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Cantrafacéo da marca, entre outros; pedido de decisdo prejudicial no Tribunal de
Justiga da Unido Europeia

DECISAO IMPUGNADA

Acérddo do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual
e do Comércio) de 16 de dezembro de 2022 [..] O Patent- och
marknadsoverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do
Comeércio) [profere] o seguinte

DESPACHO (a notificar em 20 de maio de 2024)
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1. O Patent- och marknadséverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade
Intelectual e do Comércio) decidiu submeter questdes prejudiciais ao
Tribunal de Justica da Unido Europeia, ao abrigo do artigo 267.° do Tratado
sobre o Funcionamento da Unido Europeia, e apresentar-lhe o pedido de
decisdo prejudicial constante no anexo A da presente ata.

2. O Patent- och marknadsdverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade
Intelectual e do Comércio) ordena a suspensdo da instancia enquanto se
aguarda a deciséo do Tribunal de Justica da Unido Europeia.

O despacho néo e suscetivel de recurso.

[...]

Objeto do litigio no processo principal e factos pertinentes

As partes no processo sdo as sociedades Doaggy ABs (2 seguir,«Doggy») e a
Purefun Group AB (a seguir «Purefun).

A Doggy é uma produtora de aliment0s para ¢édes ‘e gatos e, de acordo com o
objeto social da sociedade, as suas atividades incluem, nomeadamente o fabrico e
0 comeércio de produtos alimentares e outr@s produtes para animais, bem como
atividades conexas. Os produtes,alimentares sdo vendidos em lojas fisicas e em
sitios Web de retalhistas.

A Purefun é um retalhista desprodutosidestinados aos donos de cdes, incluindo
alimentos e guloseimas parascées, Esta,efetua as suas vendas através do seu sitio
Web com o dominiordoggie.Se.

Processo ne, Patent-\och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual
e do Comércio)

Em, novembro, des2021,* a Doggy intentou uma acdo contra a Purefun no
Patent,0ch marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do
Cemércio), Na sua acdo, a Doggy pediu a este 6rgdo jurisdicional que proibisse a
Rurefun, sobypena de coima, de utilizar o sinal DOGGIE nas suas atividades
comerciaissde venda de alimentos para animais e de outros produtos e acessorios
para ‘animais, e que condenasse a Purefun no pagamento a Doggy de uma
indemnizacgdo de 150 000 coroas suecas, acrescida de juros.

Como fundamento da sua agdo, no que é relevante para o presente processo, a
Doggy alegou, em substancia, o seguinte. A Doggy é titular, nomeadamente, da
marca nominativa DOGGY, registada a nivel nacional para alimentos para
animais pertencentes a classe 31, e da designacdo de empresa Doggy AB. A
Purefun exerce as suas atividades através do nome de dominio doggie.se. A
Purefun comercializa e vende varios produtos e acessOrios para caes,
nomeadamente alimentos para animais e objetos comestiveis para mastigar.
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Exerce as suas atividades comerciais utilizando o sinal DOGGIE. A Doggy néo
autorizou a Purefun a utilizar este sinal. Existe uma identidade ou, em todo o caso,
um grau de semelhanga muito elevado, entre, por um lado, 0s produtos e servigos
oferecidos pelas marcas e pela designacdo de empresa da Doggy e, por outro, 0S
servigos prestados pela Purefun ao abrigo do sinal DOGGIE. Além disso, este
ultimo sinal é particularmente semelhante a marca e a designacdo de empresa da
Doggy. Por conseguinte, a Purefun viola os direitos exclusivos da Doggy sobre as
referidas marca e designacdo de empresa. Considera-se razoavel que a Purefun
seja condenada no pagamento de uma indemnizacdo de 150 000 coroas suecas
pela utilizacdo da marca e da designacéo de empresa.

A Purefun contestou os pedidos e as alegagOes da Doggy de que a Purefun tinha
violado as suas marcas e a sua designacdo de empresa, alegando quedsisinais em
questdo, na sua opinido, ndo tinham carater distintivo. Em'tedo ,caso, segundo a
Purefun, este carater distintivo é muito reduzido. Além"disso, assemelhanca entre
os tipos de produtos em causa e a marca é limitada, pelo que naoexiste risco de
confusdo. De acordo com a Purefun, a maioria.das vendasno sitio. Web doggie.se
dizem respeito a produtos destinados aos dones\de‘cdes, para‘além de alimentos e
guloseimas para cées.

O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal dayPropriedade Intelectual e do
Comércio) julgou procedentes ©s pedidos apresentados pela Doggy. Por
conseguinte, considerou que existia um riseconde confusdo entre, por um lado, as
marcas e a designacdo de empresa,da Doggy. e;por outro, o sinal utilizado pela
Purefun, e que, ao utilizar [este,sinal], a Purefun violava os direitos da Doggy.
Consequentemente, segundo “@ Patents, och' marknadsdomstolen (Tribunal da
Propriedade Intelectual*exdonComércie), existiam motivos para proibir a Purefun
da utilizacdo dogsinal e para,a condenar no pagamento de uma indemnizagao
adequada.

O Patent: och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do
Comérelo) eomegonporiexaminar se o sinal utilizado pela Purefun era suscetivel
deseriariconfusdo cema marca nominativa Doggy e, em seguida, tendo conluido
que simy.censidereu_que ndo havia razdo para concluir de forma diferente no que
respeita a designagao de empresa.

Processo ‘mo  Patent- och marknadséverdomstolen (Tribunal de Recurso da
Propriedade Intelectual e do Comércio)

A Purefun recorreu do acérddo do Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da
Propriedade Intelectual e do Comércio) e pediu ao Patent- och
marknadsdverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do
Comeércio) que julgasse improcedentes os pedidos da Doggy. No Patent- och
marknadsdverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do
Comeércio) as partes invocaram essencialmente 0s mesmos argumentos que no
Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do
Comércio).
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No decurso do processo no Patent- och marknadséverdomstolen (Tribunal de
Recurso da Propriedade Intelectual e do Comércio), foram suscitadas questdes
relativas a interpretacdo do direito da Unido.

DisposicOes pertinentes do direito nacional e do direito da Unido

Direito sueco

Varumarkeslagen (2010:1877) (Lei n.° 1877 de 2010 relativa as mareas; a sequir
«Lei relativa as Marcas»)

Esta lei implementa, nomeadamente, a Diretiva (UE) 2015/2436, doyParlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que@proxima‘as legislacoes
dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «Diretiva “relativa as
Marcas»).

Ao abrigo do artigo 8.°, do capitulo 1, da Lei relativa as Marcas, ‘@ titular de uma
designag@o de empresa ou de outra designagdo ‘comercial termo.direito exclusivo
sobre o sinal quando é utilizado como sinal’comercial.

Além disso, o artigo 10.°, do capitulo Iy, da Lei relativa as Marcas prevé que o
direito exclusivo conferido a um™sinalkcemercial, ao abrigo do artigo 8.°, do
capitulo 1, da Lei relativa as Marcas, ‘implicasque,nenhuma pessoa para além do
titular possa, sem o consentimentoydeste, Gltimo, utilizar na vida comercial, em
relacdo a produtos ou servigos'de um, sinalddéntico ou semelhante ao referido
sinal comercial, e que,seja,utilizade, para tipos de produtos ou servicos idénticos
ou semelhantes, sempre que exista,um‘risco de confusdo, nomeadamente quando a
utilizacdo do sinal pessa dartaimpressdo de que existe uma ligagdo entre o seu
utilizador e ogitular'do sinal cemereial.

Em conformidade,com, ovartigo 3.°, do capitulo 8, da Lei relativa as Marcas, um
orgdo jurisdicional pede,a pedido da pessoa que € titular de um sinal comercial,
nagacecao do ‘artige 8¢, do capitulo 1, da Lei relativa as Marcas, ordenar ao
infrator que,cesse aiinfracdo sob pena de coima.

Ror forga doartigo 4.°, do capitulo 8, da Lei relativa as Marcas, quem violar uma
marca exesponsavel pelo pagamento de uma indemnizacéo pela sua utilizacao.

Lagen (2018:1653) om foretagsnamn (Lei n.° 1653 de 2018 relativa a Designacao
de Empresa; a sequir «Lei relativa a Designacdo de Empresa»)

Segundo o artigo 1.°, do capitulo 1, da Lei relativa a Designacdo de Empresa, uma
designacdo de empresa € 0 nome sob 0 qual uma empresa exerce as suas
atividades. De acordo com 0 n.° 3 deste mesmo artigo, «designacdo comercial»
designa o conceito geral que inclui a designacdo de empresa e as designagoes
comerciais secundarias.
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Ao abrigo do artigo 2.°, do capitulo 1, da Lei relativa a Designacdo de Empresa,
uma empresa adquire um direito exclusivo sobre uma designacdo de empresa
através do registo ou utilizacdo da mesma.

De acordo com o artigo 1.°, do capitulo 2, da Lei relativa a Designacdo de
Empresa, uma designacdo de empresa s6 pode ser registada se for suscetivel de
distinguir as atividades do seu titular das de outras empresas. O n.° 2 deste artigo
especifica que, para avaliar o carater distintivo de uma designacdo de empresa, é
necessario ter em conta a duracdo e a extensdo da sua utilizacdo. Além disso,
prevé que se a designacdo de empresa consistir apenas numa designacée, geral da
natureza da atividade da empresa ou de um produto ou servico oferecido per esta,
ou se consistir apenas no nome de uma localidade de uso Cerrentesou numa
designagdo semelhante, a designacdo de empresa ndo pode sersconsiderada
distintiva por si s6. Se a designacdo de empresa incluir‘tma ‘designacde, como
sociedade por quotas, sociedade em nome coletivo ol Seciedade ceoperativa, ou
uma sigla dessa designacao, esta ndo € tida em conta na‘apreciagao.

Direito da Unido

Tratado sobre o Funcionamento da Unide Europeia (TFUE)

Os artigos 34.° e 35.° TFUE prevegmrguenasarestricGes quantitativas a importacéo
e a exportacdo, bem como todas as ‘medidasi\de efeito*equivalente, sdo proibidas
entre os Estados-Membros.

O artigo 36.° TFUE prevé que as, dispesicoes dos artigos 34.° e 35.° TFUE séo
aplicaveis sem prejuiza.das\proibicOes ourestri¢ces & importacéo ou & exportacdo
justificadas por razoes, nomeadamente, de protecdo da propriedade industrial e
comercial.

Diretiva relativa.as. Mareas

Ao abrigo do,seunartigod.°; a Diretiva relativa as Marcas € aplicavel a todas as
marcas, de produtos ou Servigos que tenham sido objeto de registo ou de pedido de
registo num\Estado=Membro, nomeadamente como marca individual.

© artigos.°, n.° 1, alinea b), prevé que é recusado o registo de uma marca ou, se
efetuadoy, é"passivel de ser declarado nulo se devido a sua identidade ou a sua
semelhanga com a marca anterior, e devido a identidade ou semelhanga dos
produtos ou servicos a que as duas marcas se referem, existir, no espirito do
publico, um risco de confusdo; o risco de confusdo compreende o risco de
associacdo com a marca anterior.

Ao abrigo do artigo 5.°, n.° 4, alinea a), os Estados-Membros podem prever que
outro sinal utilizado na vida comercial exclua o registo de uma marca posterior, se
esta tiver sido adquirida antes da data de apresenta¢do do pedido de registo da
marca posterior e se o sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilizacdo
de uma marca posterior. O artigo 5.°, n.° 4, alinea b), subalinea iv), prevé ainda
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que a utilizagdo da marca possa ser proibida por forca de um direito anterior,
diferente dos direitos mencionados no n.° 2 e na alinea a) do presente nimero, e,
nomeadamente, por forca de um direito de propriedade industrial.

Ao abrigo do artigo 10.°, n.° 1, o registo de uma marca confere ao seu titular
direitos exclusivos. Ao abrigo do artigo 10.°, n.° 2, alinea b), o titular da marca
registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem
na vida comercial, relativamente a produtos e servigos, sinais que sejam idénticos
ou semelhantes a marca e utilizados relativamente a produtos ou servicos
idénticos ou afins aos produtos ou servigos para 0s quais a marca foi registada, se
existirem riscos de confusdo no espirito do publico; o riste de confusdo
compreende o risco de associagdo entre o sinal e a marca. O“artige 10.°, n’° 3,
alinea d), prevé ainda que a utilizacdo do sinal como designagdo cemerciakou de
empresa ou como parte dessa designacao, em especial, podeser proibida ao\abrigo
don.° 2.

Ao abrigo do artigo 39.°, n.° 1, os produtos e servigas para 0s quaisse pedido o
registo de uma marca sdo classificados em"“conformidade, com»o sistema de
classificacdo estabelecido pelo Acordo¢ de Nice relativo“a Classificacdo
Internacional de Produtos e Servicos pafa efeitos do'Registo de Marcas, de 15 de
junho de 1957. O artigo 39.°, n.° 2 prevé,ainda que,0s produtos e servigos para 0s
quais é pedida protecdo devem ser_ identificados pelo requerente com clareza e
preciséo suficientes para permitir queas autoridades competentes e os operadores
economicos determinem, apenas nesta base, aextensdo da protecédo requerida.

Fundamentos que levam o, Patent=och marknadsoverdomstolen (Tribunal de
Recurso da Propriedade, ntelectual e do Comeércio) a submeter ao Tribunal
de Justica questdes de interpretacao do direito da Unido

Protecao,cruzada

Ao abrigo davLei relativasas Marcas, o titular de uma designacdo de empresa tem
um direito exclusive Ssobre essa designacdo quando € utilizada como sinal
comerciak, Isto significa, por exemplo, que a utilizacdo de um sinal comercial
suseetivel de,serconfundido com a designacao de empresa de outra empresa pode
copstituiryuma violagdo do direito exclusivo sobre a designagdo de empresa
utilizadasao abrigo do direito das marcas (denominada «protecdo cruzada»). Do
mesmonmodo, ao abrigo do artigo 3.°, do capitulo 1, da Lei relativa & Designacédo
de Empresa, o titular de uma marca ou de outro sinal comercial também disp6e de
um direito exclusivo sobre esse sinal quando é utilizado como designagédo
comercial.

Assim, quando uma parte alega que a utilizacdo de um sinal comercial viola a
protecdo conferida pelo direito das marcas cure resulta do registo de uma
designacdo de empresa, sdo as disposicdes da Lei relativa as Marcas que devem
ser aplicadas na apreciacdo da infragdo. A Lei relativa as Marcas sueca transpde a
Diretiva relativa as Marcas. Assim, embora a Lei relativa a Designacdo de
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Empresa ndo esteja harmonizada a nivel da Unido da mesma forma que o direito a
uma marca, a protecdo cruzada coloca as questfes relativas as designacdes de
empresas no ambito da esfera harmonizada.

A Diretiva relativa as Marcas ndo contém nenhuma disposicéo relativa a protecao
cruzada correspondente ao artigo 8.°, do capitulo 1, da Lei relativa as Marcas. Em
contrapartida, o artigo 5.°, n.° 4, alinea a), da Diretiva relativa as Marcas prevé
que os Estados-Membros podem prever que uma designacdo comercial
(denominada na diretiva «outro sinal utilizado na vida comercial») possa
constituir um motivo de recusa de registo de uma marca posterior seéesse sinal
conferir ao seu titular o direito de proibir a utilizagcdo de uma marea posterior. No
entanto, a diretiva ndo especifica as condi¢cdes em que pode‘ser eoneedido, ao
titular de uma designacéo de empresa o direito de proibir a utilizagée de um sinal
COmO marca.

Direito das marcas decorrente de uma designacao de empresa registada

O registo de uma designacdo de empresa implica,gue, Oxtitblar ‘dessa designacéo
beneficie automaticamente de protecdo £€0mo“se) se\tfatasse de uma marca
registada. Ao abrigo do atual ordenamento juridica nacienal, ndo se exige que
uma empresa tenha utilizado a sua designacdo desempresa-como sinal comercial
para que esse sinal possa ser protegido'eomossinal comercial. Assim, por exemplo,
mesmo que uma designacdo de empresa,ndo tenha sido utilizada como sinal
comercial, o seu titular continua aestar protegido‘contra a utilizacéo por terceiros
de um sinal comercial suscetivel desser cenfundido com a referida designacéo.
Nesse caso, pode considerar-Se que a protecdo se aplica a designacdo de empresa
enguanto potencial sinalxcomercial.

No entanto, o direito, das“marcas resultante de uma designacdo de empresa
registada sq ewalide nosetor eu dominio de atividade indicado no objeto social
que a saeciedade, ‘registou~cam sua designacdo de empresa. A natureza das
atividades da sociedade\deve ser indicada e deve ser descrita e circunscrita de
forma Suficientemente, precisa para ser facilmente compreendida por qualquer
pessoa“que pretenda obter informagfes sobre a empresa. Por conseguinte, ndo
basta, por'exemplo, indicar no objeto social que a sociedade exercera atividades
comerciais, \sendo também necessario indicar os tipos de produtos que
comercializara. Por conseguinte, deve indicar o setor ou setores de atividade em
que Ird operar. No entanto, a redacdo do objeto social ndo estd sujeito a outros
requisités, como 0s impostos as marcas registadas, como o sistema de
classificacdo ou os requisitos de clareza e preciséo.

Assim, quando um sinal comercial é comparado com uma designacdo de empresa,
a semelhanca dos tipos de produtos e servicos € apreciada com base na questéo de
saber se o sinal comercial diz respeito aos produtos ou servicos relacionados com
0 objeto social que foram registados para a designacdo de empresa. Uma vez que
ndo é exigida a utilizacdo da designacdo de empresa como sinal comercial, pode
considerar-se que a redacdo da disposi¢do sueca que figura no artigo 8.°, do
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capitulo 1, da Lei relativa as Marcas exprime, em relagdo ao registo de uma
marca, uma protecdo mais ampla ao abrigo do direito das marcas obtida atraves do
registo de uma designagéo de empresa.

Uma vez que também ndo existe um sistema de classificagdo nem um requisito
expresso de clareza e precisdo na redacdo do objeto social, pode também
acontecer, em caso de confusdo, que seja dificil determinar quais os tipos de
produtos ou servicos que devem ser comparados na avaliacdo da sua semelhanca.
Por conseguinte, a avaliacdo deve, de facto, ser efetuada de modo a que 0s
produtos ou servigos sejam examinados tendo em conta 0 setor ‘em que a
designacao de empresa € utilizada. Este regime especial em relacde ae direito das
marcas é também importante para determinar o ambito de ‘prote¢do, de ‘uma
designacgéo de empresa ao abrigo desse direito e pode ser visto,come.expressando,
em relagdo ao registo de uma marca, uma protecdo maissampla ae, abrigo do
direito das marcas, através do registo de uma designagéo'de empresa,

A exigéncia de uma utilizacdo séria constitui um requisitoprévio, para a protecao
de uma marca nos termos da diretiva. Assim, colecasse™a questdo.de saber se a
diretiva se opGe a que o direito nacional confira ‘a, prote¢do te Uma marca a uma
designacédo de empresa sem que essa designacaostenha sidowtilizada para indicar a
origem dos produtos e servi¢cos. Do mesmo modo,‘¢coloea-se a questao de saber se
a protecdo conferida pelo direito"daswmarCas pode,ser alargada aos tipos de
produtos e servigos abrangidos,pela descrigdo, do objeto social de uma empresa,
quando ndo tenha havido .uma utilizacdo Sériadda designacdo no dominio de
atividade descrito no objeto social.

Um sistema nacional,deste tipo pederia significar que, em principio, seria possivel
contornar a obrigacao de designar de forma clara e precisa os tipos de produtos ou
servigos para 0s quais‘sefpretende,obter protecdo através de uma marca. Assim, 0
facto de um, Estado-Membro conceder a uma empresa uma protecdo ao abrigo do
direito das marcas ‘'mais ‘amplado que a prevista pela diretiva, ou em condi¢cbes
diferentes: das impostas-poresta, poderia criar obstaculos a venda transfronteirica
degprodutos otnservicos, por outras empresas, devido a uma alegada violacdo por
estas, num, Estade-Membro, de direitos de marca ndo baseados no direito da
Unide. Ponconseguinte, tal poderia afetar a livre circulacdo de bens e servicos.
Coloea-se a ‘guestdo de saber se um regime nacional que se afasta da Diretiva
relativa\aswiMarcas, como no caso em apre¢o, cria obstaculos as atividades
transfronteiricas das empresas.

Para que o Patent- och marknadsoverdomstolen (Tribunal de Recurso da
Propriedade Intelectual e do Comércio) possa decidir, € necessaria uma resposta
as questdes que se seguem.

Questdes de interpretacao

As questdes dizem respeito a interpretacdo da Diretiva relativa as Marcas e sdo as
seguintes.
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A luz do Tratado sobre o Funcionamento da Uni&o Europeia e do
principio fundamental da livre circulacdo de bens e servicos
consagrado no direito da Unido, é compativel com as disposi¢des da
Diretiva relativa as Marcas, em especial com os artigos 1.° e 5.°, n.° 4,
prever no direito nacional um regime segundo o qual um direito
anterior a uma designacdo de empresa pode constituir um fundamento
para proibir a utilizagdo de um sinal comercial posterior em qualquer
dominio de atividade para o qual a designacdo de empresa esta
registada e sem que seja necessario que essa designacdo tenha sido
utilizada para distinguir produtos ou servi¢os?

Em caso de resposta negativa a primeira questdo, é eompativel com a
Diretiva relativa as Marcas e com o direito da Uniao emigeéral, que uma
designagdo de empresa, utilizada enquanto“tal eomonsinal para
distinguir determinados tipos de produtosfouserviges no dominio de
atividade para o qual essa designacae, esta, registadan.constitua um
fundamento para proibir a utilizacdo, de ‘um_sinal eomercial posterior
em relacdo a produtos ou servicos, diferentes dagueles para os quais a
designacdo de empresa € utilizada‘come,sinal?



