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Sumario

No nosso direito das marcas vigora o principio da especialidade, segundo o
qual o uso exclusivo de uma marca apenas € reconhecido ao respectivo titular
no que respeita aqueles produtos ou servigos que estejam numa maior ou
menor relacao de concorréncia com os produtos ou servigcos a que a marca
registada se destina.

2. Enquanto a marca de prestigio merece uma proteccao reforcada que vai
além do principio da especialidade ou da novidade, e, como tal, é protegida
face a marcas que sejam iguais ou semelhantes a marca de prestigio, ainda
que nao estejam em causa os mesmos produtos ou servigos, a marca notoria
continua limitada ao principio da especialidade.

3. O risco de confusao subjacente ao art. 3172, al. a) do CPI consiste em
apresentar os produtos ou servigos de maneira tal que leve o consumidor a
atribuir esses produtos ou servigos a um concorrente.

4. No conflito entre uma firma e uma marca, sendo os sinais distintivos
utilizados em actividades cuja esfera de actuagao é totalmente diversa, nao ha
risco de confusao relativamente a respectiva titularidade.

5. A proibigcao constante do art. 92, n? 1, al. b) das condigdes para o registo de
dominios “.pt” elencadas pela FCCN, em vigor até 30.06.2010, respeita,
apenas, a coincidéncia do nome de dominio com marcas notdrias ou de
grande prestigio pertencentes a outrem, nao afastando, consequentemente, e
em geral, o principio da especialidade.

Sumario elaborado pela Relatora
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Texto Integral

Acordam no Tribunal da Relacao de Lisboa:

RELATORIO.
G., SA e O.D. vieram propor acgao declarativa de condenacao, com

processo ordinario, contra L.C. e N., Lda., pedindo que: a) se anule o direito da
R. a firma N., Lda., e, em consequéncia se ordene o cancelamento da referida
firma junto do RNPC, da CRC e das entidades que o tribunal entenda
necessarias a esse fim; b) se condene a R. a abster-se de utilizar a sua firma,
ou por qualquer forma, a expressao “n.” ou qualquer outra confundivel com as
marcas da A.; c) se anule o registo da marca nacional da R. n? ... “N.”; d) se
condene a R. a abster-se de utilizar o seu dominio “n..pt”, ou por qualquer
forma, a expressdo “n.” ou qualquer outra confundivel com as marcas da A.; e)
se ordene a remoc¢ao do nome de dominio da R. junto da Fundacao para a
Computacao Cientifica Nacional.

A fundamentar o peticionado, alegou, em sintese:
A 12 A. é uma sociedade luxemburguesa que se dedica a comercializacao de

artigos de papelaria, mobilidrio de escritorio, artigos informaticos, etc., sendo
titular das marcas nacionais “N.”, ns ..., ... e ..., para assinalar produtos das
classes 92, 162 e 202, respectivamente, cujos despachos de concessao foram
proferidos em 3.6.1993.

A 22 A. é uma sociedade inglesa que se dedica a comercializagao dos mesmos
produtos e esta espalhada por mais de 23 paises de todo o mundo, sendo
titular da marca nacional “N. P.”, n? ..., destinada a assinalar produtos da
classe 92, cujo despacho de concessao foi proferido em 31.10.2001, e da
marca comunitaria “N. E..”, destinada a assinalar produtos da classe 92, 162 e
208, concedida em 19.2.2001.

No exercicio da sua actividade souberam as AA. granjear notoriedade e
prestigio pela qualidade dos produtos que comercializam e dos servigos que
prestam através das referidas marcas.

A referida notoriedade tem originado inumeras situagdes em que terceiros
pretendem adoptar marcas iguais ou confundiveis para beneficiarem do seu
prestigio, como é o caso da R.

Com efeito, a R., em 2000, apresentou pedido de certificado de
admissibilidade de denominagao no RNPC, tendo-lhe sido deferido o pedido da
firma “N., Lda.”

A adopcao pela R. da referida firma viola o principio da novidade e da
exclusividade da firma sendo susceptivel da causar confusdo ou erro com as
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marcas das AA. caracterizadas pela expressao “N.”.

O R. é titular da marca nacional “N.”, n? ..., destinada a assinalar produtos da
classe 352, concedida em 11.11.2003, que reproduz as marcas, anteriores, das
AA., constituindo uma flagrante imitagao destas, e destinando-se a
comercializar produtos afins, existindo risco de associacao com as marcas das
AA., sendo o respectivo registo nulo.

Acrescendo o facto das marcas das AA. deverem ser consideradas como
notorias, desfrutando de uma especial protecgao.

O registo da firma pela R. da marca que constitui contrafaccao das marcas
das AA. e a existéncia de violacao de firma implica concorréncia desleal.

A R. adoptou o nome de dominio “n..pt”, que viola as regras para a
composicao do dominio “.pt” estabelecidas pela FCCN, quando as marcas das
AA. sdo anteriores a existéncia da R. e ao registo do dominio, e sdao conhecidas
do publico interessado, nao sendo claramente distintivo daquelas, existindo
uma utilizagao ilicita pela R. na internet das marcas das AA.

Os RR. contestaram propugnando pela improcedéncia da acgao.
As AA. replicaram, terminando como na PI.

Foi proferida sentencga que julgou a acgao totalmente improcedente e

absolveu os RR. dos pedidos.

Nao se conformando com o teor da sentencga, apelaram as AA.,
formulando, a final, as seguintes conclusées, que se reproduzem:
a) Nos termos do Art.2 342 do C.P.I. poderd ser anulado o registo de uma
marca se, nomeadamente, o direito nao pertencer ao Requerente ou tiver
havido, na concessao, preterigao dos direitos de terceiro, fundados em
prioridade ou outro titulo legal.
b) Dispoe ainda o art.2 2662 n? 1 do C.P.I.: 1. Para além do que se dispoe no
art.? 349, o registo da marca é anulavel: a) Quando, na sua concessao, tenha
sido infringido o previsto no artigo nos artigos 2392 a 2429;
c) O Art.2 2399, alinea m) do CPI actual, dispoe que sera recusado o registo
das marcas que contenham a reproducao ou imitagao no todo ou em parte de
marca anteriormente registada por outrem para produtos ou servicos
idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusdao o consumidor ou que
compreenda o risco de associagao com a marca registada.
d) As Autoras sao titulares das marcas nacionais n? ... “N.” para produtos da
classe 928, n2 275 058 “N.” para produtos da classe 162, n? ...“N.” para
produtos da classe 202 e n? ... “N. P...” para produtos da classe 92 e 162 e da
marca comunitdria n.2 n? ... caracterizada pela expressao “N. E..”, para
produtos da classe 92, 162 e 202. Os despachos de concessao das marcas
nacionais foram proferidos pelo I.N.PI. em 3/6/1993 (N.) e 31/10/2001 (N. P...);
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o registo da marca comunitaria foi obtido em 19/02/2001.

e) O Réu é titular da marca nacional n.2 ...“N.”, concedida por despacho de
11/11/2003 pelo Director da Direcgao de Marcas do INPI.

f) No que toca aos produtos a que o0s sinais se reportam, estes sao afins. Com
efeito, para se aferir da semelhanca entre os produtos ou servigos interessa
apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, tém a mesma utilidade e fim ou
sao complementares. Para além deste factor hd um outro a ter em conta que é
o da origem do produto, ou seja, se os produtos em causa podem atribuir-se a
mesma origem ou fonte produtiva.

g) Devem considerar-se ainda afins os produtos ou servigos que apresentem
entre si um grau de semelhanca ou proximidade tal que permita, ainda que
parcialmente, uma procura conjunta, para satisfagdao de idénticas
necessidades dos consumidores (cfr. Acérdao do ST] de 12-10-1999,
alcancgavel via internet em www.dgsi.pt). Nao restam duvidas pois que, no caso
sub judice, no que concerne a afinidade dos produtos assinalados pelas
marcas em confronto ja que estdo em causa produtos alimentares, ou seja,
produtos que podem ter a mesma finalidade, os mesmos circuitos comerciais e
destinam-se ou podem destinar-se ao mesmo tipo de consumidor.

h) Os Recorridos promovem a venda, através da internet, entre outros, de
artigos relacionados com computadores e fotografia, publicitando na internet
0s seguintes servigos: servigos de informatica, hosting, webdesign, hardware,
softwares e fotografia digital, camaras fotograficas digitais e projector de
video (cfr. doc. 8). Ora, as Apelantes vendem os seus produtos das marcas “N.”
igualmente, embora nao exclusivamente, através da internet. Ou seja,
Apelantes e Apelados utilizam os mesmos canais de distribuicao - internet -
para promocao e venda dos seus servigos e artigos.

i) E tais servigos e artigos sao parcialmente comuns e afins pois quer as
Apelantes quer os Recorridos comercializam artigos relacionados com
computadores, designadamente hardware e software bem como artigos
fotograficos. O consumidor que se depare com os servigos dos Recorridos
publicitados na internet podera relaciona-los com os produtos e marcas das
Recorrentes, pois acede aos mesmos através da mesma expressao - N..

j) Assim qualquer consumidor que utilize os servicos assinalados pela marca
do Recorrido e adquire os produtos “promovidos” pelo Recorrido, pensara
certamente ou podera pensar estar a contratar com a titular das marcas das
Apelantes. Nada impedindo que a empresa que comercializa produtos da
classe 99, 162 e 202 preste servigo de promocgao desses ou de outros servigos
assinalados com a marca N.. SO que no caso em questao tais servigos nao
serao prestados pela mesma entidade.

1) Estabelece-se assim uma manifesta afinidade uma vez que entre os servigos
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a prestar e os produtos protegidos pelas Apelantes hd uma clara
complementaridade e acessoriedade. Sendo os canais de distribuicao comuns,
existindo igualmente uma procura conjunta, para satisfacao de idénticas
necessidades dos consumidores. A coexisténcia das marcas em confronto no
mercado pode pois induzir facilmente em erro ou confusao o consumidor,
podendo este ainda associar - risco de associagao - as marcas das Apelantes a
dos Recorridos, estando embora perante produtos e servigos de diferente
origem.

k) Devia pois a sentenca recorrida ter concluido pela afinidade entre os
produtos em causa (Art.2 245 2 do CPI).

m) Relativamente aos sinais em confronto julgam as ora Apelantes que pode
considerar-se que, no caso “sub-judice”, eles sao por tal forma semelhantes
que podem induzir em erro ou confusao o consumidor.

n) A comparacgao entre os sinais em causa igualmente nao levanta quaisquer
davidas. Com efeito, se compararmos as marcas em questdo: Das Apelantes do
Recorrido N. /N. N. P. N. E

0) Verifica-se que as expressoes que caracterizam as marcas sao iguais - N. -
nao existindo qualquer elemento diferenciador entre as mesmas no primeiro
caso acima indicado.

p) Na verdade, as marcas em confronto sao idénticas quer fonética quer
graficamente.

g) O consumidor ao deparar-se com a marca do Recorrido ira
inevitavelmente associa-la as das Apelantes, havendo ainda o perigo de
confusdo ou erro facil entre as marcas em questdo. Na verdade nao pode
deixar de reconhecer-se a existéncia de um risco de confusao entre as marcas
em confronto, quer na primeira das modalidades supra referidas quer na
segunda dessas modalidades
r) Tendo em conta o que fica referido parece-nos evidente a possibilidade de
confusao pois a identidade entre as marcas em causa cria no publico erro ou
confusdo sobre a proveniéncia dos produtos que, por associagao de ideias, os
consumidores podem associar ser a mesma - Cft. Ac. do S.T.J., de 01.06.69, em
B.M.].,189, Pag. 298 a 303.

s) E, sem duvida, que o consumidor quando confrontado com a marca do
recorrido, tendo na memoéria as marcas da recorrente, terd a tendéncia para
tomar uma pela outra pois nao é capaz de distinguir, de memoria, as duas
marcas. Ha pois um forte risco de associacao entre as marcas em confronto
podendo o publico atribui-los a mesma origem. Tendo em conta o que atras foi
referido nao pode deixar de considerar-se a possibilidade de confusao facil
entre as marcas em confronto.

t) Existe, assim, claramente uma situacao concorrencial indutora de confusao
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quanto ao sinal distintivo aposto nos produtos em causa que visam satisfazer
necessidades fortemente complementares, com o risco acrescido de, sendo as
marcas da recorrente tidas por notoriamente conhecida, o publico consumidor
ser levado a associar os artigos langados pela Recorrida ao titular daquela
(recorrente), com o inerente esvaziamento do seu poder sugestivo.

u) Com efeito, as marcas registadas das recorrentes devem ser considerada
notoria pelo seu especial poder sugestivo e pelo conhecimento que dela tem o
publico consumidor, de acordo com o disposto no Art.2 2412 do C.PI..

v) Tais marcas devem disfrutar, na opinidao da mais moderna doutrina, de uma
especial proteccao que ultrapasse o quadro dos produtos e servigos a que se
destinam - Cft. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Nogoes Fundamentais,
em C.]J., Ano VII, Tomo 2, Pag. 251.

w) Igualmente o Art. 62 Bis da Convencao de Paris permite a recusa ou
anulacgao do registo e a proibigcao do uso de marca reproduzida, imitada ou
traduzida de outra notoriamente conhecida como sendo de pessoa admitida a
beneficiar da Convencao e utilizada para produtos idénticos ou semelhantes.
x) Afirma o Prof. Pinto Coelho, acerca do problema da marca notoriamente
conhecida, que a opinido dominante é no sentido de que a marca pode assim
ser qualificada desde que alcangou notoriedade ou conhecimento geral no
circulo de produtores ou no meio dos consumidores mais em contacto com o
produto a que respeita a marca; isto €, basta que a marca se tenha divulgado
de modo particular no circulo de pessoas que na linguagem dos especialistas
se usa designar por «meios interessados».

y) Ora, os produtos assinalados pelas marcas das recorrentes sao muito
apreciados pelo publico consumidor que tem dos mesmos uma imagem de
qualidade e prestigio, estando as marcas da Recorrente fortemente divulgada
em diversos paises, nomeadamente em Portugal.

z) Esta matéria - apreciacao da notoriedade da marca - no entendimento das
Autoras deveria ter sido objecto de prova, por constituir matéria de facto
controvertido necessitada de prova, designadamente em sede de audiéncia de
discussao e julgamento, e nao como fez a sentencga recorrida ao decidir, sem
mais, que as marcas das recorrentes nao sao notorias.

aa) Deveria pois o Tribunal ter realizado audiéncia de discussao e julgamento
para apreciacao desta questdao. Ao nao o fazer violou os arts 5132 e 5152 do
CPC (actuais artigos 4102 e 4122 do CPC).

bb) Deveria ainda ter sido anulado o registo a marca do recorrido com os
fundamentos acima indicados e, igualmente, com fundamento no Art. 252, n®
1, alinea d) do C.P.I. do CPI aprovado pelo DL n2 36/2003, de 5 de Margo, que
refere ser fundamento de recusa do registo o reconhecimento de o requerente
pretende fazer concorréncia desleal ou que tal concorréncia desleal é possivel,
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independentemente da intencgao do titular.

cc) Acresce que o registo pelo Recorrido da marca que constitui contrafaccgao
total das marcas registadas da Recorrente implica, nos termos do Art. 3172 do
C.PI., concorréncia desleal pois é contraria as normas e usos honestos de
qualquer ramo de actividade econdmica. Devia pois a sentenga recorrida ter
anulado o registo da marca n.2 355.753, violando, ao nao o fazer, o disposto no
Artigo 3172, n? 1 do CPI.

dd) Dispoe o Art.2 102, n.2 3 do Cddigo das Sociedades Comerciais que a firma
de sociedade constituida por denominagao particular nao pode ser idéntica a
firma registada por outra sociedade ou por tal forma semelhante que possa
induzir em erro.

ee) Dispoe igualmente o Art. 52, n.2 3 do Cdédigo da Propriedade Industrial que
os registos de marca, denominacgoes de origem, nomes e insignias de
estabelecimento, constituem fundamento de recusa ou de anulacao de
denominagodes sociais ou firmas com eles confundiveis e cujos pedidos de
constituicao sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

ff) Por seu lado, dispoe o Art. 332, n2 2 do Decreto-Lei n® 129/98, de 13 de
Maio, no que respeita ao principio da novidade das firmas e denominacdes,
que 0s juizos sobre a distincao e a nao susceptibilidade de confusao ou erro
devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicilio ou sede, a afinidade ou
proximidade das suas actividades e o ambito territorial destas.

gg) Dispoe ainda o Art. 332, n.2 5 do supra citado diploma que os juizos sobre
a distincao e a nao susceptibilidade de confusao ou erro, devem ter em conta,
nao sé os elementos referidos no n? 2 do mesmo artigo, mas também a
existéncia de marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro
sobre a titularidade desses sinais distintivos.

hh) Atente-se ainda que a natureza da firma-denominacao nao é influenciada
pelos aditamentos que se lhe fizerem e, nomeadamente, as indicagoes
genéricas referentes ao tipo de actividade exercida. - Cft. Oliveira Ascencao,
Direito comercial II, Direito Industrial, Lisboa 1987, Pags. 88 e segts.

ii) O que interessa, na verdade, é o nucleo da firma, ou seja, os elementos
individualizadores ou as siglas - Cft. Oliveira Ascenc¢ao, Idem, Ibidem. Deve,
pois, a firma-denominagao obedecer aos principios de verdade, novidade e
exclusividade.

ji) Em tal analise ha que realcar o facto de o elemento preponderante, ou
nucleo da referida firma e marcas ser exclusivamente a expressao “N.”.
Resulta evidente, de tal andlise, a existéncia de semelhanca entre tais
elementos, de tal forma e em grau que impedem que se considere a firma “N.”
claramente distinta das marcas “N.”.

11) O juizo sobre a distingao e a nao susceptibilidade de confusao ou erro,
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supra referido pelo Prof. Pinto Coelho, aplica-se igualmente, por forca do
disposto no art. 332, n.2 5 do Decreto-Lei n.2 129/98, de 13 de Maio, a
diferenciacao entre firmas e titulos de propriedade industrial, designadamente
marcas.

mm) E, pois, evidente que a adopcao pela Ré da firma “N. Lda” viola o
principio da novidade e exclusividade da firma sendo susceptivel de causar
confusao ou erro com as marcas das Autoras caracterizadas pela expressao
“N.”.

nn) Nos termos do Arte. 359, n.24 do D.L. n.2¢ 129/98, de 13 de Maio, o direito
a exclusividade de firma ou denominacgao esta sujeito a possibilidade de
declaracgao de nulidade, anulagao ou revogacao por sentenca judicial. O acima
referido significa pois que deve ser anulado o direito da Ré a firma “N.-
Sistemas de Informacao Lda.” por violar o disposto no Art. 102, n.2 3 do C.S.C,,
no Art.2 339, n?1, 2 e 5 do Decreto-Lei n.2 129/98, de 13 de Maio e no Art.2 49,
n.2 4 do C.PI..

00) Os Recorridos adoptaram o nome de dominio “n..pt”. Em Portugal, a data,
a Fundacao para a Computacgao Cientifica Nacional (FCCN) estabeleceu um
conjunto de regras para regulamentar o registo dos nomes de dominio em
Portugal, designadamente para a composi¢dao do nome do dominio “.pt” (cfr.
doc. 11).

pp) De acordo com as regras para a composicao do nome do dominio “.pt”
estabelecidas pela FCCN o nome do dominio nao pode corresponder a nomes
que induzem em erro ou confusao sobre a sua titularidade, designadamente
por coincidirem com marcas notorias ou de grande prestigio pertencentes a
outrém. Actualmente a FCCN é denominada de Associacao DNS:PT e o
Registo de Nomes de Dominio sob .PT obedece a regras juridicas, técnicas e
administrativas constantes de Regulamento préprio com Depdsito legal n.2
340473/12.

gq) Importa assim, mais uma vez, apurar se a adopcao pelos Recorridos do
nome de dominio “n..pt” viola tais regras quando as marcas das recorrentes
acima referidas sdao anteriores a existéncia da Recorrida e ao registo do
dominio em causa e sdao muito conhecidas pelo publico interessado.

rr) Ora, o consumidor que se depare com o dominio “n.” dos Recorridos e que
tenha na memoria as marcas das Recorrentes, pensara com certeza, dada a
semelhanca fonética, grafica e ideografica que ambos pertencem a mesma
entidade ou entidade associada.

ss) Tanto mais que o acesso aos “sites” quer da Recorrida quer da Segunda
Autora é ou poder ser o mesmo - introduzir no motor de busca do portal
“sapo” a palavra “n.”. Acresce que a navegacao na Internet dilui a questao do
espaco geografico, permitindo um acesso global e “aterritorial” da informacao.
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tt) Com efeito, o utilizador da Internet que quiser pesquisar a existéncia de
alguma representacao ou entidade associada da Autora ou qualquer outra
informacgao sobre os produtos e servicos da Autora em Portugal depara-se,
desde logo, com o dominio da Ré. Resulta, assim, evidente de tal andlise a
existéncia de semelhanca entre as marcas e o nome de dominio dos
Recorridos, de tal forma e em grau, que impedem que se considere o nome de
dominio da Ré claramente distinto das marcas das Autora.
uu) Pelo que a adopgao pelos recorridos do nome de dominio “n..pt” viola as
regras para a composicao de um dominio “pt” sendo susceptivel de causar
confusao ou erro com as marcas das Autora. Estamos assim perante uma
utilizacao ilicita pela Ré na Internet das marcas das Apelantes.
vv) E evidente pois que a utilizacdo pela Ré do nome de dominio n..pt constitui
contrafaccao das marcas registadas das Apelantes e a existéncia de violacao
de firma implicam, nos termos do Art. 3179, a existéncia de concorréncia
desleal.
xx) Na verdade, o que pretende a lei € uma “concorréncia leal”, pelo que a
conduta da Recorrida integra uma concorréncia desleal (cfr. Acérdao do S.T.].
de 18/05/95 supra citado). Mostram-se, assim, violadas as regras
estabelecidas pela FCCN para a composi¢cao do nome de dominio bem como os
Art9s 2399, 2412 e 3172 do C.PI., pelo deveria ter sido recusado o nome de
dominio da Recorrida com os fundamentos acima mencionados.
Termina pedindo a revogacao da sentenca recorrida e, consequentemente, a
anulagao do direito da Recorrida a firma “N., Lda.”, a anulacao do registo da
marca da Recorrida n? ...e a anulagdao do nome de dominio “n..pt”.

Nao foram apresentadas contra-alegacgoes.
QUESTAOQO A DECIDIR.
Sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusdes das recorrentes (arts.
6352, n?4 e 6392, n? 1 do CPC) as questbdes a apreciar sao:
a) da afinidade de produtos; da imitacao da marca; da notoriedade da marca;
b) da concorréncia desleal;
c) da firma recorrida - natureza distintiva;
d) do nome de dominio adoptado pelos recorridos.

Cumpre decidir, corridos que se mostram os Vvistos.

FUNDAMENTACAO DE FACTO.
Na 12 instancia foram dados como assentes os seguintes factos:
1) A 1.2 Autora tem registadas as seguintes marcas:
- Marca nacional n.2 ... “N.”, destinada a assinalar produtos da classe 98,
designadamente aparelhos eléctricos e electréonicos para utilizagdo em
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escritorios; maquinas calculadoras e aritméticas; equipamentos de
processamento de dados e computadores; aparelhos e maquinas de copiar;
aparelhos de projeccao e telas para projeccao; aparelhos de telefone;
teleimpressoras; aparelhos para gravacao audio e/ou video e gravagao;
aparelhos e instrumentos para utilizagao com os artigos acima; partes e
acessorios para os mesmos; suportes de dados; incluindo discos e disquetes
para programas de computador e meios para gravagao ou suporte de pré-
gravacgao e/ou video; telas para fotografia (cfr. o documento de fls. 31, que se
reproduz).

- Marca nacional n.2 ... “N.”, destinada a assinalar produtos da classe 1682,
designadamente papel, cartolina e artigos feitos nestes materiais; impressos,
materiais para encadernacao, artigos de papelaria; adesivos para papelaria e
usos domésticos; materiais para artistas; pincéis para pintar; maquinas de
escrever e artigos de escritorio; materiais didacticos e de ensino; materiais
para embalagem; cartas de jogar; caracteres de impressao e clichés (cfr. o
documento de fls. 32, que se reproduz).

- Marca nacional n.2 ... “N.”, destinada a assinalar produtos da classe 208,
designadamente mobiliario para escritério, partes e acessoérios para os
mesmos; recipientes de plastico; painéis e suportes para exposigoes,
prateleiras (cfr. o documento de fls. 33, que se reproduz).

2) Os despachos de concessao das referidas marcas a 12 Autora foram
proferidos pelo INPI em 03/06/1993 (cfr. os mesmos documentos).

3) A 2.2 Autora é titular da marca nacional n.? ... “N. P...”, destinada a
assinalar os seguintes produtos:

Da classe 92 - computadores; hardware, programas de computador; acessorios
de computador; CD-ROMs; estagoes de trabalho; aparelhos de impressao;
materiais de armazenamento de dados em forma electréonica e magnética;
aparelhos de processamento de dados; aparelhos de realizagao de imagens;
aparelhos para o registo e reproducao de videos; telecopiadores; aparelhos de
projeccao; aparelhos de televisao e video; aparelhos e instrumentos
fotograficos; filmes; maquinas de ditar; aparelhos telefénicos; aparelhos de
segurancga para computadores; alarmes; caixas adaptadas para transportar
computadores ou armazenar discos; arrumacao para discos; coberturas
adaptadas para computadores; ratos; tapetes para ratos com descanso para
pulso; filtros de ecra; aparelhos de limpeza para computadores e periféricos
de computadores; aparelhos eléctricos e electronicos cabos; calculadoras e
maquinas de calcular; maquinas e aparelhos de copiar; pilhas; lupas;
termometros; partes e acessorios para os referidos produtos;

Da classe 162: papelaria, fitas para impressao; folhas de plasticos
transparentes; etiquetas; separadores; pasta de papel e folios; adesivos
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(matérias colantes), suportes; suporte para leitura de folhas; quadros para
afixar avisos, maquinas ligacao, crachas feitos de papel ou de cartao;
etiquetadoras para uso no escritério; livros; instrumentos de escrita; canetas;
lapis; cortadores para uso no escritério; papel; papel de seda; papel de
cozinha e papel higiénico, papel de carta; envelopes; postais; blocos de notas e
livros de anotagoes; réguas, produtos de impressao e publicagbes impressas;
calendarios, diarios; rétulos para prendas e etiquetas; livros de enderecos;
artigos de escritorio, partes e guarnigoes para os mesmos; agrafadores e
agrafes; produtos de impressao; materiais para artistas; organisers de uso
pessoal; materiais para embrulho e embalagem (cfr. o documento de fls. 34 e
35, que se reproduz).

4) O despacho de concessao da referida marca nacional foi proferido pelo INPI
em 31/10/2001 (cfr. o mesmo documento).

5) A 22 Autora € ainda titular da marca comunitaria n.2 ..., “N. Ev..”, concedida
em 19/02/2001, destinada a assinalar produtos das classes 92, 162 e 202 (cfr. o
documento de fls. 36 a 50, que se reproduz).

6) A Ré apresentou pedido de certificado de admissibilidade de denominacao
no RNPC em 2000, tendo-lhe sido deferido o pedido da firma “N., Lda.”.

7) O Réu é titular da marca nacional n.2 ...“N.”, destinada a assinalar servigos
de promogao de vendas a terceiros através da internet, da classe 352 (cfr. o
documento de fls. 51 a 54).

8) O despacho de concessao da referida marca nacional foi proferido pelo INPI
em 11/11/2003 (cfr. o mesmo documento).

9) Os Réus promovem a venda, através da internet, entre outros, de artigos
relacionados com computadores e fotografia.

10) A Ré publicita na internet os seguintes servigos: servigos de informatica,
hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital, camaras
fotograficas digitais e projector de video.

11) A Ré adoptou o nome de dominio “n..pt”.

FUNDAMENTACAO DE DIREITO.

Analisemos as varias questdes de que cumpre conhecer, nem sempre pela
ordem pela qual foram suscitadas.
Ao caso em apreco ¢ aplicavel o Cddigo da Propriedade Industrial aprovado
pelo DL. 36/2003, de 5.03, na versao anterior a introduzida pelo DL. 143/2008
de 25.07, sendo, pois, a este que nos referiremos sempre.
A. Da imitacao da marca.
Da afinidade entre os produtos.

O tribunal recorrido julgou improcedente a pretensao das AA. de

anulagdao da marca nacional de que é titular o R., porquanto concluiu que nao
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existe qualquer afinidade entre os produtos e servicos assinalados pelas
marcas em confronto, pelo que inexiste risco de confusdao quanto a
titularidade das marcas registadas.

Insurgem-se as apelantes contra o decidido sustentando que os
produtos a que os sinais se reportam sao afins, porquanto podem ter a mesma
finalidade, os mesmos circuitos comerciais e destinam-se ou podem destinar-
se ao mesmo tipo de consumidor, sendo os canais de distribuicao idénticos,
existindo uma procura conjunta para satisfagao de idénticas necessidades,
existindo uma forte complementaridade entre as actividades e os produtos
assinalados pelas marcas das apelantes e a marca do apelado, ja que visam
satisfazer a mesma ordem de necessidades, pelo que a coexisténcia das
marcas em confronto no mercado pode induzir facilmente em erro ou confusao
o consumidor, existindo risco de associacao.

Como refere Carlos Olavo in Propriedade Industrial, Vol. I, Sinais
Distintivos do Comércio. Concorréncia Desleal, 22 ed. act., rev. e aument.,
pag. 71, “a marca é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial
do produto ou servigo proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais
distintivos do comércio. Constitui, alids, o primeiro e mais importante dos
sinais distintivos do comércio, .... Marca pode assim ser definida, em termos
gerais, como o sinal adequado a distinguir os produtos e servigos de um dado
empresario em face dos produtos e servigos dos demais. Ou, por outras
palavras, o sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou

servigos, e a permitir a sua diferenciacao de outros da mesma espécie”.

De acordo com o art. 2222 do CPI, na constituicao da marca vigora o
principio da liberdade, podendo a mesma ser constituida como se entender,
desde que os sinais que a constituem sejam adequados a distinguir os
produtos ou servigcos de uma empresa dos de outras empresas, e sejam
possiveis de representacao grafica (limites intrinsecos a liberdade de
composicao da marca ).

Mas existem, também, limites extrinsecos a tal liberdade “que dizem
respeito aos sinais confrontados com situacdes anteriores, como é o caso de
existéncia de marcas anteriormente registadas para produtos ou servigos
semelhantes” [1], ou seja, que tém em vista a existéncia de direitos anteriores.
Assim, de acordo com o disposto no art. 2392, al. m) do CPI o registo da marca
devera ser recusado se esta contiver, em todos ou alguns dos seus elementos,
“reproducgao ou imitagao, no todo ou em parte, de marca anteriormente
registada por outrem para produtos ou servigos idénticos ou afins que possa
induzir em erro ou confusao o consumidor ou que compreenda o risco de
associagcao com a marca registada”, aqui se consagrando, pois, o principio da
novidade da marca.
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E o art. 2452 do CPI d& o conceito de imitagao, estatuindo que a marca
registada se considera imitada ou usurpada se, cumulativamente, se
verificarem os seguintes requisitos: a marca registada tiver prioridade; sejam
ambas destinadas a assinalar produtos ou servigos idénticos ou afins; tenham
tal semelhanca grafica, figurativa ou fonética ou outra que induza facilmente o
consumidor em erro ou confusao, ou que compreenda um risco de associagao
com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor nao as
possa distinguir senao depois de exame atento ou confronto.

As marcas notérias e de grande prestigio tém proteccao especial nos termos
dos arts. 2412 e 2422 do CPI, merecendo esta ultima uma proteccao reforgcada
que vai além do principio da especialidade ou da novidade, e, como tal, é
protegida face a marcas que sejam iguais ou semelhantes a marca de
prestigio, ainda que nao estejam em causa os mesmos produtos ou servigos.

E é tendo em atencao estes dispositivos legais, bem como o disposto no art.
2252 do CPI [2], que se deve fazer a interpretagao e integracao dos direitos
conferidos pelo registo, previstos no art. 2582 do CPI que estatui que “o
registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o
seu consentimento, de usar, no exercicio de actividades econdmicas, qualquer
sinal igual, ou semelhante, em produtos ou servigos idénticos ou afins
daqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequéncia da
semelhanca entre os sinais e da afinidade dos produtos ou servigos, possa
causar, um risco de confusao, ou associagao, no espirito do consumidor” [3].
Risco de associagao que se traduz em o publico consumidor, reconhecendo,
embora, a diferente origem dos produtos ou servigos, incorrer no risco de
pensar que existe uma qualquer relagao de tipo juridico, econémico ou
comercial entre as diferentes origens.

Como refere Luis Couto Goncalves, in Manual de Direito Industrial, 22 ed.
revista e aumentada, pag. 280, «o risco de associacao é recortado
juridicamente como uma modalidade do risco de confusao. Isto implica, na
nossa opiniao, que o risco de associag¢dao ndao € uma nova figura, mas, apenas,
uma perspectiva de abordagem mais ampla do mesmo e Unico fendmeno de
imitagdo de marca sujeito as mesmas limitagoes legais incluindo o requisito da
identidade ou afinidade dos produtos ou servicos. Como o proprio T] teve
oportunidade de esclarecer, no sentido que consideramos correcto, “o risco de
associacao nao € uma alternativa ao conceito de risco de confusao mas serve
para definir o alcance deste”» (sublinhado nosso).

Do que se deixa dito resulta que no nosso direito das marcas vigora o principio
da especialidade, segundo o qual a marca devera distinguir-se das ja
existentes para produtos ou servigos do mesmo género e espécie, ou seja, “o
exclusivo uso de uma marca apenas € reconhecido ao respectivo titular no que

13725


file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn2
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn2
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn3
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn3

respeita aqueles produtos ou servigos que estejam numa maior ou menor
relagao de concorréncia com os produtos ou servigos a que a marca registada
se destina” [4].

Feitas estas consideragoes preliminares, aquilatemos, entao se, como
sustentam as apelantes, existe afinidade entre os produtos e servigos
assinalados pelas marcas em confronto.

A 12 A. é titular das marcas nacionais n.2 ... “N.”, destinada a assinalar
produtos da classe 92 (designadamente aparelhos eléctricos e electréonicos
para utilizacao em escritérios; maquinas calculadoras e aritméticas;
equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos e
maquinas de copiar; aparelhos de projeccao e telas para projeccgao; aparelhos
de telefone; teleimpressoras; aparelhos para gravacao audio e/ou video e
gravacao; aparelhos e instrumentos para utilizacao com os artigos acima;
partes e acessorios para os mesmos; suportes de dados; incluindo discos e
disquetes para programas de computador e meios para gravagao ou suporte
de pré-gravacao e/ou video; telas para fotografia), n.2 ... “N.”, destinada a
assinalar produtos da classe 162 (designadamente papel, cartolina e artigos
feitos nestes materiais; impressos, materiais para encadernacao, artigos de
papelaria; adesivos para papelaria e usos doméstico; materiais para artistas;
pincéis para pintar; maquinas de escrever e artigos de escritorio; materiais
didacticos e de ensino; materiais para embalagem; cartas de jogar; caracteres
de impressao e clichés) e n.2 ... “N.”, destinada a assinalar produtos da classe
202 (designadamente mobilidrio para escritorio, partes e acessorios para os
mesmos; recipientes de plastico; painéis e suportes para exposigoes,
prateleiras).

A 28 A, é titular da marca nacional n.2 ... “N. P...”, destinada a assinalar
produtos da classe 92 (computadores; hardware, programas de computador;
acessorios de computador; CD-ROMs; estagoes de trabalho; aparelhos de
impressao; materiais de armazenamento de dados em forma electrénica e
magnética; aparelhos de processamento de dados; aparelhos de realizacao de
imagens; aparelhos para o registo e reproducao de videos; telecopiadores;
aparelhos de projeccao; aparelhos de televisao e video; aparelhos e
instrumentos fotograficos; filmes; maquinas de ditar; aparelhos telefonicos;
aparelhos de segurancga para computadores; alarmes; caixas adaptadas para
transportar computadores ou armazenar discos; arrumacao para discos;
coberturas adaptadas para computadores; ratos; tapetes para ratos com
descanso para pulso; filtros de ecra; aparelhos de limpeza para computadores
e periféricos de computadores; aparelhos eléctricos e electronicos cabos;
calculadoras e maquinas de calcular; maquinas e aparelhos de copiar; pilhas;
lupas; termometros; partes e acessorios para os referidos produtos), e da
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classe 162 (papelaria, fitas para impressao; folhas de plasticos transparentes;
etiquetas; separadores; pasta de papel e folios; adesivos (matérias colantes),
suportes; suporte para leitura de folhas; quadros para afixar avisos, maquinas
ligagao, crachas feitos de papel ou de cartao; etiquetadoras para uso no
escritorio; livros; instrumentos de escrita; canetas; lapis; cortadores para uso
no escritorio; papel; papel de seda; papel de cozinha e papel higiénico, papel
de carta; envelopes; postais; blocos de notas e livros de anotagoes; réguas,
produtos de impressao e publicagoes impressas; calendarios, diarios; rétulos
para prendas e etiquetas; livros de enderecos; artigos de escritério, partes e
guarnigoes para os mesmos; agrafadores e agrafes; produtos de impressao;
materiais para artistas; organisers de uso pessoa; materiais para embrulho e
embalagem), e da marca comunitaria n.? ..., “N. E”, destinada a assinalar
produtos das classes 92, 162 e 2082.

A marca nacional n.2 ...“N.” de que o R. é titular destina-se a assinalar servicos
de promocao de vendas a terceiros através da internet, da classe 352.

As marcas das AA. destinam-se a assinalar produtos, que comercializam, a
marca do R. servigos que presta.

E foi com base nesta distingao que o tribunal recorrido concluiu pela
inexisténcia de afinidade, escrevendo que “... as marcas das Autoras destinam-
se a assinalar produtos das classes 9.4, 16.2 e 20.4, enquanto que a marca
impugnada se destina a assinalar servigos de promocdo de vendas a terceiros
através da internet, da classe 359. E certo que o simples facto dos produtos e
servigos estarem inseridos em diferentes classes da classificagdo de Nice ndo
é determinante para a defini¢do da afinidade, que se refere aos proprios
produtos (art. 245.2, n.2 2 do CPI). Todavia, retomando aqui as consideragcoes
ja expendidas anteriormente, ndo se reconhece qualquer afinidade entre os
produtos assinalados pelas marcas das Autoras e os servigos assinalados pela
marca do Réu. As primeiras destinam-se a assinalar uma multiplicidade de
produtos, nomeadamente artigos de papelaria e escritorio, incluindo artigos
de informdtica. A marca do Réu destina-se a assinalar servigos de promogdo
de vendas a terceiros através da internet. Por conseguinte, enquanto que o
consumidor dos produtos assinalados pelas marcas das Autoras serd um
comprador de artigos de papelaria e escritorio, incluindo produtos
informdticos; o consumidor dos servicos assinalados pela marca do Réu serd
alguém interessado em publicitar e vender a terceiros os seus produtos. Os
produtos assinalados pelas marcas das Autoras sdo bens de consumo. A marca
do Réu destina-se a assinalar servigos de promoc¢do de vendas a terceiros. A
circunstdncia do Réu poder promover a venda a terceiros de produtos
parcialmente idénticos ndo chega para estabelecer uma relacdo de
complementaridade entre a actividade deste e das Autoras, pois, reitera-se,
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uma coisa é vender artigos de papelaria, escritorio ou informdtica, outra coisa
é prestar servigos de promoc¢do de venda desses mesmos produtos, tendo os
consumidores de um e outro posicoes diferentes no mercado. Mesmo que em
ambos os casos seja utilizada a internet, isso ndo basta para caracterizar a
afinidade de produtos e servicos, pois a internet tem uma utilizacdo cada vez
mais generalizada, ndo sendo definidora da afinidade de produtos, mas uma
mera ferramenta de divulgag¢do e comércio dos mais variados bens”.

Carlos Olavo, na ob. cit., pags. 96 e 97 refere que “a afinidade entre produtos
ou servicos afere-se em face do préprio objecto do direito a marca, que € o de
distinguir a respectiva origem empresarial. Para que haja possibilidade de
confusdo sobre a origem empresarial dos produtos ou servigos, ha que ter em
atencao diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades
que os produtos ou servigos visam satisfazer e os circuitos de distribuicao
desses produtos ou servigos. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o
publico atribuird a mesma origem a produtos ou servigos de natureza e
utilidade préoxima e que sejam habitualmente distribuidos através dos mesmos

circuitos”.

Luis Couto Gongalves, na ob. cit., pags. 274 a 277, comega por sublinhar que o
que estd em causa é “encontrar a afinidade entre produtos e servigos
marcados, isto é nao desligados da finalidade essencial da marca, que é a
finalidade distintiva”, para sustentar que para apreciacao desta afinidade,
assim entendida, concorrem uma série de factores, devendo, assim, ponderar-
se o critério da finalidade e utilidade dos produtos e servigos, o critério “da
natureza (estrutura e caracteristicas) dos produtos e servigos e o critério dos
circuitos e habitos de distribuigdao dos produtos e servigos”, acabando por
alertar que existem casos “em que o risco de confusao aumenta. Referimo-nos
a0s casos em que possa mediar uma relagao de substituicao [5],
complementaridade [6], acessoriedade [7] ou derivacao [8] entre os produtos
ou servigos ou, mesmo, entre produtos e servigos”.

E quanto a possibilidade de afinidade entre produtos e servigos alerta, em
nota de rodapé, para a auséncia de unanimidade jurisprudencial quanto a tal
possibilidade.

O tribunal recorrido nao afastou, liminarmente, a possibilidade de existir risco
de confusao entre produtos e servigos, mas concluiu pela nao verificagao de
afinidade entre os produtos e servigos em causa por nao se destinarem ao
mesmo circulo de consumidores, como resulta do que acima se deixou
transcrito.

Entendemos que o risco de confusao pode ocorrer nao apenas no campo dos
produtos ou no dominio dos servigos, mas também entre produtos, por um
lado, e servigos, por outro, neste sentido se tendo pronunciado o Ac. do ST] de
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30.10.2003, P. 03B2331, rel. Cons. Oliveira Barros, in www.dgsi.pt.

E perfilhamos o entendimento do tribunal recorrido de que, no caso em
apreco, nao existe afinidade entre os produtos que as AA. vendem sob a marca
N., N. P.. e N. E, e os servicos prestados pelos RR. sob a marca N..

Salvo o devido respeito por opinido contraria, os produtos assinalados pelas
marcas das AA. e os servigos assinalados pela marca do R. ndo tém a mesma
finalidade, nem os mesmos circuitos comerciais, nem se destinam ao mesmo
tipo de consumidor, nao existindo complementaridade entre eles.

Ainda que os produtos e os servigos em causa possam ser comercializados e
publicitados através da internet [9], tal factor ndo pode ser, hoje,
determinante, face a crescente expansao do mundo cibernético e inequivoca
relevancia como meio de comunicagao, venda e promogao.

As AA. dedicam-se a venda de produtos de papelaria, artigos informaticos e
mobiliario de escritério, destinando-se as suas marcas a assinalar os referidos
produtos.

Os RR. dedicam-se a promocao da venda, através da internet, entre outros, de
artigos relacionados com computadores e fotografia, publicitando servigos de
informatica, hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital,
camaras fotograficas digitais e projector video, destinando-se a sua marca a
assinalar os referidos servigos de promocao de vendas.

As actividades das AA. e dos RR., bem como os respectivos produtos e
servigos, nao tém a mesma finalidade, e ndo se podem considerar
complementares, uma vez que a utilidade dos servigos dos RR. estd para além
da utilidade dos produtos das AA., sendo a sua natureza distinta.

As marcas das AA. assinalam produtos, nomeadamente produtos de
informatica, como hardware e software, para venda.

A marca do R. assinala a promoc¢ao de vendas a terceiros através da internet
de servicos informaticos, sendo que, dos anunciados, apenas os relativos a
hardware, software e artigos fotograficos seriam comuns aos vendidos pelas
AA. e que as respectivas marcas assinalam [10].

Contudo, acedendo ao site dos RR. como as apelantes propugnam, logo se
constata que os servigos prestados sao, essencialmente [11], nas areas do
dominio (na net), alojamento (hosting) e webdesign, como criacao e/ou
promocao dos RR., pelo que a natureza e finalidade dos servigos nada tem a
ver com os produtos vendidos pelas AA., sendo os respeitantes a eventual
venda e fotografia meramente residuais.

Os produtos vendidos pelas AA. e os servigos prestados pelos RR. nao se
situam no mesmo mercado relevante, nao existindo qualquer concorréncia
entre AA. e RR., nem potenciando uma procura conjunta, ou mesmo
alternativa [12].
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Assim, o consumidor a que se destinam nao é o mesmo, estando em causa um
consumidor especializado, mais informado, que nao fara confusao entre os
produtos e servicos em causa, nem associara as empresas que estao
subjacentes as referidas actividades.

Como escreveu o tribunal recorrido “o consumidor a quem as Autoras se
dirigem sdo as pessoas e empresas interessadas em adquirir artigos de
papelaria, mobilidrio de escritorio e artigos informadticos; ja o consumidor dos
servicos da Ré pretende a promocg¢do dos seus produtos e a aquisicdo de
produtos informdticos para esse efeito”, assim, “enquanto que o consumidor
dos produtos assinalados pelas marcas das Autoras serd um comprador de
artigos de papelaria e escritorio, incluindo produtos informaticos; o
consumidor dos servigos assinalados pela marca do Réu serd alguém
interessado em publicitar e vender a terceiros os seus produtos”.

Dai que o circuito comercial também nao seja o mesmo.

Conclui-se, assim, do que se deixa escrito, que nao existe semelhancga ou
afinidade entre os produtos e servigcos em causa, nada havendo a censurar,
nesta parte, a sentenca recorrida [13].

Da notoriedade das marcas das apelantes.

Sustentam as apelantes que as suas marcas devem ser consideradas marcas
notorias, de acordo com o disposto no art. 2412 do CPI, pelo que devem
disfrutar “de uma especial protecgao que ultrapasse o quadro dos produtos e
servigos a que se destinam”, defendendo, ainda, que, nesta parte, deveria o
tribunal recorrido ter realizado julgamento, uma vez que estava em causa
matéria de facto controvertida necessitada de prova.

Dispoe o art. 2412 do CPI que “é recusado o registo da marca que, no todo
ou em parte essencial, constitua reproducgao, imitagcao ou tradugao de outra
notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou servicos
idénticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicacgao, for
possivel estabelecer uma associacao com o titular da marca notéria”
(sublinhado nosso).

Carlos Olavo, na ob. cit., pdg. 97, define as marcas notorias como aquelas “que
adquiriram um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos
aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estao mais
em contacto com o produto ou servigo, e como tal, reconhecidas, em termos
de, por vezes, se confundirem com o proprio produto ou servigo ao qual sao
destinadas”.

E Luis Couto Gongalves, na ob. cit., pag. 304, refere que “a marca
notoriamente conhecida deve ser entendida como a marca conhecida de uma
grande parte do publico consumidor como a que distingue de uma forma
imediata um determinado produto ou servigo”.
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Mas marca notoria nao significa 0o mesmo que marca de grande prestigio, cujo
regime se encontra, alids, previsto no art. 2429 do CPI.

Marca de grande prestigio é aquela que goza “de elevado grau de notoriedade
junto do publico, supernotoria” [14], é a marca célebre ou famosa.

E enquanto a marca de prestigio merece uma proteccgao reforcada que vai
além do principio da especialidade ou da novidade, e, como tal, é protegida
face a marcas que sejam iguais ou semelhantes a marca de prestigio, ainda
que nao estejam em causa 0s mesmos produtos ou servigos, como supra se
referiu, a marca notéria continua limitada ao principio da especialidade, ao
contrario do que parecem sustentar as apelantes.

Como se sumariou no Ac. do ST] de 13.07.2010, P. 3/05.9TYLSB.P1.S1, rel.
Cons. Fonseca Ramos, in www.dgsi.pt, “cotejando os regimes juridicos da
marca notoéria e da marca de prestigio avulta o facto de a marca notéria estar
sujeita ao principio da especialidade, como resulta do fundamento da recusa
de registo da marca ter como fundamento a “aplicagdo a produtos ou servigcos
idénticos ou afins e com ela possa confundir-se ou, se dessa aplicagdo for
possivel estabelecer uma associa¢do com o titular da marca notoria”. Sendo a
marca de prestigio aquele principio nao se aplica, o uso da marca é
absolutamente proibido”.

Luis Couto Goncalves, na ob. cit., pags. 303 e 304 explica que “... o conceito
de marca notoriamente conhecida tem atravessado uma fase de inusitada
agitacdo confrontando-se duas perspectivas: a perspectiva tradicional segundo
a qual a marca notdéria deve ser protegida no quadro do principio da
especialidade; a perspectiva moderna segundo a qual a marca notéria pode
ser protegida, em certas condicoes, para além desse principio. O CPI actual
resistiu a pressdo de mudanga e nao enveredou pela perspectiva moderna o
que se sauda. A marca notdria continua limitada pelo principio da
especialidade (art. 2419, n2 1)”.

Assim sendo, face a conclusao supra de que em causa nao estao produtos e
servigos idénticos ou afins, tanto basta para afastar a aplicagao do regime da
marca notoria.

Sempre se dira, contudo, que as marcas das AA. ndao poderiam ser
consideradas notodrias, porque nenhuma factualidade consta da factualidade
provada que permita assim concluir, nao estando em causa, in casu, facto
notorio (art. 5142 do CPC) que nao careca de ser demonstrado.

Sobre a questdo do 6nus da prova sobre o caracter notério da marca, cfr.,
entre outros, o Ac. da RL.. de 29.04.2003, P. 2149/2003-3, em que foi relator o
ora adjunto Desemb. Pimentel Marcos, in www.dgsi.pt.

E ao contrario do alegado pelas apelantes, nao deveria o tribunal recorrido ter
realizado julgamento para apurar factualidade controvertida, quer porque o
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alegado pelas AA. (nomeadamente nos arts. 82, 92 e 652 do requerimento
inicial e que se referem a esta questao), € manifestamente conclusivo [15],
quer porque nenhuma prova foi indicada sobre esta matéria, quer documental,
quer testemunhal.

Improcede, pois, a apelagao, nesta parte, também.
Andlise dos sinais em confronto.
Face ao que se deixa dito [16] torna-se despiciendo analisar da similitude dos
sinais em confronto, uma vez que falta um dos requisitos essenciais
(semelhanca ou afinidade entre produtos e servigcos) para que se conclua
existir imitacao da marca.
Nao se deixara, porém de referir, em termos sintéticos, que existe total
identidade, fonética e grafica [17], entre os sinais das apelantes (N., N. P... e N.
E) e 0 do apelado (N.), tomando como elemento individualizador, ou marcante,
a denominacao “N.”, como, alids, a sentenca recorrida nao deixou de
reconhecer.
Da concorréncia desleal.
Sobre esta questao escreveu-se na sentenca recorrida que “Também ndo colhe
a arguig¢do de concorréncia desleal, nos termos do art. 317.2 do CPI, pois como
jd se assinalou, as marcas em confronto ndo se inserem numa actividade
concorrencial. Na verdade, o primeiro pressuposto da concorréncia desleal é a
existéncia de uma relagdo de “concorréncia proxima”, traduzida numa relagdo
de identidade, substitui¢cdo ou complementaridade. Como ja se assinalou, ndo
existe identidade ou sequer afinidade nos produtos assinalados pelas marcas
em confronto, nem entre as actividades prosseguidas pelos seus titulares, pelo
que falece também nesta parte a douta argumentagdo das Autoras”.
Entendem as apelantes que, ao contrario do entendido pelo tribunal recorrido,
o registo da marca do R. deveria ter sido anulado ao abrigo do art. 2662, n° 1,
al. b) do CPI, porquanto o registo pelo R. da marca que constitui contrafaccao
total das marcas registadas das apelantes implica, nos termos do art. 3172 do
CPI, concorréncia desleal, uma vez que o consumidor que se depara com 0s
servigos assinalados pela marca do R., tendo na memoéria as marcas das
apelantes, ira atribui-los a mesma origem ou associa-los a uma mesma
entidade ou associada.
Dispoe o art. 242, n® 1 do CPI que “sao fundamentos gerais de recusa: ... d) o
reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou
de que esta é possivel independentemente da sua intencao”.
A concorréncia implica uma competigao entre os diversos agentes econdmicos,
devendo ser regulamentada por forma a que cada agente econdémico interfira
de modo leal nas escolhas dos consumidores, que deverao ter a sua disposicao
um leque variado de ofertas para, de forma livre, fazerem as suas opgoes.
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O art. 3172 do mesmo diploma legal estabelece que “constitui concorréncia
desleal todo o acto de concorréncia contrario as normas e usos honestos de
qualquer ramo de actividade econdmica, nomeadamente: a) os actos
susceptiveis de criar confusao com a empresa, o estabelecimento, os produtos
ou servigcos dos concorrentes, qualquer que seja o0 meio empregue”.

Este preceito ndo tem caracter taxativo, como resulta claro dos seus termos,
podendo configurar-se varias actuagoes possiveis de serem consideradas como
de concorréncia desleal, previstas ou nao nas alineas do referido preceito.

A doutrina tem vindo a agrupar tais actuacoes em diversos grupos, a saber, os
actos de confusao (al. a)), os actos de descrédito (al. b)), os actos de
apropriacao ou falsa caracterizacao propria (als. c), d) e e)), os actos de
subtraccao ou desorganizacao de empresa alheia (actos que visam afectar o
normal funcionamento de uma empresa concorrente), e os actos de
concorréncia parasitaria [18].

Em causa nos autos estariam uma situacdao de concorréncia desleal através de
actos de confusao.

Como refere Carlos Olavo, na o.c., padg. 274, “na repressao da concorréncia
desleal estd em causa a confusdo entre actividades econdmicas, e, em
especial, a confusao entre os elementos em que tais actividades se
concretizam, a saber, a identidade dos empresarios em causa, seus
estabelecimentos, seus produtos e servigos, e nao ja confusao entre sinais
distintivos. ... O risco de confusao consiste em apresentar os produtos ou
servicos de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou
servicos a um concorrente” (sublinhado nosso).

Como ja supra se deixou escrito, no caso em apreco as AA. e os RR. dedicam-
se a actividades diferentes que nao sao concorrentes entre si, tal como os
produtos e servigos também ndao o sao.

Basta consultar o site dos RR., através do qual exercem a sua actividade, para
concluir que nao assiste o minimo de razao as apelantes quando sustentam

que o consumidor que se depara com 0s servigos assinalados pela marca do
R., tendo na memdria as marcas das apelantes, ird atribui-los a mesma origem
ou associa-los a uma mesma entidade ou associada [19].
As actividades em causa sao completamente distintas, e os servigos sao
apresentados de forma distinta [20], nao existindo qualquer risco de confusao
ou associacgao.
Improcede, também nesta parte, a apelagao.

B. Da firma.

O tribunal recorrido indeferiu o pedido de anulagao da firma da R,,
porquanto nao obstante tenha concluido que existia identidade na utilizagao
da expressao “N.” [21], como supra se referiu, e ser o registo das marcas das
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AA. prioritario relativamente a obtencao do certificado de admissibilidade da
R. [22], entendeu que, no que tocava a saber se existia risco de confusao
quanto a titularidade das marcas registadas das AA., a mesma nao se
verificava, porquanto as sedes das AA. e da R. sdao em paises diferentes, e as
respectivas areas de actividade sdao em areas completamente distintas.
Sustentam as apelantes que a firma da apelada viola o principio da novidade e
exclusividade sendo susceptivel de causar confusao ou erro com as marcas das
apelantes caracterizadas pela expressao “N.”.

Embora os interessados tenham liberdade para compor a firma que pretendem
adoptar, estdo sujeitos as regras a que a respectiva composicdao deve obedecer,
nomeadamente as atinentes a fungao individualizadora/identificadora [23] da
mesma.

De entre tais regras avultam os principios da verdade (os elementos que
compoem a firma devem ser verdadeiros e nao induzir em erro sobre a
identificacao, natureza ou actividade do seu titular - art. 322, n2 1 do RNPC) e
o da novidade ou exclusividade (a firma de um comerciante deve ser distinta
da dos outros comerciantes e nao susceptivel de confusao ou erro - arts. 339,
n? 1 do RNPC e 102, n% 2 e 3 do CSC).

No que ao principio da novidade importa, estabelece o n? 2 do art. 332 do
RNPC que “os juizos sobre a distingdo e nao susceptibilidade de confusao ou
erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicilio ou sede, a afinidade
ou proximidade das suas actividades e o ambito territorial destas”.

E o n? 5 acrescenta que deve ser ainda considerada a existéncia, para além de
outras, de marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre
a titularidade desses sinais distintivos.

E em consonancia, dispoe o art. 42, n? 4 do CPI que “os registos de marcas, ...,
constituem fundamento de recusa ou de anulagcao de denominacoes sociais ou
firmas com eles confundiveis, se os pedidos de autorizagao ou de alteragao
forem posteriores aos pedidos de registo”.

Sobre esta questao esclarece Carlos Olavo, na ob. cit., pags. 227 e 228 que
“Para que os sinais distintivos alheios sejam relevantes no juizo sobre a
admissibilidade das firmas, a lei impoe dois requisitos. Os sinais distintivos
devem ser semelhantes, isto €, nao serem passiveis de distingao pelo
consumidor médio sendo depois de exame atento ou confronto. Além disso, é
também necessario que a semelhanca seja tal que possa induzir o publico em
erro sobre a titularidade dos sinais distintivos em causa. Tratando-se de sinais
distintivos utilizados em actividades cuja esfera de actuacao é totalmente
diversa, nao hé risco de confusao relativamente a respectiva titularidade.
Alias, nao faria sentido que a lei fosse mais exigente no caso de conflito entre
firmas e outro sinal distintivo, tal como a marca, do que no caso de conflito

22/ 25


file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn22
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn22
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn23
file:///C:/Users/fj15713/Desktop/JURISPRUDENCIA/DR%E2%94%AC%C2%AC%20AMELIA%20RIBEIRO/18.03.2014%20P.%201288-05.6TYLSB.L1%20CC.doc#_ftn23

entre duas marcas. O direito a marca s6 impede que a correspondente
expressao seja adoptada como marca por outrem se se destinar ao mesmo
produto ou servigo, ou produto ou servigo similar ou semelhante, isto é,
quando exista afinidade entre um e outro, como decorre dos artigos 2399,
alinea m) e 2452, n? 1, alinea b). Por isso, o direito a marca sé impede a
admissibilidade de determinada firma quando entre a actividade que a
sociedade se propoe e os produtos ou servigos a que a marca se reporta haja
alguma afinidade”.
Subscrevendo tal entendimento, e face a tudo quanto supra se deixou ja
escrito, nao podemos deixar de perfilhar a posi¢ao assumida na sentenca
recorrida, improcedendo, consequentemente e nesta parte, a apelagao.

C. Do nome de dominio.

Concluiu a sentenca recorrida que inexistia fundamento para proibir o uso do
dominio “n..pt”, face ao que anteriormente tinha concluido sobre a
inexisténcia de afinidade entre as actividades prosseguidas pelas AA. e pela
R., nem entre os produtos assinalados pelas suas marcas e pela marca do R., e
sobre a insusceptibilidade de confusao, e inexisténcia de concorréncia desleal.

As apelantes vém reafirmar a violagao pelas RR. das regras para a
composicao do nome de dominio “.pt”, porquanto de acordo com a regras
“estabelecidas pela FCCN o nome do dominio nao pode corresponder a nomes
que induzam em erro ou confusao sobre a sua titularidade, designadamente
por coincidirem com marcas notdrias ou de grande prestigio pertencentes a
outrém” (sublinhado nosso).

Reportam-se as apelantes as condigbes para o registo de dominios .pt, em
vigor até 30.06.2010 elencadas pela entidade reguladora (FCCN), mais
concretamente a prevista no art. 92, n? 1, al. b) daquelas, da qual ressalta que
a proibicao respeita, apenas, a coincidéncia do nome de dominio com marcas
notorias ou de grande prestigio pertencentes a outrem, nao afastando,
consequentemente, e em geral, o principio da especialidade, como, alias,
defendem Manuel Lopes da Rocha e Mario Macedo, em Direito no
Ciberespaco, na passagem reproduzida pelas apelantes nas suas alegagoes.
Ora, como ja supra se referiu, a marca das apelantes nao pode ser
considerada marca notdria, porquanto inexiste factualidade provada que
permita tal conclusao, pelo que nao se mostram violadas quaisquer regras de
composicao do dominio .pt, nem se verifica concorréncia desleal, no sentido
propugnado pelas apelantes e atento o que supra se deixou dito sobre esta
matéria.

Improcede, assim, na totalidade a apelacao.

DECISAO.
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Pelo exposto, acorda-se em julgar totalmente improcedente a apelacgao,
mantendo-se a sentencga recorrida.
Custas pelas recorrentes.

Lisboa, 2014.03.18
Cristina Coelho
Roque Nogueira
Pimentel Marcos

[1]1 Carlos Olavo, o.c., pag. 80.

[2] Que reconhece o direito ao registo da marca aos industriais ou fabricantes,
aos comerciantes, aos agricultores e produtores, aos criadores ou artifices e
aos que prestam servigos para assinalar, respectivamente, os produtos do seu
fabrico, do seu comércio, da sua actividade, da sua arte, oficio ou profissao e
da respectiva actividade.

[31 Que corresponde ao art. 52 da Directiva 89/104/CEE de 21.12.88, que
introduziu o conceito de risco de associagao.

[4] Pedro Sousa e Silva, in O Principio da Especialidade das Marcas. A Regra e
a Excepcao: As Marcas de Grande Prestigio, na ROA, Ano 58, 1998, pag. 393.
[5] “Ou seja, quando o resultado alcancado por um produto ou servigco possa
ser razoavelmente substituido pelo resultado de outro produto ou servigo (v.g.
sabdo e sabonete; azeite e 6leo alimentar)”.

[6]1 “Isto é, em que os produtos sejam integraveis no mesmo processo de
fabrico (a denominada afinidade vertical, v.g. fiacbes e confecgoes) ou,
entendida essa relagao em sentido amplo, cujas utilidades possam
complementar-se (v.g. maquinas de lavar e secar roupa, discos e gira-discos,
isqueiro e tabaco)”.

[7]1 “Caracteriza-se pelo facto de os bens sé em ligagao a outros bens
(principais) se mostrarem economicamente uteis como, por exemplo, os

produtos componentes e acessorios da industria automével”.

[81 “Que pode ser encontrada por exemplo nos produtos derivados do leite ou
da carne de porco”.

[9] Reconhecendo as apelantes que os seus produtos nao o sao em exclusivo
através daquele meio, ao contrario do que se passa com os servigos do R.
[10] Sendo certo, contudo, que relativamente ao software os RR. apenas o
promovem para gestao de espago Web.

[11] Hoje, exclusivamente - sendo o site ja bem diferente daquele que se
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mostra reproduzido a fls. 76.

[12] Com interesse cfr. Pedro Sousa e Silva, ob. cit. pags. 396 e 397.

[13] Atente-se que a sentencga a que as apelantes fazem referéncia no inicio
das suas alegacgoes, nao decidiu em sentido contrario ao da sentenca objecto
dos presentes autos, pela simples razao de que a factualidade em causa nao
era a mesma, nomeadamente no que respeita aos servigos que a marca do R.
ali em causa pretendia assinalar.

[14] Ac. do ST] de 12.10.99, BM]J 490-280.

[15] Indicando confusdao com a no¢ao de marca de prestigio, a qual se referem
também.

[16]1 E ao que, de seguida, se ira escrever.

[17] Irrelevando serem escritas em letra maituscula e/ou mintscula.

[18] Carlos Olavo, ob. cit., pags. 272 e 273.

[19] Afigurando-se-nos que também é importante consultar o site da 22 A.
[20] Actualmente, sem relevo especial para a marca (n.).

[21] “Elemento individualizador ou diferenciador da firma, pois “Sistemas de
Informacao” é o elemento meramente explicativo da actividade social desta”.
[22] O que se verifica, pelo menos, no que respeita as marcas nacionais da 12
A.

[23] Do comerciante.
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