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I. Para efeitos de recusa de registo da marca, por imitacao, a afinidade pode existir entre produtos e
servigos.

II. O facto de estarem incluidos em Classes distintas da Classificacdo Internacional de Nice ndo é
determinante, podendo, apesar de tudo, existir afinidade, conforme se prevé no art. 2382 n2 2 al. b) do CPI.
lll. Um reduzido grau de semelhanca entre os produtos ou servicos assinalados pelas marcas em confronto,
pode ser compensado por um elevado grau de semelhanca entre elas.

(elaborado pela Relatora).

TEXTO INTEGRAL

Acordam em conferéncia, na Seccao da Propriedade Intelectual e da Concorréncia, Regulacao e

Supervisao, do Tribunal da Relacao de Lisboa

I. RELATORIO:

1.S0..., SA, intentou ao abrigo do disposto nos artigos 38.2 e seguintes do Novo Cédigo da
Propriedade Industrial, recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que recusou o pedido
de registo da marca nacional n.2 631726 "AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES", no seguimento da
decisao de deferimento do pedido de modificacdo da decisao anteriormente proferida de
concessao, pedindo que fosse revogado o despacho recorrido e admitido o referido registo.
Alegou, em sintese, ser a decisao errada por nao existir risco de confusdao entre a marca
registanda e as marcas da recorrida n2 624916- AUDAZES e n2 624918- AUDAZ, face a
inexisténcia de afinidade entre os produtos e os servicos das classes 35 e 43 e, os produtos
que a sua marca se destina assinalar na classe 30.

2. A entao Recorrida O... SGPS apresentou resposta ao recurso, alegando que a decisao do INPI
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devia ser mantida porquanto se estabelece risco de confusao com as suas marcas, existindo
afinidade entre os produtos/servicos e semelhanca grafica, fonética e semantica entre os
sinais.

3. Foi proferida sentenca final, pela qual se decretou o seguinte:

“Pelo exposto, julgo procedente o recurso interposto e, em consequéncia revogo o despacho
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial aludido na al. a), dos factos provados, sendo
substituido pelo de concessao do registo da marca pedida.

Custas pela recorrido/a - (artigo 5272 do Cédigo de Processo Civil).

Valor da causa: 30.000,01 euros.

Registe, notifique e, apods transito, comunique ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Apods transito da sentenca, cumpra-se o artigo 342, n2 5, aplicavel nos termos do artigo 462, do
CPL.”

4. Inconformada, a Recorrida/aqui Recorrente O... SGPS interp6s recurso de apelacao da
sentenca final, em que, nas conclusoes:

i) impugna a decisao de direito, com fundamento em errada interpretacao do artigo 2382 do
CPI, sustentando que ha risco de confusao entre a marca da Apelada e as suas marcas, estando
preenchido o requisito da afinidade entre produtos/servicos, requisito que o tribunal a quo nao
considerou verificado.

Conclui, pedindo seja o presente recurso de apelacdao julgado totalmente procedente,
revogando-se a decisao recorrida.

5. A aqui Recorrida SO..., SA nao ofereceu contra-alegacoes.

6. Foram observados os vistos legais.

7. No presente recurso de apelacao, a Apelante formulou as seguintes

CONCLUSOES

A. O Tribunal a quo concluiu, de forma errada, que entre os sinais em confronto nao existe
semelhanca/afinidade entre os servicos e produtos.

B. A nao afinidade foi julgada segundo uma interpretacao de especificacao de produtos.

C. No entanto, uma classificacao mais abrangente, é mais dificil de ser bem-sucedida, e, por
conseguinte, goza de uma protecao mais ampla.

D. Essa protecao é colocada em causa pela decisao do Tribunal a quo.

E. Conforme analisamos, existem decisoes anteriores que consideram que os servicos de
retalho de bens alimentares, servicos de restauracao, e os produtos assinalados pela marca da
Apelada na classe 30 sao afins, ou semelhantes em grau reduzido.

G. Resulta das mesmas decisdes, que o grau reduzido pode ser colmatado se houver fortes
semelhancas graficas, fonéticas e/ou conceptuais, o que se verifica no caso concreto.

H. O Tribunal a quo parece ter ignorado estas decisoes ao nao proferir uma palavra sobre as
mesmas e limitar-se a reger o seu argumento utilizando apenas uma decisao do INPI.

I. No entanto, o recurso administrativo, vulgo modificacdo de decisao, do INPI foi favoravel

para a Apelante.
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J. Havendo semelhanca ou afinidade no presente caso, é necessario avaliar a comparacao
grafica e fonética dos sinais em confronto.

L. O termo dominante, e principal, da marca da APELADA é o termo “AUDAZ”, que é idéntico ao
termo AUDAZ da marca da Apelante.

M. Deste modo nao restam duvidas que devera ser considerado que as marcas da Apelada
preenchem o conceito de imitacao presente no artigo 238.2 do CPI.

Concluiu, pedindo que seja julgado procedente a apelacao, revogando a Douta Sentenca
recorrida, assim se fazendo JUSTICA!

*

Il. DELIMITACAO do OBJECTO do RECURSO:

O objecto do recurso é delimitado pelas conclusées da alegacdao do recorrente, ndo podendo
este Tribunal conhecer de matérias nelas nao incluidas, a ndao ser que as mesmas sejam de
conhecimento oficioso - cfr. artigos 6352, n2 3, e 6392, n.2s 1 e 2, do CPC.

Por outro lado, ainda, sem prejuizo das matérias de conhecimento oficioso, o tribunal de
recurso ndao pode conhecer de questées nao antes suscitadas pelas partes perante o Tribunal
de 12 instancia, sendo que a instancia recursiva, tal como configurada no nosso sistema de
recursos, nao se destina a prolacdo de novas decisdes, mas a reapreciacao pela instancia
hierarquicamente superior das decisoes proferidas pelas instancias. ([1]).

*

No seguimento desta orientacao, a questdo a decidir no presente recurso é a seguinte:

Se o registo da marca da Apelada deve ser recusado por preencher o conceito de imitacao
previsto no art. 2382 do CPI.

*

1Il. FUNDAMENTACAO DE FACTO:

1. O Tribunal de 12 instancia julgou provados os seguintes factos:

a) Por despacho de 17/12/2020, o Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou
Modelos do INPI, por subdelegacao de competéncias do Conselho Diretivo, recusou o registo da
marca nacional n.2 631726, AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES, pedida em 14/10/2019;

b) A marca referida assinala os seguintes produtos da classe 30, da Classificacao Internacional
de Nice: MOLHOS; PIRIPIRI; MOLHOS PICANTES. Cfr. teor da decisao constante do processo de
registo, remetido aos autos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

c) A recorrida é titular da marca n2 624916 - AUDAZES, requerida em 26.06.2019 e concedida
por despacho de 25.10.2019 para assinalar na classe 35 da Classificacao Internacional de Nice
os servicos de “administracao de empresas; servicos de gestao comercial; gestao de projetos
empresariais; organizacao de gestao de negodcios; publicidade; servicos de venda a retalho
relacionados com alimentos, e na classe 43 “servicos de restaurante e bar; servicos
hoteleiros”,

d) A recorrida é titular da marca n? 624918 - AUDAZ, requerida em 25.05.2019 e concedida por

despacho de 10.10.2019, para identificar na classe 43 “servicos de restaurante e bar; servicos
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hoteleiros”.

*

IV. FUNDAMENTACAO JURIDICA.

Imitacdao entre a marca da Apelada e as marcas da Apelante.

O presente recurso vem interposto da sentenca recorrida que, tendo revogado o despacho do
Director de Marcas do INPI que recusou o pedido de registo da marca nacional n2 631726
“AUDAZ SO PARA 0S MAIS FORTES”, concedeu o registo da referida marca a aqui Apelada.

Tal como decorre das conclusdoes de recurso, a Apelante considera que o tribunal a quo
interpretou de forma incorrecta o art. 2382 do CPI, ao concluir, de forma errada, que entre os
sinais em confronto nao existe semelhanca/afinidade entre os servicos e produtos.

Como fundamento da sua pretensao invocou a Apelante que os servicos de venda a retalho
relacionados com alimentos e o de fornecimento de alimentos e bebidas (servicos de
restauracao e bar) apresentam afinidade em relacao aos molhos, piripiri e molhos picantes que
constituem produtos alimenticios, que a protecdao de que as suas marcas beneficiam por serem
prioritarias é abrangente, compreendendo a venda a retalho de bens alimenticios os molhos,
piripiri e molhos picantes que a marca registanda pretende assinalar, coincidem normalmente
quanto ao produtor, ao publico relevante e aos canais de distribuicao, tendo o INPI ja proferido
decis6es no sentido de considerar que entre os produtos inseridos na classe 30 e os servicos
da classe 43 se estabelece uma relacao de afinidade, que os produtos e os servicos
confrontados destinam-se a mesma finalidade e a satisfacdo da mesma utilidade, sendo que
perante um molho alimenticio “AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES” da Apelada podera ser
associado ao comércio/restaurante/bar com a marca AUDAZ/AUDAZES da titularidade da
Apelante, causando confusao por associacao, que a prejudicaria, ndao se verificando diferencas
entre os sinais que permitam que as marcas possam coexistir no mercado portugués sem risco
de confusao, sendo o termo AUDAZ o elemento predominante e o unico distintivo na marca da
Apelada com total identidade grafica e fonética com as marcas da Apelante.

O conceito de Marca extrai-se do art. 2082 do NCPI, que dispoe que, a marca pode ser
constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representacao grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, cor, a
forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que
possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto
da protecao conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas.

Sendo a marca um sinal distintivo dos produtos ou servicos de uma empresa das demais
empresas, devera assumir capacidade distintiva, razao pela qual no art. 2092 do NCPI se
elencam as hipéteses em que o sinal nao satisfaz as condicoes necessarias para a constituicao
da marca, nomeadamente se desprovidas de qualquer caracter distintivo, ou se os sinais que
entrem na composicao da marca sejam constituidos por elementos genéricos (descritos nas

alineas a), c) e d) do n? 1 desse preceito legal), caso em que, esses elementos genéricos nao
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serao considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na pratica comercial, os
sinais tiverem adquirido eficacia distintiva ( n2? 2 do referido preceito legal).

Nao tendo sido impugnada a decisao sobre a matéria de facto fixada na decisao recorrida, nao
constituindo objecto deste recurso a reapreciacao da referida matéria, a decisdao recaira
apenas e sO6 sobre a matéria de direito em funcdo dos factos dados como provados pelo
tribunal a quo.

De acordo com os factos provados, constantes da sentenca recorrida, a Apelante é titular do
registo de marca nacional n? 624916 «AUDAZES», requerida em 26/06/2019 e concedida por
despacho de 25/10/2019 para assinalar na classe 35 da Classificacao Internacional de Nice os
servicos de “administracao de empresas; servicos de gestao comercial; gestao de projetos
empresariais; organizaciao de gestiao de negdcios; publicidade; servicos de venda a retalho
relacionados com alimentos, e naclasse 43 “servicos de restaurante e bar; servicos
hoteleiros”.

A Apelante é ainda titular da marca n? 624918 «<AUDAZ», requerida em 25/5/2019 e concedida
por despacho de 10/10/2019, para identificar na classe 43 “servicos de restaurante e bar;
servicos hoteleiros”.

Estamos perante sinais meramente nominativos- AUDAZ/AUDAZES.

A marca cujo pedido de registo efectuado pela Apelada foi recusado pelo INPI, mas cuja decisao
de recusa o tribunal a quo revogou, concedendo o registo, é a marca nacional n.2 631726,
«AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES», pedida em 14/10/2019.

A referida marca da Apelada assinala os seguintes produtos daclasse 30, da Classificacao
Internacional de Nice: molhos; piripiri; molhos picantes.

O caracter distintivo de uma marca ocorre, no sentido vertido no art. 2082 do CPI, quando essa
marca permite identificar o produto/servico para o qual o respectivo pedido de registo foi
solicitado, como provindo de uma empresa determinada, distinguindo-o do produto/servico
prestado por outras empresas.

A funcao essencial da marca é a de garantir ao consumidor lato sensu a identidade da origem
do produto e/ou do servico designado pela mesma, permitindo-lhe distingui-los, sem confusao
possivel, dos outros com proveniéncia empresarial diversa.(Acérddao do TJEU de 21/1/2010,
Audi/OHMI, processo C-398/08 P,EU).

Segundo o art. 2322 n2 1 do CPI “constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

- al. b) a reproducao de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou servicos
afins ou a imitacao, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para
produtos ou servicos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusdao o consumidor
ou que compreenda o risco de associacao com a marca registada.”

Por seu turno, dispoe o art. 2382 n2 1 do CPI que, “a marca registada considera-se imitada ou
usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins;
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c) Tenham tal semelhanca grafica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o
consumidor em erro ou confusao, ou que compreenda um risco de associacao com marca
anteriormente registada, de forma que o consumidor nao as possa distinguir senao depois de
exame atento ou confronto.”

Da conjugacao dos preceitos legais acima reproduzidos retiramos que, constitui fundamento de
recusa do registo de marca, quando ocorra imitaciao, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por outrem, se ambas se destinarem a assinalar produtos ou servicos
idénticos ou afins, quando ambas tenham tal semelhanca grafica, figurativa, fonética ou outra
que induza facilmente o consumidor em erro ou confusao, ou que compreenda um risco de
associacao com marca anteriormente registada.

«Tanto na doutrina, como na jurisprudéncia, desde ha muito se firmaram, os seguintes
principios ou regras: o juizo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de
confusao tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento; para a
formulacdao desse juizo relevam menos as dissemelhancas que oferecam os diversos
pormenores isoladamente do que asemelhanca que resulta do conjunto dos elementos
componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligacao entre os produtos e servicos,
por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam.»[2]

No caso em apreco é pacifico que as marcas da Apelante sao prioritarias relativamente a marca
registanda, face a data de concessao do registo daquelas, situando-se o cerne do litigio na
existéncia ou nao de afinidade entre os servicos que as marcas da Apelante visam assinalar e
os produtos para os quais foi pedido o registo da marca registanda.

O facto de estarem incluidos em Classes distintas da Classificacdao Internacional de Nice nao é
determinante, podendo, apesar de tudo, existir afinidade, conforme se prevé no art. 2382 n2 2
al. b) do CPL.

Também se considera superada a questao da admissibilidade da afinidade se poder colocar
entre produtos e servicos, conforme se pode ver dos ensinamentos, entre outros, de Pedro
Sousa e Silva.[3]

No que diz respeito a anadlise da afinidade entre os produtos que visa assinalar a marca
registanda e os servicos assinalados pelas marcas da Apelante, o confronto coloca-se com mais
acuidade entre os produtos “molhos, piripiri e molhos picantes” da Classe 30 da marca
registanda “AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES”por um lado e, os servicos de “venda a retalho
relacionados com alimentos” e “servicos de restaurante e bar” da Classe 43 por outro das
marcas da Apelante AUDAZ e AUDAZES.

Admitindo-se que nao seja propriamente evidente a afinidade entre os produtos e servicos
acima mencionados, ela existe e em grau que nao é despiciendo, porquanto os molhos
integram-se nos produtos alimenticios, sao deles complementares, sendo em regra objecto de
venda a retalho relacionada com alimentos.

Conforme vem sendo do conhecimento publico, ndao sdao raros os restaurantes que

comercializam, quer nos seus proprios estabelecimentos, quer em superficies comerciais de
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distribuicao do ramo alimentar, produtos alimenticios sob a marca que assinala os servicos de
restaurante, associando a marca sob a qual é prestado o servico de restauracao, a venda de
produtos conexos com essa actividade.

A titulo meramente exemplificativo e que elucida bem essa possibilidade, veja-se o Ac. RL de
23/5/2019, que recaiu sobre a marca Belcanto e, que embora tenha por objecto a venda de
vinhos, é transponivel para a situacdao destes autos relacionada com a venda de produtos
alimentares [4].

Nesse mesmo aresto se pode ler que, “E também do conhecimento publico e facto notério que
na realidade do mercado os grupos de empresas que exploram restaurantes desenvolvem
comummente actividades conexas aos servicos de restauracao incluindo, designadamente, a
venda de bebidas alcodlicas que podem usar ou ndao marca idéntica aquela que assinala os
servicos de restauracao.”

Nos restaurantes consomem-se alimentos, os quais poderao ser ( e sao-no frequentemente)
complementados por molhos e, para além desse consumo, podem ser vendidos produtos
alimentares (nomeadamente molhos) sob a mesma marca do restaurante, pelo que, sendo a
Apelante titular das marcas AUDAZ e AUDAZES e visando aquelas marcas assinalar os servicos
de restaurante e venda a retalho relacionada com alimentos, tem a Apelante também o direito
de comercializar produtos relacionados com alimentos sob a marca AUDAZ/AUDAZES,
designadamente um molho com nome AUDAZ idéntico a marca.

O Tribunal de Justica da Unidao Europeia, na decisao T-213/09, de 15 de Fevereiro de 2011,
perfilhou ja o entendimento de que “os servicos de restauracao utilizam necessariamente os
produtos relevantes das classes 30, 32 e 33. Os produtos e servicos em causa devem assim ser
considerados como complementares a luz da jurisprudéncia acima citada (...)”.

A propédsito dessa questao da afinidade entre produtos e servicos, inclusivamente entre
“alimentacao, bebidas e servicos de restaurante” e, complementaridade entre eles, salientam-
se também as consideracodes vertidas nas Guidelines for Examination of European Union Trade
Marks, EUIPO, Part C, Section 2, Double ldentity and Likelihood of Confusion, Chapter 2,
Comparison of Goods and Services, consultavel em https://guidelines.euipo.europe.eu.

Se a Apelada visa assinalar com a marca AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES a venda de molhos,
afigura-se-nos que causara evidente confusao ao consumidor médio, existindo um risco de que
o publico- mormente o consumidor da area da restauracao- possa crer que os produtos em
causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente a
Apelante, face a afinidade entre aqueles produtos e os servicos das marcas prioritdarias da
Apelante.

O Ac. CANON (ProcC-39/97) menciona que “umrisco de confusao existe na acepcao do artigo
42, n? 1, alinea b) da directiva quando o publico pode ser induzido em erro quanto a origem dos
produtos ou dos servicos em causa. (...) o risco de que o publico possa crer que os produtos ou
servicos em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas

economicamente (v., neste sentido, o acordao SABEL).”
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No mesmo sentido, Américo da Silva Carvalho, ndao aceitando que a andlise da semelhanca dos
produtos se faca com base na mesma utilidade, satisfacao das mesmas necessidades,
sucedaneas ou complementares, perfilhava o entendimento que, “(...) a semelhanca dos
produtos deve ser aferida por referéncia a sua origem, isto é, a empresa. Se o publico pode
atribuir os produtos a mesma empresa sao semelhantes, se nao pode sao dissemelhantes.”[5]
Por seu turno, a propdsito desta tematica, refere Pedro Sousa e Silva, o seguinte:

“Assim, sO deverdao ter-se por afins produtos ou servicos que apresentem entre si um grau de
semelhanca ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura
conjunta, para satisfacao de idénticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou servicos
em causa terao que se situar, pois, no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma,
ainda que tenuemente, uma relacao de concorréncia entre os agentes econémicos que os
oferecam ao publico.”

Em abono da posicao de existir afinidade entre os servicos de restauracao (e por maioria de
razao nos servicos de venda a retalho relacionada com alimentos) e a venda de alimentos,
sustenta aquele Autor “(...) parece-me claro que nada impede que se considere um servico
como afim de um produto: por exemplo, os servicos de restauracdao tém grande proximidade
(afinidade) com produtos alimentares e com bebidas alcodlicas”.[6]

Também Luis Couto Goncalves, quanto ao requisito da afinidade de produtos ou servicos,
afirma que «do que se trata ndo é de distinguir econémica ou, sequer, de um modo
juridicamente abrangente produtos ou servicos, mas, apenas, o de distinguir produtos e
servicos no ambito do direito de marcas. Para além do critério da finalidade e utilidade dos
produtos e servicos a doutrina refere ainda o critério da natureza (estrutura e caracteristicas)
dos produtos e servicos e o critério dos circuitos e habitos de distribuicido dos produtos e
servicos. O grau de importancia de cada um destes critérios é dificil de estabelecer
aprioristicamente. E ébvio que quando todos os critérios puderem concorrer num caso concreto
o conceito de afinidade sai claramente reforcado. O facto de os produtos ou servicos
confrontados se destinarem a mesma finalidade e a satisfacao da mesma utilidade, terem a
mesma natureza e serem distribuidos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de
comercializacao, de modo simultaneo, indicia, com maior margem de seguranca, a existéncia
de afinidade.

Nos casos em que nao concorram, simultaneamente, todos os factores de apreciacao de
afinidade havera que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e nao perder de
vista o risco de confusdao quanto a origem dos produtos e servicos marcados de forma igual ou
semelhante.

Ha casos em que o risco de afinidade aumenta. Referimo-nos aos casos em que possa mediar
uma relacao de substituiciao, complementaridade, acessoriedade ou derivacao entre os
produtos ou servicos ou, mesmo, entre produtos e servicos».[7]

Havendo uma relacao de complementaridade entre os molhos a comercializar pela Apelada sob

a marca AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES e, os alimentos a serem vendidos quer nos servicos
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de restaurante, quer na venda a retalho relacionada com alimentos, sob as marcas da Apelante
AUDAZ e AUDAZES, tendo a mesma natureza, destinando-se a mesma finalidade e a satisfacao
da mesma utilidade e, podendo ser distribuidos, vendidos ou prestados através dos mesmos
circuitos de comercializacao, dever-se-a concluir que a marca da Apelada se destina a assinalar
produtos afins daqueles servicos que sao assinalados pelas marcas da Apelante, tendo-se por
verificado o requisito previsto na al. b) do n.2 1 do artigo 238.2 do CPI.

Cumpre ainda averiguar se, apesar da afinidade entre os produtos/servicos que as marcas em
confronto visam assinalar, as marcas sdao ou ndao sao semelhantes de molde a poder aferir se se
verifica imitacao obstativa do registo da marca.

O TJUE no Ac. CANON (P. C-39/97) fez mencao ao facto de que “a apreciacao global do risco de
confusdao implica uma certa interdependéncia entre os factores tomados em conta,
nomeadamente a semelhanca das marcas e dos produtos ou servicos designados. Assim, um
reduzido grau de semelhanca entre os produtos ou servicos designados pode ser compensado
por um elevado grau de semelhanca entre as marcas, e inversamente.”

No mesmo sentido, Pedro Sousa e Silva, «<A abordagem correcta no exame da confundibilidade
das marcas é aquela que- no respeito do principio da interdependéncia- coloca, num dos
“pratos da balanca” os factores de semelhanca dos sinais, ao nivel fonético, visual e
conceptual e, no outro “prato”, os factores de diferenciacao desses sinais, podendo a grande
semelhanca no contexto de um desses niveis ser compensada pela elevada dissemelhanca no
contexto dos demais.»[8]

Destarte, da visao de conjunto entre as marcas prioritarias da Apelante e a marca registanda,
nao sendo propriamente iguais, porque a marca registanda nao se reduz ao termo AUDAZ,
afigura-se-nos que nao ha dissemelhancas que as permitam facilmente distinguir numa andlise
geralmente apressada e displicente do consumidor médio de produtos alimentares.

Delas nao se evidenciam diferengcas suficientemente significativas que afastem o risco de
confusao, por associacao, pelo consumidor desses produtos, o qual, confrontado com a marca
registanda, tendo reminiscéncias na memoédria das marcas da Apelante registadas
anteriormente nao consegue, no imediato, distingui-las, sendo, como é prevalecente o
vocabulo AUDAZ , vocabulo que constitui a parte inicial do conjunto de vocabulos AUDAZ SO
PARA OS MAIS FORTES da marca registanda e, como tal nela esta totalmente consumido.

“A imitacao de uma marca por outra existira ndao sé6 quando, postas em conjunto, elas se
confundam, mas também quando, tendo-se a vista apenas a marca a constituir, se deva
concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
Tratando-se de marcas nominativas, a marca nao sera nova quando, em confronto grafico ou
fonético com outra mais antiga, seja de molde a provocar confusao, nao interessando o tipo, os
caracteres ou as dimensées em que sao escritas”.[9]

A marca registanda, com grafismo, concepcao e elemento predominante nominativo comum as
marcas da Apelante anteriormente registadas, nao possui elementos distintivos suficientes que

facam distinguir os produtos da Apelada dos produtos da Apelante (produtos do ramo
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alimentar) tomando-se por referéncia um consumidor-tipo de produtos alimentares que, por
regra, nao realizard uma comparacao directa entre as duas marcas, mantendo de memdria as
marcas prioritarias que a Apelante utiliza no mercado de restauracao.

O consumidor deste tipo de produtos alimenticios complementares (produtos susceptiveis de
terem em comum o mesmo publico alvo e os mesmos canais de distribuicdo), quando
confrontado com produtos da marca AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES facilmente incorrerd em
erro ou confusao, podendo assumir naturalmente que se tratam de produtos da mesma marca
ou pelo menos de produtos do mesmo grupo econémico da Apelante dada a identidade do
termo AUDAZ.

Ja no Ac RL de 4/5/2021 foi decidido que “Tais consumidores vivem num mundo verbal em que a
palavra, designadamente a escrita, domina o quotidiano recordando, de forma muito mais
intensa, vocabulos ainda que de maneira imprecisa e com escasso rigor e em termos sempre
desfocados pela nebulosidade da memdria que se constréi sobre o trindmio «impressao»,
«repeticao» e «associacao»”. [10]

Assim acontecera no caso em apreco, em que o elemento nominativo AUDAZ assume
preponderancia, sendo recordado com mais acuidade a parte inicial comum as marcas em
confronto- AUDAZ- uma vez que o restante da marca registanda- SO PARA OS MAIS FORTES-
pouco ou nenhum relevo assume face a banalidade desses termos no conjunto do sinal,
potenciando erro ou confusao designadamente quanto a origem comum ou nao dos
produtos/servicos assinalados.

De facto, aquelas outras palavras nao produzem suficiente diferenciacdao entre as marcas (nem
sequer sao de apropriacao individual), sao de uso banal esvaziado de conteudo diferenciador
pelo uso generalizado, indiscriminado em relacao a qualquer tipo de produto/servico,
contrariamente a palavra AUDAZ que assume evidente sonoridade e predominancia na
impressao geral do consumidor mediano.

Nada nos elementos verbais da marca registanda (que contem o vocdbulo AUDAZ das marcas
da Apelante) permite ao consumidor aferir que esta perante marca de empresario diferente da
Apelante, nao sendo a marca registanda, analisada no seu conjunto, em termos objectivos,
adequada a distinguir os produtos da Apelada dos servicos da Apelante.

Considerando-se que o termo AUDAZ se constitui como o elemento distintivo e predominante
dos sinais em cotejo, cremos ser indesmentivel que existe semelhanca visual, fonética e
conceptual entre os mesmos, para mais quando o vocabulo das marcas da Apelante esta
integralmente reproduzido no sinal da Apelada, circunstancia que, a nosso ver, dificiimente
permitira a destrinca entre as origens diferenciadas dos produtos/servicos.

Tal semelhanca é suscetivel de induzir em erro ou favorecer uma associacdao entre os sinais
impelindo o consumidor a crer, indevidamente, que tém a mesma origem empresarial ou que
existe alguma relacdao de natureza juridica, econémica ou organizacional entre as respetivas
entidades, julgando, por exemplo, que a marca da Apelada identifica uma variante das marcas

anteriormente registadas pela Apelante, podendo o consumidor, naturalmente, assumir que os
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molhos comercializados sob a marca AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES estdo associados aos
restaurantes sob a marca AUDAZ, pertencendo ao mesmo grupo econémico, sendo um produto
derivado daquela marca prioritaria.

Neste sentido, no Ac RL de 29-9-2011, entendeu-se, com grande propriedade para o caso aqui
em apreco que “A imitacdao nao implica a cdépia, igualdade total, podendo ser parcial e a
existéncia simultanea de elementos diferentes e de elementos comuns. O que importa é
verificar-se se, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto,
capacidade ou eficacia distintiva, pois, nao acontecendo tal, isto é, sendo a semelhanca com a
outra tao grande que possa determinar a confusao entre as duas, deve considerar-se verificada
a existéncia de imitacao.” [11]

Na hipdétese dos autos, apesar das diferencas, existe aquele elemento comum as marcas-
AUDAZ- que determina uma forte semelhanca entre elas, quer de ordem verbal, quer
conceptual, quer fonética, passivel de induzir em erro ou confusdao o consumidor médio, sendo
essa semelhanca suficiente para possibilitar que venha a adquirir um produto da marca da
Apelada, por se ter convencido da existéncia de uma associacao daquela marca com as marcas
da Apelante- risco de confusao por associacao.

Em suma, estando provado que as marcas AUDAZ e AUDAZES da Apelante sao prioritarias em
relacdo a marca registanda AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES, sendo os sinais sob cotejo muito
semelhantes e, afins os produtos/servicos que aquelas marcas em confronto visam assinalar, é
muito provavel que os consumidores, quando confrontados com os produtos da Apelada,
considerem que os mesmos estao a ser comercializados pelo grupo econémico da Apelante, ou
por alguém que com esta mantenha uma relaciao de parceria, o que nao é o caso, sendo
induzidos em erro ou confusao relativamente a respectiva proveniéncia empresarial ou
associacao com marca anteriormente registada.

Assim sendo, mostrando-se preenchido o motivo de recusa do registo previsto no art. 2322 n21
al. b) do CPI, conjugado com o art. 2382 n21 do CPI, por existir imitacao, em parte, pela marca
registanda relativamente as marcas prioritarias da Apelante, deve ser revogada a decisdao de
concessao do registo da marca da Apelada.

Concluindo, tudo conhecido e apreciado, deve ser declarada procedente a apelacao,
revogando-se a sentenca recorrida.

*

V. DECISAO:

Em razao do antes exposto, acordam os Juizes deste Tribunal da Relacdao de Lisboa, julgar
procedente o recurso de apelacao, revogando-se a sentenca proferida pelo Tribunal de 12
instancia, substituindo-a por decisdao de recusa do registo da marca nacional n? 631726
“AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES”

Custas pela Apelada - artigo 5272, n.2s 1 e 2 do CPC.

*

Lisboa, 27/1/2022
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Maria da Luz Teles Meneses de Seabra
Eurico José Marques dos Reis
(assina, com voto de vencido que se segue)

Carlos M G de Melo Marinho

(O presente acérdao nao segue na sua redacao o Novo Acordo Ortografico)

DECLARACAO DE VOTO

PROC. N2 66/21.0YHLSB.L1

VISTO N.2 02/2022 (1)

*

1. Pelas razoes a seguir indicadas e com todo o respeito pela posicao que fez vencimento no
acordao de que este voto de vencido faz parte integrante, divirjo da mesma, sendo que,
portanto, teria julgado totalmente improcedente a apelacao e confirmado, na integra, ainda
que acrescentando outros argumentos a fundamentacao em matéria de Direito nela explanada,
a decisao recorrida que revogou o despacho do Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos
ou Modelos do INPI datado de 17/12/2020, lavrado por subdelegacdo de competéncias do
Conselho Directivo desse Instituto, e o substituiu pelo decretamento da concessao do registo
da marca nacional n.2 631726 AUDAZ SO PARA OS MAIS FORTES, pedida em 14/10/2019 pela
aqui apelante.

2. Esta opiniao decorre, essencialmente, do seguinte conjunto de pressupostos conceptuais:

a) em primeiro lugar, entendo que, como para mim resulta clara e inequivocamente do
estatuido no n.2 1 do art.2 92 do Cdédigo Civil [mais exactamente a mencao que ai é feita a
“unidade do sistema juridico”], o Ordenamento Juridico é um compdsito unitario, o que
significa que nenhum normativo desse Ordenamento (ai considerando, em igualdade de
circunstancias para os diplomas de igual dignidade institucional, os dispositivos constantes de
instrumentos legais internacionais aplicaveis em Portugal mas também as normas que regulam
a tramitacao dos processos que correm termos perante os Tribunais Judiciais) pode alguma vez
ser interpretado isoladamente; isto é e para usar uma figura de estilo, o Ordenamento Juridico
é um continente, ndao um arquipélago (ou sequer uma soma de arquipélagos), sendo que esta
conclusao normativa se aplica, na integra, ao segmento de mercado no qual este conflito
emergiu, e que é identificado pela expressao economia baseada no conhecimento;

b) por outro lado, como creio que tem mesmo que ser sabido (ou melhor, nao pode ser
ignorado - art.2 62 do Cdédigo Civil), a delimitacdo dos contornos da compreensao/extensao
légica da previsao/estatuicao de uma qualquer norma juridica, seja qual for a sua natureza
(substantiva ou adjectiva), tem forcosamente de ser feita em conformidade com as regras
interpretativas definidas nos trés nimeros do art.2 92 do Cédigo Civil, sendo, de igual modo,

inquestionavel que as palavras tém um peso e um valor ontolégico - razao pela qual no n.2 2
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desse mesmo normativo se escreve que «Nao pode, porém, ser considerado pelo intérprete o
pensamento legislativo que ndo tenha na letra da lei um minimo de correspondéncia verbal,
ainda que Iimperfeitamente expresso», e estando, de igual modo, inequivocamente
estabelecido no n.2 3 desse mesmo artigo que « ... (na) fixacao do sentido e alcance da lei, o
intérprete presumira que o legislador consagrou as solucées mais acertadas e soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados»;

c) nesta conformidade e continuando a seguir a mesma linha de raciocinio légico, para a
construcao do conceito “solucao mais acertada” - de facto e mais exactamente, a solucao ética
e socialmente mais acertada -, considero que nao podem ser esquecidas as exigéncias inscritas
nos art2s 3352 (proporcionalidade assente na posicao que o valor ético que valida a norma e a
torna em verdadeiro Direito ocupa na Hierarquia de Valores que enforma e da consisténcia ao
tecido social comunitario) e 3342 do mesmo Cédigo, destacando-se neste ultimo e sem prejuizo
de haver de atender também as finalidades econdmicas e sociais dos direitos em causa, a
atencao que é dada, em primeira linha, a boa-fé e aos bons costumes, em suma, aos valores
éticos que constituem os pilares estruturantes da Comunidade, que validam as normas legais
produzidas pela forma prevista na Constituicao e que servem de padrao aferidor quando esta
em causa apreciar a adequacao das condutas individuais aos padroes comportamentais
reputados exigiveis a vivéncia em Sociedade, sendo que esses padréoes nao podem - ou, pelo
menos, hao devem -, em geral, ser outros que nao os que sao tipicos de um qualquer diligente
bom pai (ou boa mae) de familia - art.2 4872 n.2 2 do Cdédigo Civil -, mas também, e nesta
especifica area econémica denominada economia baseada no conhecimento, os que sao tipicos
de um/a consumidor/a minimamente atento/a e informado/a;

d) acresce ao atrdas enunciado que aqueles que tém como funcao buscar e administrar a Justica
nos casos concretos, tém sempre de contar com a natureza de certas coisas (v. Pedro Pais de
Vasconcelos in “Ultima licdo: A Natureza das Coisas” - Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, 16 de maio de 2016), porquanto “a realidade das coisas” (ou seja, a realidade material
das situacées submetidas ao julgamento do Tribunal), ndo pode ser ignorada ou desprezada ja
que essa materialidade objectiva se impoe a todos, mesmo aqueles que fingem que ela ndo
existe, e também porque, quando tal acontece, é a tutela da certeza e da seguranca juridicas
que é posta em perigo e, no final, com uma tal descuidada visdao dos factos, é a proteccao dos
direitos de todos aqueles que interagem no comércio juridico que esta a ser desconsiderada -
sendo que essa atencao a vida tal qual ela realmente é assume uma muito significativa
relevancia na construcao da solucao juridica deste pleito;

e) outrossim, a antes referida necessidade de, para aquilatar qual serd, no concreto caso
submetido ao seu julgamento, a solucao ética e socialmente mais acertada, ter
obrigatoriamente o Intérprete/juiz, seja qual for a instancia em que exerce funcoes, de fazer
apelo ao que se encontra estipulado no art.2 3352 desse mesmo Cédigo tem uma importancia
que muitas vezes é negligenciada porque no n.2 2 desse dispositivo esta clara e

incontornavelmente consagrado o Principio da Proporcionalidade, para o qual esse Julgador é
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remetido, principio esse que, incontornavelmente, apesar de nao existir uma norma
constitucional que, em termos expressos, a ele se refira [contudo, sdo varias as manifestacoes
do mesmo que estao subjacentes a varios dos comandos juridicos que constam dessa Lei Maior
- a titulo de mero exemplo, mencionam-se aqui os trés niumeros do art.2 262 e o n.2 2 do art.®
182 da Constituicao da Republica e, de certa forma, ao fazer referéncia ao conceito de “justa
indemnizacao”, também o n.2 2 do art.2 622 desse mesmo Diploma Fundamental], constitui um
dos pilares fundamentais nao apenas do Estado de Direito e do normal funcionamento da
Sociedade, mas sim de toda a Civilizacao Ocidental [embora, curiosamente, tenha sido
historicamente registado pela primeira vez no vdrias vezes milenar Cédigo de Hamurabi, com o
reconhecimento nele feito da demasiadas vezes imerecidamente vilipendiada Lei (ou Principio)
de Talido através da(o) qual se estabelece a correlacao sancionatoéria “olho por olho, dente por
dente”, limitando o anteriormente totalmente ilimitado poder - daqueles que o detinham, claro
- de punir irrestritamente o infractor perante um agravo por esses socialmente poderosos
sofrido, ainda que minimol].

3. Ora, a luz desses pressupostos, sublinhando muito especialmente o critério da atencao a
vida tal qual ela realmente é, considero que, com um muito elevado grau de probabilidade
[mas tenha-se em devida conta que o filésofo e matematico alemao Gottfried Wilhelm Leibniz,
que viveu entre 1646 e 1716, demonstrou inequivocamente que nao existem certezas absolutas
mas tao so certezas probabilisticas], um/a diligente bom pai/boa mae de familia, mas também a
um/a normal consumidor/a, minimamente atento/a e informado/a, usando, para tanto, juizos de
experiéncia comum e raciocinios de razoabilidade adequada, forcosamente concluird que a
marca registanda nao se confunde com as marcas registadas de que é titular a recorrente
porque apenas uma palavra (“AUDAZ”) existe em comum e, sobretudo, na marca registanda,
que é uma frase inteira, sublinho, e nao um sinal isolado, se estabelece uma ligacao entre o
epiteto AUDAZ (o que sempre valeria para o termo “AUDAZES”) e uma outra qualidade
descritiva associada a palavra “FORTES”, que é totalmente inexistente nas marcas invocadas
como obstativas do registo peticionado.

4. 0 que, a meu ver, é suficiente para evitar a ocorréncia de um qualquer risco de confusao (ou
a susceptibilidade de a mesma se verificar) entre essas trés marcas e, de igual modo, e quanto
a possibilidade de criacao de uma percepcao de que os bens e servicos assinalados provém da
mesma empresas produtora.

5. A concluir, creio ser desproporcionado, considerar que existe afinidade ou identidade do tipo
do produto/servico assinalados pelas marcas em confronto, até porque a marca registanda visa
assinalar produtos da classe 30 da Classificacao Internacional de Nice: MOLHOS; PIRIPIRI;
MOLHOS PICANTES, enquanto as marcas obstativas assinalam, respectivamente, servicos das
classes 35 e 43 [“AUDAZ”] dessa mesma Classificacao Internacional, a saber:

- a primeira [“AUDAZES”], na classe 35, os servicos de “administracao de empresas; servicos
de gestdo comercial; gestdo de projetos empresariais; organizacao de gestao de negdcios;

publicidade; servicos de venda a retalho relacionados com alimentos», e na classe 43 “servicos
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de restaurante e bar; servicos hoteleiros”;

- a segunda [“AUDAZ”], s6 para identificar na classe 43 “servicos de restaurante e bar;
servicos hoteleiros”.

6. E, nessa medida, sufrago inteiramente a posicdao assumida pela Mma Juiza a quo na decisao
recorrida.

7. E essa é, naturalmente em termos muito sumarios, a posicao que sustento quanto as
questdoes que constituem o objecto da apelacao cujo mérito aqui se aprecia, sendo estas,

repito, de forma muito resumida, as razées da minha divergéncia.

Lisboa, 27/01/2022

(Eurico José Marques dos Reis)

[1] F. AMANCIO FERREIRA, “ Manual dos Recursos em Processo Civil ”, 82 edicéo, pag. 147 e A.
ABRANTES GERALDES, “ Recursos no Novo Cédigo de Processo Civil ”, 22 edicdo, pag. 92-93.
[2] Ac RL de 30-9-2008, Proc. N2 3546/3008-1e, em igual sentido Ac RL de 20-12-2017, Proc. N2
271/17.3YHLSB.L1-7, www.dgsi.pt

[3] Direito Industrial, p. 273; CPI Anotado, Coord. Luis Couto Gongalves, p. 948

[4] Proc. N2 148/17.2YHLSB.L1-8, www.dgsi.pt

[5] Direito de Marcas, p. 67

[6] Ob Cit, p. 273

[7] Manual de Direito Industrial, p. 275 a 277

[8] Pedro Sousa e Silva, ob.cit., p286

[9] Ac RL de 24-6-2014, Proc. N2 1021/08.0TYLSB.L1-7, www.dgsi.pt

[10] Proc. N2 365/19.0YHLSB.L1-(PICRS), www.dgsi.pt

[11] Proc. 111/07.1TYLSB.L1-8, www.dgsi.pt

Fonte: http://www.dgsi.pt
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