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Por sentenga proferida em procedimento cautelar, o juiz decretou: “O confronto com as
embalagens da Knorr, que comercializam o mesmo produto das embalagens Maggi, logo
suscita a questio de imita¢do e da confundibilidade, dado que a intengdo de uso dos mesmos
temas e ‘designs’ sao de uma proximidade ilicita.” Terd a razdo do seu lado?

1. Introducao

O caso que se apresenta remonta a Abril de 2010 e centrou-se na aferi¢ao da
intolerabilidade da imita¢do de um produto assinalado pela marca Maggi por um
outro produto assinalado pela marca Knorr. O seu interesse explica-se fundamen-
talmente pelo respetivo contexto comercial.

Por um lado estavam em causa produtos de duas marcas conhecidas, a Maggi,
da “Nestlé Portugal, S.A.” (doravante Nestlé), e a Knorr, da “Unilever Jerénimo
Martins, Lda.” (doravante Unilever).

Por outro lado, era a Unilever que tendencialmente detinha o dominio do
mercado em Portugal no que respeita a produtos alimentares e, no caso, a Nestlé
apresentava-se com um produto inovador’, com potencial para gerar uma revira-
volta na lideranca deste segmento®.
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! Na data do inicio da comercializa¢do, o produto/conceito “DIRECTO AO FORNO” era inovador e
unico no mercado nacional pois permitia preparar frango assado no forno, de uma forma limpa, facil e
rapida, ndo existindo um tnico produto semelhante no mercado portugués.
2 O facto de um produto conseguir, na sua gama, obter a lideranga de mercado representa uma
oportunidade para outros produtos da empresa melhorarem a posi¢ao da marca no mercado em que se
inserem.
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Entre a gama de produtos Nestlé, foi lancado em Portugal o conceito/produto
designado por “DIRECTO AO FORNO”, assinalado pela marca Maggi. A Knorr
langou mais tarde um produto sob a respetiva marca de fabricante denominado
“SABORES NO FORNO” (que cumpria exatamente a mesma finalidade do pro-
duto/conceito “DIRECTO AO FORNO”)>.

Poder-se-ia estar perante um caso de imitagio suscetivel de causar confusao
entre embalagens, produtos e fabricantes no espirito do consumidor dada a clara
existéncia de um aspeto geral de conjunto semelhante, o qual a Nestl¢ defendia
ndo ser diluido pelas eventuais diferencas. Ora, a imitacdo de uma embalagem
pode levar a exclusao de um produto por outro langado mais tarde pelo que aqui
se mostrava imperativo examinar eventuais semelhancas e diferencas.

No caso, existiam os seguintes pontos semelhantes ou idénticos:

a)  Parte da denominagdo do produto do fabricante, com a mencio da
palavra “forno” em destaque;

b) A marca do fabricante no lado superior esquerdo;

c) O simbolo referente ao contetido da embalagem no canto superior
direito, bem como a referéncia a existéncia de um saco;

d) A denominagdo do produto de forma central, em destaque na parte
superior da embalagem, com as palavras comuns “forno” e “suculento”;

e) A imagem em primeiro plano com a existéncia das penas de frango
cozinhadas com o tempero de ervas e a forma como se encontram
dispostas e sobrepostas;

f)  Aexisténcia de palavras iguais como “forno”, “suculento”, “tenro”, “facil”
e “limpo”;

g)  Adisposicio grafica das caixas.

Os pontos que afastavam a possibilidade de confusio referiam-se ao confronto
as marcas, ao tipo de letra e as cores utilizadas com predominancias diferentes.
d tipo de let tilizad d diferent
A este respeito, realizaram-se alguns estudos e andlises de mercado (realizados
pela Netsonda*, ACNielsen Portugal, Lda. e GfK Group®), que serviram de suporte
probatoério e que foram decisivos para o Tribunal formar a sua convic¢io.

*  Os produtos em causa destinavam-se a auxiliar as pessoas na tarefa de cozinhar, reduzindo ou elimi-

nando etapas de preparo e/ou oferecendo solugdes que acrescentassem sabor ao resultado final da receita.
*  Estudo encomendado pela Nestlé e executado apds o langamento no mercado do produto “SABORES
NOFORNO?, com o objetivo de apurar a confusio junto do consumidor final (foram realizadas 351 entre-
vistas on-line e, dos inquiridos que se recordam de ter visto as embalagens sem marca, 52% associaram-nas
a marca Maggi e 21% associaram-na & marca Knorr).

5 Estudos encomendados para andlise da notoriedade dos produtos da Nestlé em confronto com a marca

e produtos da Unilever.
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Desde o inicio do processo® que se suscitou a duvida de encarar esta (possivel)
imitagdo como uma violag¢ao de um direito privativo de propriedade intelectual
ou como um ato de concorréncia desleal’.

Nio sendo a Nestlé (a data) titular de qualquer direito de propriedade indus-
trial registado que protegesse a expressdo “Directo ao Forno” ou do layout das
embalagem do produto Maggi e considerando nio existir elementos suficientes
(e necessdrios) a protec¢ao como direito de autor®, ou desenho ou modelo nio
registado’, foi decidido assegurar a defesa dos seus direitos através do instituto
da concorréncia desleal®.

Assim, no contexto dos atos de confusio', transcreve-se o que faz notar o
Professor Carlos Olavo: “em Portugal, a Doutrina é undnime em considerar que a imitagio
do pacote ou invélucro de um produto pelo pacote ou invélucro de outro produto idéntico
ou semelhante, em termos de permitir a confusio entre ambos, constitui ato de concorrén-
cia desleal, na modalidade de ato de confusdo, proibida atualmente pelo artigo 317.° do
Ccrr.

¢ Preliminarmente a apresentacio da acdo judicial pela Nestlé foi apresentada uma providéncia cautelar

nas Varas Civeis de Lisboa, a qual veio a ser julgada procedente por sentencga proferida pela 13.* Vara,
1.* Secgdo. Em primeira instincia a sentenca foi favoravel a Nestlé e, apds recurso interposto pela parte
contrdria, o Tribunal da Relag¢do acabou por negar provimento a apelacio, tendo confirmado na integra
a decisdo impugnada.

7 Foiinclusivamente esta a questdo que levou o Tribunal Civel a declarar-se incompetente para conhecer
e decidir o procedimento cautelar por considerar competente para o efeito o Tribunal do Comércio de
Lisboa. Com efeito, embora de acordo com o artigo 89.%, n.? 1, alinea f) da Lei de Organizagao e Funcio-
namento dos Tribunais Judiciais estivesse previsto que seria da competéncia dos Tribunais de Comércio as
acoes declarativas em que a causa de pedir versasse sobre propriedade industrial, sempre foi entendimento
da jurisprudéncia e doutrina que seriam os Tribunais Civeis os competentes quando estivesse em causa a
violagdo de normas respeitantes 4 concorréncia desleal (sem que seja invocado qualquer direito privativo,
como ¢ o caso desta acdo judicial).

& Nos termos do artigo 2.2 do Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, se 0 aspeto exterior
de um produto corresponder a uma obra artistica, por representar uma criagdo intelectual, fica protegido
enquanto direito de autor, independentemente de qualquer formalidade.

Nos termos do artigo 4.° do Regulamento (CE) n.® 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, a
embalagem de um produto sera protegido como desenho ou modelo, desde que seja nova e possua caracter
singular, isto &, se ‘@ impressdo global que suscita no utilizador informado diferir da impressdo global suscitada nesse
utilizador por qualquer desenho ou modelo” anteriormente divulgado.

0 De facto, “[a] mera semelhanga, ou imitagdo ndo confundiveis sdo aspetos permitidos. Contudo, quando a imi-
tagdo integra aspetos estruturais do produto, sem que os elementos distintivos consigam evitar a confusdo, essa imitagdo
¢ desvaliosa perante o Direito, e por isso geradora de tutela da concorréncia desleal” (sentencga proferida no 4mbito
do Procedimento Cautelar).

' Estariam em causa atos de confusio ou indutores de confundibilidade a partir de sinais distintivos
de produtos.

12 Carros Oravo, “A Protec¢io do ‘trade dress”, in Direito Industrial, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008,

pag. 448.
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Em tribunal tentou esclarecer-se (i) se uma atitude de concorréncia comercial
saudavel justificaria que a Unilever tivesse que optar por embalagens comple-
tamente diferentes das da Nestlé, e (ii) até que limite seria razoavel exigir que as
referidas embalagens fossem diferentes para nao confundir o consumidor.

Para tal, foi necessario relembrar e estudar os pressupostos da concorréncia
desleal previstos no artigo 317.2 do Cédigo de Propriedade Industrial (CPI):

(i) aexisténcia de um ato de concorréncia;
(if) seaquele ato de concorréncia era contrario as normas e usos honestos
de um ramo de atividade concreto.

Se, no presente caso, o primeiro dos referidos pressupostos nos pareceu indis-
cutivel, uma vez que estamos perante o mesmo tipo de produtos, destinado a uma
mesma clientela, ja quanto ao segundo foi necessario analisar, com maior detalhe,
a forma como a Doutrina e a Jurisprudéncia tem consubstanciado este conceito.

2. Doutrina

Sera desde logo interessante notar que algumas embalagens de produtos
alimentares comercializados sob as marcas Maggi e Knorr eram apresentadas com
um formato semelhante® diferindo contudo no (i) aspeto global criado pelas
cores predominantes em cada uma das embalagens (ii) confronto das respetivas
marecas, (iii) tipo de fotografia do produto utilizado, etc.

No caso em aprego, a Nestlé entendeu que as embalagens, apesar de terem
mantido a referida predominancia de cores, relativamente a outros elementos
suscitavam no seu conjunto uma impressao de semelhanca. Na verdade, pese
embora se possa defender que existe uma imitacao, podera ser também defensavel
que as referidas semelhancas mais nio sao do que o resultado da descricio do
produto e do seu modo de utilizagdo principal.

E sabido que na concorréncia desleal se deve ter em conta o critério do consumi-
dor médio, dotado de média inteligéncia, diligéncia e perspicacia'*, ou, como refere
o Supremo Tribunal de Justi¢a®, o padrao é o do consumidor médio, razoavel-
mente informado mas nao particularmente atento as especificidades préprias das
marcas. E, no tipo de produtos a que nos referimos (e por circunstancias vérias),

13 Supde-se que tal seja exigido pelo acondicionamento e utilizagio do préprio produto.

4 Luis M. Couto GOoNGALVES, Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas, Concorréncia Desleal, Alme-
dina, Coimbra, 2005, pag. 352.

 Acérdao de 12 de Fevereiro de 2008 (Proc. 07A4618).
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o consumidor médio é um cliente apressado, sem tempo para preparar refeicoes,
ou que simplesmente nio gosta de cozinhar de forma tradicional®™.

3. Jurisprudéncia relevante

Atendendo a relevancia para a apreciacio do tema analisado, transcrevemos
abaixo as conclusdes (pertinentes) do ja referido Acérdao do STJ (2008).

“I - Os agentes econdmicos no processo de captagdo de clientela, em competigio com os
seus concorrentes, devem agir com honestidade, corregio e consideragio, nio sd pelos seus
competidores, como também com os consumidores, o que mais ndo € que agir com boa-fé.

II - A lealdade da concorréncia implica, desde logo, a ado¢do de prdticas comerciais
honestas, uma vez que a propriedade industrial deve de certa forma considerar-se expressdo
da propriedade intelectual, jd que abrange elementos de cariz imaterial, que integram o
estabelecimento comercial com as suas marcas, invengdes, patentes, modelos, desenhos
industriais, logdtipos, etc.

III- Com a facilidade de divulgagio dos produtos a escala mundial, e a severa competigio
comercial a quendo € alheia a facilidade de comunicagio e circulagdo, a disputa do mercado
faz-se, sobretudo, através da inovagdo e de competitividade que sio induzidas por técnicas
de marketing e de publicidade, sendo da maior relevincia a afirmagio da individualidade
de certo produto ou marca, de modo a gerar nos consumidores uma impressdo inovadora,
distintiva, que afaste a confusdo ou risco de confusdo com outro produto ou marca, que,
virtualmente, com ele compita, sendo relevantes o aspeto grdfico ou visual e o design dos
produtos.

IV — A imitagdo ou a confundibilidade pressupoem, um “confronto”, de modo a que se
possa concluir, ou ndo, sobre se os produtos que as marcas assinalam sio idénticos ou afins,
ou despertam, pela semelhanga dos seus elementos, a possibilidade de associagio a outros
produtos ou marcas jd existentes no mercado.

V — Esse confronto ndo demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de
perspicdcia, subtileza ou atengdo, jd que, no frenético universo do consumo, o padrio € o
consumidor médio, razoavelmente informado, mas ndo particularmente atento as especifi-
cidades proprias das marcas.

VI - Para que uma embalagem seja imitagdo de outra, importa que ela provoque no
consumidor um risco de confusdo, risco esse que abrange o risco de associagdo a embalagem

16 Com efeito, “(...) os consumidores, com uma tipica presenga de espirito “ligeira” que os define, atenta a pressa
com que se movimentam e a ideia geral e incompleta que formulam e retém dos produtos seus preferidos, torna-os alvos
fdceis na confusdo de produtos, sobretudo quando uma marca concorrente, aproveita os elementos da outra marca,
para se prevalecer do sucesso de vendas dessa marca vizinha nas prateleiras” (sentenca proferida no ambito do
Procedimento Cautelar).
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de um produto concorrente dirigido preferencialmente a um universo de consumidores que
ndo tem necessariamente que ser homogéneo.

VII - No contexto dos atos de confusdo releva o aspeto visual caracteristico de como um
produto ou servigo € apresentado ao puiblico, o chamado “trade dress”.

VIII - A imitagdo de um conjunto visual constituird concorréncia desleal quando
a utilizagdo de imagem, por dispor de forte cariz individualizador associado a uma marca,
¢ pelo consumidor médio reconhecida, com facilidade, como pertenga de uma concreta marca,
ao ponto de se tornar evidente que existe indevida apropriagdo decerto visual jd conhecido.

IX — No competitivo mercado onde operam a Autora e a R¢ 0 modelo das latas € “uni-
versal”, estando os produtos associados a determinadas cores. Daf que seja “socialmente
adequado”, ndo repreensivel, em termos de concorréncia, que possa existir uma certa seme-
lhanga entre as embalagens.”

Do sumario acima transcrito, refira-se que existira concorréncia desleal quan-
do a impressao global das duas embalagens em confronto causa no consumidor o
risco de este as associar”. E estando em causa a integracio dos factos no ilicito de
concorréncia desleal, vertido no artigo 317.2 do CPI, importa também sublinhar
que a integragdo destacada das marcas Maggi e Knorr'® constitui um elemento
de vital importincia para evitar qualquer risco de confusio entre os produtos e
excluir qualquer perigo de associagao.

Ora, o Tribunal” considerou que entre as embalagens da Nestlé e da Unilever
existia uma clara semelhanga que originava confusio. Lembrou que “(...) a confusio
ndo necessita de 100% dos elementos coincidentes, apenas exige uma evidente similitude que
induza uma clara confusdo nos consumidores, como € o caso”.

Este reconhecimento foi demonstrativo do risco efetivamente existente de
confusio entre as duas embalagens pelo aspeto visual com que os produtos
apresentavam (o ja referido trade dress™).

Outro ponto que podera ter pesado na decisdo do Tribunal foi o facto de
apenas no caso portugués e espanhol a Unilever ter utilizado uma embalagem
com semelhancas com a da Nestlé. Noutros paises (como Alemanha, Poldnia,
Roménia e Hungria) utilizou embalagens com uma disposi¢ao gréfica diferente.
E legitimo questionar se uma atitude comercial saudavel nio justificaria que
elegesse embalagens diferentes para proteger o consumidor evitando qualquer
espécie de confusao.

7" Lufs M. Couto GONGALVES, Manual de Direito Industrial... cit., pag. 352.

'8 Respetivamente nas embalagens dos produtos “DIRECTO AO FORNO” e “SABORES NO FORNO”.
Na sentenga que decretou a ja referida providéncia cautelar.

2 Vide defini¢do no ja referido Acérdao do ST] de 2008 (Ponto VII).
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4. Conclusiao

Ensina o Professor Oliveira Ascensdo que “(...) as normas e usos deverdo ser ho-
nestos. Diriamos que a lei se reporta ao que é usual praticar-se entre os concorrentes naquele
ramo de atividade econdmica. Nio se impoe um critério ético absoluto, mas impoe a especial
ética dos negdcios de um circulo particular. Com a consequéncia de que assim, se acabam
por tolerar praticas substancialmente incorretas, mas compativeis com a consciéncia mais
amolecida dos empresdrios de certo sector. Com um limite, porém: a lei exige que esses usos
sejam honestos. Aqui impoe-se a prevaléncia do critério ético absoluto. Se as prdticas con-
sentidas foram ao ponto de incorrer no qualificativo de desonestas, o Direito ndo as tolera™".

E considerado como socialmente adequado, nio repreensivel em termos de
concorréncia, que possa existir uma certa semelhanca entre as embalagens que,
no entender dos Tribunais, sé serd de considerar se tal semelhanca for censuravel
e proibida por existir uma cépia grosseira, servil, visando uma concorréncia re-
provavel, atenta a sua atuagdo em confronto com os demais operadores do ramo
de negécio em causa.

Tendo o consumidor presente a imagem do produto da Nestlé, ficou de-
monstrado que este iria adquirir o produto da sua concorrente (pensando que
estaria a adquirir um produto da Nestl¢). O Tribunal da Relagao considerou que
as semelhancas acima indicadas “permitem que o consumidor médio confunda os pro-
dutos, por forma a que leve um pensando ser o outro”. Tanto mais que os produtos sio
quase sempre colocados lado a lado nos supermercados pelo facto da distribui¢ao
moderna adotar uma estratégia em que trabalha a otimizagio da sua gestao de
produtos versus o espago de linear, ou seja, a gestao do espago das prateleiras™.

Se ndo fosse o desfecho de retirar do mercado a embalagem da Knorr, o produto
“DIRECTO AO FORNO” poderia ter perdido a lideranga de mercado® e existiria
o sério e elevado risco da Nestlé ter que o deixar de comercializar logo em 2012,
facto do volume de vendas e de faturagdo nio serem suficientes para assegurar
um crescimento sustentado.

2 OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Comercial, Vol. 11, Direito Industrial, AAFDL, Lisboa, 1994, pags. 55 e 56.
No mesmo sentido, Lufs M. Couto GONGALVES, Manual de Direito Industrial... cit., pag. 347.

2 Naverdade, sendo este espaco limitado, procura a distribuigdo moderna otimizar o mesmo, logo, as
empresas de distribui¢o (como é o caso dos hipermercados e supermercados) optam por colocar a venda
as suas proprias marcas, denominadas marcas de distribuicdo/marcas préprias, e uma marca de fabricante.
Sendo que a marca de fabricante (como ¢ o caso das marcas da Nestlé e da Unilever) seria colocada a
venda atendendo a diversos fatores (com destaque para a quota de mercado e/ou eventual notoriedade).
#  Dado que, em Outubro de 2010, o produto “DIRECTO AO FORNO” tinha atingido uma quota de
mercado, na categoria de misturas, na ordem dos 44%, ¢ um volume de 54,7%, ocupando o primeiro
lugar de vendas.
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