica da protecdo. Os meios
utilizados para verificar o risco de confusdo, em especial o 6nus da prova
nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja
aplicag¢do ndo pode ser prejudicada pela presente diretiva.

Artigo 4.2

Motivos absolutos de recusa ou de nulidade

1. E recusado o registo, ou sdo passiveis de serem declarados nulos, se
efetuados, os registos relativos:

a) a sinais que ndo podem constituir uma marca;

b) a marcas desprovidas de cardter distintivo;
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c) a marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagées que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogrdfica ou a época de produg¢do dos
produtos ou da prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;
d) a marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indica¢ées que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hdbitos leais e
constantes do comércio;

e) a sinais constituidos exclusivamente:

i) pela forma ou por outra caracteristica imposta pela propria natureza dos
produtos,

ii) pela forma ou por outra caracteristica dos produtos necessdria a obtengdo
de um resultado técnico,

iii) por uma forma ou por outra caracteristica que confira um valor substancial
aos produtos;

f) a marcas contrdrias a ordem publica ou aos bons costumes;

g) a marcas que sejam suscetiveis de enganar o publico, por exemplo no que
respeita a natureza, a qualidade ou a proveniéncia geogrdfica do produto ou
do servico;

h) a marcas que, ndo tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes,
sejam de recusar ou invalidar por forca do artigo 6.0 ter da Convengdo de
Paris;

i)a marcas excluidas do registo em conformidade com a legisla¢do da Unido,
com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos
internacionais de que a Unido é parte, que conferem prote¢do a denominagoées
de origem e indicagdes geogrdficas;

j) a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislagdo da Unido
ou com acordos internacionais de que a Unido é parte, que conferem protegdo
a mengoes tradicionais para o vinho;

k) a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislagdo da Unido
ou com acordos internacionais de que a Unido é parte, que conferem protegdo
a especialidades tradicionais garantidas;

) a marcas constituidas por uma denominagdo de variedade vegetal anterior,
registada em conformidade com a legislagdo da Unido ou com o direito
nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a
Unido ou o Estado-Membro em causa seja parte, que confere a protec¢do dos
direitos das variedades vegetais, ou a marcas que reproduzam essa
denominag¢do nos seus elementos essenciais, e que digam respeito a
variedades vegetais da mesma espécie ou de espécies estreitamente
relacionadas.

2. As marcas devem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de
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md-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer
que essa marca ndo seja registada.

3. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma
marca ou que o seu registo, se efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo
quando e na medida em que:

a) a utilizacdo dessa marca possa ser proibida por forca de legislagdo que ndo
seja a legislagdo em matéria de direito de marcas do Estado-Membro em
causa ou da Unido;

b) a marca inclua um sinal de elevado valor simbdlico e, nomeadamente, um
simbolo religioso;

c) a marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no
artigo 6.0 ter da Convencgdo de Paris e que apresentem interesse publico, salvo
se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com o direito do
Estado-Membro pela autoridade competente.

4. Ndo serd recusado o registo de uma marca nos termos do n.2 1, alineas b),
c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequéncia do uso que dela
for feito, a marca tiver adquirido cardter distintivo. Pelos mesmos motivos, a
marca ndo serd declarada nula se, antes da data do pedido de declaragdo de
nulidade, na sequéncia do uso que dela for feito a marca tiver adquirido
cardater distintivo.

5. Os Estados-Membros podem prever que o n.2 4 se aplica também no caso
em que o cardater distintivo tiver sido adquirido apos a data do pedido de
registo mas antes da data do registo.

Artigo 5.2

Motivos relativos de recusa ou de nulidade

1. E recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passivel de ser
declarado nulo se:

a) a marca for idéntica a uma marca anterior e se os produtos ou servicos para
0s quais a marca foi pedida ou registada forem idénticos aos produtos ou
servi¢os para os quais a marca anterior estiver protegida;

b) devido a sua identidade ou a sua semelhan¢ca com a marca anterior, e
devido a identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que as duas
marcas se referem, existir, no espirito do publico, um risco de confusdo; o
risco de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior.

2. Na aceg¢do do n.2 1, entende-se por «marcas anteriores»:

a) as marcas cuja data de apresentacdo do pedido de registo seja anterior a do
pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de
prioridade invocado em relacdo a essas marcas, e que pertencam as seguintes
categorias:

i) marcas da UE,
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ii) marcas registadas no Estado-Membro em causa ou, no que se refere a
Bélgica, ao Luxemburgo ou aos Paises Baixos, no Instituto Benelux da
Propriedade Intelectual,

iii) marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzam
efeitos no Estado-Membro em causa;

b) as marcas da UE para as quais seja validamente invocada a antiguidade,
nos termos do Regulamento (CE) n.2 207/2009, em relagdo a uma marca
referida na alinea a), subalineas ii) e iii), mesmo que esta ultima tenha sido
objeto de rentincia ou se tenha extinguido;

c) os pedidos de marcas referidas nas alineas a) e b), sob reserva do respetivo
registo;

d) as marcas que, a data da apresentacdo do pedido de registo ou, consoante o
caso, a data da prioridade invocada em relagdo ao pedido de registo, sejam
notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa, na ace¢do em que a
expressdo «notoriamente conhecida» é utilizada no artigo 6.0 bis da
Convencdo de Paris.

3. Além disso, o registo de uma marca é recusado ou, caso jd tenha sido
efetuado, é passivel de ser declarado nulo se:

a) a marca for idéntica ou semelhante a uma marca anterior,
independentemente de os produtos ou servi¢os para os quais for pedida ou
registada serem idénticos, afins ou ndo afins aqueles para os quais a marca
anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestigio no
Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no
caso de uma marca da UE, goze de prestigio na Unido e a utilizacdo da marca
posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do cardter
distintivo ou do prestigio da marca anterior, ou possa prejudicd-los;

b) um agente ou representante do titular da marca requerer o registo dessa
marca em seu proprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o
agente ou representante justifique a sua diligéncia;

c) e na medida em que, segundo a legislagdo da Unido ou o direito do Estado-
Membro em causa que confere protecdo a denominagbes de origem e
indicagées geogrdficas:

i) ja tiver sido apresentado um pedido de denominac¢do de origem ou de
indicagdo geogrdfica em conformidade com a legislagdo da Unido ou com o
direito do Estado-Membro em causa, antes da data de apresentag¢do do pedido
de registo da marca ou da data da prioridade reivindicada no pedido de
registo, sob reserva do seu registo posterior,

ii) essa denominacgdo de origem ou indicagdo geogrdfica confira a pessoa
autorizada pela lei aplicdavel a exercer os direitos que delas decorrem, o
direito de proibir a utilizagdo de uma marca posterior.
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4. Os Estados-Membros podem prever a recusa do registo de uma marca ou,
tendo sido efetuado o registo, que a marca seja passivel de ser declarada nula
sempre que e na medida em que:

a) os direitos a uma marca ndo registada ou a outro sinal utilizado na vida
comercial tenham sido adquiridos antes da data de apresentag¢do do pedido de
registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade
reivindicada no pedido de registo da marca posterior, e essa marca ndo
registada ou esse outro sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a
utilizagdo de uma marca posterior;

b) a utilizagdo da marca possa ser proibida por for¢ca de um direito anterior,
diferente dos direitos mencionados no n.2 2 e na alinea a) do presente numero,
e, nomeadamente, por forca de:

i) um direito ao nome,

ii) um direito a imagem,

iii) um direito de autor,

iv) um direito de propriedade industrial;

c) a marca seja suscetivel de ser confundida com uma marca anterior
protegida no estrangeiro, desde que na data do pedido o requerente esteja de
ma-fe.

5. Os Estados-Membros devem garantir que, em circunstdncias adequadas,
ndo existe a obrigacdo de recusar o registo ou de declarar nula a marca se o
titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca
posterior.

6. Os Estados-Membros podem prever que, ndo obstante o disposto nos n.os 1
a 5, os motivos de recusa de registo ou de nulidade aplicaveis no Estado-
Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposicoes
necessdrias para dar cumprimento a Diretiva 89/104/CEE se apliquem as
marcas para as quais tenha sido apresentado um pedido de registo antes
dessa data.

Cddigo da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 208.°

Constituicdo da marca

A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de
representacdo grdfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, numeros, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva
embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser
representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o
objeto da protecdo conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas.
Artigo 209.2
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Excecoes

1 - Ndo satisfazem as condigcoes do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer carater distintivo;

b) Os sinais constituidos, exclusivamente, pela forma ou por outra
caracteristica imposta pela propria natureza do produto, pela forma ou por
outra caracteristica do produto necessdria a obteng¢do de um resultado técnico
ou pela forma ou por outra caracteristica que confira um valor substancial ao
produto;

c) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicagbes que possam servir no
comeércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrdfica, a época ou meio de produgdo do produto ou
da prestag¢do do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas, exclusivamente, por sinais ou indicacées que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hdbitos leais e
constantes do comércio.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alineas a), ¢) e d) do numero anterior
que entrem na composi¢do de uma marca ndo serdo considerados de uso
exclusivo do requerente, exceto quando, na prdtica comercial, os sinais
tiverem adquirido eficdcia distintiva.

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P, indica, no despacho
de concessdo, quais os elementos constitutivos da marca que ndo ficam de uso
exclusivo do requerente.

Artigo 231 n.21-c)en.22

Fundamentos de recusa do registo

1 - Para alem do que se dispdée no artigo 23.2, o registo de uma marca é
recusado quando esta:

(...)

c) Seja constituida, exclusivamente, por sinais ou indicagées referidos nas
alineas b) a d) do n.2 1 do artigo 209.2;

(...)

2 - Ndo é recusado o registo de uma marca constituida, exclusivamente, por
sinais ou indicagdes referidos nas alineas a), ¢) e d) do n.2 1 do artigo 209.2 se,
antes da data do pedido de registo e na sequéncia do uso que dela for feito,
esta tiver adquirido cardter distintivo.

(...).

Artigo 232.°

Outros fundamentos de recusa

1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reproducgdo de marca anteriormente registada por outrem para produtos
ou servicos idénticos;
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b) A reproduc¢do 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
associacdo com a marca registada;

c) A reproducgdo de logotipo anteriormente registado por outrem para
distinguir uma entidade cuja atividade seja idéntica aos produtos ou servigos a
que a marca se destina;

d) A reproducgdo de logotipo anteriormente registado por outrem para
distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou servicos a
que a marca se destina ou a imitacdo, no todo ou em parte, de logotipo
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 confusdo;

e) A reproducgdo ou imitagdo, no todo ou em parte, de denominagdo de origem
ou de indicagdo geogrdfica que merega protecdo nos termos do presente
Codigo, de legislagcdo 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 o caso, antes
da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo
posterior;

f) A infracdo de outros direitos de propriedade industrial;

g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressoes ou figuragcoes, sem
que tenha sido obtida autorizagdo das pessoas a que respeitem e, sendo ja
falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.2 grau ou, ainda que obtida,
se produzir o desrespeito ou desprestigio daquelas pessoas;

h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal
ou de que esta é possivel independentemente da sua intencdao.

2 - Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de
recusa:

a) A reproducdo ou imitagdo de firma, de denominagdo social e de outros
sinais distintivos, ou apenas parte caracteristica dos mesmos, que ndo
pertencam ao requerente, ou que o mesmo ndo esteja autorizado a usar, se for
suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusdo;

b) A infracdo de direitos de autor;

c) A infragdo do disposto no artigo 212.2

3 - No caso previsto na alinea c) do numero anterior, em vez da recusa do
registo pode ser concedida a sua transmissdo, total ou parcial, a favor do
titular, se este a tiver pedido.

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por
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marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca
nacional, da Unido Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.
5 - O disposto nas alineas a) a d) do n.2 1 abrange os pedidos dos registos ai
mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

Artigo 235.2

Marcas de prestigio

Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente
recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem
identidade ou afinidade, constituir traduc¢do, 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 cardter distintivo ou do prestigio
da marca, ou possa prejudicd-los.

Artigo 259.2n.2 2

Nulidade

(...)

2 - E aplicdvel as agées de nulidade, com as necessdrias adaptacées, o
disposto no n.2 2 do artigo 231.°.

Artigo 261.°

Preclusdo por tolerancia

1 - O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver
tolerado, durante um periodo de cinco anos consecutivos, o uso de uma marca
registada posterior deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a
requerer a anulagdo do registo da marca posterior, ou a opor-se ao seu uso,
em relagdo aos produtos ou servigos nos quais a marca posterior tenha sido
usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-feé.

2 - O prazo de cinco anos, previsto no numero anterior, conta-se a partir do
momento em que o titular teve conhecimento do facto.

3 - O titular do registo de marca posterior ndo pode opor-se ao direito anterior,
mesmo que este jd ndo possa ser invocado contra a marca posterior.

Regime Geral das Instituicoes Financeiras

Artigo 3.2

Tipos de instituicées de crédito

Sdo instituicoes de crédito:

a) Os bancos;

b) As caixas econéomicas;

c) A Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo e as caixas de crédito agricola
mutuo;

d) As instituigoes financeiras de crédito;

e) As instituigoes de crédito hipotecario;
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f) (Revogada.)

g) (Revogada.)

h) (Revogada.)

i) (Revogada.)

j) (Revogada.)

k) Outras empresas que, correspondendo a defini¢do do artigo anterior, como
tal sejam qualificadas pela lei.

) (Revogada.)

m) As empresas de investimento que tenham obtido autorizag¢do ao abrigo do
regime especial de autorizacdo previsto no artigo 21.2-A.

Artigo 11.2

Verdade das firmas e denominagoes

1 - So as entidades habilitadas como instituicdo de crédito ou como sociedade
financeira poderdo incluir na sua firma ou denominagdo, ou usar no exercicio
da sua atividade, expressoes que sugiram atividade propria das instituigoes de
crédito ou das sociedades financeiras, designadamente «banco», «<banqueiro»,
«de crédito», «de depdsitos», «locagdo financeira» «leasing» e «factoring».

2 - Estas expressoes serdo sempre usadas por forma a ndo induzirem o publico
em erro quanto ao ambito das operagdes que a entidade em causa possa
praticar.

Apreciacao do recurso

A. Caracter distintivo intrinseco e extrinseco do termo “caixa” no sector
bancdrio e dos servigos financeiros em Portugal

25. A principal questao que é aqui colocada ao Tribunal consiste em saber se,
o registo da marca nominativa n? 357311 “CAIXA” de que é titular a
recorrente, Caixa Geral de Depoésitos, requerido em 10 de Julho de 2001 e
concedido por despacho do INPI de 7 de Outubro de 2002, confere a
recorrente o direito ao uso exclusivo da palavra caixa, ou se este elemento tem
caracter genérico porque serve para designar abreviadamente o tipo de
instituicdo de crédito em que tém origem os servigos financeiros.

26. A recorrente defende que, a partir da data em que registou a marca
CAIXA, esse elemento nominativo ja ndo pode ser usado por outros sinais, em
particular pela marca da recorrida, para assinalar a proveniéncia dos servigos
financeiros que presta, por forca do principio da preclusao da tolerancia
previsto no artigo 261.2 do CPI a luz do qual deve ser resolvida a questao.
Segundo a recorrente, existe risco de confusao entre os servigos prestados
pela recorrente e pela recorrida, risco de associagao ou ligagao a instituicao
de crédito recorrente, dos servigos prestados pela recorrida e, atendendo ao
prestigio da marca CAIXA, existe risco de diluicao, parasitismo e degradacao
dessa marca, factores relevantes para recusar o registo da marca da
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recorrida, a luz dos artigos 232.2n.2 1 - b) e 235.2 do CPI. Vejamos se assim

é.

27. Para solucionar a controvérsia importa comecgar por levar em conta que o
termo caixa € um elemento genérico e, portanto, em regra insuscetivel de
apropriacao. Nao porque designe os servigos prestados, mas porque designa o
meio de producgao dos servigos.

28. Na verdade, o termo caixa, no contexto econodmico-financeiro portugueés,
serve para designar abreviadamente o tipo/categoria de instituicao de crédito
que presta os servicos em causa e, por isso, enquadra-se na nogao de sinal
genérico constante do artigo 209.2n.2 1 - ¢) do CPI. Esta interpretacao do
termo caixa no contexto econdmico-financeiro portugués segue a
interpretacao feita pelo Tribunal Geral da Unido Europeia, no acérdao
T-255/09, paragrafos 32 a 53 e 77 do mesmo.

29. Assim, como bem refere a sentenca recorrida, nos termos do artigo 3.2 do
Regime Geral das Instituicoes de Crédito e Sociedades Financeiras, sao
instituigoes de crédito, em Portugal, entre outras, os bancos, as caixas
econdmicas, a caixa central de crédito, a caixa central de crédito agricola, a
caixa de crédito agricola mutuo. Daqui resulta que, no sector econdémico de
actividade bancaria e de servicos financeiros, aqui em causa, o termo caixa &
genérico, servindo para descrever de forma abreviada um tipo de instituicao
financeira.

30. Ora, sendo a marca CAIXA exclusivamente composta por um sinal
nominativo genérico, necessario para indicar o tipo de instituicao de crédito
de onde provém o servigo, em regra, esse sinal esta abrangido por motivos
absolutos de recusa de registo, por forca do disposto nos artigos 209.2n.2 1 -
c)e231.2n.21-c)do CPI.

31. Importa ainda sublinhar que, quando a marca integra elementos genéricos
(como o termo caixa acima mencionado, que faz parte das duas marcas em
conflito), ou elementos descritivos (como os termos rural e sul, que fazem
parte da marca da recorrida), a par de outros elementos, tal ndo obsta a sua
protecgao, mas os elementos genéricos, descritivos ou usuais - elementos
banais - nao sao considerados de uso exclusivo do requerente - cf. artigo 209.¢
n.2s 2 e 3 do CPI. No caso em andlise, afigura-se ser esse o caso da marca da
recorrida.

32. Com efeito, quando a marca é complexa, constituida parcialmente por
elementos banais, como sucede com a marca da recorrida, a arbitrariedade do
sinal é a medida da sua protecgao (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial,
2.9 Edicdo, Almedina, pdginas 254 a 256).

33. Uma marca arbitraria é em regra composta por uma palavra, simbolo,
figura, ou outras caracteristicas como as cores, os sons, as formas
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bidimensionais ou tridimensionais, que sao usados comumente, mas que,
gquando usados para assinalar determinados produtos ou servigos, nao
sugerem, nem descrevem a qualidade ou as caracteristicas desses produtos ou
servigos (cf. Luis Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial, 92 Edigdo,
Almedina, p. 231).

34. A regra acima mencionada nos paragrafos 30 e 31, que impede a
apropriacao de elementos banais, comporta, porém, uma excepgao, que é
designada por secondary meaning ou acquired distinctivness, consagrada no
artigo 4.2 n.2 4 da Directiva 2015/2436 e transposta para os artigos 231.2n.2 2
do CPI (que prevé a aplicagao desta excepgao a situagoes anteriores ao
registo) e 259.2 n.2 2 do CPI (que permite a invocacao desta excepgao para
convalidacao de uma marca registada). Destes preceitos legais resulta que se
aplica a mesma solugao, quanto a distintividade adquirida pelo uso do sinal
banal, quer o significado secundario surja antes quer surja depois do registo.
35. Assim, nos termos da excepc¢ao do secondary meaning, uma marca
exclusivamente constituida por elementos banais pode ser protegida quando,
na pratica comercial, o sinal tiver adquirido eficacia distintiva. A recorrente
alega que foi o que sucedeu com a marca nominativa CAIXA. Com efeito, o
registo da marca nominativa caixa afigura-se ser originariamente inadmissivel
por forga do disposto nos artigos 209.2n.21-c) e 231.2n.21 - c) do CPI, mas
veio a ser concedido.

36. A propoésito da marca nominativa CAIXA, a recorrente alude ao Acérdao do
Supremo Tribunal de Justica, de 10.09.2009, proferido no processo n.2
118/09.4YFLSB, no qual é parte a recorrente mas nao a recorrida, apontado
pela doutrina como um exemplo em que a jurisprudéncia reconheceu o
secondary meaning. Na fundamentacgao desse acordao, o Supremo Tribunal de
Justica concluiu que o termo caixa, desacompanhado de outros elementos,
adquiriu notoriedade para designar exclusivamente os servigos da recorrente,
devido ao uso prolongado e que, ainda que assim nao fosse, a Caixa Geral de
Depoésitos poderia invocar o secondary meaning para justificar o
reconhecimento do seu direito exclusivo ao uso da marca CAIXA. Este acérdao
produz efeitos de caso julgado dentro e fora do processo, como previsto no
artigo 619.2n.2 1 do CPC mas nos limites dos artigos 580.2 e 581.2 do CPC, ou
seja, nao impede a recorrida, que nao foi parte naquela acgao, de impugnar o
caracter distintivo do termo caixa, como o faz na presente acgao. Dito isto, é a
luz das circunstancias do caso concreto agora em analise, das alteragoes
legislativas entretanto ocorridas e da evolugao da jurisprudéncia, que a
questao sera apreciada a seguir.

37. Assim, as indicagdes que compdem uma marca podem ser intrinsecamente
distintivas ou, no caso das indicagdes genéricas, podem adquirir distintividade
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extrinseca (e.g. através do secondary meaning), sem que exista contradi¢cao ao
constatar, como fez a sentenca recorrida, o caracter intrinsecamente nao
distintivo do elemento caixa e a sua distintividade extrinseca diminuta, que
tornam a marca CAIXA fraca.

38. Para melhor enquadrar esta questao, importa referir que a distintividade
do elemento caixa, usado no sinal da recorrente, ja foi suscitada e decidida
diversas vezes, no confronto de outros sinais e/ou de outras partes, nao so
pelo Supremo Tribunal de Justica, no processo n.2 118/09.4YFLSB e pelo
Tribunal Geral da Unido Europeia, no acérdao T-255/09, acima mencionados
(cf. paragrafos 28 e 36), como pelo Instituto da Propriedade Intelectual da
Uniao Europeia, que recusou o registo de varias marcas contendo, a par de
outros elementos, a palavra caixa, requerido pela recorrente, devido ao
caracter genérico/descritivo dessas marcas, como consta dos factos provados
(cf. paragrafo 22).

39. Sendo aqui levantada de novo a questao, importa levar em conta que, os
aspectos legais mais importantes para atribuicao de distintividade extrinseca
a um elemento intrinsecamente genérico, por forga da excepcgao do secondary
meaning, sao os seguintes (Luis Couto Gongalves, Manual de Direito
Industrial, 9.2 Edicao, paginas 229 a 233):

- A aquisicao, mediante o uso, de capacidade distintiva de um sinal que, a
partida, dela carece, por ser genérico, descritivo ou usual;

- Que esse sinal identifique a origem ou proveniéncia do produto ou servico e
nao o proprio produto ou servico;

- A possibilidade de o respectivo titular recorrer a acgao de passing off,
proxima da accao de concorréncia desleal, por acto de confusao;

- A exclusao da aplicagao do secondary meaning a sinais genéricos, como o
nome dos produtos ou servigos (e.g. medicamento), ou a formas ou sinais
funcionais (cf. artigo 209.2n.2 1 - b) do CPI);

- Nesta ultima hipétese, o sinal pode adquirir significado secundario factico
(de facto secondary meaning) mas nega-se a relevancia juridica desse
significado

40. A esta luz, ha que interpretar os artigos 231.2n.22 e 259.2n.2 2 do CPI em
conformidade com o artigo 4.2 n.2 4 da Directiva 2015/2436, tendo em conta
os contornos concretos do presente litigio, no qual ndo é requerida a nulidade
da marca da recorrente e, a interpretacao do Tribunal Geral da Uniao
Europeia, no acérdao T-255/09, sobre a inexisténcia de distintividade
extrinseca do elemento genérico caixa, no contexto econdémico portugués. Isto
para assegurar uma interpretacao uniforme da nogao de caracter distintivo,
prevista no artigo 4.2 n.2 4 da Directiva 2015/2436.

41. Feito este enquadramento, é forgcoso reconhecer que, no caso concreto em
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analise, por um lado, o elemento caixa carece de distintividade intrinseca, por
ser genérico, como ja foi explicado supra, na medida em que serve para
designar abreviadamente a categoria/tipo a que pertence a instituicao de
crédito, prevista na classificagao legal constante do artigo 32 do Regime Geral
das Instituicoes de Crédito e Sociedades Financeiras.

42. Por outro lado, embora a recorrente tenha razao quando defende que é
irrelevante para a decisao do litigio levar em conta, como fez a decisao
recorrida, a consulta a base de dados do INPI de onde resulta que existem
mais de quatrocentas marcas registadas em Portugal, com o termo caixa, por
nao se ter apurado o respectivo uso, nem os concretos sectores de actividade
em que operam, este Tribunal julga que deve ser levada em conta a lista
proveniente do Banco de Portugal (cf. factos provados constantes dos
paragrafos 19 e 20 e documento junto com a referéncia 94774/Doc 3, ai
mencionado). Ora desta lista resulta que, tém balcoes ou representagoes em
Portugal, pelo menos, as seguintes instituicdes de crédito com o nome caixa,
em portugués e caja, em espanhol: a Caixa Central - Caixa Central de Crédito
Agricola Mutuo; diversas Caixa de Crédito Agricola Mutuo (...) seguidas de
diferentes indicagoes regionais, nomeadamente, “(...) da Beira Centro”, “(...)
do Douro Lafdes”, “ (...) da drea Metropolotana do Porto”, “ (...) da Bairrada e
Aguieira” e outras ai mencionadas; a Caixa Econémica Montepio Geral, Caixa
Econdmica Banco SA; a Caixa Geral de Depodsitos (a recorrente); a Caixa Bank
SA; a Caja Rural del Sur S.Coop. de Crédito (a recorrida).

43. Em suma, apurou-se que o publico associa a marca CAIXA a recorrente (cf.
paragrafo 17), mas que, a par disso, em Portugal, no sector financeiro, a
palavra caixa € usada para designar inimeras instituicoes de crédito (cf.
paragrafos 19 e 20). Adicionalmente, resulta do artigo 3.2 do Regime Geral
das Instituicdoes Financeiras, que o termo caixa serve para designar, na lei,
uma categoria/tipo de instituicao de crédito. Destas circunstancias, o Tribunal
infere que o termo caixa é, na presente data, comummente usado no sector
econdmico bancario e dos servigos de crédito, em Portugal, para assinalar, nao
sO os servigos/produtos da recorrente, mas também outras instituicoes de
crédito, como sao as caixas de crédito agricola mutuo, as caixas economicas e
a caixa central de crédito agricola mutuo. O que torna diminuta a sua
distintividade extrinseca, ndao possuindo o termo, pelos motivos ja expostos,
distintividade intrinseca.

44. Acresce que, contrariamente ao que alega a recorrente, nao se afigura
relevante saber se as outras instituicoes de crédito que operam no sector
financeiro em Portugal, usavam o elemento caixa antes ou passaram a usa-lo
depois da recorrente ter registado a sua marca, para efeitos da aplicagao do
artigo 261.2 do CPI. Na verdade, a légica do artigo 261.2 do CPI é atenuar o
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principio da prioridade dos direitos das marcas registadas, prevendo um prazo
de cinco anos, a partir do qual os registos ja nao podem ser atacados com base
em motivos relativos de recusa. Ora, por um lado, esse prazo nao decorreu no
que diz respeito a marca da recorrida aqui em crise, por outro lado, a
recorrente ndao impugna aqui as marcas de outras instituigoes de crédito além
da marca da recorrida. O que o Tribunal a quo levou em conta, tal como o
Tribunal Geral da Unido Europeia fez no acérdao T-255/09, foi que, nos termos
do artigo 3.2 do Regime Geral das Instituicdes Financeiras, é legalmente
impossivel a recorrente opor-se ao uso da palavra caixa no sector financeiro
na medida em que esse termo faz parte da definigao legal das caixas de
crédito agricola mutuo e das caixas econdmicas, quer as mesmas tenham sido
constituidas ha menos de cinco anos, quer venham a ser constituidas no
futuro. A este propédsito, importa referir que o artigo 11.2 do Regime Geral das
Instituicoes Financeiras consagra o principio da verdade das firmas das
instituigoes financeiras, do qual resulta que, sé as instituigoes de crédito
podem usar, na sua firma, referéncias a actividade bancaria ou de crédito que
exercem. Embora o termo caixa nao esteja mencionado no artigo 11.2 do
Regime Geral das Instituicoes Financeiras, o uso da palavra
“designadamente”, nesse preceito legal, indica o caracter exemplificativo dos
termos ai mencionados. Ora, no caso em analise, resulta dos factos provados
constantes dos paragrafos 19, 20 e 22 deste acérdao que, no sector bancario e
de crédito, a palavra caixa faz alusao imediata a um tipo de instituicao de
crédito, pelo que, de acordo com o artigo 11.2 do Regime Geral das
Instituicdes Financeiras, pode ser e apurou-se que na pratica do sector é
efectivamente usada, para indicar a actividade bancéria e de crédito, na firma
de inimeras instituigoes de crédito, o que tem por consequéncia diminuir a
distintividade extrinseca da marca CAIXA da recorrente.

45. Enfim, o termo caixa é genérico, o seu uso habitual, no sector da economia
aqui em causa é associado, nao sé a recorrente mas também a muitas outras
instituigoes de crédito que usam a palavra caixa na sua firma, pelo que, nao é
possivel concluir que, apesar de o publico associar a marca CAIXA a
recorrente, como se apurou (cf. facto constante do paragrafo 17) esse termo
tenha adquirido notoriedade para designar exclusivamente os servigos
prestados ou produtos fornecidos pela Caixa Geral de Depdsitos, no sector
econdémico em questdo, em Portugal. E o que se extrai da lista de instituicdes
de crédito que se apurou usarem a palavra caixa na sua firma e da pratica do
Banco de Portugal (cf. factos constantes dos paragrafos 19 e 20).

46. Em consequéncia, este Tribunal julga que, a marca nominativa CAIXA, cujo
registo nao estd aqui em causa, tem um caracter distintivo muito diminuto,
relativamente aos servigos/produtos da recorrente que assinala (cf. pardagrafos
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34 a 37 do acordao do Tribunal Geral da Uniao Europeia T-255/09). Sobre esta
questao, embora por fundamentos nao inteiramente coincidentes, este
Tribunal julga que a decisao recorrida nao enferma de contradicao nem
merece censura a conclusao a que chega.

B. Risco de confusdo e risco de ligagdo entre os sinais em conflito

47. Dito isto, existe uma interferéncia entre, por um lado, o caracter distintivo
diminuto da marca da recorrente e, por outro lado, o risco de confusao,
impeditivo da constituicao como marca, do sinal misto (nominativo e
figurativo) da recorrida que, ao incluir a palavra caixa, em parte imita a marca
anterior da recorrente.

48. O risco de confusao e de ligacao e o caracter distintivo, tém ambos por
fundamento o facto de o consumidor retirar de um sinal usado enquanto
marca, a indicagao de que o produto marcado é proveniente do titular da
marca. Pelo que, importa verificar se, nao obstante a interferéncia apontada
no paragrafo anterior, os sinais controversos podem coexistir ou se, o sinal da
recorrida, induz o consumidor em erro sobre a proveniéncia dos servigos.

49. Assim, o Tribunal comeca por apreciar se se verificam os fundamentos
relativos de recusa de registo da marca da recorrida, previstos no artigo 232.2
n.2 1- b) do CPI, entre os quais, tém relevo para o caso concreto: a prioridade
do registo da marca da recorrente; a imitacao em parte da marca da
recorrente; a identidade ou afinidade dos servigos; e o risco de confusao, que
compreende o risco de associagao, com a marca da recorrente.

50. Desde logo verificam-se os trés primeiros requisitos, que nao sao
controversos no presente recurso, a saber: a prioridade do registo da marca
da recorrente; a imitagao de parte da marca da recorrente pela incorporacao,
na marca da recorrida, do elemento controvertido, caixa; e a identidade ou
afinidade dos servigos/produtos - de natureza financeira - assinalados pelas
marcas em conflito.

51. Porém, faltando a identidade dos sinais, o artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI
exige, adicionalmente, o risco de confusao, nele incluido o risco de ligacao,
para que haja fundamento para recusar o registo da marca da recorrida. Ora o
que é controverso no presente recurso é saber se existe ou nao risco de
confusao, incluindo risco de associagao. O Tribunal a quo considerou que nao
existe e, pelos motivos a seguir expostos, tal decisao nao merece censura.

52. Assim, em primeiro lugar, ha que levar em conta que a marca CAIXA, da
recorrente, nao tem distintividade intrinseca e neste caso concreto nao é
possivel concluir que tenha adqurido distintividade extrinseca suficiente para
estabelecer exclusivamente, no espirito do publico, uma ligagdo com os
servigos da recorrente, como ja foi explicado nos paragrafos 41 a 45.

53. Em segundo lugar, importa levar em conta a natureza essencial ou nao do
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elemento controvertido, caixa, em cada um dos sinais em conflito: sendo a
marca da recorrente nominativa e composta unicamente pela palavra caixa, ha
que reconhecer, como defende a recorrente, que esse elemento é essencial na
marca da recorrente. O mesmo foi reproduzido na marca da recorrida, para
servigos idénticos. No entanto, contrariamente ao que pretende a recorrente,
isso nao basta para provar que os consumidores retiram do uso da palavra
caixa, na marca da recorrida, a indicacao de que os servigos prestados por
esta tém a mesma origem dos servigos assinalados pela marca CAIXA e que,
portanto, provém da Caixa Geral de Depésitos.

54. Adicionalmente, é necessario provar que o conjunto dos elementos da
marca da recorrida induz os consumidores em erro, ou seja, que ao olhar para
a marca da recorrida, tomada no seu conjunto, o reflexo do consumidor médio
de servicos financeiros, no sector economico relevante, em Portugal, é
associar os servigos da recorrida a mesma origem que tém os servigos da
marca CAIXA. Ora essa prova nao foi feita pelos motivos a seguir indicados.
55. Na verdade, para saber se ha risco de confusao ha que comparar os sinais
em conflito. A existéncia do risco de confusao depende de numerosos factores,
enunciados a titulo exemplificativo, no considerando (16) da Directiva
2015/2436 e que resultam de uma jurisprudéncia constante do TJUE, em
particular da interpretacao feita nos acérdaos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97.
56. Tendo em conta a jurisprudéncia do TJUE, mencionada no paragrafo
anterior, para saber se ha risco de confusao, incluindo risco de ligacao,
importa, assim, levar em conta os seguintes factores ou critérios de
apreciacgao (cf. Cdédigo da Propriedade Industrial Anotado, Coordenacao Luis
Couto Gongalves, Almedina, paginas 946 a 951 e Pedro Sousa e Silva, Direito
Industrial, 2.2 Edicao, paginas 276 a 286):

- As marcas devem ser apreciadas globalmente uma vez que o consumidor
médio apreende uma marca como um todo;

- O risco de confusao a evitar abrange igualmente a mera associagao ou risco
de ligacao, que nao é uma alternativa ao risco de confusao, mas serve apenas
para precisar o seu conteudo;

- A reproducao do contetido semantico de uma marca pode conduzir a uma
associagao, mas nao basta para que exista risco de confusao;

- Adicionalmente é necessario que o conteudo reproduzido possua um caracter
distintivo particular;

- Quanto mais forte (arbitraria) for a marca anterior, maior € o risco de ligacao
ou associacgao;

- O prestigio da marca anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser
também maior o risco de ligagao ou associagao

- Sendo o consumidor médio, a potencial vitima do risco de confusao, deve
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levar-se em conta a projec¢ao da marca na percepc¢ao do consumidor médio
dos tipos de produtos ou servigos em causa;

- Na andlise dos sinais em conflito, deve atender-se ao elemento dominante de
cada uma das marcas;

- Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos;

57. Os parametros a apreciar, na medida em que estiverem disponiveis e
forem perceptiveis, sao os seguintes:

- Os elemento visual (aparéncia do sinal, incluindo das palavras nele contidas
e da respectiva grafia);

- O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura);

- O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma
situacao).

58. Por fim, na apreciacao do risco de confusao, que inclui o risco de ligagao
no espirito do consumidor médio, deve ser observado o principio a
interdependéncia entre os parametros e factores acima enunciados, levando
em conta a impressao provocada por cada um dos sinais em conflito,
globalmente considerado.

59. Dito isto, as marcas em conflito sao do seguinte tipo: a marca da
recorrente é nominativa, consiste na palavra CAIXA em letras maitsculas; a
marca da recorrida é mista, conjugando elementos figurativos a cores - a
figura de um quadrado verde, sobre o qual estd o desenho de trés espigas a
amarelo - e elementos nominativos - as palavras CAIXA RURAL (na primeira
linha) DO SUL (na segunda linha), com relevo figurativo pois as palavras estao
escritas a branco, em letras maitsculas, no quadrado verde, por baixo do
desenho das espigas.

60. Sendo estas as marcas em conflito, as mesmas serao apreciadas como se
segue, tendo em conta a interdependéncia dos factores e parametros acima
referidos e a percepc¢ao do consumidor médio, no sector dos servigos
financeiros, em Portugal:

- O elemento dominante (como ja foi dito) e inico, da marca da recorrente é a
palavra caixa, incluindo a grafia em letras maidsculas, ao passo que o
elemento dominante da marca da recorrida ndao é nominal, nem é a grafia, é a
figura composta pelo quadrado verde, em tom forte, com as espigas amarelas.
Sendo diferentes os elementos dominantes, isso exclui a possibilidade de
confusao por parte do consumidor.

- O publico associa a palavra caixa a recorrente e a uma lista de outras
instituigoes bancarias que operam em Portugal, o que diminui o caracter
distintivo da marca da recorrente. O risco de associagao ou de ligacao é tanto
maior quanto mais elevado for o caracter distintivo do elemento reproduzido,
aqui em conflito, ora tendo tal elemento caracter distintivo diminuto, isso
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torna a marca da recorrente fraca por falta de arbitrariedade, o que exclui o
risco de ligagao ou associagao.

- Os elementos verbais da marca da recorrida sao genéricos ou descritivos e
por isso devem ser desvalorizados, mas as cores fortes dos elementos
figurativos da marca da recorrida atribuem-lhe maior grau de distintividade do
que o da marca da recorrente, o que exclui o risco de confusao dos servigos
assinalados por parte do consumidor médio.

- O elemento fonético da marca da recorrente é caixa e da marca da recorrida
¢ caixa rural, por serem as duas primeiras palavras em destaque na primeira
linha de texto, o que exclui o risco de associacao dos servigos assinalados pela
marca da recorrida a mesma instituicao detentora da marca da recorrente.

- O consumidor médio de servigcos de crédito esta atento a marca dos servigos/
produtos financeiros que escolhe devido a importancia dos servigos de
depdsito e de crédito na vida corrente dos individuos e das empresas. Do uso
da palavra caixa por outras instituicoes financeiras, o Tribunal infere que esse
consumidor médio sabe que ha varias instituicoes de crédito em cujas marcas/
logoétipos/firma ou denominacao, se inclui a palavra caixa. Ora, o consumidor
meédio deste tipo de servigos apreende a marca da recorrida como um todo,
onde dominam os elementos figurativos acima mencionados e a sonoridade
caixa rural, o que exclui, ndo sé o risco de confusao dos servigos em causa,
como o risco de associagao desses servigos a mesma instituicdao de crédito que
detém a marca CAIXA.

- A ideia expressa pela marca CAIXA, é a de que 0s servigos tém origem na
Caixa Geral de Depositos, por esta ter sido durante muitos anos, uma das
maiores instituicdes de crédito em Portugal, como menciona o acérdao do ST]
acima citado, o que é um facto do conhecimento geral que o Tribunal leva em
conta (cf. artigo 412.2n.2 1 do Cddigo de Processo Civil, doravante também
CPC); ao passo que a ideia na base da marca da recorrida faz apelo a uma
caixa de crédito agricola, um tipo de instituigdao de crédito diferente de um
banco, devido a combinacgdo dos elementos figurativos (espigas), com as
cores (o verde, que consumidor associa ao campo e o amarelo, que o
consumidor associa a colheita de cereais) e a palavra rural. Pelo que,
conceptualmente, as duas marcas sao muito diversas, o que, tal como concluiu
o Tribunal a quo, exclui a possibilidade de erro por parte do consumidor.

61. Da analise feita no paragrafo anterior resulta que, a inica semelhanca
entre os sinais em conflito reside na palavra caixa, em letras maitsculas,
elemento com relevo simultaneamente fonético e visual, mas de caracter
genérico e tao pouco distintivo, que é insusceptivel de criar uma ligagao, no
espirito do publico, entre os servigos assinalados pela marca da recorrida
tomada como um todo e a instituicao de crédito da qual provém os servigos/
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produtos assinalados pela marca da recorrente. De um ponto de vista visual e
conceptual as duas marcas em conflito sao muito diferentes. O consumidor
meédio dos servigos de crédito e financeiros é razoavelmente atento as marcas
dos servigos/produtos que escolhe, dada a importancia dos mesmos na vida
corrente dos cidadaos e das empresas. Sendo os contratos bancarios
celebrados por escrito, os elementos visuais e conceptuais, dominantes e
diferenciadores da marca da recorrida, assumem muito maior importancia do
que o elemento fonético ou o uso da palavra caixa.

62. O que corrobora o acerto da apreciacao feita pela sentencga recorrida de
que nao existe risco de confusao, nem sequer risco de ligagao, que ¢ um dos
factores a levar em conta para concluir que ha risco de confusao.

63. Pelo que, nao merece qualquer censura a interpretagao do artigo 232.2 n.°
1 - b) do CPI, feita pelo Tribunal a quo. A sentenca recorrida seguiu os
critérios fixados pela jurisprudéncia de principio do TJUE acima indicada (em
parte invocada pela prépria recorrente) e, pelos motivos acima expostos, a
interpretacao que fez do direito nacional mostra-se conforme aos objectivos
visados pela Directiva 2015/2436, nomeadamente os constantes do
considerando (16) e dos artigos 4.2 n.2 4, 5.2 da mesma.

C. Proteccdo devida as marcas de prestigio quando estdo em causa produtos
semelhantes e dissemelhantes

64. Por ultimo, a recorrente alega que a marca CAIXA é de prestigio e por isso,
nao obstante os servigos assinalados pelas marcas em conflito serem idénticos
ou afins, isso nao exclui a aplicagao do regime previsto no artigo 235.2 do CPI,
que lhe confere maior protecgao. Invoca, para fundamentar esta pretensao, o
acordao do TJUE C-290/00, paragrafo 25, nos termos do qual a tutela das
marcas de prestigio para produtos semelhantes ndao pode ser inferir a que é
conferida para produtos diferentes. Defende ainda que, a sentenca recorrida
ndo se pronunciou sobre a questao do prestigio da sua marca.

65. Por seu lado, a recorrida alega que, nao se provaram os requisitos do
prestigio da marca CAIXA sem prejuizo de reconhecer que outros sinais
usados pela recorrente possam gozar de prestigio.

66. A este propdsito, importa sublinhar que o Tribunal nao tem de pronunciar-
se sobre todos os argumentos das partes, mas deve apenas resolver todas as
questoes suscitadas pelas partes, com relevo para as solucgoes plausiveis de
direito e aquelas de que deva conhecer oficiosamente.

67. Neste contexto, foi a seguinte a fundamentacao da sentenga recorrida: “Se
as marcas da Recorrente gozam do alegado prestigio e notoriedade, o que se
aceita, a reprodugdo na marca da Recorrida da expressdo “CAIXA...”, nos
termos que se deixaram expostos, ndo viola art.? 234° ou 2352, do CPI, as
marcas registadas por serem notorias distinguem-se por si so, devido ao seu
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prestigio e notoriedade, estando do mesmo passo afastada a possibilidade
concorréncia desleal.”

68. Daqui decorre que, aceitando, por hipétese de trabalho, que as marcas da
recorrente, sem especificar quais, gozem de prestigio e notoriedade, o
Tribunal de primeira instancia parece ter julgado que esse factor era
irrelevante para a solucgao do litigio, por nao acarretar a violagao dos artigos
234.2 e 235.2 do CPI. Nao tendo, porém, por tal motivo, apreciado em concreto
se a marca CAIXA preenche os requisitos para ser considerada marca de
prestigio. Em consequéncia, nao se afigura que a decisdao enferme do vicio de
omissao de pronuncia previsto no artigo 615.2n.2 1 - d) do CPC uma vez que a
apreciagao da questdo do prestigio da marca da recorrente aqui em litigio,
ficou prejudicada pela apreciacao das questoes anteriores.

69. Dito isto, vejamos se tem razao a recorrente quando defende, no presente
recurso, que tal questao nao ficou prejudicada pela apreciacao feita a luz do
disposto no artigo 232.2 do CPI, porque, sendo a sua marca de prestigio, foi-
lhe conferida protecao inferior a prevista no artigo 235.2 do CPI para servigos
dissemelhantes, por estarem em causa servigos semelhantes.

70. O conceito de marca de prestigio ndao se encontra definido no direito
nacional, nem no direito da Unido, mas resulta da interpretagao do TJUE,
nomeadamente nos acérdaos de principio C-252/07, C-487/07, C-323/09 e
C-603/14. Assim, para ser considerada de prestigio, a marca deve preencher
os trés requisitos seguintes: (i) gozar de elevado grau de notoriedade junto do
publico, devido a publicidade intensiva ou ao uso prolongado; (ii) possuir uma
individualidade acentuada, por nao ser um sinal frequentemente adoptado por
terceiros noutros ramos de actividade econdémica e ter elevada originalidade,
ou seja, nao ser uma marca fraca; (iii) beneficiar de consideravel prestigio
junto do publico, ou seja, ser particularmente apreciada, pela elevada
qualidade, geralmente reconhecida, dos produtos que assinala, ou por ser
atractiva, ou fascinante.

71. Ora, destes trés requisitos, apurou-se o primeiro (elevada notoriedade - cf.
paragrafo 16), devido a publicidade intensiva, mas ndo se provaram os outros
dois. A atractividade da marca junto do publico nao resulta do valor
econdmico da marca (cf. paragrafo 18). A individualidade acentuada também
nao se apurou (cf. paragrafos 17, 19 e 20), pois, sendo a marca CAIXA
composta unicamente por um elemento nominativo genérico, € uma marca
fraca, que carece de originalidade. Embora este requisito nao seja absoluto,
sendo de admitir a existéncia de marcas de prestigio que coexistem com
outras sinais idénticos para dominios diferentes, o certo é que, dos factos
apurados (cf. pardgrafos 17 e 19) resulta que a marca CAIXA coexiste com o
uso do mesmo elemento descritivo, no sector bancario portugués, por outras
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instituigoes de crédito que operam no mesmo dominio de actividade (cf. Pedro
Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.2 Edigdo, Almedina, pagina 308). Ou seja, o
publico tanto associa o sinal nominativo caixa a recorrente como o mesmo
termo é usado no sector bancario para designar uma série de outras
instituigoes de crédito que operam no mesmo ramo de actividade (cf.
paragrafos 19 e 20). Motivo pelo qual nao se afigura que a marca CAIXA
preencha todos os requisitos para ser qualificada como marca de prestigio.
72. Isto, sem prejuizo de outras marcas da recorrente, que nao estao em causa
no presente recurso, tal como foi delimitado nas conclusoes da recorrente,
poderem vir a comprovar o seu prestigio. Mas, no que ao presente recurso diz
respeito, uma coisa é a notoriedade, junto do publico portugués, do sinal
(firma e/ou marca) Caixa Geral de Depdsitos, outra, é o preenchimento, pela
marca nominativa CAIXA, de todos os requisitos exigidos para poder ser
considerada, em si mesma, uma marca de prestigio, que aqui nao se apurou.
73. Dito isto, é certo que, como alega a recorrente, o artigo 5.2n.2 3 - a) da
Directiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que a marca de
prestigio deve gozar de igual proteccao para produtos semelhantes e
dissemelhantes. Quanto a este aspecto, a interpretacao que o TJUE fez dos
artigos 4.2n.24 - a) e 5.2 n.2 2 da Directiva 89/104/CEE, que antecedeu a
Directiva 2015/2436, mantém-se valida para esta ultima - cf. acérdao
C-292/00.

74. Porém, por um lado, afigura-se que a protecgao assegurada pelo artigo
232.2n.2 1 - b) do CPI, para produtos semelhantes, assegura a unidade do
sistema juridico prevendo igualmente a protecgao contra o risco de ligacao, no
caso das marcas de prestigio, em que basta que exista risco de ligagao para se
concluir pelo risco de confusao. Ou seja, o risco de ligagdo é apenas um dos
factores a levar em conta para se concluir que existe risco de confusao, como
resulta do considerando (16) da Directiva 2015/2436 e da interpretacao feita
pelo TJUE no acérdao C- 251/95. Para esse efeito, o risco de ligagcao é tanto
maior quanto mais distintivo for o elemento reproduzido ou quanto maior for o
prestigio da marca cujo elemento é reproduzido (cf. acérdao do TJUE
C-603/14). Ora, no caso em apreco, o elemento reproduzido tem uma
distintividade diminuta e nao se provou que a marca da recorrente seja
prestigiada, tendo ficado excluida a existéncia de risco de ligacao e,
consequentemente, de confusao.

75. Por outro lado, ainda que a recorrente tivesse provado que a marca CAIXA
¢ uma marca de prestigio, quod non, nas circunstancias apuradas, em que foi
excluido o risco de ligacao, pelos motivos ja acima expostos, o artigo 235.2 do
CPI nao pode ser invocado pela recorrente, porque a proteccao conferida as
marcas de prestigio pelo artigo 235.2 do CPI, contra a dilui¢do, a degradagao
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ou o parasitismo (sendo suficiente que se verifique apenas uma destas
consequeéncias), exige, como pressuposto, a existéncia do risco de associagao
ou de ligacao. Esta interpretacao, segundo a qual, o risco de diluigao,
degradacgao ou parasitismo dependem da existéncia de uma ligagao, no
espirito do publico, entre as marcas em conflito, é a que consta dos paragrafos
30, 31 e 66 do acordao do TJUE C-252/07, assim como da parte decisoria
desse acordao, que este Tribunal aqui segue.

76. Daqui decorre que, nao se tendo apurado o risco de ligagao ou de
associagao entre as marcas em conflito, andou bem o Tribunal recorrido
quando julgou que, ainda que a marca CAIXA da recorrente fosse de prestigio,
nao haveria lugar a violagao do disposto no artigo 235.2 do CPI.

77. Acresce que, embora o Tribunal a quo refira nao ter sido infringido o
disposto no artigo 234.2 do CPI, afigura-se que a recorrente nao invocou a
proteccgao factica ai prevista, que exige igualmente a prova do risco de
confusdo, mas antes a protecgao resultante do registo prioritario da marca
CAIXA. Pelo que, nao ha lugar a aplicagao do disposto no artigo 234.2 do CPI
para solucionar este litigio, uma vez que a situag¢do nao se enquadra na
proteccgao factica ai prevista.

78. Por fim, pelos motivos acima expostos, na analise das questoes A, B e C,
fica prejudicada, por inutil para a decisdo, a questao do abuso do direito por
parte da recorrente, invocada pela recorrida.

Em sintese

79. Para avaliar o caracter distintivo da palavra caixa, nao tem relevo a
circunstancia de existirem mais de quatrocentas marcas registadas no INPI
que incluem o elemento caixa, na falta de apuramento dos concretos sectores
em que operam e do respectivo uso, mas ja tem relevo a lista, fornecida pelo
Banco de Portugal, das instituigoes de crédito que tém balcoes ou
representagao em Portugal, que incluem a palavra caixa na sua denominacao e
a circunstancia de, a sua designacgao legal incluir igualmente a palavra caixa,.
80. A marca CAIXA da recorrente, apesar de registada, € composta por um
Unico elemento verbal, genérico, sendo a sua distintividade diminuta. A marca
da recorrida é mista, nominativa e figurativa, sendo dominante o elemento
figurativo.

81. Para solucionar a controvérsia entre os sinais em conflito, tem relevo o
disposto no artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI que prevé motivos relativos de
recusa do registo da marca da recorrida, no confronto com os direitos sobre o
sinal distintivo da recorrente, anteriormente registado. Neste contexto, ndo é
controverso, neste recurso, que a marca da recorrida reproduz o tnico
elemento da marca da recorrente, adicionando-lhe outros elementos, nem que
as duas marcas em conflito, assinalam servigos/produtos idénticos ou afins,
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gozando a marca da recorrente de prioridade no registo. Porém, nao havendo
dupla identidade entre o sinal e os servigos prestados, para que o registo da
marca da recorrida seja recusado, o artigo 232.2n.2 1 -b) do CPI exige que se
prove adicionalmente o risco de confusao, nele incluido o risco de ligacao, no
espirito do publico, sendo este requisito controverso.

82. Nao existe risco de confusao, quando se comparam os dois sinais em
conflito, uma vez que, os elementos dominantes em cada um deles sao
diversos. Embora a marca da recorrida reproduza o elemento nominativo e
fonético, caixa, que é o Unico elemento da marca da recorrente, o elemento
figurativo da marca da recorrida é dominante por ser o que é apreendido pelo
consumidor médio de servigos do sector de crédito e financeiro. Acresce que o
elemento nominativo “caixa” dada a sua natureza genérica e descritiva, apesar
de registado e de o publico associar a marca CAIXA a recorrente, também
serve para designar uma série de outras instituicdes financeiras do mesmo
sector, o que confere a marca da recorrente uma distintividade tao diminuta
gue a insercao desse elemento na marca da recorrida nao cria qualquer risco
de ligagao.

83. O risco de ligacdo ¢ apenas um dos factores a levar em conta para apreciar
se existe risco de confusdao. Quanto maior for prestigio de uma marca ou o
caracter distintivo do elemento reproduzido, maior é o risco de ligagao.

84. Dos trés requisitos para que a marca CAIXA seja considerada de prestigio,
a recorrente logrou demonstrar apenas um, a notoriedade resultante da
publicidade intensiva, mas nao provou a originalidade dessa marca no sector
de actividade financeira e de crédito em questdao, nem o consideravel prestigio
junto do publico. Pelo que, ndo é possivel concluir que se trata de uma marca
de prestigio.

85. As marcas de prestigio ndao podem gozar de protecgao inferior para
produtos semelhantes do que aquela de que gozam para produtos
dissemelhantes. Porém, a protecgao das marcas de prestigio, quando os
produtos assinalados pelas marcas em conflito sdo semelhantes, ja decorre do
artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI, sendo, nesse caso, maior o risco de ligacao,
factor que é determinante para concluir que ha risco de confusao. Ainda que a
recorrente tivesse demonstrado que a marca CAIXA goza de prestigio, quod
non, nao poderia invocar a protecc¢ao prevista no artigo 235.2 do CPI para as
marcas de prestigio, porque, um dos requisitos da proteccao reforgada ai
prevista € a existéncia de um risco de ligacao entre os sinais em conflito, que
neste caso nao se apurou.

86. Motivos pelos quais improcede o recurso.

Decisao
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Acordam as Juizes desta secgao em:
I. Julgar improcedente o recurso.
II. Condenar a recorrente nas custas - artigo 527.2n.2s 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 29 de Junho de 2022
Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Monica Pavao
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