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Texto Integral

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

1. A recorrida requereu o registo, junto do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (doravante também INPI), de duas marcas nacionais, a marca
PRIMARE WINES PAPA PEIXE, com o n.? 645224e a marca PAPA PEIXE, com
0 n.2 649147.

2. A recorrente reclamou contra esses pedidos de registo invocando a
prioridade das suas trés marcas da Unido Europeia (a seguir designadas pelo
seu elemento nominativo PAPA FIGOS), para assinalar produtos idénticos ou
afins, a imitagcao dessas marcas e a possibilidade de concorréncia desleal.

3. O INPI indeferiu a reclamacao e concedeu o registo das marcas da
recorrida, mencionadas no paragrafo 1, respectivamente, por despachos, de
7.1.2021 (cf. referéncia citius 92643/Doc. 9, que concedeu a marca PRIMARE
WINES PAPA PEIXE) e de 15.2.2021 (cf. referéncia citius 92646/Doc. 5, que
concedeu a marca PAPA PEIXE).

4. A recorrente, ao abrigo do disposto no artigo 22.2 do Cédigo da Propriedade
Industrial (CPI), apresentou ao INPI um pedido de modificacao da decisao que
concedeu a recorrida o registo da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, tendo
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tal pedido de modificacao sido indeferido por decisao do INPI de 15.7.2021
(referéncia citius 92643/Doc. 18).

5. Das decisoes do INPI acima mencionadas, a recorrente interpos recurso de
impugnacao judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante
também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira instancia), nos termos do
artigo 38.2 do CPI, pedindo a revogacao das decisoes de concessao de registo
e a sua substituicao por decisao judicial que recuse o registo das marcas da
recorrida.

6. Citada, a recorrida, nao deduziu oposigao.

7. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentenca de 18.1.2022
(referéncia citius 468270), julgou improcedente o recurso, mantendo a decisao
do INPI que concedeu o registo das marcas em crise.

8. Da sentenca referida no paragrafo anterior veio a recorrente interpor o
presente recurso para o Tribunal da Relagao, pedindo a sua revogacao e
substituigcao por outra que recuse os registos das marcas nacionais n.°s
645224 e 649147, acima indicadas.

9. A recorrente invocou, em sintese, argumentos que o Tribunal agrupa como
se segue:

Modificagcdo da decisdo sobre a matéria de facto por aplicagdo do efeito da
revelia

- O facto alegado artigo 33 da peticao inicial tem relevo para a decisao da
causa e devia ter sido considerado provado, por forca do artigo 567.2 1 do
Cddigo de Processo Civil (CPC) uma vez que a recorrida, apesar de citada, nao
contestou; pelo que, a decisao sobre a matéria de facto deve ser modificada de
acordo com as regras aplicaveis a revelia, acrescentando-se-lhe o seguinte
facto provado:

A Recorrida pretende usar a marca “PAPA PEIXE” nos rétulos a seguir
retratados - Doc. n.2 1 junto no INPI aos pedidos de modificagao da decisao):
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Erro quanto a decisdo de direito

- A recorrente é titular de tés marcas da Unido Europeia, que contém o
elemento nominativo PAPA FIGOS, uma delas nominativa e as outras duas
complexas, combinando o elemento nominativo com figuras de passaros, que
assinalam produtos idénticos ou afins aos assinalados pelas marcas
concedidas a recorrida (bebidas alcodlicas, incluindo vinho) e que gozam de
prioridade de registo;

- Ao usar a palavra PAPA a recorrida usurpou a denominacao de fantasia das
marcas da recorrente criando risco de confusao;

- As marcas da recorrente sao notdrias, o que agrava o risco de confusao,
tendo por isso a sentenca recorrida violado o disposto no artigo 234.2n.2 1 -
b) segunda parte do CPI (Cédigo da Propriedade Industrial) ou, pelo menos, o
disposto no artigo 232.2n.2 1 - b) segunda parte do CPI;

- O Tribunal a quo nao aplicou o principio da interdependéncia dos elementos
que compdem as marcas, ao proceder a sua analise comparativa e, por isso,
violou o disposto no artigo 238.2 do CPI;

- Existe risco de concorréncia desleal atendendo a confusao entre as marcas e
a intencao da recorrida usar rétulos com a figura de passaros, pelo que, a
sentenca recorrida violou o disposto no artigo 232.2n.2 1 - h) do CPI.

10. A recorrida nao contra-alegou.

Delimitagdo do ambito do recurso

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

A. Modificagdo da decisdo sobre a matéria de facto

B. Risco de confusdo entre os sinais em conflito e protecg¢do devida as marcas
notorias

C. Concorréncia desleal preventiva

Factos provados constantes da decisdo recorrida

12. Nota: serd mantida a indicacao das alineas atribuidas aos factos provados
na sentenga recorrida, para facilitar a leitura e as remissoes.

13. a) Por despacho de 8.7.2021, e na sequéncia de pedido de modificacao da
decisao formulado pela recorrente, o Senhor Diretor do Departamento de
Marcas e Desenhos ou Modelos do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, por subdelegacdo de competéncias do Conselho Diretivo, decidiu
manter a concessao de 7.1.2021, do registo da marca nacional 645224 -
“PRIMARE WINES PAPA PEIXE”.

14. b) Por despacho de 8.7.2021, e na sequéncia de pedido de modificagao da
decisao formulado pela recorrente, o Senhor Diretor do Departamento de
Marcas e Desenhos ou Modelos do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, por subdelegacdo de competéncias do Conselho Diretivo, decidiu
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manter o registo da marca nacional 649147 - “PAPA PEIXE”, concedida em
15/2/2021.

15. ¢) A marca referida em a), destina-se a assinalar “bebidas alcodlicas
(excluindo cerveja); preparagoes para produzir bebidas alcodlicas; bebidas
alcoodlicas exceto cerveja; cidra; cidras; preparacgoes alcodlicas para fazer
bebidas”, da classe 33 da Classificacao Internacional de Produtos e Servigos
(Acordo de Nice).

16. d) A marca referida em b), destina-se a assinalar “bebidas alcodlicas
(excluindo cerveja)” da mesma classe 33 - cf. teor da decisao constante do
processo de registo, remetido aos autos pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

17. e) A recorrente é titular da Marca da Unidao Europeia n.2 014178388,
“PAPA FIGOS”, pedida em 29.05.2015 e concedida em 30.10.2015, para
assinalar “bebidas alcodlicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores
e vinhos espumosos” (classe 33.2) - Doc. que a recorrente junta como n.° 6.
18. f) A recorrente é titular da Marca da Unidao Europeia n.2 015984255,
pedida em 29.05.2015 e concedido em 30/10/2015, para assinalar “bebidas
alcoolicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores e vinhos
espumosos” (classe 33.2), com a seguinte configuragao:

- Doc. que a recorrente junta como n.2 7.

19. g) A recorrente é titular da Marca da Uniao Europeia n.2 015984231,
pedida em 27.10.2016 e concedida em 06.04.2017, para assinalar “bebidas
alcoolicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores e vinhos
espumosos” (classe 33.2), com a seguinte configuragao

- Doc. que a recorrente junta como n.? 8.

20. h) Da-se por reproduzido o artigo intitulado «O Papa Figos, mais um
grande tinto da Casa Ferreirinha» - cf. Doc. n.? 1, junto com a reclamacao da
recorrente junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

21. i) Déa-se por reproduzido o artigo intitulado «PAPA FIGOS, UM VINHO A
VOAR ALTO» - cf. Doc. n.2 2, junto com a reclamacao da recorrente junto do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

22.j) Déa-se por reproduzido o Catdlogo “VINHOS E SABORES DE
PORTUGAL”, do “Pingo Doce”, no qual o vinho “Papa Figos” é colocado “a
cabeca” no “TOP 10 - cf. Doc. n.? 3, junto com a reclamacgao da recorrente
junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

23. k) O vinho tinto “PAPA FIGOS” foi premiado como o melhor vinho
portugués na edigao 2019 do International Wine Challenge (IWC) https://
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Facto provado aditado em resultado da modificacdo da decisdo sobre a
matéria de facto

24. A Recorrida pretende usar a marca “PAPA PEIXE” nos rétulos a seguir
retratados:

Factos nao provados

25. De acordo com a sentenca recorrida nao existem nenhuns com relevo para
a decisao a proferir.

Quadro legal relevante

26. E o seguinte o quadro legal relevante para a decisdo do recurso:
Regulamento (EU) 2017/1001 sobre a marca da Uniao Europeia ou RMUE
Considerando (11)

A protecao conferida pela marca da UE, cujo objetivo consiste nomeadamente
em garantir a fungao de origem da marca, devera ser absoluta em caso de
identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos. A protecao
deverad também poder ser invocada em caso de semelhanca entre a marca e o
sinal e entre os produtos ou servigos. Ha que interpretar a nogao de
semelhanca em funcao do risco de confusao. O risco de confusao, cuja
avaliacao depende de numerosos fatores, nomeadamente do conhecimento da
marca no mercado, da associagcao 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 servigos designados, devera constituir uma condigao
especifica da protecao.

Artigo 4.2

Sinais suscetiveis de constituir uma marca da EU

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras,
incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na
forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que
esses sinais possam:

a) distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos produtos ou servigos
de outras empresas; e

b) ser representados no Registo de Marcas da Uniao Europeia («Registo»), de
um modo que permita que as autoridades competentes e o publico
identifiquem de forma clara e precisa o objeto da protecao concedida ao
titular da marca.

Artigo 9.2
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Direitos conferidos por uma marca da UE

1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de
deposito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da
UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, facam
uso, no decurso de operagoes comerciais, de qualquer sinal em relagao aos
produtos ou servigos caso o sinal seja:

a) Idéntico a marca da UE e seja utilizado para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais a marca da UE foi registada;

b) Idéntico ou semelhante a marca da UE e seja utilizado para produtos ou
servigos idénticos ou afins aqueles para os quais a marca da UE foi registada,
se existir risco de confusao no espirito do publico; o risco de confusao
compreende o risco de associacao entre o sinal e a marca;

c) Idéntico ou semelhante a marca da UE, independentemente de ser utilizado
para produtos ou servigos idénticos, ou afins aqueles para os quais a marca da
UE foi registada, sempre que esta ultima goze de prestigio na Unido e que a
utilizacao injustificada do sinal tire indevidamente partido do carater
distintivo ou do prestigio da marca da UE ou lhe cause prejuizo.

3. Ao abrigo do n.? 2, pode ser proibido, nomeadamente:

a) Apor o sinal nos produtos ou na embalagem desses produtos;

b) Oferecer os produtos, coloca-los no mercado ou armazena-los para esses
fins, ou oferecer ou prestar servigos sob o sinal;

c)Importar ou exportar produtos sob o sinal;

d) Utilizar o sinal como designagao comercial ou denominagao social, ou como
parte dessa designagcao ou denominagao;

e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contraria a Diretiva
2006/114/CE.

4. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de
deposito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da
UE fica igualmente habilitado a impedir que terceiros, no decurso de
operagoes comerciais, introduzam na Unidao produtos que nao tenham sido ai
introduzidos em livre pratica, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem
provenientes de paises terceiros e ostentarem, sem autorizagdo, uma marca
idéntica a marca da UE registada em relagao a esses produtos, ou que nao
possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca.

O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro paragrafo
caduca se, durante o processo para determinar se ocorreu uma violagao da
marca da UE, iniciado nos termos do Regulamento (UE) n.2 608/2013, o
declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que o titular da

6/24



marca da UE nao tem o direito de proibir a colocagao dos produtos no
mercado no pais de destino final.

Artigo 11.2

Data a partir da qual os direitos sao oponiveis a terceiros

1. Os direitos conferidos por uma marca da UE sdao oponiveis a terceiros a
partir da data de publicagao do registo da marca.

2. Pode ser exigida uma indemnizagao razoavel por atos posteriores a data de
publicacao de um pedido de marca da UE que, apds a publicagao do registo da
marca, sejam proibidos em virtude dessa publicagao.

3. O tribunal em que uma acao for interposta nao pode decidir do mérito da
causa enquanto o registo nao for publicado.

Artigo 17.2

Aplicacao complementar do direito nacional em matéria de infracao

1. Os efeitos da marca da UE sao exclusivamente determinados pelo disposto
no presente regulamento. Por outro lado, as infracoes a marca da UE sao
reguladas pelo direito nacional em matéria de infragcbes a marcas nacionais
nos termos do disposto no capitulo X.

2. O presente regulamento nao exclui que sejam intentadas agoes
respeitantes a marcas da UE com base no direito dos Estados-Membros,
nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorréncia
desleal.

3. As normas processuais aplicaveis sao determinadas nos termos do disposto
no capitulo X.

Artigo 123.2n.21

Tribunais de marcas da UE

1. Os Estados-Membros designam no seu territério um niimero tao limitado
quanto possivel de 6rgaos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda
instancia, encarregados de desempenhar as fungoes que lhes sao atribuidas
pelo presente regulamento. (...)

Artigo 127.2n.21

Presuncao de validade — defesa quanto ao fundo

1. Os tribunais de marcas da UE consideram valida a marca da UE a nao ser
que o réu conteste a sua validade por meio de um pedido reconvencional de
extingao ou de declaracao de nulidade. (...)

Artigo 129.°

Direito aplicavel

1. Os tribunais de marcas da UE aplicam as disposi¢coes do presente
regulamento.

2. As questdes relativas a marcas comerciais ndo abrangidas pelo &mbito de
aplicagao do presente regulamento, os tribunais de marcas da UE aplicam o
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direito nacional aplicavel.

3. Salvo disposi¢cdo em contrario do presente regulamento, o tribunal de
marcas da UE aplica as normas processuais aplicaveis ao mesmo tipo de
processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo
territorio estiverem situados.

Artigo 135.2

Obrigacao dos tribunais nacionais

Todo o tribunal nacional em que tenha sido intentada uma agao, que nao as
referidas no artigo 124.9, relativa a uma marca da UE deve considerar valida
essa marca.

Cddigo da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 38.°

Decisdes que admitem recurso

Cabe recurso, de plena jurisdigcao, para o tribunal competente das decisoes do
INPI, I. P:

a) Que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial;

b) Relativas a transmissoes, licencgas, declaragoes de caducidade, declaragoes
de nulidade e anulagoes ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem
ou extingam direitos de propriedade industrial.

Artigo 43.°

Citacdo da parte contraria

1 - Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contraria, se a houver,
para responder, querendo, no prazo de 30 dias.

2 - A citacao da parte é feita no escritério do mandatdario constituido ou, nao
havendo, no cartério do agente oficial da propriedade industrial que a tenha
representado no processo administrativo; neste caso, porém, é advertida de
que soO pode intervir no processo através de mandatario constituido.

3 - Findo o prazo para a resposta, o processo ¢ concluso para decisao final,
que é proferida no prazo de 30 dias, salvo caso de justo impedimento.

4 - A sentencga que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisao
recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.

5 - O INPI, I. P, nado é considerado, em caso algum, parte contraria.

Artigo 44.2

Requisicao de técnicos

Quando, no recurso, for abordada uma questao que requeira melhor
informacgao, ou quando o tribunal o entender conveniente, este pode, em
qualquer momento, requisitar a compareéncia, em dia e hora por ele
designados, de técnico ou técnicos, em cujo parecer se fundou o despacho
recorrido, a fim de que lhe prestem oralmente os esclarecimentos de que
necessitar.
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Artigo 208.°
Constituicao da marca

A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de
representagao grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, nameros, 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 protecao conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas.
Artigo 209.¢

Excecoes

1 - Nao satisfazem as condicOes do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer carater distintivo;

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

c) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicagdes que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geografica, a época ou meio de produgao do produto ou
da prestagao do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

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

2 - Os elementos genéricos referidos nas alineas a), c¢) e d) do numero anterior
gque entrem na composicao de uma marca nao serao considerados de uso
exclusivo do requerente, exceto quando, na pratica comercial, os sinais
tiverem adquirido eficacia distintiva.

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

Artigo 232.°

Outros fundamentos de recusa

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

a) A reproducgao de marca anteriormente registada por outrem para produtos
ou servicos idénticos;

b) A reproducao de marca anteriormente registada por outrem para produtos
ou servicos afins ou a imitacao, no todo ou em parte, de marca anteriormente
registada por outrem para produtos ou servigos idénticos ou afins, que possa
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induzir em erro ou confusao o consumidor ou que compreenda o risco de
associagao com a marca registada;

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

d) A reproducao de logétipo anteriormente registado por outrem para
distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou servigos a
que a marca se destina ou a imitacao, no todo ou em parte, de logétipo
anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja
atividade seja idéntica ou afim aos produtos ou servigos a que a marca se
destina, se for suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusao;

e) A reproducgao ou imitacao, no todo ou em parte, de denominacao de origem
ou de indicacao geografica que mereca protecao nos termos do presente
Cddigo, de legislacao da Uniao Europeia ou de acordos internacionais de que
a Uniao Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da
data de apresentacao 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 infracao de outros direitos de propriedade industrial;

g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressoes ou figuracoes, 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 intencao.

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

a) A reproducgao ou imitacao de firma, de denominagao 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
suscetivel de induzir o consumidor em erro ou confusao;

b) A infracao de direitos de autor;

c) A infracao do disposto no artigo 212.°

3 - No caso previsto na alinea c) do nimero anterior, em vez da recusa do
registo pode ser concedida a sua transmissao, 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
marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca
nacional, da Unidao 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
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mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

Artigo 234.¢

Marcas notorias

1 - E recusado o registo de marca que constitua:

a) A reproducgao de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se
for aplicada a produtos ou servicos idénticos;

b) A reproducao de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se
for aplicada a produtos ou servigos afins, ou a imitagao ou traducao, no todo
ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for
aplicada a produtos ou servigos idénticos ou afins, sempre que com ela possa
confundir-se ou se, dessa aplicagao, for possivel estabelecer uma associacgao
com o titular da marca notdria.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o
numero anterior s6 podem intervir no respetivo processo depois de terem
efetuado o pedido de registo da marca que da origem e fundamenta o seu
interesse.

Artigo 311.°

Concorréncia desleal

1 - Constitui concorréncia desleal todo o ato de concorréncia contrario as
normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade econémica,
nomeadamente:

a) Os atos suscetiveis de criar confusao com a empresa, o estabelecimento, os
produtos ou os servicos dos concorrentes, qualquer que seja o0 meio empregue;
b) As falsas afirmacoes feitas no exercicio de uma atividade econémica, com o
fim de desacreditar os concorrentes;

c) As invocagoes ou referéncias nao autorizadas feitas com o fim de beneficiar
do crédito ou da reputagdao de um nome, estabelecimento ou marca alheios;
d) As falsas indicagoes de crédito ou reputagao proprios, respeitantes ao
capital ou situacao financeira da empresa ou estabelecimento, a natureza ou
ambito das suas atividades e negdcios e a qualidade ou quantidade da
clientela;

e) As falsas descrigoes ou indicagoes sobre a natureza, qualidade ou utilidade
dos produtos ou servigos, bem como as falsas indicagoes de proveniéncia, de
localidade, regido ou territdrio, de fabrica, oficina, propriedade ou
estabelecimento, seja qual for o modo adotado;

f) A supressao, ocultagao ou alteracgao, por parte do vendedor ou de qualquer
intermediario, da denominagao de origem ou indicagao geografica dos
produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos
destinados a venda e que nao tenham sofrido modificacao no seu
acondicionamento.
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2 - Sao aplicaveis, com as necessarias adaptacoes, as medidas previstas no
artigo 345.9.

Cddigo de Processo Civil

Artigo 567.2n.2 1

Efeitos da revelia

1 - Se o réu nao contestar, tendo sido ou devendo considerar-se citado
regularmente na sua propria pessoa ou tendo juntado procuracao a
mandatdrio judicial no prazo da contestacao, consideram-se confessados os
factos articulados pelo autor.

(...)

Apreciacao do recurso

A. Modificagdo da decisdo sobre a matéria de facto

27. A recorrente pede a modificagao da decisao sobre a matéria de facto de
modo a que seja considerado provado o facto alegado no artigo 33 do
requerimento de impugnacao judicial. Na verdade, no artigo 33 do
requerimento que deu inicio ao processo judicial (referéncia citius 91382), a
recorrente alega que a intengao da recorrida é vir a utilizar a marca PAPA
PEIXE com o elemento figurativo de um passaro, em rétulos de garrafas de
vinho branco e tinto, cujas imagens reproduz.

28. Recebido o recurso no Tribunal de primeira instancia, a recorrida, apesar
de citada nao respondeu ao recurso, nem se fez representar por mandatario. A
recorrente pretende extrair da falta de contestacao da recorrida o efeito
cominatdrio previsto no artigo 567.2 do CPC e defende que o Tribunal a quo
deveria ter considerado confessado o facto alegado no artigo 33 do
requerimento de impugnacao judicial que a recorrente ja tinha invocado
igualmente na fase organicamente administrativa (cf. processos
administrativos juntos com as referéncias citius 92646 e 92643).

29. Para decidir a questao, importa levar em conta que o presente processo, é
um processo declarativo especial, cuja tramitagao esta prevista nos artigos
38.2 a 46.2 do CPI, ndo comportando fases autonomas de saneamento,
producgao de prova ou alegagoes finais. Apenas se admite, no artigo 44.2 do
CPI, a eventual requisigao, pelo Tribunal, dos técnicos em cujo parecer se
fundou o despacho recorrido, nao tendo sido esse o caso neste processo. Neste
contexto, o uso, pelo Tribunal de primeira instancia, do poder para determinar
a producao de outros meios de prova, embora possa ser configurado ao abrigo
do disposto nos artigos 411.2 e 547.2 do CPC, é excepcional, carece de
fundamentacao, e, neste caso, nao foi requerido, nem foram alegadas
circunstancias excepcionais que o justificassem (cf. Cédigo da Propriedade
Industrial Anotado, Coordenacao: Luis Couto Gongalves, Almedina, paginas
158 a 161).
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30. Daqui decorre que, na fase judicial, em regra as partes ficam privadas do
uso de meios de prova que nao puderam ser usados No processo
administrativo.

31. Dito isto, afigura-se resultar da natureza constitutiva do registo da marca,
prevista no artigo 210.2 n.2 1 do CPI, que, o efeito cominatério previsto no
artigo 567.2 do CPC nao pode ter lugar se os factos em questao respeitarem a
motivos absolutos de recusa, como os previstos no artigo 231.2 do CPI, pois
nesse caso, existem limitagoes absolutas a liberdade da pretensao individual.
32. Como o facto alegado e nao contestado, aqui em andlise, pode relevar para
apreciar se ha risco de confusao e/ou concorréncia desleal, tal facto enquadra-
se na apreciacao dos motivos relativos de recusa constantes do artigo 232.2 do
CPI, que se prendem com o confronto do pedido de registo com outros direitos
sobre sinais distintivos anteriores, neste caso o direito a marca da recorrente.
Nao estando em causa fundamentos respeitantes a marca em si mesma
considerada, nem situacoes de interesse publico ou geral e, tratando-se de
facto ja invocado na fase organicamente administrativa que a recorrente
alegou novamente na fase judicial, embora apenas quanto a marca PAPA
PEIXE, afigura-se dever ser aplicado, dentro do limite alegado, o efeito
cominatdrio previsto no artigo 567.2 n.2 1 do CPC, para a falta de contestagao
desse facto.

33. Pelo que, este Tribunal modifica a decisao sobre a matéria de facto
aditando a mesma o facto acima mencionado no paragrafo 24 deste acérdao.
B. Risco de confusdo entre os sinais em conflito e protecg¢do devida as marcas
notorias

34. Dito isto, importa agora apreciar se existe risco de confusao, impeditivo da
constituicao como marcas nacionais, dos dois sinais nominativos da recorrida
que, ao incluir a palavra PAPA, em parte imitam as marcas anteriores da
recorrente.

35. O risco de confusao tem 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 os sinais
controversos podem coexistir ou se, algum dos sinais recorrida, ou ambos,
induzem o consumidor em erro sobre a proveniéncia dos produtos.

36. Antes de mais, resulta dos factos provados que a recorrente é titular de
trés marcas da Unidao Europeia, cujo registo goza de prioridade relativamente
ao registo nacional das marcas da recorrida, aqui em crise.

37. Assim, a recorrente é titular: da marca nominativa da Unido Europeia n.?
014178388, “PAPA FIGOS”, pedida em 29.05.2015 e concedida em
30.10.2015; da marca da Unidao Europeia mista, nominativa e figurativa n.2
015984255, pedida em 29.05.2015 e concedido em 30.10.2015; e da marca da
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Uniao Europeia mista, nominativa e figurativa, n.2¢ 015984231, pedida em
27.10.2016 e concedida em 06.04.2017. Tendo estes registos sido pedidos
ainda ao abrigo do Regulamento (CE) 207/2009, beneficiam actualmente da
proteccao conferida pelo Regulamento (EU) 2017/1001 (RMUE), que revogou
o primeiro e se aplica desde 1.10.2017 (cf. artigos 2112 e 212.2 do RMUE).
38. O RMUE tem, portanto, primazia sobre o direito nacional e é de aplicagao
directa como resulta do artigo 288.2 do Tratado sobre o Funcionamento da
Uniao Europeia. Assim sendo, é ao abrigo desse regulamento e nao do CPI,
que este Tribunal apreciara os efeitos conferidos pelas marcas da Uniao
Europeia cuja proteccao é invocada pela recorrente, tal como prevé o artigo
17.2n.2 1 do RMUE. Ou seja, afigura-se que, de acordo com o esquema de
proteccao das marcas da Uniao Europeia, que resulta dos artigos 17.2, 123.2
n.21 e 129.2 do RMUE, os efeitos das marcas da Uniao Europeia sao
exclusivamente determinados pelo disposto no RMUE embora a tutela judicial
conferida as infraccdes ou ameacas de infraccao a tais marcas, seja a prevista
no direito nacional do Estado Membro onde se situa o Tribunal em que é
intentada a acgao. Neste caso, a tutela judicial é a que resulta,
nomeadamente, dos artigos 38.2,43.°n. 24 e€45.9n.21 e 232.2 do CPI

39. Dito isto, o registo das marcas da Unidao Europeia confere a recorrente
direitos exclusivos, nos termos do artigo 9.2 n.2 1 do RMUE. O corpo do n.2 2
do artigo 9.2 do RMUE elenca as circunstancias em que o titular do registo
prioritario (como se apurou ser o caso do registo das marcas da recorrente),
pode proibir o uso por terceiros (neste caso a recorrida), no decurso de
operagoes comerciais (como é a actividade de comercializagao de bebidas
alcoolicas), de qualquer sinal em relagao a produtos ou servigos (como sucede
com as marcas da recorrida), sem o seu consentimento. Todas estas
circunstancias se verificam no caso em analise.

40. Em particular, a situacao em analise enquadra-se no artigo 9.2n.2 2 - b) do
RMUE, que cobre os casos em que, nao ha dupla identidade de sinais e
servigcos, mas ha semelhanca/afinidade de uns e identidade de outros ou vice-
versa, caso em que a proibicdo depende da existéncia de risco de confusao,
como requisito adicional.

41. Por seu lado, as marcas concedidas a recorrida, cujo registo esta em crise,
beneficiam do sistema de protecgao nacional, constante do Cédigo da
Propriedade Industrial (CPI). A tutela conferida as marcas nacionais da
recorrida, aqui em crise, depende assim da verificagao de requisitos
substanciais de proteccao que dizem respeito ao proprio sinal a registar. Esses
requisitos substanciais subdividem-se em dois e a sua falta da lugar a motivos
de recusa de registo, enunciados, respectivamente, nos artigos 231.2 do CPI
(motivos absolutos) e 232.2 do CPI (motivos relativos). Os motivos de recusa
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do registo das marcas da recorrida, que estao aqui em causa, sao dois: (i) a
falta de novidade relativa (artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI); e o risco de
concorréncia desleal (artigo 232.2n.2 1 - h) do CPI). Constituem motivos
relativos de recusa, invocados pela recorrente.

42. Feito este enquadramento, o Tribunal comeca por apreciar se existe risco
de confusao entre as marcas da recorrida e as marcas da recorrente que leve
a concluir que as marcas da recorrida devem ser recusadas por carecerem de
novidade relativa. Na questao seguinte, o Tribunal apreciara o risco de
concorréncia desleal.

43. Assim, a luz do disposto no artigo 9.2 n.2 2 - b) do RMUE, tém relevo para
a questdo em andlise os seguintes requisitos: a prioridade do registo das
marcas da recorrente; a semelhanca dos sinais; a identidade ou afinidade dos
servicos; e o risco de confusao com a marca da recorrente.

44. Destes requisitos, os trés primeiros nao sao controversos no presente
recurso, a saber: a prioridade do registo das marcas da recorrente; a
semelhanca dos sinais pela incorporacao, nas marcas da recorrida, do
elemento controvertido, PAPA; e a identidade ou afinidade dos servicos/
produtos, ja que todas as marcas em conflito assinalam bebidas alcodlicas,
incluindo vinho, mas exceptuando cerveja.

45. Como nao existe identidade dos sinais, mas mera semelhanca, o artigo 9.2
n.? 2 - b) do RMUE exige, adicionalmente, o risco de confusao, nele incluido o
risco de ligacao, para que haja fundamento de recusa do registo das marcas
da recorrida. Ora no presente recurso, o que é controverso é saber se existe
ou nao risco de confusao. O Tribunal a quo julgou que nao existe risco de
confusao, mas a recorrente defende que existe.

46. Para resolver a questao ha que comparar os sinais em conflito. A
existéncia do risco de confusdao depende de numerosos factores, enunciados a
titulo exemplificativo, no considerando (11) do RMUE e que resultam de uma
jurisprudéncia constante do TJUE, em particular da interpretagao feita nos
acérdaos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97.

47. Tendo em conta a jurisprudéncia do TJUE, mencionada no paragrafo
anterior, para saber se ha risco de confusao, incluindo risco de ligacao,
importa levar em conta os seguintes factores ou critérios de apreciagao (cf.
Cédigo 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
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para precisar o seu conteudo;

- A reproducao do contetido semantico de uma marca pode conduzir a uma
associagao no espirito do publico, 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 ligagdo ou associacao;

- Sendo o consumidor médio, a potencial vitima do risco de confusao, deve
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;

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

- O 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).

49. 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.

50. Por fim, importa levar em conta que o consumidor médio de vinhos e
bebidas alcodlicas (exceptuada a cerveja), na Unido Europeia - uma vez que as
marcas da recorrente cuja proteccao esta reclama, sao marcas da Uniao
Europeia - € medianamente atento ao produtor/regiao/pais de origem do
vinho.

51. Passando a analise dos sinais em conflito, hd que recordar que, segundo os
artigos 4.2 do RMUE e 208.2 do CPI, tanto as marcas da Uniao Europeia, como
as marcas nacionais, sao constituidos por um sinal ou conjunto de sinais
compostos por elementos distintivos que podem ter representacao grafica
(e.g. elementos nominativos, figurativos ou mistos) ou nao (e.g. sons, cores,
formas, odores, isolados ou combinados).

52. No caso em analise, os sinais em conflito sao todos eles graficos. As duas
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marcas da recorrida sao nominativas e compostas pelos os seguintes
elementos: PAPA PEIXE; e PRIMARE WINES PAPA PEIXE, em letras de cor
preta. Quanto as trés marcas da recorrente, duas delas sao mistas e uma é
nominativa. Todas contém o elemento nominativo PAPA FIGOS. Duas das
marcas da recorrente sao mistas ou complexas pois combinam o elemento
nominativo, PAPA FIGOS, com elementos figurativos, como se segue: um
quadrado em tom pastel, com uma lista negra na parte superior, a figura de
um passaro colorido em cima de um galho verde, representada no centro do
quadrado e tendo por baixo o elemento nominativo PAPA FIGOS. Numa destas
marcas o passaro tem tons de amerelo e negro e esta voltado para a direita e
na outra o passaro tem varios tons de verde e esta voltado para a esquerda.
53. 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 dos produtos em causa, descrito
no paragrafo 50:

- O elemento dominante das marcas da recorrente tem relevo nominativo e
grafico e consiste no nome PAPA FIGOS, escrito em letras maitusculas, de cor
vermelha escura, evocativa da cor do vinho, por baixo do desenho de um
passaro (o Papa Figos) pousado num galho;

- Os elementos figurativos como o passaro, o galho, o fundo e as cores das
duas marcas complexas da recorrente, atribuem-lhes maior grau de
distintividade do que o que possuem as marcas meramente nominativas, o que
diminui o risco de confusao;

- A palavra PAPA por si s6 é descritiva - descreve um alimento cremoso; nas
marcas em conflito, a palavra PAPA faz parte de palavras compostas por
justaposicao - PAPA FIGOS e PAPA PEIXE - que em linguagem comum evocam
um pdassaro - eg. o papa figos, no caso das marcas da recorrente e o gaviao
papa peixe ou o pica peixe, no caso das marcas da recorrida;

- Qualquer destas palavras, PAPA ou PAPA FIGOS, é insusceptivel de
apropriacao por forca do artigo 209.2n.21 - a) e n.2 2 do CPI, mas o uso do
nome de um passaro, PAPA FIGOS, para designar vinhos e bebidas alcodlicas,
como nao sugere nem descreve a qualidade do produto assinalado, tem um
certo grau de arbitrariedade que lhe confere distintividade extrinseca;

- Ora, nesse caso, o risco de associagao ou de ligacao no espirito do publico, é
maior por ser elevado o caracter distintivo do elemento reproduzido, ainda
que, como se apurou, o elemento arbitrario e distintivo das marcas da
recorrente seja apenas parcialmente reproduzido nas marcas da recorrida;

- Na marca da recorrida, PAPA PEIXE, que € uma marca nominativa, a
utilizacdao em primeiro lugar, do elemento nominativo e grafico PAPA, torna
dominante esse elemento, o que aumenta o risco de confusdao quanto a origem
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do produto, no espirito do consumidor, ainda que medianamente atento;

- De um ponto de vista fonético, o elemento PAPA é dominante nas marcas da
recorrente e, sendo reproduzido na marca da recorrida PAPA PEIXE, gera
risco de confusao;

- A intencao de a recorrida usar a figura de um passaro no rétulo das garrafas
da marca PAPA PEIXE constitui um aproveitamento servil da marca da
recorrente, que aumenta o risco de confusao;

- No caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE o risco de confusao quanto
a origem dos produtos é excluido pelo facto de a marca indicar, logo no inicio,
a denominacao (parte dela) da empresa que esta na origem do produto;

- De um ponto de vista fonético, na marca da recorrida, PRIMARE WINES
PAPA PEIXE, a palavra PAPA perde destaque, a favor das palavras PRIMARE
WINES, que constituem o elemento dominante, o que diminui o risco de
associacgao ou ligacgao;

- A ideia expressa pelas marcas da recorrente € o consumo do vinho para
acompanhar o consumo dos figos, ou seja, faz apelo ao consumo do vinho
quando se come; a ideia expressa pelas marcas da recorrida é
conceptualmente idéntica pois faz apelo ao consumo do vinho quando se come
peixe, o que aumenta o risco de confusao;

- O consumidor médio de vinhos e bebidas alcoélicas no mercado interno é
medianamente atento ao produtor e a regidao/pais de origem, quer em
Portugal, onde coexistem as marcas europeias e nacionais em conflito, quer
nos outros paises da Unido, onde gozam de proteccao as marcas da
recorrente; pelo que, apreende as marcas da recorrida como um todo onde
dominam, no caso da marca PAPA PEIXE, a sonoridade da palavra PAPA e a
justaposicao, ou seja, a colocacao dessa palavra lado a lado com outra que,
como vem em segundo lugar se confunde mais facilmente, o que gera risco de
ligacao que aumenta o risco de confusao entre a marca PAPA PEIXE e as
marcas PAPA FIGOS da recorrente (quer a nominativa, quer as complexas).
54. Da analise feita no paragrafo anterior resulta que o consumidor médio dos
produtos em causa, apreende as marcas como um todo e é medianamente
atento ao produtor de origem. Em consequéncia, na falta de indicagao do
produtor, sera levado a incorrer no erro de pensar que os produtos assinalados
com a marca PAPA PEIXE tém a mesma origem dos produtos assinalados com
as marcas PAPA FIGOS, pertencentes a recorrente. Este risco de erro e
confusdo nao existe, porém, no caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE
uma vez que a indicacao, logo no inicio, em posicao dominante, dos pontos de
vista visual e fonético, da parte mais proeminente da denominacao da empresa
de origem (PRIMARE WINES), afasta o risco de confusao entre os produtos
assinalados e indica a origem diversa, afastando igualmente o risco de
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confusao quanto a sua origem.

55. Adicionalmente, a recorrente alega que, por um lado as suas marcas sao
notérias, o que aumenta o risco de confusao, tendo a decisdo recorrida
incorrido na violagao do disposto no artigo 234.2 do CPI e, por outro lado, o
principio da interdependéncia dos parametros e factores de avaliacao nao foi
observado, pelo Tribunal a quo, na andlise comparativa dos sinais em conflito.
56. A este proposito, tal como ja foi explicado supra, na apreciacao do risco de
confusdo no espirito do consumidor médio, deve ser observado o principio da
interdependéncia entre os parametros e factores perceptiveis, levando em
conta a impressao provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente
considerado. O resultado dessa analise, ja explicado nos paragrafos 53 e 54,
levou este Tribunal a concluir que existe risco de confusao quanto a uma das
marcas da recorrida.

57. No que diz respeito ao risco de associagao, importa recordar que o mesmo
¢ apenas um dos factores enunciados no considerando (11) do RMUE, a levar
em conta para determinar o risco de confusao, de onde resulta que, entre os
conceitos de risco de confusao e risco de associagao, existe uma diferenca
quanto ao alcance, como se extrai desse considerando (cf. acérdao do TJUE
C-251/95). O risco de ligacgao ja foi igualmente ponderado na analise feita nos
paragrafos 53 e 54. Além do relevo que aqui lhe foi dado, quando estamos
perante uma marca de prestigio, as exigéncias sao menores quanto aos
factores a levar em conta, bastando normalmente o risco de ligagao para se
concluir que ha risco de confusao. Porém, ndao estando aqui em causa, nem
tendo sido alegado, o prestigio da marca da apelada, o Tribunal levou em
conta o risco de ligagao ou associagao a par dos outros factores, acima
enunciados no paragrafo 53, para apreciar se existe risco de confusao.

58. Quanto a alegada infracgao ao disposto no artigo 234.2 do CPI, tal como
este Tribunal tem sublinhado, a proteccao conferida pelo artigo 234.2 do CPI a
condicao factual das marcas notérias, ou seja, daquelas cuja notoriedade
existe antes do registo, s6 opera quando os seus titulares querem invocar a
anterioridade de facto da marca para beneficiarem da respectiva tutela. Na
verdade, o fundamento auténomo de recusa de registo de um sinal posterior,
constante do artigo 234.2 do CPI, decorre das obrigacoes impostas pelos
artigos 6.2 bis da Convencao da Uniao de Paris para a proteccao da
propriedade industrial (CUP) e 16.2 n.%2s 2 e 3 do Acordo TRIPS (World Trade
Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), devendo o registo da marca notoéria ser solicitado quando se pretende
opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.2 n.2 2).

59. Este ambito do artigo 6.2 bis da CUP encontra-se explicado no “Guide to
the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
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Property by Professor G.H.C. Bodenhausen” pagina 90: The purpose of the
provision under consideration is to avoid the registration and use of a
trademark, liable to create confusion with another mark already well known in
the country of such registration or use, although the latter well-known mark is
not, or not yet, protected in that country by a registration which would
normally prevent the registration or use of the conflicting mark [https://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf].

60. Dito isto, contrariamente ao que pretende a requerente, nao se afigura
que, o caso em andlise, possa enquadrar-se no disposto no artigo 234.2 do CPI,
na medida em que a recorrente nao invoca a proteccao factica das suas
marcas anteriores, a qual dependeria da demonstracao da pertenca/
titularidede independentemente do registo, da notoriedade e, da identidade ou
semelhanca, esta ultima também apreciada a luz do risco de confusao (cf.
Codigo da Propriedade Industrial Anotado, Coordenacdo Luis Couto
Gongalves, Almedina, pdginas 937 e 938).

61. Diversamente, no caso em analise, afigura-se que a recorrente invoca a

protecgao que deriva do registo prioritario das suas marcas da Unido
Europeia.

62. Em suma, a marca da recorrida, PAPA PEIXE, carece de novidade relativa,
o que constitui fundamento de recusa do registo dessa marca a luz da tutela
judicial conferida pelo artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI. Nesse caso, as marcas da
Unido Europeia, de que é titular a recorrente, conferem-lhe o direito de se
opor ao registo da marca da apelante, PAPA PEIXE, por forca do disposto no
artigo 9.2 n.2 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos se verificam. Pelo que, nessa
parte, deve ser revogada a decisao recorrida.

63. Ja relativamente a marca da recorrida, PRIMARE WINES PAPA PEIXE, nao
se verifica o motivo de recusa de registo previsto no artigo 232.2n.2 1 -b) do
CPI, por falta de um dos pressupostos da tutela ai conferida - o risco de
confusao - confirmando-se nessa parte a decisao recorrida.

64. Importa, agora, verificar se, tal como alega a recorrente, existe risco de
concorréncia desleal como motivo de recusa do registo das marcas da
recorrida

C. Concorréncia desleal preventiva

65. Verificando-se os pressupostos previstos no artigo 9.2 n.2 2 - b) do RMUE,
como ja foi explicado na questao anterior, isso basta para que a recorrente
tenha o direito de se opor ao registo da marca PAPA PEIXE aqui em crise, quer
haja quer nao haja risco concorréncia desleal. O que torna inutil, para a
decisao do litigio, a apreciacao da questdao da concorréncia desleal preventiva
relativamente a marca PAPA PEIXE.

66. Porém, nao sendo esse o caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE
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que, pelos motivos expostos na apreciacao da questao anterior, goza de
novidade relativa, importa decidir se existe risco de concorréncia desleal,
como, segundo o Tribunal julga perceber, também é alegado pela recorrente.
67. A tutela da concorréncia desleal aqui em causa, é preventiva e, existindo,
constitui um motivo relativo de recusa de registo da marca PRIMARE WINES
PAPA PEIXE, previsto no direito nacional - cf. artigo 232.2n.2 1 - h) do CPL
Esta tutela preventiva aplica-se quer exista intengao de deslealdade comercial,
quer se verifique apenas que, objectivamente, o registo do novo sinal potencia
a concorréncia desleal (cf. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado,
Coordenacao: Luis Couto Gongalves, pagina 931).

68. Ao contrario dos direitos de propriedade intelectual (neles incluidos os
direitos de propriedade industrial), que sao direitos absolutos de caracter
exclusivo, a concorréncia desleal, consagrada no artigo 311.2 do CPI, abrange
apenas deveres de comportamento de natureza profissional/corporativa que,
quando violados durante o processo de concorréncia, podem fundamentar
uma pretensao indemnizatdria e/ou a cessacao da conduta.

69. Os requisitos previstos no artigo 311.2 do CPI para que haja concorréncia
desleal sao assim trés e devem verificar-se cumulativamente: (i) a existéncia
de uma relagao de concorréncia; (ii) a deslealdade que consiste na
contrariedade as normas ou usos honestos da actividade econdmica, (iii) e a
culpa.

70. Porém, tal como ja foi explicado, a natureza preventiva da tutela
concorrencial prevista no artigo 232.2n.2 1 - h) do CPI prescinde do elemento
intencional e, portanto, da culpa. Assim, basta que, no caso em andlise, fiquem
demonstrados os outros dois requisitos da concorréncia desleal, a saber,
relagdo de concorréncia e a contrariedade as normas ou usos honestos da
actividade econdmica, para que a recorrente beneficie da tutela preventiva ai
prevista.

71. Desses dois requisitos, verifica-se desde logo o primeiro, a relagao de
concorréncia, pois existe sobreposicao de mercados, quer devido a identidade/
afinidade dos produtos, quer devido a sobreposicao parcial do ambito
geografico de proteccao de que gozam as marcas em conflito. Nestas
circunstancias, o acto praticado por um dos concorrentes produz efeitos no
mercado em relagao a mesma clientela e pode (contra)afectar o outro
concorrente em mercados geograficamente sobrepostos.

72. Quanto a deslealdade da conduta, o artigo 311.2n.2 1 do CPI contém uma
clausula geral, seguida de uma enumeracao exemplificativa. De acordo com
este preceito, os actos de concorréncia desleal podem ser agrupados em trés
categorias essenciais: actos de confusao ou indugcao em erro; actos de
agressao; e actos de aproveitamento (cf. Cédigo da Propriedade Industrial

21 /24



Anotado, Coordenacao: Luis Couto Gongalves, Almedina, paginas 1171 a
1181).

73. Vejamos se a concessao da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE propicia
a pratica de alguma destas categorias de actos.

74. Os actos de confusao ou inducao em erro (cf. artigo 311.2n.2 1 - a) do CPI)
compreendem o risco de confusao com a empresa ou os produtos da
recorrente, gerado pelos sinais em conflito, que, pelos motivos ja explicados
no paragrafo 54, aqui nao se verifica. Adicionalmente, os actos de confusao
compreendem outros factores exteriores (eg. o pre¢o), que podem fazer
aumentar ou diminuir o risco de confusao, mas que aqui nao foram alegados,
nem se provaram factos de onde possa extrair-se tal existe risco.

75. Os actos de agressao (cf. artigo 311.2n.2 1 - b) do CPI) compreendem o
ataque a um concorrente, para o prejudicar, nomeadamente através de falsas
declaragoes que desacreditem a recorrente, risco que também nao resulta dos
factos alegados e provados.

76. Os actos de aproveitamento (artigo 311.2n.2 1 - ¢) do CPI) exigem a
verificagdao cumulativa de quatro pressupostos: (i) invocagao ou referéncia; (ii)
sem autorizacao; (iii) de um nome, estabelecimento ou marca; (iv) com o fim
de beneficiar do crédito ou reputagao desse nome, estabelecimento ou marca.
O que também nao decorre dos factos provados na medida em que, por um
lado, ficou excluido o risco de confusao entre os produtos assinalados e a sua
origem, pelos motivos ja explicados no paragrafo 54, por outro lado, tal como
o Tribunal sublinhou no paragrafo 53, a palavra PAPA nao ¢ de uso exclusivo
da recorrente (cf. artigo 209.2n.21 a) e n.2 2 do CPI).

77. Quanto as restantes alineas do n.2 1 do artigo 311 do CPI: a alinea d)
refere-se a afirmacgoes falsas sobre o proprio autor (a recorrida), o que nao foi
alegado, nem se provou; a alinea e) diz respeito a declaragoes de pura
falsidade sobre a qualidade ou a origem dos produtos, o que nao foi alegado
nem se provou; a alinea f) limita-se as interferéncias com marcas registadas,
denominacoes de origem ou indicagOes geograficas desde que nao tenham
sofrido alteragoes no acondicionamento, o que também nao foi alegado, nem é
objecto dos autos.

78. Além dos casos acima mencionados, tém sido qualificados como actos de
concorréncia desleal: a imitagao servil (cf. copia integral, apenas com
diferencas de pormenor, de um produto ou servico, ou da sua embalagem); a
concorréncia parasitaria (cf. imitacao sistematica e reiterada do
comportamento de um concorrente); o desvio de trabalhadores (desde que se
verifique uma estratégia concertada para apropriacao de parte da organizagao
empresarial da concorrente, num espaco de tempo limitado).

79. Destas trés praticas, nao enumeradas especificamente no artigo 311.2 do
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CPI, afigura-se que a recorrente alega (segundo o Tribunal julga perceber) o
risco de imitagao servil, na medida em que a recorrida podera usar um rétulo
para as garrafas de vinho que comercializard, do qual conste PAPA PEIXE com
a figura de um passaro. Porém, o registo da marca PAPA PEIXE deve ser
recusado pelos motivos ja acima expostos, que se prendem com o risco de
confusao entre os sinais em conflito. Pelo que, das duas marcas em crise, a
recorrida apenas podera usar a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE. Ora
nem a recorrente alegou, no presente recurso, a intencao de a recorrida usar
nos rotulos com a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, a figura de um
passaro, nem, ainda que isso viesse a suceder, existiria risco de imitagao servil
nos termos alegados para a marca PAPA PEIXE, uma vez que a marca
PRIMARE WINNES PAPA PEIXE indica a origem diversa do produto, sendo
essa indicacao, feita através da parte mais proeminente da denominacao da
empresa recorrida, que é simultaneamente, o elemento dominante da marca
da recorrida, como ja foi explicado no paragrafo 54.

Em sintese

80. Afigura-se ser de aplicar o efeito cominatorio, previsto no artigo 567.2 do
CPC, a falta de resposta a impugnacao judicial, quando os factos que devem
ser julgados confessados nao digam respeito a motivos absolutos de recusa do
registo da marca. Pelo que, sendo estando o facto descrito no paragrafo 24 na
livre disponibilidade das partes, procede a modificagao da decisao sobre a
matéria de facto pedida com fundamento no artigo 567.2 do CPC.

81. A marca da recorrida, PAPA PEIXE, carece de novidade relativa, o que
constitui fundamento relativo de recusa do registo dessa marca a luz da tutela
judicial conferida pelo artigo 232.2n.2 1 - b) do CPI. Nesse caso, as marcas da
Unido Europeia, de que é titular a recorrente, conferem-lhe o direito de se
opor, como fez, ao registo da marca da recorrida, PAPA PEIXE, por forca do
disposto no artigo 9.2 n.2 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos se verificam, a
saber: a prioridade do registo das marcas da recorrente; a semelhanca dos
sinais pela incorporacao, na marca da recorrida, do elemento controvertido,
PAPA; a identidade ou afinidade dos produtos; e o risco de confusao no espirito
do consumidor. Pelo que, nessa parte, deve ser revogada a decisao recorrida e
recusado o registo da marca PAPA PEIXE, com o n.? 649147.

82. No que diz respeito a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, de entre os
pressupostos previstos no artigo 9.2 n.2 2 - b) do RMUE, indicados no
paragrafo anterior, nao se verifica a existéncia de risco de confusao entre a
marca da recorrida e a as marcas da recorrente, na medida em que o
elemento dominante, de um ponto de vista grafico, nominativo e sonoro, da
marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, é PRIMARE WNES, que indica a origem
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do produto mediante a incorporagao da parte proeminente da denominacao
social da recorrida no inicio da marca. Pelo que, improcede a falta de
novidade relativa, invocada pela recorrida, como motivo de recusa do registo
da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE. Também ndao se apurou a intencgao de
a recorrida fazer concorréncia desleal ou que esta seja possivel,
independentemente da sua intencao, com base na concessao da marca
PRIMARE WINES PAPA PEIXE, com o n2 645224. Pelo que, nessa parte, é
confirmada a sentenca recorrida.

83. Motivos pelos quais o recurso procede parcialmente.

Decisao

Acordam as Juizes desta secgao em julgar parcialmente procedente por
provado o recurso e, em conformidade:

I. Modificar a decisao sobre a matéria de facto, aditando o facto provado
constante do paragrafo 24.

II. Revogar a decisao recorrida na parte em que concedeu o registo da marca
PAPA PEIXE com o n? n.? 649147 e substitui-la por outra que recusa o registo
dessa marca.

III. Confirmar a restante parte da decisao recorrida que concedeu o registo da
marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE com o n? n? 645224.

IV. Custas por ambas as partes na proporgao do decaimento, que fixo em %2 a
cargo de cada uma - artigo 527.2n.2s 1 e 2 do CPC.

V. Apos transito, baixem os autos ao Tribunal de Primeira Instancia onde deve
ser cumprido o disposto no artigo 34.2 n.2 5, aplicavel por forga do artigo 46.2
do CPI

Lisboa, 7 de Setembro de 2022
Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Monica Pavao
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