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Texto Integral

Acordam em conferéncia, na Secg¢do da Propriedade Intelectual e da
Concorréncia, Regulacdo e Supervisdo, do Tribunal da Relagdo de Lisboa

Enquadramento do litigio

1.-A recorrente, requereu ao INPI o registo da marca nacional n.2 689997
(marca tridimensional para assinalar bolachas), que foi recusado por decisao
do INPI de 29.12.2022 (cf. referéncia citius 109669).

2.-Da decisao do INPI mencionada no paragrafo anterior, a recorrente
interpos recurso de impugnacao judicial junto do Tribunal da Propriedade
Intelectual (doravante também Tribunal a quo, Tribunal recorrido ou Tribunal
de primeira instancia), pedindo a sua revogacao e substituicao por decisao que
conceda o registo da marca nacional 689997.

3.-0 processo administrativo, acompanhado dos elementos de informacgao

previstos no artigo 42.2 do Cddigo da Propriedade Industrial (CPI), foi
remetido pelo INPI ao Tribunal (cf. referéncia citius 109669).
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4.-Neste processo nao existe contraparte, nao sendo o INPI considerado parte
contraria (cf. artigo 43.2 do CPI).

5.-0 Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentenca de 27.4.2023, julgou
improcedente o recurso, mantendo a decisao do INPI que recusou o registo da

marca em crise.

Alegacoes da recorrrente

6.-Da sentenca referida no paragrafo anterior veio a recorrente interpor o
presente recurso para o Tribunal da Relacao, pedindo a sua revogacao e
substituicao por acordao que conceda o registo da marca nacional
tridimensional n.2 689997.

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

Impugnacgdo da decisdo sobre a matéria de facto

* A matéria de facto apresenta um lapso de escrita no facto provado 1,
onde se escreveu o numero da marca nacional 676480, o qual deve ser
rectificado passando a escrever-se o numero correcto 689997;

* Com base no documento n.2 4 junto a impugnacao judicial e nos
elementos jurisprudenciais ai indicados, devem acrescentar-se a matéria
de facto provada os seguintes factos:

(i)-A recorrente é titular do registo:

da marca mexicana tridimensional n.2 2307215 que protege “bolos e bolachas”
na classe 30, pedida em 11 de Margo de 2020 e em vigor até 11 de Margo de
2030”.

(ii)-A recorrente é titular dos registos:
da marca mexicana n.¢ 1377977

da marca mexicana n.2 136701
da marca brasileira n.¢ 908529120

da marca peruana n.2 P00217207
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(iii)-O INPI concedeu os seguintes registos de marcas tridimensionais, todos
na classe 30

n.2 343195 em nome de MARS INC., concedido em 5 de Julho de 2004 e em
vigor;

n.2432319em nome de IMPERIAL-Produtos Alimentares, S.A., concedido em 4
de Julho de 2008, e em vigor;

n.2 439468 de IMPERIAL-Produtos Alimentares, S.A.,
concedido em 6 de Janeiro de 2009 e em vigor;

(iv)-O Arbitrare e o Tribunal da Relacao de Lisboa reverteram a decisao de
recusa do pedido de registo de marca tridimensional inicialmente proferida
pelo INPI, em posterior decisao de concessao, na classe 30, para os seguintes
pedidos de registo de marca nacional:

Marca internacional designando Portugal n.2 986274 na classe 30, em nome
de FERRERO SpA

e Marca nacional n.2 441753, nas classes 29 e 30, em nome de LENG-D’OR,
S.A.

* Por nao existir documento ou qualquer outro meio de prova sobre tais
factos, devem considerar-se nao provados os seguintes factos:

(v)-A forma tridimensional apresentada corresponde a forma mais tradicional,
comummente utilizada ou usual na categoria dos produtos em causa;

(vi)-A forma redonda corresponderd a forma mais tradicional e comummente
utilizada na categoria dos produtos em causa;

(vii)-E usual ver-se o acabamento do rebordo em anéis ou ondas, com maior ou
menor dimenséao (ex. bolachas de 4gua e sal); E usual o interior em quadrados
em varias categorias de bolachas (ex. bolachas digestive ou bolachas tipo
walffle).
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Erro de julgamento

* Contrariamente ao que julgou o Tribunal recorrido, ndo é necessario que
a forma tridimensional da marca em crise se mantenha disponivel para os
outros operadores econdmicos porque a mesma corresponde a uma
combinacao criativa de elementos decorativos diferentes, a saber, a
espessura, a forma do rebordo, a quadricula, as duas superficies, que lhe
conferem caracter distintivo merecedor de protecgao;

* Em circunstancias analogas, o INPI e o Tribunal concederam o registo da
marca nacional tridimensional n.2 447113 para assinalar chocolates, por
entenderem que apresentava diferencas suficientes para preencher o
requisito da novidade relativa, tomando em conta outro registo existente,
cujo titular deduziu reclamacao;

* A recorrente ¢é titular de varios registos das suas marcas de bolachas
feitos noutros paises, que se integram numa familia de marcas, de que
faz parte a marca aqui em crise, ja registada e considerada distintiva
noutro pais;

* Isso demonstra a intencao da recorrente identificar a proveniéncia
empresarial comum das bolachas assinaladas com tais marcas e de
internacionalizar a marca em crise;

* A sentenca apelada violou o disposto nos artigos 209.2n.21 e 231.2 1- ¢)
do CPI.

Delimitacdo do ambito do recurso

8.-Tém relevancia para a decisao do recurso as seguintes questoes, suscitadas
pelos argumentos da recorrente vertidos conclusoes:

A.-Modificagdo da decisdo sobre a matéria de facto

B.-Erro na interpretagdo e aplicagdo dos artigos 209.2n.2 1 e 231.21-c) do
CPI

Factos provados na sentenca recorrida

Nota prévia: a numeracgao dos factos constante da sentenga recorrida sera
mencionada a seguir entre paréntesis para facilitar a leitura e remissoes.

9.-(1)-GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. apresentou junto do INPI pedido de
registo da marca nacional n? 6764806 689997 *, com o sinal,
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*Lapso de escrita na sentenca recorrida rectificado no presente recurso
conforme explicado na fundamentacao infra.

10.-(2)-O pedido destinava-se a abranger os seguintes produtos: Classe 30,
Bolachas.

11.-(3)-Na descrigcao da marca tridimensional, a Requerente fez constar:
bolacha redonda achatada na frente da qual 144 quadrados com as suas
protuberancias ou relevos sao representados em paralelo e equidistantes,
rodeada por uma borda mais grossa com 33 anéis ovais, criando no seu
conjunto uma forma caracteristica e distintiva.

12.-(4)-O INPI recusou o registo da marca referida em 1.2, por despacho do
Diretor do Instituto, de 29.12.2022. (cf. processo INPI).

13.-(5)-Encontra-se registada a favor de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. a
marca nacional n? 529750, requerida em 30-04-2014 e concedida em
10-11-2016, com o seguinte sinal tridimensional:

14.-(6)-Encontra-se registada a favor de GENERALE BISCUIT a marca
nacional n? 446197, requerida em 17.03.2009 e concedida em 12.06.2009,
com o seguinte sinal tridimensional:

15.-(7)-Encontra-se registada a favor de GALLETAS ARTIACH, S.A. a marca
nacional n? 647299, requerida em 04.08.2020 e concedida em 20-01-2021,
com o seguinte sinal tridimensional:

16.-(8)-Encontra-se registada a favor de GALLETAS ARTIACH, S.A. a marca
nacional n? 647300, requerida em 04.08.2020 e concedida em 20-01-2021,
com o seguinte sinal tridimensional:

17.-(9)-Encontra-se registada a favor de BAHLSEN LEIBNIZ BUTTERKEKS, a
marca comunitaria n® 000536227, requerida em 16/05/1997 e concedida em
23/02/1999, com o seguinte sinal tridimensional:

18.-(10)-Encontra-se registada a favor de BISCUITERIE DE LA TOUR

D'ALBON, a marca comunitaria n? 001694694, requerida em 31.05.2000 e
concedida em 18.07.2001, com o seguinte sinal tridimensional:
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19.-(11)-Encontra-se registada a favor de Weetabix Limited, a marca
comunitaria n® 000834150, requerida em 20/07/2001 e concedida em
26/05/1998, com o seguinte sinal tridimensional:

20.-(12)-Encontra-se registada a favor de Société des Produits Nestlé S.A., a
marca comunitaria n® 002330090, requerida em 06/08/2001 e concedida em

26/07/2004, com o seguinte sinal tridimensional:

Factos provados aditados no presente recurso

21.-A recorrente é titular do registo: da marca mexicana tridimensional n.2
2307215

que protege “bolos e bolachas” na classe 30, pedida em 11 de Marco de 2020
e em vigor até 11 de Marcgo de 2030.

22 .-Por decisoes judiciais nacionais foram concedidas as seguintes marcas:
n2986274 na classe 30, em nome de FERRERO SpA
e n2 441753 nas classes 29 e 30, em nome de LENG-D’OR, S.A.

Factos ndo provados na sentenca recorrida

23.-Nao ha.

Quadro legal relevante

24.-Tém relevo para a decisdao os seguintes textos legais:
Directiva (EU) 2015/2436 (marcas)

Artigo 3.2

Sinais suscetiveis de constituirem uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, ou desenhos, letras, numeros, cores, a forma ou da
embalagem do produto ou sons, na condigao de que tais sinais:

a)- sirvam para distinguir os produtos ou servi¢cos de uma empresa dos de
outras empresas; e

b)- possam ser representados no registo de uma forma que permita as
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autoridades competentes e ao publico determinar, de forma clara e precisa, o
objeto claro e preciso da protecao conferida ao seu titular.

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 nao podem constituir uma marca;

b)-a marcas desprovidas de carater distintivo;

c)-a marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época de produgao dos
produtos ou da prestacao do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;
d)-a marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagbdes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio;

e)-a sinais constituidos exclusivamente:

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

ii)-pela forma ou por outra caracteristica dos produtos necessaria a obtengao
de um resultado técnico,

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

f)-a marcas contrarias 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 geografica do produto ou
do servigo;

h)-a marcas que, nao tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes,
sejam de recusar ou invalidar por forga do artigo 6.0 ter da Convencgao de
Paris;

i)-a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislagao da Uniao,
com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos
internacionais de que a Unido é parte, que conferem protecao a denominacgoes
de origem e indicacoes geograficas;

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

k)-a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislagao da Unido
ou com acordos internacionais de que a Unido é parte, que conferem protecao
a especialidades tradicionais garantidas;
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[)-a marcas constituidas por uma denominagao de variedade vegetal anterior,
registada em conformidade com a legislacao da Unidao ou com o direito
nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a
Uniao ou o Estado-Membro em causa seja parte, que confere a protecao dos
direitos das variedades vegetais, ou a marcas que reproduzam essa
denominacgao 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
ma-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer
gue essa marca nao 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 utilizacao dessa marca possa ser proibida por forca de legislagcao que nao
seja a legislacdo em matéria de direito de marcas do Estado-Membro em
causa ou da Uniao;

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 Convencao 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.-Nao sera recusado o registo de uma marca nos termos do n.o 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 carater distintivo. Pelos mesmos motivos, a
marca nao sera declarada nula se, antes da data do pedido de declaragao de
nulidade, na sequéncia do uso que dela for feito a marca tiver adquirido
carater distintivo.

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

Cddigo da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 208.2

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
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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 209.2

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 indicagcdes 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 indicagoes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio.

2-0s 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 231.2

Fundamentos de recusa do registo

1-Para além do que se dispoe no artigo 23.2, o registo de uma marca €
recusado quando esta:

a)-Seja constituida por sinais que ndao possam ser representados graficamente
ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da
protecao conferida ao seu titular;

b)-Seja constituida por sinais desprovidos de qualquer carater distintivo;
c)-Seja constituida, exclusivamente, por sinais ou indicagoes referidos nas
alineas b) a d) don.2 1 do artigo 209.9;

d)-Contrarie o disposto nos artigos 208.2, 211.2 e 224.2
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2-Nao é recusado o registo de uma marca constituida, exclusivamente, por
sinais ou indicagoes 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 carater distintivo.

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

a)-Simbolos, brasoes, emblemas ou distingdes do Estado, dos municipios ou de
outras entidades publicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, o
emblema e a denominagao da Cruz Vermelha, ou de outros organismos
semelhantes, bem como quaisquer sinais abrangidos pelo artigo 6.9-ter da
Convencgao da Uniao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial, salvo
autorizacao;

b)-Sinais com elevado valor simbodlico, nomeadamente simbolos religiosos,
salvo autorizacao, quando aplicavel, e exceto quando os mesmos sejam usuais
na linguagem corrente ou nos habitos leais do comércio dos produtos ou
servigos a que a marca se destina e surjam acompanhados de elementos que
lhe confiram carater distintivo;

c)-Expressoes ou figuras contrarias a lei, moral, ordem publica e bons
costumes;

d)-Sinais que sejam suscetiveis de induzir o publico em erro, nomeadamente
sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniéncia geografica do produto
ou servigo a que a marca se destina;

e)-Sinais ou indicagdes que contrariem o disposto na legislagao nacional, na
legislagao da Uniao Europeia ou em acordos internacionais de que a Uniao
Europeia seja parte, que conferem protecao a denominacgoes de origem e
indicagOes geograficas;

f)-Sinais ou indicacoes que contenham, em todos ou alguns dos seus
elementos, mencgoes tradicionais para o vinho que se encontrem protegidas
pela legislacao da Uniao Europeia ou por acordos internacionais de que a
Uniao Europeia seja parte;

g)-Sinais ou indicagdes que contenham, em todos ou alguns dos seus
elementos, especialidades tradicionais garantidas que se encontrem
protegidas pela legislacao da Uniao Europeia ou por acordos internacionais de
que a Unidao Europeia seja parte;

h)-Sinais ou indicagdes que contenham, em todos ou alguns dos seus
elementos, denominacgoes de variedades vegetais que se encontrem protegidas
pela legislagao da Uniao Europeia ou por acordos internacionais de que a
Uniao Europeia seja parte.

4-E também recusado o registo de uma marca que seja constituida,
exclusivamente, pela Bandeira Nacional da Republica Portuguesa ou por
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alguns dos seus elementos.

5-E ainda recusado o registo de uma marca que contenha, entre outros
elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja suscetivel de:
a)-Induzir o publico em erro sobre a proveniéncia geografica dos produtos ou
servigos a que se destina;

b)-Levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou servigcos
provém de uma entidade oficial;

c)-Produzir o desrespeito ou o desprestigio da Bandeira Nacional ou de algum
dos seus elementos.

6-Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de
recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de ma-fé.

Apreciacdo do recurso

A.-Modificagdo da decisdo sobre a matéria de facto

25.-Tal como alega a recorrente, existe um erro de escrita no facto 1 da
sentenga recorrida, respeitante ao numero de registo da marca aqui em crise.
Tal erro extrai-se do contexto em que foi escrito - artigo 249.2 do Cédigo Civil
(CC). Nao tendo sido rectificado pela primeira instancia, pode o Tribunal da
Relagao rectificar o erro de escrita ao abrigo do disposto no artigo 614.2n.2 2
do Cédigo de Processo Civil (CPC). Em conformidade, no facto provado 1 da
sentencga recorrida, acima transcrito no paragrafo 9, onde se escreveu
676480, passa a escrever-se 689997, por ser esse o numero do registo da
marca objecto do processo.

26.-No que diz respeito ao facto (i), mencionado supra no paragrafo 7, cuja
inclusao na matéria de facto é pedida pela recorrente, o mesmo resulta do
documento junto a impugnacao judicial em primeira instancia (cf. referéncia
citius 108885), intitulado “Titulo de Registro de Marca”, emitido pelo
“Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial”. Este documento é um titulo
com o valor probatdério constante do artigo 7.2 do CPI, nao foi impugnado, esta
redigido em lingua espanhola e afigura-se que nao carece de tradugao, uma
vez que o Tribunal compreende o seu teor (cf. artigo 134.2n.2 1 do CPC). Com
base neste meio de prova foi aditado aos factos provados o facto constante do
paragrafo 21 supra, a saber, que a recorrente ¢é titular do registo da marca
mexicana tridimensional n.2 2307215 com a configuragao e validade ai
indicados.

27.-No que diz respeito ao facto (iv) mencionado no paragrafo 7, cuja inclusao
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na matéria de facto provada também é requerida pela recorrente, o mesmo, na
parte apurada, resulta dos seguintes documentos juntos a impugnacao judicial
em primeira instancia (cf. referéncia citius 108885): o acérdao do Tribunal da
Relacgao de Lisboa, proferido no processo 605/11.4TYLSB.L1, do qual resulta
que foi concedido o registo da marca n.2 986274; e o acordao do Tribunal da
Relacgao de Lisboa, proferido no processo 265/11.2TYLSB.L1, do qual resulta
que foi concedido o registo da marca n.? 441753. Sao reprodugoes nao
certificadas dos acordaos em causa, que nao foram impugnadas e por isso
fazem prova plena - artigo 3682 do CC. Dai a inclusao nos factos provados da
matéria constante do paragrafo 22 supra.

28.-A decisao arbitral (da Arbitrare) junta igualmente com a referéncia citius
10885, refere-se a marca n.2 529750 que ja se encontra incluida na matéria de
facto provada, no facto 5 da sentenca recorrida.

29.-0Os restantes factos, constantes do paragrafo 7, (ii) e (iii), cuja inclusao na
matéria de facto provada a recorrente pretende, referem-se a registos de
marcas cuja prova deve ser feita nos termos do artigo 7.2 do CPI, mediante a
juncao dos respectivos titulos ou de certificados ou documentos emitidos pela
entidade detentora dos registos, que nao foram juntos aos autos. Com efeito,
tais titulos, certificados ou documentos equivalentes emitidos pela entidade
detentora do registo, nao se encontram juntos a impugnacao judicial em
primeira instancia (cf. referéncia citius 108885) nem ao processo remetido
pelo INPI (cf. referéncia citius 109669). A esse propoésito, nao basta a mera
indicacao de links, feita pela recorrente na pecga processual de recurso, onde
se encontram anunciadas as marcas em questao, para provar que tais marcas
se encontram registadas a favor da recorrente. Em consequéncia, improcede
nessa parte o pedido de modificacao da decisao sobre a matéria de facto.

30.-Por fim, a recorrente pede a inclusdao da matéria constante dos pontos (v),
vi) e (vii) do paragrafo 7, nos factos nao provados. Trata-se, porém, de matéria
conclusiva, referida na decisao de recusa provisoria do INPI, posteriormente
convertida em decisao definitiva (cf. decisdes juntas com a referéncia citius
109669). Com efeito, o INPI conclui ai que resulta das pesquisas que fez na
internet (sem indicar os websites) que a forma aqui em crise ¢ uma
representagdao comum e usual no sector das bolachas. Porém, afigura-se que a
luz do disposto no artigo 229.2 n.2 1 do CPI, teria sido preferivel que o INPI
pesquisasse e juntasse ao processo os registos de outras marcas de bolachas,
com base nos quais pudesse chegar a tal conclusao. O Tribunal a quo, repetiu
a mesma conclusao na fundamentacgao de direito o que, em tais circunstancias,
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sO pode ter por fundamento ou os factos provados na sentencga recorrida, dos
quais resulte essa conclusdo, como sera a seguir explicado na analise da
questao B, ou factos notérios que, ao abrigo do disposto no artigo 412.2n.21
do Cédigo de Processo Civil (CPC) nao carecem de alegagdo nem prova. Em
qualquer dos casos, afigura-se que a matéria em questao é conclusiva, ou seja,
em si mesma nao é factual embora possa resultar de factos e, por tal motivo, o
Tribunal nao deve pronunciar-se sobre ela na fundamentacao de facto. Pelo
que, improcede nesta parte a pretensao da recorrente.

31.-Assim, dentro dos limites do pedido de alteracao da matéria de facto feito
pela recorrente, foram aditados a matéria de facto provada os factos acima
descritos nos paragrafos 21 e 22, improcedendo no mais a pretensao da
recorrente no que respeita a modificacao da decisao sobre a matéria de facto.

B.-Erro na interpretagdo e aplicagdo dos artigos 209.2n.2 1 e 231.21-c)do
CPI

32.-A marca que a recorrente pretende registar € uma marca de forma ou
tridimensional que consiste no formato do produto assinalado, em si mesmo,
ou seja, o formato de uma bolacha - cf. paragrafos 9 a 11. O INPI e o Tribunal
de primeira instancia recusaram a concessao do registo dessa marca mas a
recorrente discorda.

33.-Para resolver a controvérsia este Tribunal comeca por sublinhar que, nos
termos do artigo 208.2 do CPI que transpoe o artigo 3.2 - b) da Directiva
2015/2436, o conceito de marca enquanto sinal ou conjunto de sinais, inclui a
forma do produto desde que a mesma permita determinar, de modo claro e
preciso, o objecto de proteccao conferida ao seu titular e seja adequada a
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa em relacao aos produtos
ou servicos de outras empresas. Ou seja, desde que a forma do produto usada
enquanto sinal, preencha o requisito da identificabilidade ou
determinabilidade (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.2 Edigao,
Almedina, pagina 214).

34.-0 registo aqui em crise exige, assim, que o Tribunal aprecie, em primeiro
lugar, se ha algo de invulgar ou idiossincratico na forma a registar, que leve o
consumidor relevante a reparar nela; e em segundo lugar, existindo tal
individualidade, se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa
da origem e nao meramente funcional ou decorativa. Pelo que, a decisao de
conceder o registo a marca de forma aqui em andlise depende da resposta a
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seguinte pergunta: a forma representada supra no paragrafo 9, em si mesma
considerada, permite aos consumidores da area geografica abrangida pelo
registo identificar o produto e distingui-lo dos demais, mesmo na falta de
outra referéncia identificativa? Para que a resposta a esta pergunta seja
positiva a recorrente tem de comprovar duas condigoes: que a forma tem
capacidade distintiva propria; e que é arbitraria (cf. Pedro Sousa e Silva,
Direito Industrial, 2.2 Edicdao, Almedina, paginas 210 a 220 e 222 a 223).

35.-No que diz respeito a primeira condi¢ao enunciada no paragrafo anterior,
para ter capacidade distintiva propria na area geografica abrangida pelo
registo, que € o territério portugués, uma vez que se trata de um pedido de
registo de marca nacional (cf. artigo 4.2n.2 1 do CPI):

* A forma a registar deve ser peculiar ou invulgar, ou seja, ter algo de fora
do comum no sector em que ¢ usada que € o sector das bolachas/
biscoitos;

» Deve ser reconhecida e entendida pelos consumidores no territorio
nacional como um sinal distintivo das bolachas assinaladas;

* Deve gozar de notoriedade elevada junto do universo de consumidores
desse tipo de produtos, de modo a ser reconhecida como marca pela
maioria do publico relevante, que, neste caso é composto pela populagao
em geral que consome bolachas.

36.-No que diz respeito a segunda condicao, a forma deve ser arbitraria, ou
seja, nao deve resultar da natureza do produto, nem de uma necessidade
funcional ou decorativa.

37.-Subjacente a exigéncia do preenchimento das duas condigoes acima
mencionadas esta o objectivo, prosseguido pelo artigo 4.2 n.? 1- e) da Directiva
2015/2436, transposto para o artigo 209.2n.2 1 - b) do CPI, de que a marca a
registar nao deve ser constituida por uma forma que tenha de permanecer
disponivel para permitir que os concorrentes possam competir efectivamente
com o titular do registo - cf. acéordao do Tribunal de Justica da Unido Europeia
(TJUE), C-205/13.

38.-Com efeito, o artigo 209.2 1 - b) do CPI contém uma delimitacao negativa
ao enumerar que sao insusceptiveis de registo as marcas de forma que se
enquadrem pelo menos numa das seguintes situagoes: (i)-a forma seja imposta
pela propria natureza do produto; (ii)-a forma seja necessdaria a obtencao de
um resultado técnico; (iii)-ou a forma confira um valor substancial ao produto.
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Estes trés requisitos nao devem ser aplicados de forma combinada, mas basta
que a marca de forma preencha integralmente um deles, para dever ser
recusada ou, se for concedida, para ser declarada nula, nos termos dos artigos
231.2n.21-c)e 259.2n.21 do CPI - cf. C-205/13.

39.-Ora, é precisamente a interpretagao destes preceitos, em particular dos
artigos 209.2n.2 1 b) e 231.2n.2 1-c) do CPI, feita pelo Tribunal a quo, que a
recorrente poe em causa no presente recurso

40.-Feito este enquadramento, para saber se a marca em crise tem
capacidade distintiva, que é a primeira condigao acima enunciada que ela
deve preencher, este Tribunal leva em conta a jurisprudéncia constante do
acordao do TJUE C-96/11 (paragrafos 35, 40 e 59), na apreciagao que se
segue:

* O consumidor médio nao esta habituado a presumir a origem dos
produtos com base na sua forma, na auséncia de elementos graficos ou
textuais, o que torna mais dificil estabelecer o caracter distintivo de uma
marca tridimensional deste tipo do que de uma marca nominativa ou
figurativa;

* Nesse contexto, so tera caracter distintivo uma marca de forma que se
afaste significativamente da norma ou do costume do sector e que, por
conseguinte, seja capaz de cumprir a sua funcgao distintiva essencial;

* Apurou-se que existem no sector das bolachas, na area geografica
nacional e da Unido Europeia (na medida em que abrange a area
geografica nacional), inumeras formas de bolachas/biscoitos, registadas
como marca e que, por conseguinte, os consumidores na area geografica
relevante estao habituados a percepcionar certas formas como indicacao
da origem do produto (cf. factos constantes dos paragrafos 13 a 20)

* As caracteristicas da forma apurada (de bolacha redonda, achatada na
frente, onde sao representados, em paralelo e equidistantes, 144
quadrados com protuberancias ou relevos, rodeada por uma borda mais
grossa com 33 anéis ovais) embora difiram em parte das caracteristicas
das outras bolachas cujos registos constantam dos factos provados, nao
se afastam significativamente do costume existente no sector das
bolachas, que consiste em usar relevos na frente da bolacha, ou uma
borda, ou uma borda com anéis (cf. factos constantes dos paragrafos 9 a
11,14, 17 e 18);

* Apesar de a recorrente ter provado que registou uma marca de forma
idéntica a que estd aqui em analise, no México (cf. facto constante do
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paragrafo 21) e uma marca em Portugal com uma forma diferente, de um
rolo (cf. facto constante do paragrafo 13), destes factos nao é possivel
concluir que o publico relevante no territério nacional percepciona a
forma de bolacha aqui em crise como tendo origem na empresa
recorrente; isto porque a forma registada em Portugal (rolo) é diferente
da marca em crise e a marca de forma idéntica a agora pedida, esta
registada no México, nao existindo prova de que seja notdria em
Portugal, nomeadamente, em resultado da sua comercializacao no
mercado nacional ou de campanhas publicitarias lancadas pela
recorrente para a sua promocao, dirigidas ao publico portugués.

41.-Em resultado da andlise feita no paragrafo anterior, afigura-se que resulta
dos factos provados que a marca pedida é uma variante de certas formas de
base - redondas e/ou com rebordo anelado e/ou com relevos - habitualmente
utilizadas no sector das bolachas, que ndao permite ao publico relevante
(generalidade da populagao), no territério nacional, distinguir, de forma
imediata e segura, as bolachas da recorrente das de outra origem comercial,
na falta de indicagdoes complementares. Pelo que, a recorrente nao logrou
comprovar a primeira condicao mencionada supra no paragrafo 35, a saber, a
capacidade distintiva da marca de forma cujo registo pediu.

42.-Mas ainda que assim nao fosse, quod non, a recorrente também nao
demonstrou o preenchimento da segunda condicao acima mencionada no
paragrafo 36, a saber, a arbitrariedade da marca pedida. Para apreciar se se
verifica esta segunda condicao o Tribunal interpreta o disposto no artigo 209.¢
n.2 1 - b) do CPI a luz da jurisprudéncia constante do acordao do TJUE
C-205/13; no essencial, de acordo com esta jurisprudéncia, um sinal nao é
registavel como marca de forma tridimensional pelo simples facto de
apresentar caracteristicas que nao decorrem da natureza dos produtos; de
igual modo, um sinal nao é registavel em relagdao a um produto cujo valor
substancial deriva da sua forma, pelo simples facto de existirem outras
caracteristicas do produto que também lhe conferem valor substancial.

43.-A este proposito, 1é-se no acordao C-205/13:
“Com efeito, o conceito de "forma que confere um valor substancial ao
produto" nao pode ser limitado apenas a forma dos produtos que apenas tém

um valor artistico ou ornamental, pois, caso contrario, corre-se o risco de nao
abranger produtos que tém caracteristicas funcionais essenciais e um
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elemento estético significativo. Nesse caso, o direito conferido pela marca ao
seu titular concederia a este ultimo um monopdlio sobre as caracteristicas
essenciais desses produtos, o que nao permitiria realizar plenamente o
objetivo do referido motivo de recusa”.

44 .-Assim, o artigo 209.2n.2 1 - b) do CPI, que prevé uma das excepgoes a
constituicao da marca elencadas nesse preceito, nao se aplica apenas aos
sinais constituidos exclusivamente por formas indispensaveis a funcao dos
produtos em causa, que nao deixam ao produtor qualquer margem de
manobra para dar um contributo pessoal essencial, mas também a produtos
em que é possivel acrescentar o contributo pessoal ou artistico do produtor,
como sucede com as formas da marca aqui em crise (cf. factos constantes dos
paragrafos 9 e 11).

45.-Com efeito, seqgundo o acordao C-205/13, uma interpretacao diferente da
acima exposta:

(...) teria por consequéncia limitar os produtos aos quais esse motivo de
recusa poderia ser aplicado aos produtos "naturais" (que ndo tém substituto) e
aos produtos "regulamentados" (cuja forma é prescrita por normas legais),
embora os sinais constituidos pelas formas desses produtos ndo pudessem, de
qualquer modo, ser registados devido a sua falta de cardcter distintivo.

(...) ao aplicar o motivo de recusa (...) ha que ter em conta que o conceito de
"forma que resulta da natureza do proprio produto" implica que as formas com
caracteristicas essenciais inerentes a fungdo ou fungoes genéricas desses
produtos devem, em principio, ser igualmente recusadas.”

46.-Ora, as formas da marca aqui em crise representadas e descritas supra
nos paragrafos 9 e 11, nao sao arbitrarias na medida em que resultam, umas
de necessidades funcionais impostas pela propria natureza do produto (forma
achatada das bolachas), outras de necessidades decorativas, que conferem
valor substancial ao produto (forma redonda, relevos na frente, rebordo
saliente e anelado). Em consequéncia, afigura-se que a marca de forma aqui
em crise preenche integralmente, quer o primeiro, quer o terceiro motivo de
recusa, previstos no artigo 209.2 n.2 1- b) do CPI, acima enunciados no
paragrafo 38 - cf. artigo 231.2n.2 1 - c¢) do CPC.

47.-Por todo o exposto, nao merece censura a decisao recorrida na parte em
que recusou o registo da marca de forma pedida pela recorrente,
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improcedendo assim o presente recurso.

Decisdo

Acordam as Juizes desta secgao em:

I.-Julgar improcedente o recurso e manter a decisao recorrida.

II.-Condenar a recorrente nas custas do presente recurso - artigo 527.2 n.%s 1
e 2 do CPC.

III.-Ordenar o cumprimento do disposto no artigo 46.2 do CPI, apds transito e
baixa dos autos.

Lisboa, 13 de Julho de 2023

Paula Pott - (relatora)
Ana Monica Pavdo - (12 adjunta)
Eleonora Viegas - (2.2 adjunta)
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