Proc. n°©15/2018
Relator: Candido de Pinho
Data do acordao: 14 de Junho de 2018
Descritores:
- MARCAS
-“A”e B

SUMA RIO:

Se, tal como foi ja reconhecido judicialmente pelo TSI, os caracteres
chineses B n&o puderam formar uma marca a favor de determinada
empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significacéo
geraria confusdo e imitacdo do nome de um estabelecimento de Macau
pertencente a uma outra empresa de Macau, e em cuja composicao faz
parte o vocébulo A, do mesmo modo iguais razdes devem levar a negar o
registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de
Macau, por colidir com o sinal A que a empresa de Hong Kong, aqui
recorrente, dispbe nas suas marcas (acima referidas), registadas em

Macau.
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Proc. n©15/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da RAEM

| — Relatorio

Por sentenca de 26/06/2017, julgou-se totalmente improcedente o recurso
interposto pela Recorrente C, Limited e, em consequéncia, mantendo a
decisdo da Direccao dos Servigos de Economia que concedeu o pedido de
registo da marca n® N/OXXXX a favor da recorrida particular “E,

Limitada”

Dessa decis@o vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de concluséo,
0 seguinte:
1. Pretende a Recorrente, através do presente recurso judicial, que o douto Tribunal
revogue a douta sentenca de 26 de Junho de 2017, que, mantendo o despacho da
DSE, concedeu & Parte Contraria, ora Recorrida, a marca nominativa, que
consiste em B (romanizando B), que tomou o n.°© N/9XXXX, para assinalar
servigos da classe 43.2
2. A Recorrente é titular da marca nominativa que consiste em A, que se encontra
registada em Macau, sob 0 n.°N/1IXXXX, desde 16 de Dezembro de 2014, para
assinalar produtos da classe 36.2cujo pedido de registo foi apresentado em 18

de Setembro de 2003.
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3. Os sinais marcarios A eB (B) sdo indissociaveis, entendimento que ndo foi

subscrito pela DSE e, pese o facto de o Tribunal recorrido ter considerado a
inexisténcia do requisito da prioridade, no ambito do recurso judicial,

pronunciou-se sobre tal questéo e acolheu o entendimento da DSE.

4. Para o consumidor (e publico em geral) de Macau falar-se em A é falar-se em B

(B).

5. Assim, entende, também, a mais Alta Instancia da RAEM, que vem decidindo que,

para o publico consumidor de Macau, a expressdo chinesa B (B) corresponde a
expressao inglesa A, tal como fez verter, por exemplo, no seu douto Ac. de 24 de
Outubro de 2011, explicitado no processo que correu termos pelo TUI sob o n.°

38/2011.

6. Na verdade, pode ler-se do mencionado aresto que "(..) A parte caractertica do

nome de estabelecimento registado com o n.°E/XX - £/ B £ #- [Ou Mun B
Kuong Cheong], que em inglés corresponde a Macau A Plaza - a que lhe da
eficacia distintiva, éB [B], ou seja, A. Nao é, nem ;#/ [Ou Mun], ou seja,

Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza (...)".

7. Também, s&o afirmagdes do Venerando Tribunal de U Itima Instancia as seguintes:

"(...) No Acdrd&o de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.©21/2009 dissemos
que se discorda da tese, segundo a qual os caracteres 7 & que significam
Hong Kong, juntos aos caracteres B [B] (que s@o a expressdo utilizada em
chinés para significar A), ou seja, Hong Kong A, permitam ao consumidor
meédio distinguir claramente a marca da recorrida particular 7 ;& B [Hong
Kong B], ou seja, Hong Kong A, do nome de estabelecimento - ,#/ B £ #-
[Ou Mun B Kuong Cheong], ou seja, Macau A Plaza. (...) Manifestamente, na

marca 7, B [Hong Kong B], que corresponde a Hong Kong A, ndo € a
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designacéo "Hong Kong" que tem eficacia distintiva. E antes B [B], ou seja, "A"
(...)" e " "(..)Entende-se, portanto, haver susceptibilidade de erro ou confusao
por parte do consumidor relativamente a composicdo da marca N/XXXXX, para
a classe 37.2 com a parte caracterktica (A) das firmas [Recorrente (3)] e
[Recorrente (4)] e com o nome de estabelecimento ;£ B £ #- [Ou Mun B

Kuong Cheong], que corresponde a A Plaza Macau'".

8. A Requerente da marca, ora Recorrida, também, associa os dois sinais - A e B [B]

- de tal forma que, ao compor as marcas cujo registo logrou obter em Macau,
usou as duas expressdes como correspondentes, como se pode constatar das
seguintes marcas e nome e insignia de estabelecimento: n.e
N/1XXXX;- N.2N/6XXXX; - N.2N/IXXXX ¢ , E/XX, todos
estes direitos de propriedade industrial referidos na douta sentenca em
impugnacao por referéncia ao despacho da DSE, e registados em nome da

Recorrida.

9. Duvidas ndo se suscitam quanto ao requisito da prioridade, porque, efectivamente,

10.

a Recorrente, pese o facto de, apenas, lhe ter sido concedida a sua marca A,
com 0 n.°N/IXXXX, para a classe 36.2 em 16 de Dezembro de 2014 (data do
despacho da DSE), apresentou o respectivo pedido de registo em 18 de Setembro
de 2003.

A Requerente, ora Recorrida, apresentou o pedido de registo da marca B, em 30
de Marco de 2015, ndo podendo ser acolhido o entendimento expresso na douta
Sentenca recorrida, no sentido de que inexiste tal requisito, porque as marcas
n.% N/IXXXX, para servigos da classe 36.2 N/IXXXX, para a classe 42.2 n.°©
N/6XXXX, para a classe 43.2 e o nome do Estabelecimento E/XX, todos

registados em nome da Recorrida, incluem tal expressao e sdo prioritarias.
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11.

12.

13.

14.

No presente caso, para se aquilatar da existéncia do fundamento de recusa com
base na proteccdo de marca registada e a que alude o art.© 214.°, n.°2, alinea b),
tem que se aferir o requisito da prioridade, tendo em consideracdo as duas
marcas: n.° N/IXXXX, para a classe 36.2 registada em nome da Recorrente e
gue consiste em A e n.°2 N/OXXXX, para a classe 43.2 requerida pela ora
Recorrida e que consiste em B.

Feito 0 exame comparativo entre cada um dos servigos que sao assinalados com
a marca registada da Recorrente integrados na classe 36.2e 0s servigos para 0s
quais a Parte Contraria pretende registar a marca aqui em apreciagdo, servicos
esses integrados na classe 43.2 é possivel concluir-se que existe afinidade entre
alguns desses servigos e uma relacdo de complementaridade, de onde resulta
que se verifica o requisito da afinidade entre servicos das marcas em confronto.
Assim, no ambito deste processo, a Unica questdo que se suscita tem a ver com a
indissociabilidade dos sinais aqui em confronto, certo sendo que é um facto
notdrio e, portanto, ndo necessita de qualquer prova o de que o consumidor
médio e o publico em geral, na RAEM, associa a marca B (B) a marca A, razéo
por que, quer em Hong Kong, quer em Macau, quem for a titular de uma marca
que integre a palavra inglesa A, tem o direito a opbr-se a concessdo de uma
marca que consiste em B (B), pelo menos, se se destinar a assinalar servigos
integrados na mesma classe ou que sejam servigos afins, como € o presente
caso.

Nestas circunstancias, tendo sido concedida a Recorrente a marca que tomou o
n.© N/IXXXX, que consiste em "A" e se destina a assinalar servicos da classe
36.2 que sdo afins dos servicos para 0s quais a Requerente pretende a marca

registanda (classe 43.9, que consiste em B (B), tomou 0 n.2N/9XXXX, ndo pode



deixar de alegar que, no caso, se verifica o fundamento de recusa a que alude o

art.°214.°, n.°2, alinea b), que tem por base a proteccdo de marca registada.

*

A Recorrida particular “E, Limitada » respondeu a motivacao do recurso
acima em referéncia nos termos constante a fls. 88 a 100 dos autos, cujo

teores aqui se dao por integralmente reproduzidos, pugnando pela

Improcedéncia do recurso.

Foram colhidos os vistos legais.

Il — Factos
Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:

1. A 30/03/2015 “E, Limitada” requereu o registo da marca “B”,
para a classe 432 da Classificacdo de Nice que adquiriu 0
numero N/9XXXX.

2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM, n® 22 - 1l Série,
de 13/06/2015.

3. A 03/08/2015 “C, Limited” apresentou reclamacéo.

4. A Recorrente é titular das marcas N/IXXXX e N/IXXXX “A”
para assinalar servigos na classe 352e 362
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5. A marca n.© N/IXXXX, que consiste em . para assinalar
servigos da classe 36.2 esté registada a favor da parte contréaria
E, LIMITADA.

6. A parte contraria tem ainda registadas em seu nome as marcas
N/1IXXXX para a classe 42 e a marca N/6XXXX para a classe
43, bem como o nome de estabelecimento E/XX, todas as

Incluir a expresséo “B”.

Factos considerados provados em sede da presente instancia com
base no conhecimento resultante do exercicio de funcbes e da

confissdo das partes:

7. A ora Recorrente pediu o registo da marca N/1XXXX consistente
em “B” para assinalar os servigos e produtos da classe 422

8. Também requereu o registo das marcas N/LXXXX a N/IXXXX
consistentes em “% & B” para assinalar os servigos ¢ produtos
das classes 192 352 362 372e 422

9. Todos estes pedidos de registo foram recusados por decisdes

judiciais ja transitadas em julgado.

11 — O Direito

O relator do presente recurso jurisdicional apresentara 0 seguinte

projecto:
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“0O fundamento principal do presente recurso jurisdicional consiste na tese de que as
palavras “A” e “B” (em chinés) séo sinais indissociaveis, daique o titular de qualquer marca
que integra o elemento nominativo inglés “A” para uma determinada classe de servigos e
produtos tera que ser o titular de qualquer marca que integra 0 mesmo elemento nominativo

em chinés “B” para a mesma classe de servigos e produtos, bem como para os afins.

Quid iuris?

Adiantamos desde j& que ndo assiste razao a ora Recorrente.

Trata-se duma tese que ja foi posta em causa por este TSI em Varios processos congéneres em

gue a ora Recorrente também é parte.

A titulo exemplificativo, citamos o Ac6rdao de 24/11/2016, proferido no do Proc. n°® 704/2016,
no qual este TSI confirmou o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que “... O facto
de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em questao - B - significarem
A, como se afirmou, corresponde a um mero processo de traducdo entre duas linguas, nao
sendo correcto afirmar-se que o publico consumidor associa as duas marcas. O publico
consumidor que domine as duas linguas (inglesa e chinesa) associara as duas expressoes
como equivalentes, mas esta assercdo ndo permite dar o passo seguinte, como pretende fazer

a recorrente, que é a concluséo de que estamos face a marcas indissociaveis .

Aliés, se fossem marcas indissociaveis, porqué entdo a Recorrente, sendo ja titular das marcas
N/IXXXX e N/IXXXX, ambas compostas pela palavra inglesa “A” para assinalar servigos na

classe 352e 362 requereu ainda autonomamente o registo das marcas que integram 0 mesmo

15/2018 8



elemento nominativo essencial em chinés “B” para assinalar os servigos e produtos das

mesmas classes?

Todos esses pedidos de registo foram recusados por decisdes judiciais ja transitadas em
julgado, por se verificar a imitacdo ou reproducéo das marcas tituladas pela ora Recorrida e/ou
pela sua associada.

Assim e sem necessidade de mais delongas, é de negar o recurso jurisdicional ora interposto.”

*

Por vencimento, porém, a decisdo do recurso deste TSI, neste caso, passa
a ser outra.
E, por razdes de economia, seguiremos aquela que foi produzida no Ac.

de 26/04/2018, Proc. n°45/2018, cujo teor se passa a transcrever:

“1 - E seguro que a empresa de Macau “E, Limitada” tem registadas em Macau
marcas com o sinal marcéario A, assim como é detentora do estabelecimento com o
nimero de registo E/XX, com aquela mesma designacdo e com a aposicdo dos
caracteres B no nome e insignia.

Seguro ¢, por outro lado, também que a recorrente “C, Limited” ¢ titular em Macau da
marca registada sob o n® N/1IXXXX, para produtos da classe 35* “A”, bem como a
marca com o registo N/IXXXX, “A” para assinalar produtos da classe 36"

E, por fim, igualmente é consensual - e isso mesmo até resulta das posic¢des das partes
nos presentes autos - ,que os ditos caracteres B, romanizados “B”, conduzem ao
estabelecimento sito na Av. da Amizade, onde se situa o edificio “A”, onde se situa um
hotel com o0 mesmo nome e um casino no seu interior.

Tem este TSI tido contacto com conflitos marcérios desencadeados entre estas duas
pessoas colectivas, recorrente e recorrida a proposito de marcas que levem no nome os
sinais marcarios “A” ¢ B (B).
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Mas frequentemente, esse conflito instalou-se a propdsito do mesmo sinal disputado
“A”, outras vezes entre “A” ¢ outros sinais que incluam este sinal ou o outro B (B),
ora relativamente aos produtos da mesma classe, ora com referéncia a produtos de
classes diferentes.

Discute-se nos presentes autos se a referida marca registada B em nome da “E,
Limitada” é capaz ou ndo de gerar risco de confusdo e imitagdo da marca A.

A sentenga, concedendo embora que “A” e B (B) sdo associdveis, acabou por
concluir que essa semelhanca ndo empresta a situacdo o risco de imitacdo/reproducéo.
Isto porque cada um das marcas em presenca “A” e B, para produtos da classe 36,
dispde de capacidade distintiva prépria.

Em nossa opinido, porém, o processo que por este tribunal passou, e que mais se
aproxima da matéria controvertida nos presentes autos, € o Recurso Jurisdicional n®
704/2018. Estava nele em debate o registo da marca N/1XXXX, que consistia no sinal
B a favor da recorrente “C, Limited”, para produtos da classe 42%, em confronto com a
marca da recorrida “E, Limitada” .

Bem certo que também a recorrente tem registadas em Macau marcas com o sinal “A”,
e nesse aspecto ambas as sociedades estdo em igualdade de posicéo juridica.

Mas, aqui 0 que esta em controvérsia € o sinal composto pelos dois caracteres B.

Ora bem. Assim como o TSI considerou no Proc. n® 704/2016, que ndo podia ser
concedido o registo a aqui recorrente “C, Limited” da marca B por conflituar com o
sinal A constante do nome ou insignia da aqui recorrida “E, Limitada “, assim também
se ndo acha possivel o registo desta vez da mesma marca concedida a recorrida.

Repare-se no seu contetdo (que por seu turno transcreveu e fez seu o teor da sentenca
ali impugnada), que aqui transcrevemos e fazemos nosso para os efeitos do presente
aresto:

«“...
Cumpre decidir.
-A recorrente estriba o seu recurso no seguinte, e Unico, argumento: os sinais A
e S

ao indissociaveis para o conjunto dos consumidores de Macau e de
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Hong-Kong, pelo que quando estiverem em causa produtos ou servigos integrados na
mesma classe, ou estejam em causa produtos e/ou servicos afins, o titular do primeiro
sinal tera de ser necessariamente o titular do segundo, que corresponde ao da marca
registanda. E, segundo defende a recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto
da expressdo B, cuja romanizacdo é B ou B, constituirem os dois caracteres que
designam em Chinés a sua marca inglesa.

Vejamos.

Em primeiro lugar, de acordo com a factualidade supra exposta, verifica-se,
desde logo, que o fundamento da indissociabilidade, utilizado pela recorrente, ja
perdeu actualidade dado que a sua marca N/IXXXX, para a classe 42.2 A, caducou.

De todo o modo, sempre se dira que, apesar dos caracteres chineses B
significarem, em inglés, A, a afirmacdo da recorrente, de que estamos perante dois
sinais indissociaveis e que o titular de um tera de ser o titular do outro, ndo &, salvo o
devido respeito, correcta.

A ser valida a argumentacdo da recorrente também lhe deveria ser
reconhecida a titularidade do correspondente sinal em portugués (que numa traducao
literal sera ponto de referéncia ou marco), ou em outra qualquer lingua, nos termos
permitidos pelo artigo 198.°do RJPI.

A recorrente requereu o registo de uma marca nominativa, fantasiosa, escrita
em lingua inglesa — A — e o sinal que agora pretende registar sdo dois caracteres
chineses cuja transliteracdo corresponderd a B ou B, sinais esses que terdo de ser
avaliados de forma autobnoma para efeitos de atribuicdo de um titulo de propriedade
industrial.

O facto de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em
questdo - B- significarem A, como se afirmou, corresponde a um mero processo de
traducdo entre duas linguas, ndo sendo correcto afirmar-se que o publico consumidor
associa as duas marcas. O publico consumidor que domine as duas linguas (inglesa e
chinesa) associard as duas expressdes como equivalentes, mas esta assercao nao
permite dar o passo seguinte, como pretende fazer a recorrente, que € a conclusdo de
que estamos face a marcas indissociaveis.

Colocada a questao desta forma, e voltando as caracter sticas do sinal que a
recorrente pretende agora registar, constituida pelos caracteres B (sendo certo que
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neste recurso ndo se cuida da expressao inglesa A, marca sobre a qual, coo se disse, a
requerente ja ndo é titular do respectivo registo para a classe 42.2atenta a respectiva
declaracdo de caducidade), € incontornavel que o mesmo vai efectivamente
reproduzir o nome de um estabelecimento ja registado em Macau a favor de outra
sociedade (tal como decidiu o Tribunal de Segunda Instancia no Acorddo de
21.10.2009 no processo 21/2009); vai reproduzir parcialmente o nome de um
estabelecimento hoteleiro j& registado em Macau (conforme decisdo do TUI de
26/10/11 no processo 38/2011), e vai reproduzir parcialmente a marca n.©N/1IXXXX,
gue consiste em I para assinalar servicos da classe 42.2 e que esta registada a

favor da parte contraria D SA.

O artigo 213.2do RJPI estatui que o registo é concedido se ndo tiver sido
revelado fundamento de recusa e as reclamacdes, se as houver, forem consideradas
improcedentes.

Como fundamentos especffico de recusa prevé o artigo 214.° n.°2, alinea b)
por referéncia ao artigo 215.9 n.° 1, alineas a), b) e ¢) ambos do RJPI, a
circunstancia de a marca ou algum dos seus elementos conter reproducédo ou imitacao,
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
gue compreenda o risco de associagdo com a marca registada.

Por sua vez, o artigo 215.9 n.°1 refere que a marca registada considera-se
reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente: a)
A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos
ou servicos idénticos ou afins; ¢) Tenham tal semelhanca gréafica, nominativa,
figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou
confusdo 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.

XXX d&-nos conta que o facto de uma marca ser a reproducdo ou imitacio de
outra j& anteriormente registada se trata da proibicdo relativa mais importante ao
registo de marcas, sob o ponto de vista pratico, importancia essa que advém do facto
de ser o fundamento de recusa mais invocado.

Como refere XXX o risco de confusdo que compreende o risco de associacao
com a marca anterior deve ser interpretado no sentido de que a mera associagao
entre duas marcas ndo basta para concluir pelo risco de confusédo ou seja, exige-se
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que exista um risco de confusdo quanto a origem do produto. Assim, uma marca
podera coexistir com outra idéntica se cada uma delas se reporta a ramos de
actividade econdémica diferentes, devendo distinguir-se o conceito de semelhanca do
de afinidade de produtos.

A semelhanca dos produtos ou servicos serve para aquilatar se os produtos ou
servigcos provém ou ndo da mesma origem e a afinidade para determinar se 0s
produtos satisfazem ou ndo as mesmas necessidades, concluindo-se, pois, que:

- sdo semelhantes os produtos que o publico pode atribuir a mesma origem;

- 0s meios ou locais de distribuicdo constituem um meio para determinar a
semelhanca ou dissemelhanca dos produtos.

O critério a utilizar nessa distingdo dever ser, em todo o caso, o ponto de vista
da clientela, ou seja, o juiz deve colocar-se no lugar do publico.

bY

Assim, para que haja possibilidade de confusdo relativamente a origem
empresarial dos produtos ou servicos, ha que ter em atencdo diversos factores,
nomeadamente, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou servigos visam
satisfazer e os circuitos de distribuicAo desses produtos ou servigos, vindo a
considerar-se que o publico atribuird a mesma origem a produtos ou servicos de
natureza e utilidade préxima e que sejam habitualmente distribuidos através dos
mesmos circuitos, sendo irrelevante, na emissdo de tal juizo sobre a afinidade de
produtos e servicos, a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente
inscricdo ou classificacdo dos produtos e servicos ndo obsta, por si s, a que sejam
considerados semelhantes.

No vertente caso, a marca registanda e a marca registada a favor da parte
contraria destina-se a assinalar produtos e servicos da classe 42.2 ou seja, na mesma
area de actuacdo economica da sociedade detentora da marca prioritaria, pelo que,
nao podemos deixar de concordar com a DSE no sentido de que a ora recorrente ndo
pode ver a sua marca registada, por forca do estatuido nos artigos 214.S n.° 2,
alineas b) e e) e 215.9 n.°1 a), b) e c¢) todos do RJPI.

Decisao:

Pelo exposto, julga-se totalmente improcedente o recurso interposto por “C,
LIMITED”, e, em consequéncia, mantém-se o despacho recorrido.
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Custas a cargo da recorrente.

Registe e Notifique.

12

Trata-se de uma decisdo que aponta para a boa solucdo do caso.

Assim, ao abrigo do disposto do n®5 do art® 631° do CPCM, € de negar
provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na deciséo impugnada.»

*

Pois bem. As razfes sdo as mesmas. Isto &, se aqueles caracteres chineses ndo podiam
formar uma marca a favor da empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua
significagdo geraria confuséo e imitagdo do nome de um estabelecimento de Macau
pertencente a empresa de Macau, aqui recorrida, e em cuja composicdo faz parte o
vocébulo A, cremos, do mesmo modo, que iguais razdes deveriam ter levado a negar o
registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por
colidir com o sinal A que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente, dispde nas suas
marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Alias, o préprio TUI, no seu acorddo de 24/10/2011, Proc. n°®38/2011, ja chegou a
concluir que, os sinais B podem “confundir o nome de estabelecimento hoteleiro ;£ ™
B # # [Ou Mun B Kuong Cheong], que corresponde em inglés a Macau A Plaza,
com a marca % & B [Hong Kong B], que corresponde em inglés a Hong Kong A, esta
destinada a classe 37 de servicos (construcao e reparagdes)”.

Por conseguinte, ndo é possivel que a recorrida possa dispor desta marcaB, que
indissociavelmente conduz a A, na medida em que atenta contra a marca A que a
recorrente possui registadas em Macau.

Neste sentido, o recurso deve proceder”.

N&o vemos razdo para alterar a posicdo manifestada no acorddo acabado

de transcrever, que aqui fazemos nosso para os devidos efeitos.
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**k*

1V — Decisao

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso e, em

consequéncia:

- Revogam a sentenca recorrida;

- Anulam o despacho impugnado, que deve ser substituido por outro que
negue o registo da marca nominativa B (romanizando B), que tomou 0 n.°

N/9XXXX, para assinalar servicos da classe 43.2
Custas em ambas as instancias pela recorrida particular.
T.S.1., 14 de Junho de 2018
José Céndido de Pinho
Tong Hio Fong

Ho Wai Neng
(vencido nos termos do projecto do acorddo acimo transcrito)
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