Processo n©850/2011

(Recurso Civel)

Data: 5/Julho/2012

ASsuNtos:

- Juncéo de documentos;

- Parecer

- Confundibilidade/imitacéo

- Marca notdria; marca de prestigio

- Concorréncia desleal

SUMARIO :

1. A juncdo com as alegacOes de recurso de documentos nos aludidos
casos excepcionais envolve aqueles cuja juncdo ndo tenha sido possivel até ao
encerramento da discussdo, os destinados a provar factos posteriores aos
articulados ou cuja juncéo se tenha tomado necesséria em virtude de ocorréncia
posterior e quando a juncdo apenas se tomou necessaria em virtude do
julgamento proferido na primeira instancia, ou seja, quando a sentenca ou 0
objecto da decisdo implicarem a necessidade de prova de factos com cuja

relevancia a parte ndo podia razoavelmente contar antes dela.

2. Parecer € a designacdo dada ao resultado de consulta feita a qualquer

pessoa ou entidade sobre matéria em que seja especialista
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3. Entre a marca e as marcas SXXXXX,

e , hdo obstante a semelhanca fonética,

assinalam-se as diferencas que permitem a convivéncia entre elas de forma a
salvaguardar o perigo de confusdo para o publico consumidor, tanto mais que
as respectivas empresas chegaram a acordo de coexisténcia entre essas
marcas, valido para todo o Mundo, acordo esse que ndo deixou de abranger a

valéncia em que pode haver uma maior semelhanca.

O Relator,

(Jodo Gil de Oliveira)
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Processo n.2850/2011

(Recurso civel)

Data: 5/Julho/2012
Recorrente: SXXXXX AG (SXXXXX SA) (SXXXXX Ltd.)
Recorrida: XXX, S.A.

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.AE.M.:

| - RELATO RIO

SXXXXX AG (SXXXXX SA) (SXXXXX LTD), sociedade
comercial suica, com sede em ...... S S 94, 2502 ...... l...... , Suica, ora
recorrente, em que € recorrida XXX, S.A., sociedade comercial belga, com sede
em 37, ...... , 6600, ...... s e entidade administrativa recorrida, 0
Departamento de Propriedade Intelectual da Direccdo dos Servicos de
Economia, tendo sido notificada da admissdo do recurso que oportunamente

interp6s da sentenca proferida pelo Tribunal Judicial de Base,

- nos termos da qual se entendeu que as marcas da recorrente beneficiam da
prioridade do registo e, portanto, que se encontra preenchido o requisito da alinea a) do

n°1 do artigo 215° do Regime Juridico da Propriedade Industrial;

também concluiu existir afinidade de produtos e, portanto encontrar-se

igualmente preenchido o requisito da alinea b) do n° 1 do citado artigo;
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mas concluiu existirem diferencas gréficas e fonéticas suficientes para que o
cidaddo delas se possa aperceber e que, por conseguinte, decidiu nédo se verificar in

casu o requisito previsto na alinea ¢), do n°® 1 do art® 215°,

donde ter negado provimento ao recurso, mantendo a decisdo recorrida que

concedeu a marca N/50*** - |

vem interpor recurso, alegando em sede conclusiva:

A. A sentencga recorrida entendeu verificarem-se dois dos trés requisitos previstos
na lei para que se possa falar em imitacdo de marca; com efeito entendeu que as marcas da
recorrente sdo prioritarias face a marca em confronto, bem assim como entendeu existir

identidade dos produtos que visa assinalar.

B. Todavia, considerou ndo existir semelhanca grafica, nominativa, figurativa,
fonética ou outra capazes de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusdo com a
marca anteriormente registada; ora é desta parte da, ainda assim douta, sentenca que a

recorrente discorda.

C. Com efeito, apesar de a douta sentenca recorrida concordar com o facto de as
marcas em confronto serem foneticamente analogas - o que por si s6 bastaria que a concluséo
do tribunal recorrido tivesse sido outra ainda assim concluiu que sendo anélogas nédo séo
homdfonas e a diferenga entre elas existente é suficiente para que o cidaddo médio a possa

apreender.

D. Se éverdade que a sentenca recorrida admite que a letra inicial "'s" nas marcas

da recorrente 1&-se da mesma forma que as letras "ce" na marca recorrida; porém entende que
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o facto de existir um "i" na marca recorrida que em inglés se 1é "ai" é a diferenca bastante

para que as marcas em confronto nao possam ser confundiveis.

E. Inversamente do exposto entende a recorrente que essa ligeirissima diferenca
fonética ndo é suficiente para afastar a possibilidade de confusdo entre marcas que deve ser
apreciada pela impressdo do conjunto deixada pelas marcas quando examinadas
sucessivamente e ndo pelas concretas dissemelhancas que possam existir - entendimento este
sufragado pacificamente pela doutrina e jurisprudéncia, conforme supra na parte da

fundamentac&o se referiu.

F. Por outro lado, a sentenca recorrida entendeu ainda que as marcas tém um
elemento gréafico e que esse elemento também seria bastante para afastar qualquer confuséo
entre as mesmas; sucede que tal elemento consubstancia-se na sua esséncia no tipo de
lettering usado no elemento nominativo das marcas, pelo que manifestamente nédo € suficiente
para afastar a forca da impressdo do conjunto, que é a da evidente semelhanca entre as

marcas em confronto.

G. Alias, a jurisprudéncia é pacffica no que se refere a uma marca mista que possui
elementos figurativos e verbais, considerando que o elemento dominante e que ird atrair o
consumidor, é o elemento verbal, uma vez que é a forma mais importante de identificagdo de
uma marca. Por outro lado, mesmo que o consumidor médio seja capaz de apreender
determinadas diferencas visuais entre os sinais em conflito o risco de estabelecer um nexo
entre os sinais é real (cfr. Decisdo do TPICE, no processo T-10/03, Jean-Pierre Koubi v.

OHIM).

H. Alias o elemento verbal / nominativo do sinal tem um impacto mais forte no

consumidor do que o elemento figurativo. Isto porque o publico ndo tende a analisar os sinais
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e mais rapidamente fara referéncia a um sinal pelo seu elemento verbal.

I. Deste modo, conforme tem vindo a ser sobejamente sufragado pela doutrina (Cfr.
Carlos Olavo, in "Propriedade Industrial”, Volume 1. 22 Edicdo Actualizada Revista e
Aumentada, p. 102) e pela jurisprudéncia (cfr. Acordao do Supremo Tribunal de Justica de
16.07.1976, in RM.J. n°® 259, p. 239), o consumidor geralmente tende a fixar-se mais no

elemento nominativo constitutivo da marca.

J.  Os elementos da marca que revelam maior aptidao para se fixarem na memoria
do consumidor sdo os fonéticos, devido a importancia maior que, socialmente, se atribui ao
«nome», sobre a «imagem», na identificagdo das pessoas ou das coisas: a apresentagio varia,

enguanto o nome fica.

K. Deve, pois, atender-se ao elemento determinante das marcas em questdo que, in

casu, € o elemento nominativo aliado ao elemento fonético: SXXXXX vs (I)CE XXXXX.

L. As marcas em confronto sdo foneticamente iguais, sdo pronunciadas do mesmo
modo, e logo sdo apreendidas e memorizadas pelo consumidor médio como iguais, sendo a
marca Recorrida entendida como uma mera variante das marcas prioritarias notérias da

Recorrente.

M. O consumidor médio serd levado a crer que as marcas em confronto tém a
mesma origem empresarial e que a marca ICE-XXXXX mais ndo é do que uma sub-marca ou
modelo das marcas da recorrente - disto mesmo déo conta varios testemunhos de funcionarios
e gerentes de lojas SXXXXX, as conclusdes do estudo levado a capo pela empresa A, bem
como inumeros sites e blogues existentes na internet, sendo certo que a lei apenas exige a

mera probabilidade de tal confuséo vir a suceder.
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N. Acresce que as marcas da ora Recorrente sdo marcas notorias e de prestigio
mundial; notoriedade e prestigio sobre os quais a sentenca recorrida nem sequer se
pronunciou mas que sdo factos publicos e notérios e, portanto, de conhecimento oficioso por

este Tribunal o que desde ja se invoca para os legais efeitos.

O. Decorre da comparacdo entre as marcas em oposi¢do, que existe inegavel
imitacdo das marcas prioritarias, de cuja notoriedade a Recorrida tenta claramente obter

ilicita vantagem para si nomeadamente através do fendmeno da diluig&o.

P. Pelo exposto, encontram-se preenchidos os requisitos legais do conceito de
imitacdo a que se referem os artigos 214.°, n.°1, alineas b) e c) e n° 2, alinea b) e 215.°, n.°1

do RJPI.

Q. Encontram-se preenchidos os requisitos legais do conceito de concorréncia

desleal por acto de confusdo previsto no art. 159° do C6digo Comercial da RAEM

R. A luz daal. c) do n.°1 do art. 9° e da alinea b), n.°1 do art. 214° ambos do
RJPI deveria ter sido recusada o registo a marca Recorrida, pelo que a sentenca recorrida

interpretou e aplicou mal a lei ao caso.

Termos em que devera o presente recurso ser julgado procedente e
assim revogada a sentenca proferida pelo tribunal judicial de base e substituida
por outra que anule o despacho proferido pela Direccdo dos Servicos de

Economia que concedeu o pedido de registo de marca n.°© N/50*** "ICE

XXXXX™, , consequentemente determinando-se a sua recusa.
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XXX, S.A., ora recorrida, requerente da marca registanda, vem contra

alegar, dizendo, fundamentalmente e em sintese:

Os documentos juntos com as alegagBes e posteriormente a estas ndo devem ser

admitidos.

A Unica questdo que importa apreciar € saber se entre as marcas prioritarias da
recorrente e a marca da recorrida existe um semelhanca nominativa, gréfica, fonética ou

outra, tal, que determine que o consumidor médio as confunda.

Conforme bem decidiu o douto Tribunal a quo, embora haja uma ligeira semelhanca
fonética entre as marcas em confronto, ambas sdo compostas por elementos nominativos
diferentes, acrescendo que a marca registanda contém um elemento figurativo muito

impressivo, 0 que, por si sO, seria bastante para afastar a confusdo entre as mesmas.

Ao contrario do que afirma a Recorrente, os consumidores/clientes da Recorrente

ndo podem considerar a marca registanda como sendo um variante da

marca SXXXXX (ou uma sub-marca desta).

N&o vai a Alegante deixar de reconhecer que a(s) marca(s) SXXXXX da Recorrente
é(sdo) marca(s) notoria(s) em Macau, para além de se encontrar (em), aqui, registada(s); o
mesmo nado dird no que se refere a eventual prestigio da marca SXXXXX, ndo podendo dar-se

por provado esse prestigio, por se tratar de um facto notério, como pretende a Recorrente.
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Seria, pois, possivel que se considerassem verificados os fundamentos de recusa
previstos no n.°1, alinea b) e n.°2, alinea b), do ja citado art. 214.°do RJPI, por se tratar de
marca(s) notéria(s) e j& registada(s) em Macau, falhando, contudo, o requisito da
"semelhanca gréafica, nominativa, figurativa e fonética que induza o consumidor em erro ou

confusao".

Duvidas nao existem de que, também, néo existe o alegado fundamento de recusa da

marca com fundamento na possibilidade de virem a ocorrer actos de concorréncia desleal.

Embora o Tribunal a quo ndo se tenha pronunciado, expressamente, sobre o acordo
de co-existéncia das marcas aqui em confronto - do qual a Recorrida fez prova ao junta-lo
com a resposta ao recurso judicial de marca -, fez verter na sua douta sentenca - ora em
impugnacdo "que a conviccdo do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes
resultou dos documentos indicados relativamente a cada um deles, os quais ndo foram

impugnados.

Nestas circunstancias, o acordo celebrado entre as respectivas titulares pode ser
apreciado na perspectiva de que a recorrente ja admitiu que seria possivel as marcas (em

confronto no presente processo) co-existirem no mercado internacional.

Nestes termos, requer seja considerado improcedente o presente
recurso jurisdicional e, consequentemente, porque ndo existem quaisquer outras
razdes legais que o impegam, ser mantida a douta Sentenca recorrida que, por

sua vez, manteve o despacho da DSE de 5 de Maio de 2009, que concedeu o

registo da marca mista que consiste em , que tomou o0 n.°
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N/50***, para assinalar produtos incluidos na classe 142

Requer, também que os documentos, juntos com a Alegacdo do
recurso jurisdicional, ndo sejam tomados em consideracdo, quer porque foram
apresentados ilegalmente, quer por ndo terem qualquer forca probatoria;
relativamente as declaragBes ajuramentadas, pede-se, respeitosamente, que ndo
sejam, de qualquer forma, tomadas como sendo depoimentos de parte e de
testemunhas, pois 0 nosso sistema juridico e jurisdicional ndo reconhece como
validamente prestados, depoimentos por escrito, com excepcéo dos feitos pelas
pessoas indicadas no art. 525°do Caodigo de Processo Civil, nem, tdo pouco, 0s
prestados fora da audiéncia de julgamento, sem que se verifiquem as excepcdes

previstas no art. 522°do mesmo diploma.

A Direccdo dos Servigos de Economia da Regido Administrativa
Especial de Macau, veio apresentar as suas Contra - Alegacfes de Recurso,

dizendo, em sintese:

Da formulacio legal resulta desde logo que existe imitacAo quando, postas em
confronto, as marcas se confundem. Ha também imitagdo quando, tendo-se & vista apenas uma
das marcas, se deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra que se tenha
conhecimento, pelo que se ndo se encontram preenchidos os trés requisitos de imitagdo: a

marca registanda tem eficécia distintiva.

No caso da legislacdo de Macau no gque concerne a marca notoria ndo se exige o

principio da especialidade, ou seja, a marca tanto se pode destinar a produtos idénticos ou
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afins, como a outros que ndo aqueles desde que se possa estabelecer uma ligagdo com o
proprietario da marca notoria. A notoriedade também ndo se exige que ocorra quanto a
generalidade do publico, mas, apenas quanto ao publico alvo quando se trate de um produto
ou servico especffico. A distincdo para a marca de prestigio é que para além de ser notdria

goze de excepcional atraccdo e ou satisfacdo junto dos consumidores.

As marcas em apreco sdo distintas assim como a sua origem empresarial; na RAEM
ambas sdo comercializadas e o consumidor médio ndo as confunde, precisamente pela

notoriedade que lhes assiste. Nao as consideramos, no entanto, como marcas de prestigio.

N&o se concluindo pela existéncia de qualquer imitacdo em termos nominativos ou
graficos, ndo ha elementos objectivos que nos permitam concluir pela existéncia de risco de
concorréncia desleal, sendo certo que, tal como se referiu ndo ha qualquer semelhanca

grafica entre as marcas em causa susceptiveis de induzir em erro.

Pelo exposto ndo existem as apontadas violagdes na sentencga recorrida, devera pois,

ser negado provimento ao recurso e manter-se a Douta Sentencga do Tribunal a quo.

Foram colhidos os vistos legais.

Il - FACTOS

Na sentenca recorrida foram fixados os factos seguintes:
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a) Em 25.06.2010 XXX s.a. requereu o registo da marca N/050*** para a classe
de produtos n°® 14 “Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou plaqué,
ndo incluidos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos

cronométricos”, a qual consiste no seguinte:

- cf. fls. 1 do proc. adm. apenso -;

b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial n° 31 de 04.08.2010 — cf.
fls. 14 do proc. adm. apenso -;

c) Em 04.10.2010 a ora Recorrente veio apresentar reclamacéo — cf. fls. 16 a 26
do proc. adm. apenso -;

d) A oposi¢cdo a marca foi publicada no Boletim Oficial de Macau n°® 44 em
03.11.2010 — cf. fls. 42 do proc. adm. apenso -;

e) Por despacho de 24.01.2011 proferido a fls. 78 dos autos de Processo
Administrativo apensos, foi concedido o registo da marca N/50*** com base nos fundamentos
constantes da informacéo de folhas 78 a 82 do processo administrativo apenso e que aqui se
da por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

f) O Despacho referido na alinea anterior foi publicado no Boletim Oficial de
Macau, n° 7, Il Série, de 16.02.2011 — cf. fls. 84 do proc. adm. apenso -.

o)) Em 16.03.2011 foi apresentado neste tribunal o presente recurso — cf. fls. 2 -.
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h) Arecorrente é titular das seguintes marcas:

- P/9*** concedida em 29.09.1988

- P/7*** concedida em 10.09.1991

- cf. fls. 30 a 33 e 13 do proc. adm. apenso -.
i) As marcas referidas no item anterior foram todas concedidas para a classe

14 — cf. fls. 30 a 33 e 13 do proc. adm. apenso -.

111 - EUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa pela andlise das seguintes

questdes:
- Juncéo de documentos;
- Confundibilidade/imitacéo
- Marca notoria; marca de prestigio

- Concorréncia desleal
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2. A recorrente, com alguma indisciplina processual, diga-se, veio

juntar por diversas ocasides diferentes conjuntos de documentos.

Com as alegacgdes juntou 10 documentos, juncdo essa a que se opde a

recorrida XXX, S.A.

Tais documentos materializam informacdo de vendas em Macau,
despesas com a publicidade feita em Hong Kong relativas aos anos de 2007 a
2011, traducdo de uma pégina da revista "Time N'Style"; noticia sobre a
inauguracdo do Centro de Arte da SXXXXX, no Hotel da paz (Xangai),
Outubro de 2010; extracto de uma informacgéo contida na pagina electrénica da
recorrente; declaracOes ajuramentadas sobre confusdo da Ice XXXXX efectuada
pelos consumidores em Hong Kong (datadas de Janeiro de 2010 e Maio de 2010,
respectivamente e copias em inglés de tais declaragcdes; declaragdes de
funcionérios de lojas SXXXXX (nomeadamente das lojas de New Jersey e New
York); 2 imagens de um video postado no Youtube pelo utilizador banagnag, o
qual tem como titulo "ICE SXXXXX MOV 1"; traducbes de conversas em fora
da internet; locais de venda online onde alguém colocou "SXXXXX ICE
XXXXX"; extractos de mais sitios da internet com pontos de venda que néo
pertendem a recorrida; conclusdes de um estudo levado a cabo pela empresa A

(inquérito sobre a confundibilidade das marcas aqui em confronto).

3. Dispde o artigo 450°do CPC:
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“1. Os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da ac¢do ou da

defesa devem ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos correspondentes.
2. Se ndo forem apresentados com o articulado respectivo, os documentos podem

ser apresentados até ao encerramento da discussdo em primeira instdncia, mas a parte é

condenada em multa, excepto se provar que os ndo pdde oferecer com o articulado.”

O encerramento da discussao da-se com o termo dos debates orais

sobre a matéria de facto - art. 5539, al. €) do cpc.t

Exceptuando as situacdes de factos supervenientes ou de documentos
impossiveis de obter até um determinado momento - cfr. art. 451°do CPC - é
até ao encerramento da discussdo da causa que os documentos devem ser
apresentados. E em principio devem eles ser apresentados com os articulados;
depois disso, sO se a parte provar que 0s ndo pdde oferecer com os articulados

0s podera apresentar, até aguele momento, sem multa.

A juncdo dos referidos documentos ndo é admissivel face ao disposto

no artigo 451.° do Caodigo de Processo Civil:

1. Depois do encerramento da discussdo sé sdo admitidos, no caso de recurso, os
documentos cuja apresentagdo ndo tenha sido possivel até dquele momento.

2. Os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja
apresentagdo se tenha tornado necessdria por virtude de ocorréncia posterior, podem ser

oferecidos em qualquer estado do processo.

Por outro lado o artigo 616°do CPC prescreve:

L _ ¢fr. Viriato Lima, Manual de DPC, CFJJ, 438 e 324
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1. As partes podem juntar documentos as alegacbes nos casos a que se refere o
artigo 451° ou no caso de a jun¢do apenas se tornar necessiria em virtude do julgamento
proferido na primeira instdncia.

2. Os documentos supervenientes podem ser juntos até se iniciarem 0s vVistos aos
Juizes; até esse momento podem ser também juntos os pareceres de advogados, jurisconsultos
ou técnicos.

3. € aplicavel a juncdo de documentos e pareceres, com as necessdrias adaptagdes,

o disposto nos artigos 467° e 468°

Assim, a juncdo com as alegacdes de recurso de documentos nos
aludidos casos excepcionais envolve aqueles cuja juncdo ndo tenha sido possivel
até ao encerramento da discusséo, os destinados a provar factos posteriores aos
articulados ou cuja juncdo se tenha tomado necessaria em virtude de ocorréncia
posterior e quando a juncdo apenas se tomou necessdria em virtude do
julgamento proferido na primeira instancia, ou seja, quando a sentenca ou o
objecto da decisdo implicarem a necessidade de prova de factos com cuja

relevancia a parte ndo podia razoavelmente contar antes dela.

Ora no caso em apreco ndo se verifica nenhuma destas situacoes,
estando perante documentos que visam demonstrar factos que ja eram do
conhecimento da recorrente ou que se mostram completamente irrelevantes para
a questédo da dilucidacdo da questdo em apreco e que passa, no essencial, por
saber da confundibilidade entre as marcas em questdo, SXXXXX e

ICE-XXXXX.
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A juncdo de documentos aos autos esta sujeita ao interesse que oS
mesmos tenham ou possam vir a ter para o esclarecimento da verdade e para a
boa decisdo da causa e tal interesse tem de ser aferido em funcéo dos factos
alegados pelas partes como fundamento da acc¢éo ou da defesa e da faculdade de

fazer prova ou contraprova dos mesmos.

E certo que € a parte que, em primeira linha avalia desse interesse, ndo
devendo o Tribunal coarctar essa liberdade, desde que os documentos de alguma
forma se relacionem ou coadjuvem na formacdo de uma convicgdo. SO que, se
nao apresentados nos tempo regular, a intervencdo do Tribunal deva ser mais

rigorosa, em vista da disciplina processual.

E nesta perspectiva que ndo se vislumbra em que medida os dez
documentos podem relevar, na medida em que nenhum deles encerra qualquer
tipo de prova vinculada. Em todo o caso, trata-se de documentos que poderiam
ter sido apresentados anteriormente, ou pelo menos, recolhidos anteriormente, -
se se invoca alguma confusdo de certos clientes nalgumas das lojas da recorrente por esse
mundo fora, com certeza que tal ndo ocorreu somente depois do momento em que 0sS
documentos deviam ser juntos -, mostrando-se intempestiva a sua juncéo, ndo sendo
ainda de relevar o depoimento escrito ajuramentado por falta de cabimento
processual - cfr. respectivo regime da prova documental decorrente dos artigos
517°e segs do CPC, s6 excepcionalmente se prevendo o depoimento por escrito,

V. g. 522°e 525°do mesmo codigo.

4. Ja depois de apresentadas as suas alegacBes de recurso, a recorrente

veio juntar aos autos 2 documentos, alegando que, entretanto foram recolhidas
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declaragbes noutras partes do Mundo justificativas da confundibilidade das

marcas.

Damos aqui por reproduzido quanto acima se disse para se terem por
ndo admitidos tais documentos, ndo se deixando de anotar a indisciplina
processual que ndo resultaria se a cada momento, hoje, amanhd e depois
viessem surgindo outras tantas declaracbes ajuramentadas e como tal

devessem ser admitidas nos autos.

Tem-se, pois, tal juncéo por extemporanea.

5. Insiste ainda a recorrente com a jungdo de um documento que diz
ser superveniente e que se ndo for admitido como documento que 0 seja como
parecer, relativo a uma decisdo do Instituto de Harmonizacdo no Mercado

Interno no ambito da Unido Europeia.

Parecer é a designacdo dada ao resultado de consulta feita a qualquer

pessoa ou entidade sobre matéria em que seja especialista.”

Como esta bem de ver, ndo se trata de parecer algum, mas sim de
uma decisdo - que nem se sabe ser definitiva ou passivel de impugnacdo -
proferida pela autoridade competente num ordenamento diferente e onde o
elemento decisivo parece ser a ponderacdo do destinatario consumidor

francéfono, onde a fonética destrincadora dos vocabulos em comparacgéo fica

2 _ Ana Prata, Dicionario Juridico, Almedina, 42ed., 847
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mais esbatida ( a palavra ice-XXXXX ler-se-a “isse-XXXXX” contra

“ais-XXXXX " na fonética anglofona).

Essa deciséo nédo vincula dentro do ordenamento da RAEM, nem se
configura que tenha valor acrescido em relacéo as decisdes que tenham ocorrido

noutros paises sobre esta questéo.

Trata-se de um facto que ndo foi alegado e desse documento n&o
decorre necessariamente a comprovacdo do pressuposto em que se baseia a
impugnacdo do registo da marca pretendido, qual seja a pretensa

confundibilidade.

Valem ainda aqui todas as razbes acima aduzidas quanto a
extemporaneidade desta juncdo, o que se decide, com consequente nao
atendibilidade dos documentos que foram juntos e que sO nao se

desentranham, visto o estado do processo.

6. Posto isto, vamos entdo analisar as questdes concernentes ao

recurso jurisdicional.

Pretende a Recorrente que, através do presente recurso jurisdicional,
seja revogada a douta sentenca de 20 de Julho de 2011, que manteve o despacho

da DSE, que concedeu a marca mista, para assinalar produtos integrados na
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classe 142 que consiste em e que tomou 0 n.°N/50***,

O ponto estda em saber se tal marca é confundivel com

aqueloutras

SXXXXX

(marca registada)

(marca registada)

Ou por outras palavras se estamos perante uma imitagdo de marca

previamente registada.

A recorrente coloca ainda a questdo de concorréncia desleal a partir
da afirmacdo de que as marcas ora registadas pretendem concorrer com aquelas

que, para além de previamente registadas sdo ainda marcas notorias.

7. A posicéo da recorrente

Em sintese, a recorrente defende que deve ser recusada a marca
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registanda, por estarem preenchidos os requisitos de quatro fundamentos legais
de recusa, quais sejam (i) o previsto na alinea b) do n.°2 do art. 214.° (proteccao
de marca registada); (ii) os previstos nas alineas b) e ¢) do n.°1 do art. 214.°
(proteccdo de marca notoria e de marca de prestigio) e (iii) o previsto na alinea c)
do n.°1 do art. 9.°, ex-vi, 214.°, n.°1, alinea a) (obstar a que se pratiqguem actos
de concorréncia desleal), todos eles tendo em conta o conceito legal de imitagéo
e reproducdo de marca consignado no n.° 1 do art. 215.°, todas as disposicOes

indicadas do RJPI.

Ao invocar os fundamentos de recusa, a Recorrente defende que se
encontram preenchidos os requisitos do art. 215° n.° 1, nomeadamente, "a
semelhanca nominativa, fonética e grafica que determina a associacdo e/ou

confus&o entre as marcas aqui em confronto".

8. A posicao vertida na sentenca recorrida

O Mmo Juiz recorrido desenvolveu a seguinte douta argumentac&o:

“A questdo que se discute no presente recurso, é a de saber se a marca em causa
havia de ter sido recusada com o fundamento previsto nas alineas c) do n° 1 do art® 9°, b) do n°
1 do art® 214° e b) do n° 1 do art® 215° todos do Regime Juridico da Propriedade Industrial.

Vejamos entéo.

O art® 215° do RJPI consagra que se considera reproduzida ou imitada a marca
guando cumulativamente se verificarem 0s seguintes requisitos:

a) A marca registada tiver prioridade;
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b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins;

c) Tenham tal semelhanca grafica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que
induza facilmente o consumidor em erro ou confusdo ou que compreenda um risco de
associacdo com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as possa

distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.»

Da prioridade de registo.
Aquando do pedido de registo da marca ora sob recurso ja se encontravam registadas
as marcas P/7*** e P/9*** g favor da ora Recorrente.

Sobre a prioridade de registo estabelece o art® 15° do RJPI o seguinte:

«Arte15°

1. Salvo os casos previstos no presente diploma, o direito de propriedade industrial é
concedido aquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos

exigiveis para o efeito.

2. Se os pedidos forem remetidos pelo correio, a remessa deve ser efectuada sob a forma de

correio registado ou equivalente, aferindo-se a precedéncia pela data de registo.

3. No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultaneos ou de terem idéntica
prioridade, ndo lhes é dado seguimento sem que 0s interessados resolvam previamente a questdo da

prioridade por acordo ou no tribunal civel competente.

4. Se o pedido ndo for desde logo acompanhado de todos os documentos exigiveis para o

efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em que for apresentado o Gltimo documento em falta.
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5. Se 0 objecto do pedido for alterado em relacdo & publicacdo inicial do aviso no Boletim
Oficial, esse facto implica a publicagdo de novo aviso e a prioridade da alteracdo é contada da data em

que esta foi requerida.

Destarte, beneficia a ora Recorrente de prioridade de registo.

Relativamente ao segundo requisito enunciado, quer as marcas da recorrente quer a
marca objecto do recurso se destinam & mesma classe de produtos, pelo que, também este
esté verificado.

Quanto a semelhanca grafica, nominativa, figurativa ou fonética.

Entendeu o despacho recorrido que no caso em apreco ndo havia imitacdo de marca
nem a marca sob recurso era susceptivel de gerar confusdo no consumidor médio com as

marcas da ora Recorrente.

As marcas em causa da recorrente s&o constituidas por:

A marca objecto deste recurso é constituida por:
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As marcas em causa Sd0 mistas, ou seja, constituidas por elementos nominativos e

graficos.

Quanto a invocada semelhanca fonética.

Alega a Recorrente que foneticamente as palavras em causa sdo analogas,
recorrendo para o efeito — e muito bem — ao alfabeto fonético.

E conclui bem a Recorrente ao invocar que as palavras em causa sao “analogas”.

Mas ndo sdo homoéfonas e a diferenca fonética entre ambas é suficiente para que o
cidaddo médio possa apreender a diferenca sem qualquer esforco..

Se é certo que a leitura das letras “ce” se confunde com a letra”s”, ndo o € menos que

a existéncia do “I” inglés — pronunciando-se em portugués “ai” - no inicio da palavra faz toda a
diferenca.

Contrariamente ao que a Recorrente sustenta a diferenga fonética entre “I-SXXXXX” e
“SXXXXX” é suficiente para que o cidadao médio dela se possa aperceber.

Mas a marca nao é so constituida pelo elemento fonético.

E aceite que as marcas tém também para além do caracter distintivo um efeito
apelativo e publicitario.

Ora, resulta das regras da experiéncia que a escolha dos produtos é feita através do

elemento visual, sendo que, o cidaddo comum ao pronunciar a marca se reporta em termos de

memodria ao elemento grafico.
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Ora no caso em apreco € evidente que ndo existe semelhanga alguma entre as
marcas da Recorrente e a marca objecto deste recurso.

A circunstancia de ambas terem o vocabulo XXXXX, ndo é suficiente para entre
ambas se gerar qualquer confusdo, uma vez que a composicdo gréfica do elemento
nominativo, em todas elas, é de tal modo predominante, que por si sé lhes imprime caracter
autbnomo afastando a possibilidade de qualquer semelhanca mesmo para o consumidor mais
distraido. Para tanto atente-se nas fotografias juntas pela Recorrente de folhas 34 a 51 das
guais resulta que quer nos reldgios quer nas embalagens o elemento que real¢ca é a expressao
“ICE” como alias é evidenciada no logotipo da marca dada a dimenséo das letras “ICE” e das
“EXXXXX”.

Destarte, no caso em apreco ndo se pode concluir pela semelhanca grafica nem
nominativa entre as marcas em causa, pelo que, ndo estdo preenchidos os requisitos das

alinea c) do art® 215° do RJPI.”

9. Analisando...
Enquadramento abstracto

A marca é um sinal distintivo de produtos ou servigos propostos ao

consumidor.®

E essa nocdo para que aponta 0 Regime Juridico da Propriedade

Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 1979 ao prescrever que

® _ Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pag.37

850/2011 25/36



“s0 podem ser objecto de proteccdo ao abrigo do presente diploma, mediante
um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo
grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,
numeros, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam
adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras

empresas.”

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou
servigos, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a
identificacd@o ou individualizagcdo do objecto da prestacdo colocado no mercado.
A partir de tal conceito, enquanto fendmeno sécio-econémico, retirar-se-do as
sua funcbes e, assim, desde logo, se alcanca a primordial funcdo distintiva

relativamente ao seu objecto.

Nesta funcdo divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na
diferenciacdo, na destrinca em relacdo aos outros produtos da concorréncia; a
outra, qual seja a da individualizacdo por referéncia a uma origem, a sua

proveniéncia, a fonte da sua producdo.”

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela.
Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma formula que seja

apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia®, procurando-se assim atestar a

* - Anténio Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pag.81
® - Oliveira Ascens&o, in Dto Comercial 11, Dto Industrial, 1988, pag.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit.
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qualidade ou a exceléncia do produto oferecido, bastando pensar nas

denominadas “marcas de grande prestigio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de tudo,

ser dotada de eficacia ou capacidade distintiva.

Embora marcada pelo principio da liberdade, a composicdo da marca
sofre excepcgdes de variada ordem, sejam elas de natureza intrinseca, tais como
as que decorrem do artigo 1999 n°l do RJPI, v.g. a propria designacdo do
produto, as suas qualidades, a proveniéncia geogréafica, as cores, ou de natureza
extrinseca, quando resultem da necessidade de respeitar direitos anteriores,
situacBes previstas nas alineas b) a f) do artigo 214° do citado diploma, v.g.
marcas anteriormente registadas, medalhas, brasdes, firma a que o requerente
ndo tenha direito ou sinais que constituam infracc@o de direitos de autor ou de
propriedade industrial. ~ Os interessados no registo de uma marca ndo podem
deixar de gozar, na sua constituicdo, de uma grande liberdade que tera,
contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que 0S outros
operadores do mercado ndo podem perder através do registo de uma
"marca” de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades

comuns que restrinjam uma livre e sa concorréncia.

Para haver imitacdo, a marca deve ter tal semelhanca gréfica,
figurativa ou fonética com outra ja registada que induza facilmente em erro ou

confusdo o consumidor, ndo podendo este distinguir as duas sendo depois de

pag. 39
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exame atento ou confronto.”

Como nota o Dr. Carlos Olavo, “a comparacdo que define a
semelhanca verifica-se entre um sinal e a memaria que se possa ter doutro. E
que o consumidor médio quase nunca se defronta com o0s dois sinais, um
perante o0 outro, N0 mesmo momento; a comparacao que entre eles pode fazer
ndo é assim simultanea, mas sucessiva”. 'Na imitacdo a luz do critério
subjectivo, a jurisprudéncia vem entendendo que ela deve ser apreciada pela
semelhanca que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e ndo
pelas dissemelhancas que poderiam oferecer o0s diversos pormenores

considerados isolada ou separadamente. ®

Realcam-se ainda outros critérios que se recortam da Doutrina e

Jurisprudéncia Comparada.

Desde logo, o que se traduz em relevar no juizo comparativo a
semelhanca que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da
marca. E da globalidade da sua composicio que se ha-de aferir dessa
semelhancga ou dissemelhanca.

Depois, o da irrelevancia, no conjunto da apreciagdo das marcas, das
suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem,

unicamente, com relagdo aos sinais genericos ou descritivos ndo € determinante.

® _ Ac. Relag8o de Coimbra, proc. n.°849/04. de 4/5/2004
" - in Propriedade Industrial, p4g.51

8 _ Cfr. Ac.R.L de 2.5.80 (CJ3/80-153), STJ de 31.11.81 (BMJ311-411) STJ de 24.5.90 (BMJ397-506) e
de 16.5.00 (CJstj 11/00-69)
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Deve-se privilegiar, sempre que possivel, o elemento dominante.

Ainda, quanto maior a notoriedade da marca anterior, maior o risco de

confusdo com uma marca posterior.®

No exame comparativo das marcas deve prevalecer o juizo do
consumidor ou utilizador médio, 0 juizo que um consumidor medianamente

atento e esclarecido emitiria.°

E ainda que "por isso, € por intuicdo sintética e ndo por dissecacdo

anal tica que deve proceder-se & comparacéo entre marcas" **

E evidente que o juizo sobre a confundibilidade n3o deixa de encarar
algum subjectivismo, dependendo a analise em muito dos olhos que observam

esses sinais.

E, perante esta subjectividade que se observa que Jurisprudéncia tem
dado relevancia sempre aos aspectos fonéticos, grafico, figurativo e conceptual,

dando, todavia, preponderancia ao primeiro.*?

E coexistindo elementos nominativos e graficos, na indagacdo de qual
o elemento prevalecente, embora o critério correcto pareca ser o de, a priori,

nédo privilegiar nenhum dos elementos, por regra, o elemento nominativo deve

° - Couto Gongalves, Man. Dto Ind., Almedina, 2005, 233
10 Ac. STJ de 10/5/07, proc. 07B974, www.dgsi.pt

1 _Ac. STJ de 3.11.1981, in BMJ 311°- 401, disponivel em www.dgsi.pt/
12 _ Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, Coimbra editora, 2004, 299
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ser considerado o predominante.®

10. Descendo ao caso concreto, podendo ter alguma relevancia a
notoriedade da marca, como acima se viu, ndo nos vamos alargar muito nesta
questdo, a partir do momento em que é a prépria recorrida que reconhece as
marcas da recorrente como notdrias, ja 0 mesmo ndo acontecendo em relacdo ao

prestigio das mesmas.

Vamos, pois, na analise a empreender, partir do pressuposto de que
estamos perante uma marca notoria da recorrente - nfo s6 face ao reconhecimento ,
mas ainda perante os demais elemento resultante dos autos -, tornando-se desnecessario
enveredar pela questao do prestigio, a partir do momento em que a protec¢éo da
marca da recorrente advém do registo prévio ja efectuado no nosso

ordenamento.

11. O que desde logo salta a vista € que as referidas marcas (SXXXXX e
Ice-XXXXX) nédo sendo iguais, sdo muito parecidas e, avanca-se ja, em relacéo
a fonética, a ténica chave que emerge dos sons proferidos € a mesma, mudando

apenas a sua fonética e grafia lingustica.

N&o obstante as diferencas evidenciadas sob as diversas perspectivas

sensoriais, seja ao nivel do visual, seja ao nivel do auditivo, o que releva, como

3 _ Couto Gongalves, Dto de Marcas, Almedina, 2003, 140
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se viu € a percepcdo global, aquela que fica.

A inclusdo de uma palavra foneticamente parecida em duas marcas

destinadas ao mesmo servico presta-se a confuséo.

Esta-se, pois, perante marcas nominativas da recorrente e uma marca

mista da recorrida, que integram 0s seguintes sinais:

SXXXXX

(marca previamente registada)

(marca previamente registada)

(marca posteriormente registada)

As primeiras marcas (registadas em Macau e da titularidade da
recorrente) integram como expressdo, que lhe imprime caracter distintivo, a

palavra SXXXXX, sem qualquer significado, e a terceira marca - a registanda -
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integra duas expresses com significado proprio: ICE e XXXXX.
SXXXXX néo tem qualquer significado por si s0, enquanto vocabulo.

A marca registanda, por sua vez, € composta, por duas palavras ICE e

XXXXX -, isto é, duas palavras de origem inglesa, com um significado

concreto.

Reconhece-se uma diferenca manifesta entre as marcas em confronto
na perspectiva visual, figurativa, grafica, vocabular, mas indesmentivel é o facto
de existir uma aproximacdo fonética muito grande entre as marcas em

confronto,

a marca registanda

e a marca registada ou SXXXXX.

Visando acautelar os riscos de confusdo que aquelas podem criar,
importa ponderar a zona geografica onde nos encontramos, considerando que a
maioria esmagadora da populagéo local e visitante ndo I€ nem escreve o inglés,
sendo natural que retenha em primeira linha a sonoridade da marca e lhe possa

passar mais despercebida a diferenca figurativa e nominativa.

Mas, por outro lado, no que se refere as marcas dos reldgios, elas sao

850/2011 32/36



apostas nos mostradores e, portanto, ndo podera o consumidor médio deixar de
se confrontar com as diferencas figurativas e gréaficas se estiver perante um

relogio da marca ICE-XXXXX e com um outro relogio da marca SXXXXX.

O problema estd em saber se nesse acto de escolha e decisdo tem em
presenca os dois elementos comparativos. SO que ai, nesse momento, ainda que
0 elemento comparativo ndo esteja presente, perante o consumidor sobrelevara a

imagem visual retida e, nessa perspectiva, a diferenca evidenciar-se-a.

Perante esta anulagdo reciproca dos argumentos pré e contra

confundibilidade, vamos explorar outros caminhos.

12. O que foi decidido ou ndo noutros ordenamentos juridicos ndo se
mostra determinante, mais ndo servindo de mera referéncia, vista a autonomia

de que se reveste a jurisdicdo da RAEM.

Debrucemo-nos sobre o acordo celebrado entre as partes, recorrente e
recorrida, relativo a admissibilidade e coexisténcia dos registos, conforme

resulta de fls 155 e 156 e que a carta da recorrida de fls 157 e 158 confirma.

Resulta assim dos autos, tal como alegado vem, que em 15 e 20 de
Maio de 2008, as partes assinaram um acordo de co-existéncia de marcas,

segundo o qual, a XXX, S.A., aqui Recorrida, aceitou ndo utilizar a marca
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ICE-XXXXX sendo na forma mista, isto €, : trata-se do

documento apresentado junto com a resposta ao recurso judicial de marca sob o

n.© 10 e, portanto, esta incorporado nos autos.

Sobre tal alegacdo da recorrida, sobre esse acordo, a recorrente nada

diz.

Como se pode constatar de tal documento, ficou acordado entre as
partes que sempre que a requerente, aqui recorrida, pedisse um registo da marca
deveria usar essa apresentacdo, com excepcdo dos documentos, nomeadamente,
em cartas comerciais, nas quais a XXX, S.A., pode usar as palavras ICE e
XXXXX separadas pelo hifen (ICE-XXXXX), bem como, na pagina electronica
da XXX, S.A, cujo dominio & www.ice-XXXXX.com.

Mas lembramos que a marca consentida registar € indicada na clausula

n.°5 onde a marca se desenvolve sobre um fundo escuro.

Em conformidade com o ponto 11 do acordo "O presente acordo tem

validade para todo o mundo".

Este acordo, que resulta de um documento que ndo se mostra
infirmado, contraditado ou impugnado, oportunamente apresentado com o
articulado respectivo e servindo de suporte a matéria alegada, ndo deixara de ser

um elemento a sobrepesar nos argumentos que apontam para a possibilidade de
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uma coexisténcia e diferenciagdo consentida entre as marcas e que as partes
directamente interessadas ndo deixaram de admitir, acordo que o nosso RJPI

consente, visto o artigo 221°a fortiori.

Ndo em termos decisivos, até vista a diferenca entre a marca
consentida registar, considerada no seu todo, e a que € objecto de deissidio nos
presentes autos, mas em termos coadjuvantes a decisdo, na medida em que se
realca o factor nominativo e vocabular e sob esse ponto de vista a diferenca
resultante do fundo escuro da marca da aludida clausula 52 perde alguma
relevancia. Retira-se desse acordo um consentimento na coexisténcia de marcas,
gue na sua vertente nominativa e vocabular, ndo difere dos elementos que

interessa ponderar no caso sub judice.

Concluindo, no confronto entre as semelhangas e dissemelhancgas
vamos privilegiar as segundas, a luz do enquadramento supra exposto, dos
argumentos que evidenciam as diferencas apontadas, tal como vertido nas
anteriores decisoes, na instancia administrativa e judicial, e indo ao encontro do

acordo que ndo se mostra infirmado nos autos.

13. Razdes por que se mantera a sentenca recorrida que, por sua vez,

manteve o despacho da DSE de 5 de Maio de 2009, que concedeu o registo da

marca mista que consiste em , que tomou 0 n.° N/50***, para
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assinalar produtos incluidos na classe 142

Assim se tém por inverificados os requisitos do artigo 215 n.°1, do
RJPI, sendo que para verificar a reproducdo ou imitacdo de marca € necessario

gue sejam cumulativos os requisitos do artigo 215°do CPC.

E perante esta conclusdo a que aqui se chega, concluindo-se pela néao
imitaco da marca anteriormente registada, prejudicada fica a anélise da

pretensa concorréncia desleal.

Tudo visto e ponderado, resta decidir.

IV - DECISA O

Pelas apontadas raz0es, acordam em negar provimento ao recurso,

mantendo a decisao recorrida.
Custas pela recorrente.

Macau, 5 de Julho de 2012,

(Relator) Jodo A. G. Gil de Oliveira

(Primeiro Juiz-Adjunto) Ho Wai Neng

(Segundo Juiz-Adjunto) José Céandido de Pinho
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