TRIBUNAL DA RELACAO DE LISBOA

Processo 62/22.0YHLSB.L1
Recurso de Apelagao

Sumario: Marcas nacionais conflituantes — Modificacdo da decisdo de facto — Omissdo de
pronuncia — Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas — Requisitos
da proteccao factica da marca nao registada — Notoriedade da marca — Proteccao da
marca com base no registo prioritario — Risco de confusdo — Concorréncia desleal preven-
tiva — Artigos 232.2n.2 1 —b) e h) e 2342 do Cédigo da Propriedade Industrial

Palavras chave: Marca/ Risco de confusdo/Concorréncia desleal

Recorrente

= Micromidas, INC, com sede em Riverside Parkway, suite 10, West Sacramento, CA
95605, Estados Unidos da América
Recorridos

= AA, residente na Rua de Santo Estevdo, n.2 9, Abraveses, 3515-146, Viseu

= BB, residente na Rua Paul Harris, n.°1 4.2 dto. Figuerinha, 2780-769, Oeiras

Acordam em conferéncia, na Sec¢ao da Propriedade Intelectual e da Concorréncia, Re-
gulagao e Supervisao, do Tribunal da Relagao de Lisboa

Antecedentes do litigio

1. Arecorrente, na fase organicamente administrativa do registo da marca aqui em
causa, que correu no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante
também INPI) apresentou, ao abrigo do disposto no artigo 17.2 do Cédigo da
Propriedade Industrial (CPl), uma reclamagdo que foi indeferida, tendo o INPI
proferido decisdao que concedeu o registo da marca nominativa nacional n.2
664356, “ORIGENS — LABORATORIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE” reque-
rida pelos recorridos, conforme documento datado de 30.12.2021 junto com a
referéncia citius 98214 de 2.3.2022/Doc.6.

2. Da decisdo do INPI mencionada no paragrafo anterior, a recorrente interpos re-
curso de impugnagao judicial junto ao Tribunal da Propriedade Intelectual (do-
ravante também Tribunal a quo, Tribunal de primeira instancia ou Tribunal recor-
rido), pedindo a sua revogacdo e substituicdo por decisdo de recusa do registo da
marca nacional n.2 664356, “ORIGENS — LABORATORIO VIVO PARA A SUSTENTA-
BILIDADE” concedida aos recorridos.

3. Citados, os recorridos, ndo contestaram (cf. e-mail junto aos autos pelo recorrido
com a referéncia citius 98369 de 3.3.2022).
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4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentenga de 17.2.2022 com a refe-
réncia citius 510689, julgou improcedente o recurso, mantendo a decisdo que
concedeu o registo da marca aqui em crise aos recorridos.

Recurso para o Tribunal da Relacdo

5. Dasentenca referida no paragrafo anterior veio a recorrente interpor o presente
recurso para o Tribunal da Relagdo, pedindo a sua revogacgao e substituiciao por
outra que recuse o registo concedido a marca dos recorridos.

A recorrente alegou, em sintese, os seguintes fundamentos:

= Omissdo de pronuncia sobre a questdo de facto e de direito relativa a
notoriedade da marca da recorrente invocada ao abrigo do disposto no
artigo 234.2 do Cadigo da Propriedade Industrial (CPI), o que acarreta a
nulidade da sentenca recorrida a luz do disposto no artigo 615.2 n.2 1 —
d) do Cédigo de Processo Civil (CPC);

= Modificacdo da decisdo de facto mediante aditamento aos factos prova-
dos dos 12 factos elencados no ponto vii das conclusGes de recurso que
se seguem, 0s quais, tendo sido alegados na impugnacao judicial, resul-
tam dos documentos juntos a mesma, designadamente como Doc. 3 a
Doc.15:

“6 - A Recorrente é uma multinacional norte-americana que desenvolve e dimensiona processos bioldgicos e
quimicos ambientalmente benignos e que produz produtos quimicos e materiais valiosos a partir de residuos
de biomassa, com aplicabilidade a nivel de inovagdes ecoldgicos e bio-tecnoldgicas (documento n.2 3);

7 — A marca «ORIGIN» da Recorrente é utilizada nos campos da energia de Biomassa, desenvolvimento de
processos quimicos com recurso a técnicas pro-ambientais, energia sustentdvel, desenvolvimento de catalisa-
dores, recursos naturais, sustentabilidade, quimica, ciéncia e engenharia bioldgicas e ecoldgicas e gestdo de
residuos (documento n.2 4, documentos n.2 7 a 9, documento n.° 14);

8 — A Recorrente é também identificada no mercado por «ORIGIN» e «ORIGIN materials» (documento n.2 3,
documentosn.25a 7);

9-A «ORIGIN» é referida como lider mundial na produgdo de material de impacto negativo de carbono (docu-
mentos 4 a 15);

10 — A Recorrente estabeleceu uma parceria com a empresa de quimicos Minafin baseada na sua tecnologia
de impacto negativo de carbono (documento n.2 6) e um acordo com a Artius Acquisition avaliado em 1.8
bilhdes de ddlares (documento n.? 12);

11 - O CEO da Recorrente participa activamente em conferéncias cujo moto é a sustentabilidade ambiental
(documentos 5 e 15);

12 — Sob a marca «ORIGIN» sdo desenvolvidas tecnologias de impacto negativo de carbono e de produgdo
de biopldstico para industrias, tendo por objectivo ou misséo, a sustentabilidade (documentos n.2 5, 7, 8, 9,

14 e 15);
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13 - Gerando resultados financeiros e volumes de venda de vdrios milhGes de délares (documentos 10 e 11);

14 - Em 2021 foi anunciado que a Recorrente recebeu um investimento de 990 milhGes na marca (documento
n.213);

15 - E passou a ser cotada em bolsa (documentos n.2 13);

16 - As suas inovagdes tecnoldgicas e cientificas no mercado respectivo sdo alvo de publicidade em jornais
online do sector ambiental e financeiro — Greensavers em Portugal, Forbes, YahooFinance, New York

Times,ChemicalWeek, IPOEdge, Chemical&Engineering News, IntheNews, e na televisGo — CNBC e
Bloomberg, bem como podcasts online (documentos 14 e 15);

17— A marca é referenciada em conferéncias e semindrios internacionais, relacionados com sustentabilidade,
alteragbes climdticas e impacto ambiental e ecolégico (documentos 5 e 15);

= Erro de julgamento uma vez que se verificam os pressupostos da recusa
do registo da marca em crise previstos nos artigos 232.2n.21—-b) e 234.2
do CPJ;

=  Erro de julgamento uma vez que se verificam os pressupostos da concor-
réncia desleal preventiva prevista nos artigos 232.2n.21 - h) e 311.2 do
CPI, que sdao fundamento de recusa do registo da marca em crise.

6. Os recorridos nao contra-alegaram.

Delimitacdo do dmbito do recurso

7. Tém relevancia para a decisdo do recurso as seguintes questdes, suscitadas pela
motivagdo e vertidas nas conclusdes:

A. Modifica¢do da decisdo de facto
B. Nulidade da sentenga por omisséo de prontncia

C. Erro de julgamento por incorrecta aplicagdo dos artigos 232.2n.21 - b) e
234.2do CPI

D. Erro de julgamento por incorrecta aplicagdo do artigo 232.2n.21 - h) do CPI

Factos provados da sentenca recorrida

Nota: o Tribunal mantém a seguir, entre paréntesis, a numeragdo dos factos constante da
sentenca recorrida, para facilitar a leitura e as remissdes.
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(1) BB e AA requereram ao INPI, em 22 de abril de 2021, o registo da marca naci-
onal n.2 664356 ORIGENS - LABORATORIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE, para
assinalar os seguintes servicos da Classe n.2 42 da Classificagdo Internacional de
Nice: investigacdo bioldgica; investigacdo bioldgica, investigacao clinica e investi-
gacdo médica; consultadoria em protecdo do meio ambiente; compilacdo de in-
formacgdo ambiental; servicos de avaliagdo ambiental; servicos de consultadoria
ambiental; consultadoria cientifica; investigacdo tecnoldgica; consultadoria tec-
noldgica; servicos de consultadoria relacionados com investigacdo tecnoldgica;
investigacao cientifica e tecnoldgica no dominio das catastrofes naturais; presta-
¢do de informacao tecnoldgica sobre inovacdes ecoldgicas e aceitaveis do ponto
de vista ambiental.

(2) O referido pedido de registo foi publicado no Boletim da Propriedade Indus-
trial de 11 de maio de 2021.

(3) Por despacho de 30 de dezembro de 2021, junto aos autos cujo teor se da por
reproduzido por razées de economia processual, o Senhor Diretor do Departa-
mento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegacdo de compe-
téncias do Conselho Diretivo concedeu o pedido de registo da marca nacional n.2
664356 ORIGENS - LABORATORIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE.

(4) O despacho de concessdao da marca nacional pedida, proferido pelo INPI, foi
publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 5 de janeiro de 2022.

(5) Micromidas, Inc. é titular do registo da marca nacional n.2 1368988 ORIGIN,
pedido a 15 de fevereiro de 2017 e concedido a 11 de agosto de 2017, assinalando
os seguintes produtos e servigos: manufacture and processing of bioplastics to
order and/or specification of others; chemicals for use in the manufacturing of
plastics, fabrics, textiles and product packaging, excluding chemicals for use in the
manufacturing of paints; research and development services for others in the field
of bio-based chemistry.

Factos provados resultantes da modificacdo da decisdo de facto no presente recurso

13.

14.

Facto 6/ponto vii da motivacdo de recurso: apenas, a recorrente é uma empresa
norte-americana que desenvolve e dimensiona processos bioldgicos e quimicos
ambientalmente benignos e que produz produtos quimicos e materiais a partir de
residuos de biomassa, com aplicabilidade a nivel de inova¢des ecoldgicos e bio-
tecnoldgicas.

Facto 7/ponto vii da motivagdo de recurso: apenas, a marca “Origin” de que é
titular a recorrente, é usada para assinalar processos quimicos com recurso a
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técnicas pré-ambientais, energia sustentavel, desenvolvimento de catalisadores,
recursos naturais, sustentabilidade, quimica, ciéncia e engenharia biolégicas e
ecolégicas e gestao de residuos.

Facto 8, 9, 10 e 11 do ponto vii da motivacdo de recurso: apenas a empresa Mi-
cromidas Inc disponibiliza online informagdo de que faz parte do mesmo grupo
empresarial da empresa Origin Materials Inc, indicando esta ultima como em-
presa mae de trés filiais, conforme documento Doc. 3/referéncia citius 96589,
junto a impugnacao judical em primeira instancia, cujo teor se da por reprodu-
zido.

Facto 12 do ponto vii da motivacdo de recurso: sob a marca «ORIGIN» sdo desen-
volvidas tecnologias de impacto negativo de carbono e de producdo de bioplas-
tico para industrias, tendo por objectivo ou missdo, a sustentabilidade.

Facto 13 do ponto vii da motivacdo de recurso: apenas, a recorrente teve vendas
anuais de 9.99 milhdes de USD dolares.

Factos 14, 15, 16 e 17 do ponto vii da motivagdo de recurso: apenas, a empresa
Micromidas Inc foi mencionada em Portugal pela sua actividade inovadora na cri-
acdo de biopldstico a partir de residuos de esgotos, no website Greensa-
vers.sapo.pt, pelo menos em 25.3.2011 e a empresa-mae Origin Materials Inc fez
investimentos em inovacao tecnoldgica, participou em conferéncias e seminarios,
fez parcerias com outras empresas, divulgou a sua actividade inovadora, nomea-
damente nos Estados Unidos da América, em lingua inglesa, em websites e redes
sociais, entre 2017 e 2022.

Factos ndo provados da sentenca recorrida

19.

N3o existem com relevo para a decisdo.

Quadro legal relevante

20.

E o seguinte o quadro legal relevante para a decisdo do recurso:

Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas aprovado em Madrid em 27 de
Junho de 1989

Artigo 4.2

Efeitos do registo internacional
1. a) A partir da data do registo ou da inscrigdo feita em
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conformidade com as disposi¢des dos artigos 3.2 e 3.2 ter, a protecgdo da marca em cada uma das partes contratantes
interessadas é a mesma como se a marca tivesse sido depositada directamente junto da administracdo dessa parte contra-
tante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada a secretaria internacional em conformidade com os n.s 1 e 2 do artigo 5.0,
ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada ulteriormente, a protec¢do da marca
na parte contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela admi-
nistragdo dessa parte contratante.

b) A indicagdo das classes de produtos e servigos prevista no artigo 3.2 ndo vincula as partes contratantes quanto a
apreciagdo do ambito da protecgdo da marca.

2. Qualquer registo internacional goza do direito de prioridade previsto no artigo 4.0 da Convengdo de Paris para a protec-
¢do da propriedade industrial, sem que seja necessario cumprir as formalidades prescritas na sec¢do D desse artigo.

Cédigo da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 209.¢

ExcegOes

1 - Ndo satisfazem as condigGes do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer caréter distintivo;

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

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

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

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

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

Artigo 210.2

Propriedade e exclusivo

1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e servigos a que esta
se destina.

2 - O Estado podera, igualmente, gozar da propriedade e do exclusivo das marcas que usa desde que satisfaga as disposi¢des
legais.

Artigo 232.2

Outros fundamentos de recusa

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

a) A reprodugdo de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou servigos idénticos;

b) A reprodugdo de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou servigos afins ou a imitagdo, no todo ou
em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou servigos idénticos ou afins, que possa induzir
em erro ou confusdo o consumidor ou que compreenda o risco de associagdo com a marca registada;

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

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

e) A reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, de denominagdo de origem ou de indicagdo geografica que mereca
protegdo nos termos do presente Cédigo, de legislagdo da Unido Europeia ou de acordos internacionais de que a Unido
Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentagdo do pedido de registo de marca
ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior;

f) Alinfracdo de outros direitos de propriedade industrial;

g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressdes ou figuragdes, sem que tenha sido obtida autorizagdo das pes-
soas a que respeitem e, sendo ja falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.2 grau ou, ainda que obtida, se produzir
o desrespeito ou desprestigio daquelas pessoas;
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h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal ou de que esta é possivel independente-
mente da sua intencgdo.

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

a) A reproducgdo ou imitagdo de firma, de denominacdo social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte caracteristica
dos mesmos, que ndo pertengam ao requerente, ou que 0 mesmo ndo esteja autorizado a usar, se for suscetivel de induzir
o consumidor em erro ou confusdo;

b) A infragdo de direitos de autor;

c) A infragdo do disposto no artigo 212.2

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

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se
qualquer registo de marca nacional, da Unido Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5 - O disposto nas alineas a) a d) do n.2 1 abrange os pedidos dos registos ai mencionados, sob reserva do seu registo
posterior.

Artigo 234.2

Marcas notdrias

1 - E recusado o registo de marca que constitua:

a) A reprodugdo de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos;
b) A reprodugdo de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou servigos afins, ou a
imitagdo ou tradugdo, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a
produtos ou servigos idénticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicagdo, for possivel esta-
belecer uma associagdo com o titular da marca notdria.

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

Artigo 235.2

Marcas de prestigio

Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a
produtos ou servigos sem identidade ou afinidade, constituir tradugdo, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior
registada que goze de prestigio em Portugal ou na Unido Europeia, se for marca da Unido Europeia, e sempre que o uso da
marca posterior procure tirar partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca, ou possa prejudica-los.

Artigo 238.2

Conceito de imitagdo ou de usurpagdo

1 - 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 servigos idénticos ou afins;

c) Tenham tal semelhanga grafica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusao,
ou que compreenda um risco de associagdo com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as possa
distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

2 - Para os efeitos da alinea b) do nimero anterior:

a) Produtos e servigos que estejam inseridos na mesma classe da classificagdo de Nice podem ndo ser considerados afins;
b) Produtos e servigos que ndo estejam inseridos na mesma classe da classificagdo de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitagdo ou usurpagdo parcial de marca o uso de certa denominagdo de fantasia que faca parte de marca
alheia anteriormente registada.

Artigo 244.°

Publicagdo do pedido

Do pedido de prote¢do em Portugal publica-se aviso no Boletim da Propriedade Industrial, para efeito de reclamagdo, ou
de apresentacgdo de observagdes de terceiros de quem se considerar prejudicado pela eventual concessdo do registo.

Artigo 245.2

Formalidades processuais

1 - E aplicavel as marcas do registo internacional o disposto nos artigos 229.2 e 230.2

2 - Os termos subsequentes do processo sdo regulados igualmente pelas disposi¢des aplicaveis ao registo nacional e pelas
disposi¢cGes previstas no Acordo e Protocolo de Madrid.

Artigo 246.2
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Fundamentos de recusa
E recusada a prote¢do em territdrio portugués a marcas do registo internacional quando ocorra qualquer fundamento de
recusa do registo nacional.

Artigo 249.¢

Direitos conferidos pelo registo

1 - Sem prejuizo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentagdo do pedido de registo ou da data da
prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento,
de usar, no exercicio de atividades econdmicas, qualquer sinal se:

a) Esse sinal for idéntico a marca e for usado em relagdo a produtos ou servigos idénticos aos produtos ou servigos abran-
gidos pelo registo;

b) Esse sinal for idéntico a marca e for usado em relagdo a produtos ou servigos afins aos produtos ou servigos abrangidos
pelo registo ou se esse sinal for semelhante a marca e for usado em relagdo a produtos ou servigos idénticos ou afins aos
produtos ou servigos abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusdo ou associagdo no espirito do consumidor;
c) Esse sinal for idéntico ou semelhante a marca e for usado em relagdo a produtos ou servigos abrangidos ou ndo pelo
registo, caso a marca goze de prestigio em Portugal ou na Unido Europeia, se for uma marca da Unido Europeia, e o uso do
sinal tire partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou possa prejudica-los.

2 - Ao abrigo do nimero anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:

a) A aposigdo do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;

b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocagdo no mercado ou armazenamento
para esse fim, ou a oferta ou a prestagdo dos servigos que ostentem o sinal;

c) A importacdo ou a exportagdo de produtos em que surja aposto o sinal;

d) A utilizagdo do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominagdo social ou como parte caracteristica dessa firma
ou denominagdo;

e) A utilizagdo do sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) A utilizagdo do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislagdo vigente em matéria de publicidade.
3 - O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionario, enciclopédia ou outra obra de consulta seme-
lhante, impressa ou em formato eletrénico, que a reprodugdo da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da
mengdo de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressdo
de que constitui o nome genérico dos produtos ou servicos mencionados ou divulgados na obra.

Artigo 311.¢

Concorréncia desleal

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

a) Os atos suscetiveis de criar confusdo com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os servigos dos concorrentes,
qualquer que seja o meio empregue;

b) As falsas afirmagdes feitas no exercicio de uma atividade econdmica, com o fim de desacreditar os concorrentes;

c) As invocagBes ou referéncias ndo autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputagdo de um nome,
estabelecimento ou marca alheios;

d) As falsas indicagGes de crédito ou reputagdo proprios, respeitantes ao capital ou situagdo financeira da empresa ou
estabelecimento, a natureza ou ambito das suas atividades e negdcios e a qualidade ou quantidade da clientela;

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

f) A supressdo, ocultagdo ou alteragdo, por parte do vendedor ou de qualquer intermediario, da denominagdo de origem
ou indicagdo geografica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados a venda e
que ndo tenham sofrido modificagdo no seu acondicionamento.

2 - S3o aplicaveis, com as necessarias adaptag¢des, as medidas previstas no artigo 345.2

Apreciacdo das questoes suscitadas pelo recurso

A. Modifica¢do da decisdo de facto
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21. A recorrente defende que, nos artigos 8 a 12, 28, 36 a 38, 40, 41 e 43 a 46 da
impugnacao judicial alegou factos que agora enuncia no ponto vii das conclusdes
do recurso como factos 6 a 17, relativos ao volume de negdcios, ao investimento
em investigacdo, desenvolvimento e publicidade, que o Tribunal a quo deveria ter
dado como provados, por resultarem dos documentos juntos aquela pega proces-
sual como Doc.3 a Doc. 15; porém, o Tribunal ndo se pronunciou sobre esses fac-
tos.

22. Com efeito, os factos que a recorrente enuncia no ponto vii das conclusdes do
recurso foram alegados na impugnacado judicial. Para prova desses factos a recor-
rente alega ter junto os documentos Doc. 3 a Doc. 15 a impugnagao judicial com
a referéncia citius 96589 de 15.2.2022. Tais documentos sdo reprodugdes meca-
nicas extraidas de publicacGes online, em redes sociais ou websites que, ndo
tendo sido impugnadas, fazem prova plena dos factos que representam — artigo
368.2 do Cédigo Civil.

23. Assim, da analise do Doc.3 resulta que a recorrente Micromidas Inc anunciou ter
tido vendas de 9,99 milhGes de USD délares, o que serviu para prova do facto 13.
No mesmo documento, é referido que a recorrente faz parte de um grupo em-
presarial do qual também faz parte a empresa-mae Origin Materials Inc.

24. Porém, os documentos juntos a impugnacao judicial como Doc.4 a Doc.13 e Doc.
15, referem os relatdrios de actividade, conferéncias, publicidade, noticias, inves-
timentos, inovagao e parcerias da empresa designada por Origin Materials Inc e
nao da Micromidas Inc, aqui recorrente. Dai as respostas dadas aos factos 8 a 17,
acima mencionadas nos pardgrafos 15 a 18.

25. Os documentos que se referem a actividade desenvolvida pela recorrente Micro-
midas Inc sdo o Doc. 3 e 0o Doc.14 juntos a impugnacao judicial e, com base neles,
o Tribunal ficou convicto da veracidade dos factos 6 e 7 na parte acima mencio-
nada nos paragrafos 13 e 14.

26. Em consequéncia, procede parcialmente este segmento da argumentagdo da re-
corrente, sendo aditados aos factos provados apenas os factos acima enunciados
nos paragrafos 15 a 18.

B. Nulidade da senteng¢a por omissdo de prontuncia

27. Arecorrente alega que a sentenca recorrida é nula por ter “(...) omitindo qualquer
pronuncia acerca do fundamento de recusa estabelecido no art. 234.2, sob a
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notoriedade da Recorrente, ora Apelante, bem como qualquer pronuncia acerca
dos documentos juntos por esta para prova da notoriedade da marca anterior e
sua utilizagdo continua e intensiva, bem como a sua reputagdo no mercado res-
pectivo”.

28. No que diz respeito a omissao de pronuncia sobre a matéria de facto, essa ques-
tao ja foi resolvida na andlise da questdo A, a luz do disposto no artigo 662.2 n.¢
1 do CPC, tendo este Tribunal, em substituicdo do Tribunal de primeira instancia,
modificado a decisao sobre a matéria de facto.

29. No que diz respeito a omissdo de pronuncia sobre a questdo de direito relativa ao
motivo de recusa previsto no artigo 234.2 do CPI, a recorrente tem razdao quando
defende que o Tribunal a quo ndo se pronunciou sobre a questdo, apesar de a
mesma ter sido suscitada. Acresce que, ndo resulta inequivoco da sentenca recor-
rida que a apreciacao de tal questdo tenha ficado prejudicada pela solucao dada
as demais. Motivo pelo qual a decisdo recorrida enferma do vicio de nulidade (cf.
artigo 615.2 n.2 1 — d) do CPC), que sera suprido pelo Tribunal da Relagdo em
substituicdo do Tribunal de primeira instancia (artigo 665.2 n.2 1 do CPC), como
se segue.

30. A proteccdo conferida pelo artigo 234.2 do CPI a condicdo factual das marcas no-
térias, ou seja, daquelas cuja notoriedade existe antes do registo, aplica-se
guando os seus titulares invocam e provam a anterioridade da marca de facto,
nao registada, para beneficiarem da respectiva tutela. O fundamento auténomo
da recusa de registo de um sinal posterior, constante do artigo 234.2 n.2 1 do CPI,
decorre das obrigagGes impostas pelos artigos 6.2 bis da Conveng¢do da Unido de
Paris para a protecc¢do da propriedade industrial (CUP) e 16.2 n.2s 2 e 3 do Acordo
TRIPS (World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights), devendo, para esse efeito, o registo da marca notdria ser
solicitado quando se pretende opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.2 n.2
2).

31. Ora, no caso em anadlise, a recorrente invoca a protec¢do da sua marca com base
no registo nacional prioritario, em Portugal, da marca n.2 1368988 ORIGIN, e ndo
com base na anterioridade de facto dessa marca.

32. Com efeito, provou-se que a recorrente, pela via do Acordo de Madrid relativo
ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891 (Acordo de Madrid),
completado pelo Protocolo de 17 de Junho de 1989, ratificado pelo Decreto n.2
31/96 de 25 de Outubro (Protocolo referente ao Acordo de Madrid), solicitou o
pedido de protec¢do, em Portugal, da marca nacional ORIGIN, registada a seu fa-
vor noutro pais também parte do Acordo de Madrid. Embora se trate de um re-
gisto transmitido por via internacional, a marca da recorrente ndo é uma marca
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internacional, protegida num ambito geografico supranacional, mas é antes equi-
parada a uma marca nacional (cf. artigos 244.2 a 246.2 do CPI e artigo 4.2 do Pro-
tocolo referente ao Acordo de Madrid).

33. Resulta da reclamacéo (cf. referéncia citius 98214/Doc.3) e da impugnacgéo judi-
cial (cf. referéncia citius 96589) que é com base nesse registo da marca nacional
da recorrente em Portugal, pedido em 15.2. 2017 e concedido em 11.8.2017 que,
por isso, é prioritdrio em relacdo ao registo da marca dos recorridos (cf. paragra-
fos 8 a 12), que a recorrente invoca, na presente accdo, o direito exclusivo que
Ihe é conferido por tal registo (cf. artigo 210.2 do CPI) de impedir terceiros, neste
caso os recorridos, de usar na actividade econdmica um sinal alegadamente se-
melhante, em relagdo a produtos ou servicos idénticos ou afins (cf. artigo 249.¢
do CPI).

34. Acresce que, embora a recorrente alegue simultaneamente a notoriedade da sua
marca, ndo se apurou a utilizacdo de facto em Portugal, antes do registo feito no
nosso pais, da marca ORIGIN de que é titular a recorrente. Apurou-se apenas um
acto de divulgacdo online, em Portugal, da actividade da recorrente, Micromidas
Inc, o que é insuficiente para concluir que a marca ORIGIN é conhecida em Portu-
gal pelo publico em geral ou pelo universo mais restrito de consumidores dos ser-
vicos em questdo, composto por consumidores profissionais, nomeadamente
produtores/fornecedores de materiais reciclados ou de embalagens, atenta a na-
tureza dos servicos (e.g. processos quimicos para criacdo de bioplastico a partir
de material de esgotos) — cf. factos enunciados nos pardgrafos 12, 13 e 18 supra.
Pelo que, os factos provados sdo insuficientes para concluir que a marca Origin
goza de notoriedade junto do publico relevante em Portugal e que ja gozava dessa
notoriedade antes da data do respectivo registo.

35. Na verdade, os demais actos publicitarios e de divulgacdo apurados supra no pa-
ragrafo 18, referem a actividade da Origin Materials que é a outra empresa do
grupo, a Origin Materials Inc., encontram-se em lingua inglesa e ndo se dirigiram
a Portugal.

36. Em consequéncia, ndo se verificam os pressupostos da protecgao factica em Por-
tugal da marca ORIGINS da recorrente, que estdo na base do artigo 234.2 do CPI,
a saber: ser a marca ORIGINS notdria em Portugal e ser essa notoriedade anterior
ao pedido de registo.

37. Pelo que, embora a sentenga recorrida seja nula por omissdo de pronuncia
guanto a esta questao, este Tribunal, em substituicao do Tribunal a quo, julga que
nao se verifica o motivo de recusa do registo da marca dos recorridos, previsto
pelo artigo 234.2 do CPI.
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C. Erro de julgamento por incorrecta aplicacao dos artigos 232.2n.21-b) e 234.2 do CPI

38. A recorrente defende que o Tribunal recorrido incorreu em erro de julgamento
pois devia ter recusado o registo da marca dos recorridos com base no disposto
nos artigos 232.2n.21-b) e 234.2 do CPI.

39. Pelos motivos ja explicados na analise da questdo B, improcede o alegado motivo
de recusa previsto no artigo 234.2 do CPI.

40. Tendo em conta que o Tribunal ndo esta sujeito as alegacdes das partes em ma-
téria de indagacdo e aplicacdo das regras de direito (cf. artigo 5.2 n.2 3 do CPC),
importa aqui apenas clarificar, a propdsito da alegada notoriedade da marca da
recorrente, que os factos provados ndo sdo suficientes, nem isso foi alegado, para
concluir que a marca ORIGIN, de que é titular a recorrente, € uma marca de pres-
tigio para efeitos da aplicacdo da proteccdo acrescida prevista no artigo 235.2 do
CPI, pois falta a prova de que preenche cumulativamente os trés requisitos exigi-
dos para isso, a saber: tratar-se de uma marca super notéria, possuir uma indivi-
dualidade acentuada e beneficiar de consideravel prestigio (cf. Pedro Sousa e
Silva, Direito Industrial, 2.2 Edicao, Almedina, pagina 306 a 309). A este propdsito,
a recorrente alegou a notoriedade da sua marca, mas ndo alegou a sua individu-
alidade acentuada, nem o consideravel prestigio. Pelo que, fica igualmente afas-
tada a aplicagdo do artigo 235.2 do CPI.

41. Dito isto, a existéncia ou ndo de notoriedade da marca da recorrente adquirida
posteriormente ao registo serd levada em conta a seguir, na apreciagado do risco
de confusdo entre as marcas em conflito, a luz do disposto no artigo 232.2n.21
—b) do CPC.

42. Com efeito, o motivo de recusa do registo da marca dos recorridos, previsto no
artigo 232.2 n.2 1-b) do CPI, constitui um fundamento relativo de recusa de registo
gue pode ser, e neste caso foi, invocado pela recorrente/interessada, através da
reclamacdo apresentada perante o INPI na fase organicamente administrativa do
processo de registo (cf. referéncia citius 98214/Doc.3) e da impugnacdo judicial
da decisao do INPI que desatendeu essa reclamacao e concedeu o registo.

43. O Tribunal passa entdo a apreciar se se verificam os requisitos do fundamento
relativo de recusa de registo da marca dos recorridos, previstos no artigo 232.¢
n.2 1- b) do CPI, entre os quais, tém relevo para o caso concreto: a prioridade do
registo da marca da recorrente; a imitagdo em parte da marca da recorrente; a
identidade ou afinidade dos servicos; e o risco de confusdo, que compreende o
risco de associagao, com a marca da recorrente.
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44. Desde logo verificam-se os trés primeiros requisitos, que ndo sdao controversos no
presente recurso, a saber: a prioridade do registo da marca da recorrente; a re-
producdo de parte da marca da recorrente através da utilizacdo, na marca dos
recorridos, da palavra Origens, que incorpora uma parte (as quatro primeiras le-
tras) do elemento ORIGIN, que constitui a marca da recorrente; e a identidade ou
afinidade dos servicos/produtos assinalados pelas marcas em conflito (cf. artigo
238.2 do CPI).

45. Porém, faltando a identidade dos sinais, o artigo 232.2 n.2 1 — b) do CPI exige,
adicionalmente, o risco de confusao, nele incluido o risco de ligacdo, para que
haja fundamento para recusar o registo da marca dos recorridos. Ora o que é
controverso no presente recurso € saber se existe ou ndo risco de confusdo, in-
cluindo risco de associa¢do. O Tribunal a quo considerou que nao existe. Importa
apreciar se assim é ou nao.

46. Para saber se ha risco de confusdao ha que comparar os sinais em conflito. A exis-
téncia do risco de confusdo depende de numerosos factores, enunciados a titulo
exemplificativo, no considerando (16) da Directiva 2015/2436 e que resultam de
uma jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica da Unido Europeia (TJUE),
em particular nos acérddos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97 e C-361/04. A este pro-
pdsito, a recorrente invoca a jurisprudéncia do Tribunal Geral da Unido Europeia
(TG), designadamente nos acorddos T-412/08, T-109/07, T-133/05 e T-312/03,
que o Tribunal também levara em conta na analise que se segue.

47. Assim, a luz da jurisprudéncia mencionada no paragrafo anterior, para saber se
ha risco de confusao, incluindo risco de ligacdo, importa considerar os seguintes
factores ou critérios de apreciagdo (cf. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado,
Coordenacdo Luis Couto Goncgalves, Almedina, paginas 946 a 951 e Pedro Sousa e
Silva, Direito Industrial, 2.2 Edi¢do, paginas 276 a 286):

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

= O risco de confusdo a evitar abrange igualmente a mera associagdo ou
risco de ligacdo, que ndo é uma alternativa ao risco de confusdo, mas
serve apenas para precisar o seu conteudo;

= Areproducdo do conteldo semantico de uma marca pode conduzir auma
associacdo, mas ndo basta para que exista risco de confusao;

= Adicionalmente é necessario que o conteldo reproduzido possua um ca-
racter distintivo particular;

= Quanto mais forte (arbitraria) for a marca anterior, maior é o risco de li-
gacao ou associacao;
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= QO prestigio da marca anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser
também maior o risco de ligacdo ou associacao;

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

= Na determinac¢do do consumidor relevante, ha que levar em conta a na-
tureza dos produtos ou servicos em causa, designadamente, o seu preco
e/ou o seu elevado caracter tecnoldgico, pois o consumidor médio de-
monstra um nivel particularmente elevado de atencdo quando adquire
esses produtos ou servicos;

= Na analise dos sinais em conflito, deve atender-se ao elemento domi-
nante de cada uma das marcas;

= Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos;

= Em geral, o consumidor presta mais atengdo ao inicio da marca.

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

= O elemento visual (aparéncia do sinal, incluindo das palavras nele conti-
das e da respectiva grafia);

= O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura);

= O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma
situacgdo).

49. Por fim, na apreciagdo do risco de confusdo, que inclui o risco de ligagdo no espi-
rito do consumidor médio, deve ser observado o principio da interdependéncia
entre os parametros e factores acima enunciados, levando em conta a impressdo
provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado.

50. Dito isto, as marcas em conflito sdo do seguinte tipo: a marca da recorrente é
nominativa, consiste na palavra ORIGIN em letras maiusculas; a marca da recor-
rida é igualmente nominativa e é composta pelas palavras ORIGENS - LABORATO-
RIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE, em letras maiusculas e com um ifen entre
as palavras ORIGENS e LABORAORIO.

51. Sendo estas as marcas em conflito, as mesmas serdo apreciadas como se segue,
tendo em conta a interdependéncia dos factores e pardmetros acima referidos e
a percepgao do consumidor médio relevante para os servicos em questdo, em
Portugal:

= O elemento dominante e Unico, da marca da recorrente, é a palavra ORI-

GIN incluindo a grafia em letras maiusculas, pelo que, tendo em conta
que o consumidor presta mais atencdo ao inicio da marca, que o
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elemento dominante na marca dos recorridos é a palavra ORIGENS, es-
crita em letras maiusculas no inicio da marca e que, essa palavra, embora
nao seja idéntica, tem semelhancas visuais, graficas e fonéticas com a pa-
lavra ORIGIN, isso aumenta o risco de confusao;

= As palavras ORIGIN (em lingua inglesa) e ORIGENS (em lingua portu-
guesa), usadas, respectivamente, nas marcas da recorrente e dos recorri-
dos, dada a identidade de significado e a semelhanca verbal, visual e fo-
nética entre elas, sdo percepcionadas pelo publico relevante em Portugal
como fazendo ambas alusdo a ideia de origem, elemento que conceptu-
almente as aproxima, aumentando o risco de associacao;

= Asdiferengas visuais, fonéticas e verbais entre os elementos nominativos
ORIGIN e ORIGENS sdo pequenas, mas o facto de, na marca dos recorri-
dos, a palavra em litigio ser usada em portugués, no plural e seguida de
elementos descritivos do laboratério/natureza do estabelecimento e dos
servicos que presta, elementos nominativos que, apesar de ndo serem
distintivos, indicam uma proveniéncia diversa da empresa recorrente, di-
minui o risco de confusao;

= Areproducdo do conteudo semantico da marca da recorrente aumenta o
risco de associacdo, mas nao é suficiente para gerar risco de confusao
uma vez que o elemento comum — a alusdo a/uso da palavra origem em
cada uma das linguas, seja no singular, seja no plural — tem uma distinti-
vidade fraca;

= Tendo a palavra ORIGIN distintividade fraca uma vez que se trata de uma
palavra banal, que, quando usada no dominio dos servicos em questao
(processos quimicos para criar plasticos a partir de materiais de esgoto)
ndo tem uma arbitrariedade elevada, isso diminui o risco de confusao;

= Na3o se apurou que a marca ORIGIN, da recorrente, goze de notoriedade
em Portugal, o que diminui o risco de associagdo entre as duas marcas no
espirito do publico relevante;

= Enfim, o consumidor médio/publico relevante dos servicos assinalados
pelos sinais conflituantes, é composto por profissionais que adquirem
servigos na area dos processos bioldgicos e quimicos ambientalmente be-
nignos, pelo que, atenta a natureza tecnoldgica e inovadora desses servi-
¢os e a qualidade profissional do publico que os adquire, o consumidor
médio é particularmente atento as diferengas entre os sinais em conflito
acima enunciadas, pelo que nao os confundira.

52. Da analise feita no paragrafo anterior resulta que, considerados globalmente os
sinais em conflito, ndo é possivel concluir que a reproduc¢do semantica do Unico
elemento da marca da recorrente, ORIGIN, que é um elemento banal, cuja distin-
tividade é fraca, no inicio da marca dos recorridos, feita em lingua diferente, no
plural (ORIGENS) e mediante adicdo de elementos descritivos do tipo de estabe-
lecimento onde sdo prestados os servicos (LABORATORIO VIVO PARA A
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SUSTENTABILIDADE) que indica proveniéncia diversa da empresa recorrente, gere
risco de confusao no espirito do publico relevante. Com efeito, o consumidor mé-
dio dos servicos em causa é particularmente atento as marcas dos servigos que
escolhe, dada a qualidade profissional em que actua e a natureza tecnoldgica e
inovadora dos servigos em questdo, pelo que detectara as diferencas e ndo con-
fundira a proveniéncia dos servicos.

53. O que corrobora o acerto da apreciacao feita pela sentenca recorrida de que nao
existe risco de confusdo, nem sequer risco de associacdao, que é um dos factores
a levar em conta para concluir se ha risco de confusao no espirito do publico re-
levante.

54. Em consequéncia, ndo merece qualquer censura a interpretacdo do artigo 232.2
n.2 1—b) do CPI, feita pelo Tribunal a quo. A sentenca recorrida seguiu os critérios
fixados pela jurisprudéncia de principio do TIUE e do TG acima indicada (em parte
invocada pela prdpria recorrente) e, pelos motivos acima expostos, a interpreta-
¢do que fez do direito nacional mostra-se conforme aos objectivos visados pela
Directiva 2015/2436, nomeadamente os constantes do considerando (16) e dos
artigos 4.2 n.2 4, 5.2 dessa directiva.

D. Erro de julgamento por incorrecta aplicagdo do artigo 232.2n.2 1 — h) do CPI

55. A recorrente defende ainda que o registo da marca dos recorridos devia ter sido
recusado com base na concorréncia desleal preventiva prevista no artigo 232.2
n.2 1 —h) do CPI, preceito que foi erradamente interpretado pelo Tribunal a quo.

56. A tutela da concorréncia desleal aqui em causa, é preventiva e, caso se verificas-
sem 0s seus requisitos, constituiria um motivo relativo de recusa de registo da
marca do recorrido, previsto no artigo 232.2 n.2 1 — h) do CPI. Esta tutela preven-
tiva aplica-se quer exista inten¢do de deslealdade comercial, quer se verifique
apenas que, objectivamente, o registo do novo sinal potencia a concorréncia des-
leal (cf. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Coordenacdo: Luis Couto Gon-
calves, pagina 931).

57. Ao contrario dos direitos de propriedade intelectual, que sdo direitos absolutos
de caracter exclusivo, a concorréncia desleal, consagrada no artigo 311.2n.2 1 do
CPl, abrange apenas deveres de comportamento de natureza profissional/corpo-
rativa que, quando violados durante o processo de concorréncia, podem funda-
mentar uma pretensdo indemnizatdria e/ou a cessagdo da conduta.
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58. Os requisitos para que haja concorréncia desleal a luz do disposto no artigo 311.2
n.2 1 do CPI sdo assim trés e, em regra, devem verificar-se cumulativamente: (i) a
existéncia de uma relagdo de concorréncia; (ii) a deslealdade que consiste na con-
trariedade as normas ou usos honestos da actividade econdémica, (iii) e a culpa.
Porém, tal como ja foi explicado, a natureza preventiva da tutela concorrencial
prevista no artigo 232.2 n.2 1 — h) do CPI prescinde do elemento intencional e,
portanto, da culpa. Assim, basta, no caso em andlise, que figuem demonstrados
os outros dois requisitos da concorréncia desleal, a saber, relacdo de concorréncia
e a deslealdade, para que a recorrida beneficie da tutela preventiva prevista no
artigo 232.2 n.2 1-h) do CPI.

59. Quanto ao primeiro requisito, para existir uma relacdo de concorréncia é neces-
sario que exista sobreposicdo de mercados, quer devido a identidade/afinidade
de parte dos produtos comercializados e servigos prestados, quer devido ao am-
bito geografico de protec¢do das marcas em conflito, de modo a que, o acto pra-
ticado por um dos concorrentes produza efeitos no mercado em relagdo a mesma
clientela e possa (contra) afectar o outro concorrente em mercados geografica-
mente sobrepostos. No caso em andlise verifica-se este primeiro requisito uma
vez que o ambito geografico de proteccdo das marcas em conflito se sobrepde —
ambas sdo protegidas no territorio portugués (artigo 4.2 n.2 1 do CPI) — e os ser-
vicos assinalados por tais marcas sao idénticos ou afins.

60. No que respeita ao segundo requisito, a deslealdade da conduta, o artigo 311.2
n.2 1 do CPI contém uma clausula geral, seguida de uma enumeracdo exemplifi-
cativa. De acordo com este preceito, os actos de concorréncia desleal podem ser
agrupados em trés categorias essenciais: actos de confusdo ou indug¢do em erro;
actos de agressdo; e actos de aproveitamento (cf. Cédigo da Propriedade Indus-
trial Anotado, Coordenagdo: Luis Couto Gongalves, Almedina, pdaginas 1171 a
1181).

61. Os actos de confusdo ou indugdo em erro (cf. artigo 311.2 n.2 1 — a) do CPI) com-
preendem o risco de confusdo com a empresa ou os produtos da recorrente, ge-
rado pelos sinais em conflito, que, como ja acima foi explicado na analise da ques-
tdo C, aqui ndo se verifica. Adicionalmente, compreendem outros factores exte-
riores (eg. o pre¢o) que podem fazer aumentar ou diminuir o risco de confusao,
que aqui também ndo foram alegados, nem se provou o risco de se verificarem.

62. Os actos de agressdo (cf. artigo 311.2 n.2 1 —b) do CPl) compreendem o ataque a
um concorrente, para o prejudicar, nomeadamente através de falsas declaragées

gue desacreditem a recorrente, o que nao foi alegado nem se provou.

63. Os actos de aproveitamento (artigo 311.2 n.2 1 — c¢) do CPI) exigem a verificacdo
cumulativa de quatro pressupostos: (i) invocacdo ou referéncia; (ii) sem
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autorizagdo; (iii) de um nome, estabelecimento ou marca; (iv) com o fim de bene-
ficiar do crédito ou reputacdo desse nome, estabelecimento ou marca. O que
também nado decorre dos factos provados na medida em que, por um lado, ficou
excluido o risco de confusdao quanto a proveniéncia dos servicos assinalados e,
portanto, a imita¢do servil que poderia acarretar risco de concorréncia desleal,
por outro lado, a palavra ORIGIN é um elemento banal insusceptivel de uso ex-
clusivo pela recorrente excepto se tivesse adquirido distintividade extrinseca, o
gue nao se provou, pelos motivos ja acima explicados nos pardgrafos 34, 35 e 40
(cf. artigo 209.2 n.2 1 a) e n.2 2 do CPI).

64. Quanto as restantes alineas do n.2 1 do artigo 311 do CPI: a alinea d) refere-se a
afirmacdes falsas sobre o préprio autor (os recorridos), o que ndo foi alegado,
nem se provou; a alinea e) diz respeito a declara¢des de pura falsidade sobre a
qualidade ou a origem dos produtos, o que ndo estd em causa nem foi alegado;
a alinea f) limita-se as interferéncias com marcas registadas, denominacgdes de
origem ou indica¢des geograficas desde que ndo tenham sofrido alteragdes no
acondicionamento, o que também nao foi alegado, nem é objecto dos autos.

65. Além dos casos acima mencionados, tém sido qualificados como actos de concor-
réncia desleal: a imitacdo servil (cf. copia integral, apenas com diferencas de por-
menor, de um produto ou servico, ou da sua embalagem); a concorréncia parasi-
tdria (cf. imitacdo sistematica e reiterada do comportamento de um concorrente);
o desvio de trabalhadores (desde que se verifigue uma estratégia concertada para
apropriacdo de parte da organizacdo empresarial da concorrente, num espago de
tempo limitado).

66. Destas trés praticas, as duas primeiras ndo se verificam, pelos motivos ja acima
indicados na andlise da questdo C e a terceira nao foi alegada nem se provou.

67. Assim sendo nado se verifica a deslealdade da conduta dos recorridos, que é o se-
gundo requisito exigido para que exista concorréncia desleal preventiva, pelo
que, improcede este segmento da argumentacdo da recorrente.

Em sintese

68. Pelos fundamentos acima enunciados na analise da questdo A, este Tribunal su-
priu a omissdo de pronuncia sobre a matéria de facto alegada pela recorrente e
aditou a matéria de facto provada os factos mencionados nos paragrafos 13 a 18,
sem que, porém, isso tenha incidéncia na decisdo de mérito.

69. A sentenca recorrida enferma do vicio previsto no artigo 615.2 n.2 1 — d) do CPC
por omissdo de pronuncia sobre a alegada proteccdo factica devida a marca
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notdria prevista no artigo 234.2 do CPI. Tal vicio foi suprido pelo Tribunal da Rela-
¢do que, na andlise da questdo B se substituiu ao Tribunal de primeira instancia,
tendo apreciado e julgado improcedente este segmento da argumentacao da re-
corrente, uma vez que nao se verificam, em relacdo a marca da recorrente, os
requisitos da alegada proteccao factica prevista no artigo 234.2 do CPI, devida as
marcas notodrias ndo registadas.

Para que proceda o alegado fundamento relativo de recusa de registo da marca
dos recorridos, previsto no artigo 232.2 n.2 1- b) do CPI, tém de verificar-se os
seguintes requisitos: a prioridade do registo da marca da recorrente; a imitacao
no todo ou em parte da marca da recorrente; a identidade ou afinidade dos ser-
vicos; e o risco de confusdo, que compreende o risco de associacdo, com a marca
da recorrente. Destes requisitos, os trés primeiros verificam-se e ndo estdo em
litigio no presente recurso, sendo o risco de confusdo o Unico requisito contro-
verso. Na apreciacdo da questdo C, este Tribunal julgou ndo existir risco de con-
fusdo. Pelo que, improcede o alegado fundamento de recusa do registo da marca
dos recorridos com base no disposto no artigo 232.2n.2 1 —b) do CPI.

Enfim, tal como explicado na andlise da questdo D, ndo se verifica um dos pressu-
postos da alegada concorréncia desleal preventiva prevista nos artigos 232.2 n.2
1-h) e 311.2 do CPI por ndo existir deslealdade da conduta dos recorridos. Pelo
qgue improcede também este fundamento de recusa do registo da marca dos re-
corridos.

Em consequéncia, embora proceda parcialmente a modificagdo da matéria de

facto, improcede no mais o presente recurso, devendo ser confirmada a sentenga
recorrida.

Decisao

Acordam as Juizes desta secgdo em julgar parcialmente procedente o recurso e, em con-
formidade:

Modificar a decisdo de facto mediante aditamento aos factos provados dos fac-
tos mencionados nos paragrafos 13 a 18 do presente acérdao.

Confirmar, no mais, a sentenca recorrida que concedeu aos recorridos o registo
da marca nacional n.2 664356, “ORIGENS — LABORATORIO VIVO PARA A SUS-
TENTABILIDADE”.

Condenar a recorrente nas custas do presente recurso — cf. artigos 527.2 n.2s 1
e2e535.2n.22-a)do CPC.
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Iv. Ordenar, apds baixa dos autos, o cumprimento do disposto no artigo 34.2 n.2 5
do CPI aplicavel por forga do disposto no artigo 46.2 do CPI.

Lisboa, 26 de Maio de 2023

Paula Pott (relatora) Eleonora Viegas (1.2 adjunta) Ana Monica Pavao (22 adjunta)
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