Processo CV3-12-0040-CR]

I - RELATORIO

BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA, S.p.A., sociedade

comercial com sede em Roma — Italia, na via Amsterdam 147, 00144 Roma,
Italia,

inconformada com a decisao da Direc¢dao dos Servicos de Economia que
deferiu a concessio da marca N/56584, vem, invocando o art°275° a), em
conjugacao com o art®230° n°1 alb), ambos do RJPI, pedir a respectiva
anulacao.

A substanciar o seu douto recurso alega factos através dos quais procura
demonstrar que a sua marca (MS) é uma marca notéria e reconhecida
internacionalmente, de imediato argumentando com dados com os quais
procura evidenciar a reproducao ou imitagdao da sua marca pela registanda SMS.

Num outro bloco de argumentos invoca a impossibilidade de registo da

marca SMS por corresponder a uma expressao de uso generalizado, outrossim a
nulidade da decisao por falta de fundamentacao.
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Concentra o seu recurso através das seguintes e competentes conclusoes:

A Recorrente ¢ actual titular da marca de produtos «MS», relativa a tabaco,
cigarros, cigarrilhas, charutos, fésforos e isqueiros e outros artigos para
fumadores, todos incluidos na classe 34, cujo registo se encontra
efectuado a seu favor em diversos paises e regioes, nomeadamente junto
do Registo Internacional de Marcas (no ambito do Protocolo de Madrid), na
Europa Comunitaria, no Canada e na Australia;

A Recorrente é também titular da marca nominativa, figurativa ou mista
de produtos «MS ETI», relativa aos mesmos produtos e classe, tendo
procedido ao seu registo na Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai;

Na Asia — nomeadamente na Coreia e na Republica Popular da China — a
Recorrente ¢ titular a expressao “MS” e cujo sinal essencial é precisamente
essa expressao, todas relativas aos mesmos produtos de tabaco, incluidos
na classe 34;

O sinal e a marca “MS” foram criados em 1969, e atingiram desde entao
caracter distintivo, notoriedade e prestigios internacionais;

Uma marca pode dizer-se notdria, ou notoriamente conhecida, desde que
tenha alcancado notoriedade, ou conhecimento geral, no circulo dos
produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de servicos, ou no meio
dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou servicos,
bastando que a marca se tenha divulgado de modo particular no circulo de
pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por «zeio interessadosy,
relativamente a determinados produtos ou servigos;

A marca «MS» é de tal forma notoria e tio amplamente reconhecida, que
qualquer pessoa, e em especial os mezos interessados (1.e., os fumadores), a
reconhecem;

Em Macau, devido a sua geografia e afinidade com a Republica Popular da
China — na qual a marca se encontra registada, sendo amplamente
comercializada e sobejamente conhecida — nao ha virtualmente qualquer
cidadio fumador, pelo menos de etnia chinesa e oriundo da Republica
Popular da China, que a nao conhecga;

A difusdo e o reconhecimento desta marca encontram-se suficientemente
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

estabelecidos nesta regido, de modo a propiciar uma associagao entre os
diversos produtos que a Recorrente comercializa sob a marca «MS», por
um lado, e a marca requerida «SMS», por outro;

A marca «SMS» lembra tio intimamente a marca «MS» da Recorrente, que
sugere falsamente uma conexao com esta, pois mais nao é do que uma
imitagao da marca «MS», através da simples adi¢do da letra “S” antes da
expressao “MS”;

As referidas marcas apresentam tais semelhancas graficas e fonéticas, que
o consumidor podera facilmente ser induzido em erro ou confusao,
correndo mesmo o risco de estabelecer uma equivocada associaciao entre
elas;

A apreciacao da confundibilidade da marca deve fundar-se num exame
rapido e sintético da marca no seu todo e ser feita com referencia a
impressao geral suscitada no consumidor médio dos produtos em questao;
A decisdao sob recurso consente no aproveitamento ilicito, pela requerida
“SMS”, do prestigio alcangado ao longo dos anos pela marca “MS”, que
ira deste modo parasitar a implantagao internacional desta uUltima para
assim conquistar mais facilmente uma quota de mercado;

Tal situacdo constitui uma evidente pratica de concorréncia desleal perante
a Recorrente e face a todos os operadores de mercado do sector
tabaqueiro;

Pretendendo-se registar uma marca confundivel com uma marca de
grande prestigio, registada internacionalmente, nomeadamente na
Republica Popular da China, existe a possibilidade real de a requerida, para
além da mera intencao, vir a fazer concorréncia desleal;

Em sede de constituicao das marcas, vigora o principio fundamental da
novidade ou da especialidade, impondo este que a marca (nomeadamente
para efeitos de registo) seja mova, ou seja, que nao constitua ela a
reprodugdo ou imita¢do total ou parcial de marca anteriormente ja
registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e
que possa assim induzir um erro ou confusio no mercado;

Havera risco de erro ou confusido em sentido restrifo sempre que a
semelhanca possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro; mas
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ha também risco de associacdo ou confusdo ew sentido lato, sempre que o
publico considere que ha identidade de proveniéncia entre os produtos;

A decisao recorrida padece de falta de fundamentacio ao nao explicar
quais os critérios médios de apreciacio que utilizou, para concluir pela
existéncia de uma diferenca significativa entre as marcas em apreco,
fazendo outrossim um raciocinio ligeiro e desprendido de séria e
ponderado consideragao juridica;

Para se saber se ha imitacio releva mais a semelhanca que pode resultar do conjunto
dos elementos de nma marca do que a dissemelbanca de certos pormenores. E por
intuigdo sintética e nao por dissecagdo analitica que deve proceder-se a comparacio das
marcas;

A marca recorrida ndo podera deixar de ser vista como uma tentativa de
apropriacao do nome da entidade criadora e originalmente titular da marca
«MS», induzindo o consumidor interessado em erro, ou pelo menos
criando-lhe confusdo, sugerindo que os produtos “SMS” sio uma nova
gama/marca dos produtos de tabaco “MS” e criando falsamente uma
conexao ao grupo British American Tabacco,

O registo da marca recorrida configura ainda apropriacao de acrénimo de
uso generalizado — SMS — que significa “short message service”, que vai
muito além de um simples recurso tecnolégico disponibilizado por
operadoras de telecomunicagdes;

Naio sdo susceptiveis de proteccdao os sinais ou indicagoes que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio, devendo as marcas ter aptiddo para distinguir um produto, que
provém de uma determinada empresa, dos produtos que provém de
outras empresas;

O motivo de recusa do registo de expressao de uso generalizado assenta
nao s6 na falta da sua capacidade distintiva, como na necessidade de
preservar e possibilitar o seu uso por todo o comércio;

A decisao recorrida limitou-se uma apreciacao subjectiva individual do
técnico responsavel, que nao curou de se colocar no lugar do consumidor
médio de produtos de tabaco, para captar qual seria a sua reac¢ao aos
produtos assinalados com a chancela “SMS”;
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24. O despacho recorrido ao deferir o registo da marca «SMS», violou o
disposto na alinea c) do n.° 1 do artigo 9.° e, bem assim, nas alineas b) e c)
do n.° 1 e nas alineas a) e b) do n.” 2, ambos do artigo 214.°, bem como o
disposto no artigo 215.°, todos RJPL

Foi cumprido o disposto no art®278° do RJPI em relacdo a Direccao dos
Servigos de Economia e o disposto no art°279° do mesmo diploma em relagao
a parte contraria.

Apenas a DSE respondeu, pugnando pela legalidade da respectiva
decisio.

IT - SANEAMENTO

O Tribunal é competente.
As partes tém personalidade, sao dotadas de capacidade e legitimas.

O recurso é tempestivo.

Sera legal em relagdo a todo o seu objecto e tendo por referéncia o

pedido?

Vejamos, conhecendo a questao por a DSE negar ser este o meio
processual de tutela do interesse da recorrente — Cfr. art®4 de fls.113 e 6*
conclusao de fls.117.
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Como se infere do dispositivo do recurso, o que se pede é a anulagio
do registo da marca SMS, por conseguinte acg¢ido de anulagdo nos termos
do art®230° n°1 alb) do RJPI, (a recorrente invoca expressamente este
preceito). Em coeréncia com este objectivo a recorrente requereu,
inclusivamente, o registo da sua marca com o n® N/59 257 tal como o impé&e o
disposto no art°230 n°2 do RJPI para que seja possivel o pedido de anulagao de
registo de marca (o art°214° n°4 do RJPI também o impde ao interessado na
recusa do registo).

Invoca a recorrente de substancial a notoriedade da sua marca (nio
registada em Macau prioritariamente em relagao a registanda — art®15 do RJPI -,
esta, todavia, entretanto registada), e s6 isso, para fundar a primeira parte do
seu douto recurso, por conseguinte, tendo em vista exclusivamente o
fundamento previsto no art®214 n°1 al.b) ex »7 art°230 n°1 al.b), do RJPI (é ela
que faz essa referéncia). Os demais fundamentos, como ¢ consabido, sio-nos
para qualquer recurso judicial de concessdo ou rejeicao de marca, mas ja nao
para fundar a causa de pedir de accdo de anulacao de registo.

Note-se, no entanto, com o devido respeito, que nao parece certeira a
invocagao que se faz, quer da al.c) do n°l referido, porque nio se fala em
momento algum em marca que goze de prestigio em Macau, quer a invocagao
que se faz da al. b) do n°2, pois ndo estamos perante a reaccao de qualquer
marca anteriormente registada da recorrente (visto o disposto no art®15 do
RJPI), outrossim a referéncia a al.a) do n°2, uma vez que a matéria alegada a
proposito da natureza usual da expressao SMS se reporta, nao a este n° e al,,
mas sim a0 n°3 e numa leitura “a contrario”.

Isto posto, com a restri¢ao sufragada, sem prejuizo do “esforco” que a
final faremos para conhecer integralmente do recurso (que nem ¢é relevante,
sendo, de resto, de direito), mas por uma questao de rigor e esclarecimento (foi
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a DSE que sinalizou a questdo), cremos que se impdem algumas consideragoes
a proposito de parte do objecto do presente recurso.

Diremos, entdo, crendo nao se correr qualquer precipitacdo no juizo que
faremos, que parece ser evidente que apenas é susceptivel a tutela da aparente
pretensao da recorrente, de anulacdo, anulacio de registo de marca, quando,
efectivamente, tal existe porque ja foi lavrado e na sequéncia de decisdo que se
tornou insusceptivel de ser impugnada por via de recurso nos termos do
art®275 do RJPI, ou ja foi objecto dessa decisio de recurso. (vide parte final do
n°5 do art®230 citado: “(....) 50 pode ser pedida (. ...) a contar da data do registo”.

S6 esse, ja existente registo, pode ser atacado por via de acgdo de
anulacao do registo, e na sequéncia da qual, a proceder, sera averbada a
consequente decisdo no titulo nos termos do art°57 n°l) al.e) do RJPL: “Estio
sujeitos a averbamento, através de inscrigio no titulo e de mencao no respectivo registo de
concessao: as accoes judiciais de nulidade on anulacao dos direitos”.

Nas demais situagoes em que o desiderato ¢ a reacgao a uma decisao da
DSE, a0 negar ou conceder um direito de propriedade industrial, a via ¢ o
recurso a que alude o art®275 do RJPL

Neste caso o prazo ¢é curto, de um mes, e esta previsto no art®277 do

RJPL

Ja para a accao de anulagdo de registo, exactamente porque o pressupoe,
a lei concede um prazo muito mais alargado, em concreto, 5 anos a contar da
sua data, sem prejuizo, todavia, do prazo a que alude o art°48° n°3 do RJPI (o
legislador chama-lhe prazo de prescricio no n°4. Nio estamos convencidos de que disso se
trate: talvez um prazo de caducidade do direito de agir). Ou seja, a ac¢do de anulagao de
registo tem de ser proposta no prazo de um ano do conhecimento do
fundamento para tal (salvo havendo ma fé — n°4), mas dentro dos 5 anos a
computar da data do registo.
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A razdo de ser do que se refere, reafirma-se, tem que ver, exactamente,
com o facto de a accdo pressupor um registo da marca.

Doutra forma nao se entenderia a razao de ser de se permitir uma acgao
de anulagdo dentro do prazo supra referido e, de seguida, exigir-se a
interposi¢ao no prazo de um més a contar da data de publica¢ao da decisdo no

BO.

Na coeréncia do sistema, tratam-se, pois, de realidades distintas, nos
termos que toscamente procuramos evidenciar: ac¢ao de anulagao de registo e
recurso de reac¢ao a decisdao de recusa ou concessao de direitos de propriedade
industrial (em concreto do direito a marca).

Tudo isto para dizer que, numa perspectiva excessivamente formalista,
rigorista, muito literal, o recurso nao seria susceptivel de ser por ora apreciado
por ndo existir ainda objecto, ou seja, por ainda nao existir registo em relagao
ao qual se possa pedir a anulagdo, apenas uma decisio que concedeu um direito
de propriedade industrial (da marca SMS). Quica, aproveitar-se-iam os autos
apenas em relacao aos demais fundamentos invocados porque nao podem ser
invocados em accao de anulacao.

Por outro lado, e este consubstanciaria o argumento que cremos ainda

mais substancial, 0 meio processual ndo seria este mas uma accdo anulaciao
(cfr. art®°49 do RJPI). — Cfr. Ac. ST] de Portugal, de 03-02-1999, in DGSI: “I -

Visando os recursos apreciar e modificar decisies ji tomadas, e nao recrid-las sobre matérias novas, nao pode o tribunal
de recurso conbecer de questies que nao tenham sido colocadas anteriormente no percurso impugnatorio. 11 - A eventual
declaragao de invalidade de uma marca registada so poderd ser feita em acgdo de annlagao visando esse fim, e nao

através de mera alegacao de recurso inserida noutro processo”.

Num outro processo (CV3-12-0046-CR]) abalancamo-nos a conhecer de
similar questao e no quadro de um recurso de decisao que concedeu o registo

de marca igual a uma outra de alegada notoriedade. Ld como aqui, invocou-se o
disposto no art®230° n°1 al.b) e 214 n°1 al.b) do RJPI.
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E se o fizemos foi exactamente porque este ¢ também um fundamento
para o recurso judicial de concessao ou recusa de marca nos termos do art”
275° al.a), em conjugacao com o disposto no art®214° n°1 al.b), ambos do RJPI,
e porque, estando o processo ao servico dos interesses, o _pedido dever ser
entendido como o efeito juridico pretendido, o efeito pratico que se
pretende retirar do processo.

A despeito de tudo que se referiu, se calhar excessivamente, deve ser
nesta perspectiva que as coisas devem ser abordadas e, por isso, apesar do
conteudo literal do dispositivo, o tribunal conhecera da totalidade do recurso.

Pelo exposto, conhecer-se-4 da totalidade do recurso, nomeadamente no
que concerne a matéria que a recorrente aparentemente reconduz (s6 em
relacdo a essa o podia fazer) a anulacio do registo da marca, ou seja, o
conhecimento da natureza notdria da marca da recorrente e da alegada imitacio
ou reproducdo pela marca registanda.

E entdo proprio o processo.

Nio existem excepg¢des ou questdes prévias que obstam ao
conhecimento do mérito da causa.

III - MOTIVACAO

A. DE FACTO
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E a seguinte a matéria com releve para a projectada decisio:

a) — Por decisdo de 14 de Junho de 2012, de fls. 140 e ss, cujo teor aqui
se reproduz para os legais e devidos efeitos, a DSE deferiu o pedido
de concessao da marca n® N /56584 a “SMS Tobacco Trading”.

b) — Tal marca é constituida pelo sinal .

c) - Tal marca foi concedida para assinalar os produtos da classe 34
“tabacos; tabaco de mastigagao, cigarros com sucedaneos de tabaco
de uso nao medicinal; charutos; cigarros; cigarrilhas; rapé; papel para
enrolar cigarros; filtros para cigarros; cigarreiras; boquilhas de
cigarros; pontas de boquilhas de cigarros; vasilhas de cigarros; bolsas
para tabaco; cachimbos; aparelhos de bolso para enrolar cigarros;
isqueiros para fumar; fésforos”.

d) - A recorrente é uma sociedade comercial que se dedica, entre outras,
as actividades de producao, importagao, exportagao e comercializagao
de tabaco.

e) - Sendo uma afiliada do grupo tabaqueiro mundial — a Brtish American
Tabacco p.1..c..

f) - Por deliberacao tomada em 29 de Marco de 2004, a Recorrente
incorporou, por fusio, a Sociedade Comercial denominada ETT —
Ente Tabacchi Italiani — S.p.A.

2) - A Recorrente tornou-se assim titular da Marca de produtos

MS

relativa a tabaco, cigarros, cigarrilhas, charutos,
tésforos e isqueiros e outros artigos para fumadores, todos incluidos
na classe 34°.
h) — (....) cujo registo se encontra efectuado a seu favor em diversos
paises e regioes, nomeadamente junto do Registo Internacional de Marcas
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(no ambito do protocolo de Madrid), na Europa Comunitaria, no
Canada e na Australia.

i) - A recorrente é também titular da marca “MS ETT” (a expressio “ETI”
vem do acrénimo de outrora “ETI — Ente Tabacchi Italiani — S.p.A.), relativa a tabaco,
cigarros, cigarrilhas, charutos, fésforos e isqueiros e outros artigos
para fumadores, todos incluidos na classe 34°.

) — (...) tendo o seu registo sido efectuado na Argentina, Chile,
Paraguai e Uruguai.

k) -A  recorrente ¢é titular da marca de produtos “100’s MS
INTERNATIONAL”, concernente a cigarros, cigarrilhas, charutos,
tésforos e isqueiros e outros artigos para fumadores, todos incluidos
na classe 34°, registada em Italia.

) - Na Asia, a recorrente ¢ titular registada de mais de vinte marcas
nominativas ou mistas de produtos incluindo a expressio “MS”,
todas referentes a produtos de tabaco, fésforos, isqueiros e outros
produtos para fumadores, incluidos na classe 34°, nomeadamente na
Coreia e na Republica Popular da China, tais como:

a) Alfa Filtro MS; /) MS Nazionale Box;
b)  MS 100°s Deluxe; m)  MS Red Box;

¢)  MS.Alfa Box; ) MS Stop Filtro;

d) MS Brera Siim; 0) MS Zenith 100’s Triplo Filtro;
¢) MS Club Leggera; b)) MS Club Slimy

) MS Filtro King Size; r)  MS Italia

2)  MS Linda I eggera; $) MS Napols;

h)  MS Miscela Aromatica; ?) MS Firenze;

i)  MS Miscela Classica; u) MS Romay,

7} MS Miscela Delicatay v) MS Veneziay

&) MS Mundial; w)  MSMild Extra Shm

m) — A recorrente com a marca “MS” vem apoiando, desde ha muitos
anos, grandes eventos desportivos internacionais, através da
promog¢ao da marca “MS”, em especial em competigoes
automobilisticas e de motociclismo.

n) — A marca “MS” vem sendo exibida durante competi¢oes desportivas

oficiais, quer de Fdrmmula 1, quer de circuitos Moto GP (a classe Moto GP ou
Moto Grand Prix destina-se aos motociclos de 800cc de cilindrada, englobando as provas mdsimas do Grande
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Prémio  de  Motociclismo,  organizado ~ pela  Federagio  Internacional —de  Motociclismo).  Elstas
competi¢oes sao presenciadas por milhares de fas e vistas por
milhdes de telespectadores em todo o mundo.

0) Na década de 80, a marca “MS” foi a grande patrocinadora da
escuderia Osella, da Formula 1, cujo piloto principal era entio o
americano Eddie Cheever .

p) - A partir de 2001, a Recorrente fez novos investimentos em
publicidade e¢ na promoc¢ao da marca “MS”, a escala internacional,
assumindo-se como patrocinadora oficial da escuderia Aprilia, de
motociclos, para o campeonato internacional de Moto GP.

q) - Varios canais de televisao vém transmitindo integralmente, desde ha
varios anos, os grandes prémios de motociclismo, ou informam e
passam imagens sobre tais eventos.

1) A recorrente nao comercializa directamente produtos da marca “MS”
em Macau, mas é conhecida ndo sé entre as tabaqueiras, entrepostos
comerciais, e vendedores de tabaco, mas também reconhecida entre
os consumidores.

B. FUNDAMENTACAO DA MATERIA DE FACTO

No alinhamento dos factos provados relevantes para a decisdo de
mérito, o tribunal socorreu-se do suporte documental existente, como nao
podia deixar de ser e em face do tipo de processo em causa, sendo que em
relacio a reputagdao, conhecimento e comercializagio dos produtos da
recorrente, o conteido dos documentos foram conjugados com as regras da
experiéncia e do conhecimento comum.

Na medida do esfor¢o possivel, tentou o tribunal colocar-se no lugar de

um consumidor médio dos produtos especificos objecto da industria e
comércio da recorrente, perscrutando (com os conhecimentos que tem e
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coadjuvados pela prognose que se operou do “sentit” das pessoas da
comunidade, igualmente relevando a caracteristica da populagdo chinesa de
grande apreciadora de tabaco), se se tratam de produtos do conhecimento geral
ou de sector especifico em Macau.

O tribunal socorreu-se igualmente a internet para ver esclarecidos e ou
confirmados alguns aspectos que foram assentes, alguns deles indiciariamente
documentados.

C. DE DIREITO

Comecemos pela questio formal objecto do recurso e tratada na sua
ultima parte, questio que a DSE entende ndo poder ser conhecida por este
tribunal.

Alega a recorrente, chamando a colagao o CPA, que a decisao a sindicar
esta eivada de vicio por nao estar devidamente fundamentada.

Vejamos, iniciando-se, antes de mais por essa polémica questdo
relacionada com a natureza da decisdo da entidade que concede ou recusa um
direito de propriedade industrial.

Se para alguns autores tal decisao corresponde a um acto administrativo,
para outros tal natureza deve ser negada.

Entre aqueles esta Afonso Queird que argumenta da seguinte forma: “os
direitos de propriedade industrial sdo direitos de natureza privada para cuja constituicao e
extingdo se exige a intervencdo ou ingeréncia do poder piblico, no exercicio da chamada
administracio _publica do direito _privado. Esse poder priblico ¢, pelo que respeita a
constituicao dos referidos direitos, em principio, a Administragao. E esta, em regra, realmente
que, apds a observincia de um certo processo administrativo, concede on recusa a concessao de
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patentes (....), marcas. Esta concessdo e esta recusa sdo_actos administrativos e constituen,
portanto, manifestaces da funcao administrativa do estado.” - Cfr. RL], ano 98, p.14 e
15.

Entre quem nega a natureza de acto administrativa a decisao predita esta
Mario Esteves de Oliveira.

A ideia subjacente a esta posi¢do tem que ver com o facto de que neste
caso nao se visa a satisfacdo concreta de necessidades colectivas, antes, como
refere o citado Professor, se produz, apenas, “numa relagio juridica privada e, por
1550, essa intervencdo ndo contende com interesses publicos secunddrios, quando muito com o
interesse da “paz juridica” e da ‘justa composicdo concreta de conflitos de interesses” alheios a
administracdo. (....) o drgao estadual ndo define os direitos ou deveres do estado no confronto
de outros sujeitos de direitos, limita-se a criar ou a reconbecer direitos e deveres de um
particular perante um ou outros; a Administracio nao é parte na relagao juridica (....) e
portanto a sua intervengdo ndo se consubstancia na pratica de actos administratives” - . Cftr.

Direito Administrativo, VI, 1980, p.392 e 393

Convergem no entanto as duas posi¢oes no que concerne ao Tribunal
competente para apreciar o recurso da decisao citada, referindo Afonso Queird
que a isso nao obsta a circunstancia de se tratar de um acto administrativo, uma
vez que os “Iribunais Comuns ndo intervém aqui no exercicio da fungdo jurisdicional,
intervém ocasionalmente no desempenho da fungao administrativa” — Cft. A., op. e loc.
Cit.

A questao ¢ delicada.

Com efeito, se a decisaio for um acto administrativo, cabendo a
competéncia a este Tribunal Comum, nao ha duavidas, a apreciagio dos seus
aspectos formais tera de ser sindicado de acordo com estabelecido legalmente
no CPA. Quanto aos motivos de recusa ou concessio nao ha davidas: a
competéncia esta deferida por Lei para os Tribunais Comuns.
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Se nao for um acto administrativo, entdo, e quanto as formalidades da

decisdo, exigéncia de fundamentagdo, atende-se ao estabelecido no CPC
(art®556 n°2).

Parece-nos ver aquela posi¢io na jurisprudéncia do TSI, ao firmar o
seguinte: “l. As decisoes por que se concederam on recusaram direitos de propriedade
industrial (....), por serem emanadas por uma autoridade competente da AP de Macau no
excercicio do seus ius imperium na matéria (....), e dotados de natural forca de estatuicao
pripria de qualguer acto administrativo com efeitos externos, sdo_decisoes _autenticamente
administrativas. | 3. Dai decorre lggica e necessariamente que o recurso previsto no art’282
do RJPI, da decisio judicial proferida no recurso judicial do tipo de decisoes administrativas
enr cansa, deve ser visto como dotado também da referida natureza contenciosa administrativa
que o fag equiparar a um recurso jurisdicional da decisdo judicial proferida em sede do recurso
contenciosa de um acto adpinistrativo” - Cfr. Ac. TSI de 25 de Julho de 2002,
proc.28/2002.

Esta posicao, embora o douto acérdio ndo o justifique, parece ter
arrimo na posi¢ao que entende que estamos perante um acto administrativo,
mas que, apesar disso, em face dos valores que importa tutelar, a competéncia
para conhecer do acerto legal (substantivo e formal) de tais decisGes cabera,
nao ao Tribunal Administrativo, como seria normal em face da matéria em
jogo, mas sim aos Tribunais Comuns, impondo-se, desta forma, um sistema de
plena jurisdicio e niao de mera anulagiao. Cfr. Ac. ST] de 12.1.99, in BM]J,

n°483, ano 1999, p.214: “V - A concessio on a recusa do registo de uma marca é um acto administrativo,
constituindo manifestagao da funcao administrativa. 11 - O CPL, ao cometer ao Tribunal da Comarca de Lisboa a
competéncia para rever o acto da Administracao e pronunciar um acto administrativo de "declaracio constitutiva", fa-lo
intervir ndo no exercicio da funcao jurisdicional mas ocasionalmente no desempenbo da funcao administrativa. 111 - Se,
por um lado, os tribunais comuns intervém aqui, por forca do artigo 203 CPL, no desempenbo de funcio
administrativa, por outro, os recursos para eles nao sdo recursos de mera legalidade mas de plena jurisdicao (o priprio
tribunal procede a justa composigdo dos litigios que lhe sao submetidos, contra a resisténcia dos litigantes)”

Na doutrina, encontramos o respaldo desta posicao, desde logo, naquele
entendimento do Professor Afonso Queird. Refere ele a este proposito: “os
interessados recorrem para o Tribunal de Lisboa (Comiércio), afim deste rever o acto da
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Administracio e pronunciar wma decisao que ¢, um acto administrativo de declaracio
constitutiva precisamente equivalente como se a lei tivesse consagrado aquela primeira via de
tutela de legalidade, em cumprimento do que fosse decidido pelo Tribunal Administrative” —
Cfr. op. cit., p.15.

Reconhecemos que esta é a posicao mais consistente.
Nessa medida, ¢ este Tribunal competente, ao abrigo do art’°275 do

RJPI, para sindicar se o acto administrativo posto em crise padece do vicio
invocado.

Vejamos.

A motivagdo é uma imposi¢ao legal incontornavel, é hoje uma regra
imprescindivel nas sociedades modernas: ha muito que a decisao deixou de se
manifestar exclusivamente como acto de autoridade, despida da exposi¢ao dos
argumentos que justificam o seu sentido.

A injuncao de fundamentar as decisOes, em regra inscrita em textos
constitucionais e na legislacao ordinaria, “¢ transversal a qualguer jurisdicao ou ordem
e tribunais, enquanto partes integrantes e fundamentais do estado de direito democratico,
caracterizado, dentre outras coisas, pela garantia da efectivacio dos direitos liberdades
Sfundamentais, bem como pela separacio e independéncia dos poderes”. — Joaquim Correia
Gomes, “A Motivagido Judicial em Processo Penal e as suas Garantias
Constitucionais”, in Revista Julgar, Vol.6, pagina 78

A razdo fundamental desta exigéncia de motivar as decisdes pode ser
decomposta em duas facetas: (1) a faceta interna, ou seja, como “wmeio de
explicacdo da decisao as partes ¢ forma de controlo efectivo da sua racionalidade
e legalidade”, incluindo pelo respectivo autor; (2) a faceta externa, ou seja,
como  “mecanismo de legitimacio do exercicio do poder judicial’. - Maria Clara
Calheiros de Carvalho, “A Base Argumentativa na Decisdo Judicial”, in
Revista Julgar, Vol.6, pagina 69.
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E pois imperiosa a existéncia de competente fundamentagao.

No caso vertente, cremos que nao se verifica o apontado vicio da falta
de fundamentacio, e isto apesar de também nao ser uma decisao paradigmatica
em termos de motivagdo em relagdo a questao mais importante suscitada.

Nao o ¢ desde logo porque nio analisa com a profundida exigida as
razOes da sua “op¢ao”, desde logo porque nio justifica o porqué de afastar
todos os indicios factuais alegados que permitam qualificar a marca da
recorrente como notoria, socorrendo, por exemplo da Recomendagao
Conjunta da Assembleia da Unido de Paris e da Assembleia Geral da OMPI —
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks, Geneva, 2000, a saber: a) - O grau de conhecimento da marca
no sector do publico relevante; b) - A duragido, extensao e area geografica de
uso da marca; ¢) - A duragdao, extensao e area geografica de promog¢ao da
marca, incluindo publicidade e apresentacio em feiras e exposi¢oes dos
produtos e ou servigos a que a marca se aplica; ¢) - A duragdo e area geografica
de quaisquer registos, ¢ ou pedidos de registo da marca, na medida em que
reflectem o wuso ou o conhecimento da marca - Cfr. in
http://www.wipo.int/about-ip/en/development iplaw/pub833-
toc.htm#TopOfPage.

Nao obstante, justica também tem de ser feita a decisao, qual seja, quica
nao analisou aquela leonina questio com detalhe porque, e exactamente por
isso, havia concluido anteriormente que niao ha entre as marcas em causa
imitacao ou reproducao.

Refira-se, no entanto, que também neste segmento a decisdo
administrativa é “falha” em termos de motivacio.

Diremos no entanto que, de qualquer das formas, cumpriu-se, ainda que
minimamente para afastar a sua nulidade, a fundamentacio da decisao nos
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termos em que ela é exigida pelo art®115 do CPA. Note-se que, nos termos
deste preceito, esta fundamentacio pode consistit em mera declaracio de
concordancia com os fundamentos de anteriores pareceres.

Pelo exposto, nao sera pela procedéncia deste segmento do recurso que
o tribunal ndo conhecera do mérito. Relevar-se-ia, de qualquer das formas, com
recurso a uma analogia atipica, o “dogma da prioridade da apreciacio do mérito
em detrimento da forma” (construida por Teixeira de Sousa para a
inobservancia dos pressupostos processuais - prevista no art®230 n°3 do
C.P.C), tudo porque a substincia do presente recurso sera favoravel a
recorrente.

O segundo fundamento do recurso que se conhecera reporta-se ao facto
de a marca cuja concessao foi deferida se materializar numa expressao comum,
usual — SMS —, por conseguinte insusceptivel de registo.

Dando por boa esta classificagao, o arrimo legal de tal pretensio esta
vertido no disposto no art°214° n°3, a contrario, conjugado com a al.c) do n°1
do art® 199° do RJPI, e ndo, como parece transparecer do recurso, da
conjugacao deste preceito com o art®214°n°2 al.a) do RJPI — Cfr. art°82 do
douto recurso.

Vejamos entio.
Nas palavras de Coutinho de Abreu “as marcas sao signos (ou sinais)
susceptiveis de representagdo grifica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros

produtos idénticos on afins” — Cfr. A. cit. in Curso de Direito Comercial, VI., 4*

ed., pag.348
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Esta nog¢io reconduz-se, ao fim ao resto, a no¢ao de marca que se pode
retirar do enunciado art®197 do RJPIL.

Dispoe este preceito que “sd poden ser objecto de registo ao abrigo do presente
diploma, mediante um titulo de marca, o sinal on conjunto de sinais susceptiveis representagao
grdfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons,
a_forma do produto ou a respectiva embalagen, que sejam adequados a distinguir
os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas’.

Emerge destes enunciados, doutrinario e legal, pois, que a marca deve,
sendo a “pedra de toque” da mesma, por definicdo e no cumprimento do seu
escopo, na expressio de Couto Gongalves, ter relevantes capacidades
distintivas, deve ser idonea, per sz, de individualizar uma espécie de produtos ou

Servicos.

Note-se que, no entanto, essa capacidade distintiva deve ser perscrutada

também na relacdo da composicdo da marca com os produtos ou servicos que

visam identificar.

Por se exigir a dita capacidade distintiva, nega-se o registo as situacoes
contempladas no n°1 al. a) a d) do art®199 RJPI, e para o que releva e a
beneficio da decisio, “os sinais (....) que se tenham tornado usuais na

linguagem corrente (....)" (al.c).

Nos termos e para os efeitos da al.b) do n°1 do art®199 do RJPI, sao
genéricas as designagoes que, pelo seu significado, abrangem ou compreendem
no seu ambito o produto a que se destinam. E sdo usuais nos termos € para os
efeitos da al.c) do n°1 do citado preceito, as designacées que, nao sendo

necessarios, se tornaram correntes na linguagem comum ou nos habitos

constantes do comércio para designar o produto ou servico em causa — Cfr.
Justino Cruz, CPI, Coimbra, 1983, p. 168.
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Segundo Américo Carvalho, ‘pretende-se com esta disposicao que nao seja
atribuido o exclusivo a alguém, de sinais ou denominagies, cuja livre disponibilidade ¢
necessario para que 0s empresdrios actuem eficientemente no mercado”.

Adianta ainda.

“Na verdade, os sinais que se tenham tornado correntes na linguagem ou nos habitos
leais e constantes, ndo diferem das marcas compostas exclusivamente por sinais que possanm
servir no coméreio para designar a espécie, a qualidade do produto. Estes sinais tém de ser
acessiveis a todos os comerciantes e dos guais nenbhum pode ter o exclusivo” — Cfr. Autor
cit., in Direito de Marcas, pag.253 e 254.

No caso vertente, ndio ha duvida que a marca SMS corresponde a
expressao, mundialmente assimilada e de igual construcdo, que significa, em
inglés, Short Message Service (SMS).

Trata-se de um servico de mensagens curtas disponivel para
telemoveis digitais que permite o envio de mensagens curtas (até 160
caracteres) entre estes equipamentos e entre outros dispositivos de mao
(handhelds), e até entre telefones fixos (linha-fixa), conhecidas popularmente
como mensagens de texto.

Nao ha duavida que é uma designacdo com relevo no quadro do art®199
n°1 al.c) do RJPI (e que o fosse no quadro da al.b)).

Todavia, como se referiu, o juizo que se faca da capacidade distintiva
desta expressio (SMS) de uso generalizado deve ser perscrutada também na
relacio _da composicdo da marca com os produtos ou servicos que visam
identificar.

111

Diremos ainda:
mercado) deve ser negado apenas quando os sinais ou indicacoes de que a marca for
exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usnais na linguagem corrente ou nos

0 registo (de sinais ou figuras comummente utilizados no
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hébitos leais e constantes do comércio em relagao aos produtos ou aos servicos para que tiver
sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se nio existir
essa_relagdo (....) ou se a marca incluir ontros elementos que lhe fornecam suficiente
capacidade distintiva” — Cfr. Codigo de Propriedade Industrial Anotado,
coordenagio de Antonio Campinos e Luis Couto Gongalves, 2010,
pag.437

Ora, a marca SMS cuja concessiao se deferiu, diz respeito a produtos de
tabaco e afins como supra se enfatizou. O acréonimo da alocucao Short
Message Service tem por objecto, como também se mencionou, um servigo
de telecomunicacoes.

Este dado ¢ nuclear para concluir, a luz do que se disse, que a marca ¢
registavel, ndo caindo na previsao do preceito estruturante deste segmento da
decisao.

Acresce que, também por isso mesmo, nao existindo risco de confusio,
ou encontrando-se ele em patamares muto reduzidos, logo esta arredada a
possibilidade de desvio de clientela 2 margem das regras leais do comércio.

Concluindo, cremos ser de direito dar por improcedente o douto e
substantivamente sustentado recurso nesta parte.

O sobrante conjunto de argumentos da recorrente reporta-se ao facto da
marca cuja concessao foi deferida corresponder a imitacio de uma marca, da
recorrente, por ela considerada notoria nos termos e para os efeitos do art®214°
n°1 al.b) do RJPL

O que diz a lei e a doutrina a propésitor

Processo No. CV3-12-0040-CRJ 21



Ja citamos supra o disposto no art’197° do RJIP. De igual forma
também ja identificamos qual a fun¢ao essencial a marca: func¢ao distintiva.

E sera com esse fito (distingio e garantia que os produtos ou servigos se reportam a
uma pessoa que assume em relacdo aos mesmos o 6nus pelo seu uso nio enganoso — Cfr. Couto

Gongalves, in Manual de Direito Industrial, 4° ed- p.161 e ss) que as entidades e pessoas
procurardo conformar as marcas que pretendem registar. E para isso sao livres,
vigorando no ambito do direito das marcas o principio da liberdade.

Todavia este principio, como em quase tudo, além da ja referida
limitacdo - exigéncia de capacidade ou eficiacia distintiva -, estd também
“comprimido” pela (e em funcao dela) tutela de outros principios, quer no que
concerne a composicao das marcas, quer no que concerne a outros valores.

Releva o principio da novidade ou da exclusividade da marca, traduzido,
numa formulagdo positiva, que ela seja nova, e numa formulagio negativa, no
seguinte: sera recusado o registo das marcas que sejam, diz a al.b do n°2 do
art®214° do RJPI, “reprodugao ou imitagao, no todo on em parte, de marca anteriormente
registada por outrem, para produtos ou servigos idénticos ou afins que possa indugir ent erro
ou confusdo o consumidor, on compreenda o risco de associacdo com a marca registada’.

Como emerge deste enunciado, pressuposto da recusa, além da
reprodugdo ou imitagao (....) de uma outra marca e da sintonia dos produtos
que ambas visam salvaguardar, ¢ que exista registo anterior.

No caso em apreco, a marca que a recorrente pretende tutelar, visto o
disposto no art’15 do RJPI, nio tem registo anterior em Macau face a marca
registanda (SMS) - se lhe for confirmada a concessdo, ganha prioridade em relacio 4 MS que,
entretanto, logrou o respectivo registo -, logo nao encontra protec¢ao no quadro deste
normativo.

Exactamente perante a impossibilidade de se invocar a prioridade de
registo, sustenta a recorrente a sua pretensio chamando a colag¢ao o argumento
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de que a “sua marca” é uma marca notdria conhecida em Macau e com
existéncia anterior, ¢ uma marca registada em outros paises com muita
abrangéncia.

A tutela por esta via da pretensao dos recorrentes esta consagrada no ja
citado art°214° n°1 al.b) do RJPI, nos termos do qual se estabelece que “O
registo de marca ¢ recusado quando a marca constitua, no todo on em parte, reprodugdo,
imitacdo on tradugdo de outra notoriamente conbecida em Macau, se for aplicada a produtos
ou Servigos idénticos on afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam
estabelecer ligagdo com o proprietirio da marca notéria”

Pode-se dizer que subjaz deste preceito, referente 2 marca notoéria, uma
excepgao ao principio do registo constitutivo do direito a marca, cremos que
previsto no nosso ordenamento juridico (no CPI Portugués esta previsto
expressamente no art°224°) através da conjugacgao do art®5° e 15°do RJPI (este
consagrando expressamente o principio da prioridade do registo), uma vez que
¢ protegida independentemente de registo e porque a recusa de marca
conflituante é obrigatéria e vinculada para a DSE. De igual modo, tal
circunstancia ¢ também uma excepg¢ao ao principio da prioridade do registo,
este, de certa forma, absorvido pelo principio anteriormente referido.

Esta classe de marca, notdria, e as de prestigio, conferem ao respectivo
titular a atribuicio de direitos exclusivos de uso, arguiveis, defensaveis e
reconhecidos pela OJ independentemente da prévia concessio definitiva de
registo.

“Com efeito, quanto ao regime de proteccio das marcas, ha que distinguir as marcas
registadas das nao registadas, de facto ou livres, sendo que devendo ainda acrescentar-se que as
marcas notdrias e as de prestigio, mesmo nao registadas, gozam de proteccdo especial’, ou
seja, a prevista no citado preceito — Cfr. Coutinho de Abreu, in Curso de
Direito Comercial, I, 4° ed. Almedina, pag354.
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Uma outra excepcao concedida a marca notoria (e a de prestigio) é a que
se reconduz ao principio da territorialidade previsto no art®4 do RJIP e por, em
regra, as marcas valerem apenas para o territorio do pafs ou regido onde sido
reconhecidas e dentro do qual podem opor o contetido da sua proteccao.

A questao nuclear e decisiva a sorte do recurso prende-se, em primeira
mao, com a qualificacio da marca reclamada pelo recorrente: marca notéria ou
naor

Na base da classificacio de uma marca como notdria _estd um
critério quantitativo.

Entende-se, generalizadamente, que a marca notoria tem de ser
conhecida de uma parte significativa do publico relevante.

No entanto, enquanto parte da doutrina entende como publico
relevante para o efeito o publico em geral, outros entendem que basta apenas o
publico do circuito mercantil (fornecedores, produtores, distribuidores e
consumidores) do produto ou servico comercializado sob determinado sinal
distintivo. — Cfr. Neste altimo sentido, Américo da Silva Carvalho, Direito
de Marcas, Coimbra, 2004, p. 356. No primeiro sentido, Luis Couto

Gongalves, Direito de Marcas, Coimbra, 2003, o8 146. (Veja-se, ainda, o Ac. do
Tribunal da Relagdo de Lisboa, de 06 de Maio de 2003 no qual se reconhece a marca
TOYS'R’US como notéria, podendo, para tanto, ser conhecida apenas junto dos seus consumidores,
entendendo-se que s6 a marca de prestigio precisa de ser conhecida do publico em geral.)

Nio obstante estas doutas posi¢oes doutrinarias, como em regra em
tudo, cremos que a melhor posi¢do sera aquela que se encontra no “caminho”
entre as duas, ou seja, uma posicao ecléctica ou mitigada.

Reza esta posicao que deve considerar-se que o publico relevante varia

consoante o tipo de produto ou servico em causa. Se estivermos perante
um tipo de produto ou servigco de grande consumo, devemos apurar se a marca
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¢ conhecida de parte significativa do grande publico. Se o produto ou servico
atinge, pela sua funcionalidade, apenas uma parte do sector da
sociedade, entio teremos de perscrutar o grau de conhecimento junto do
publico com acesso expectavel aqueles produtos e ou servigos

Apesar da natureza de “mera” recomendacdo, pela importancia da sua
origem institucional, outrossim relevando que os critérios que dela emergem,
nao sendo decisivos e dogmaticos, servirao, no entanto, como indicadores do
que se deve ter em conta para se aferir da qualidade de marca notoria,
parece-nos interessante chamar a colagio o que dispoe a Recomendagao
Conjunta da Assembleia da Unido de Paris e da Assembleia Geral da OMPI —
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks, Geneva, 2000, a sabet:

a) - O grau de conhecimento da marca no sector do publico relevante:

b) - A duragido, extensao e area geografica de uso da marca;

c) - A duragdo, extensio e area geografica de promocio da marca,
incluindo publicidade e apresentagdo em feiras e exposi¢oes dos
produtos e ou servigos a que a marca se aplica;

d) - A duragio e area geografica de quaisquer registos, ¢ ou pedidos de
registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o
conhecimento da marca — Cfr. in http://www.wipo.int/about-
ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage

Importa ainda referir que, através do article 2 (2) da Recomendagio
aqui referida, se opera com um conceito de sector relevante do publico,
indicando, como tal: i) os actuais ou potenciais consumidores do tipo de bens
e/ou servicos a que a marca se aplica; ii) pessoas envolvidas em canais de
distribui¢io do tipo de bens e/ou setvicos a que a marca se aplica; iii) circulos
de negdcio ou comerciais que lidam com o tipo de bens e/ou setvicos a que a
marca se aplica.
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Acrescenta a mesma Recomendagdo, neste mesmo preceito e na sua
subalinea (2) (b), que a marca que seja bem conhecida de pelo menos um dos
sectores relevantes do publico antes referidos, num determinado territério
nacional, deve ser considerada notoéria nesse Estado Membro.

Isto posto, definido o quadro legal e doutrinario, cremos nés de forma
suficiente para balizar a decisdo que se impde, o que temos de relevante
assente, o que de facto deve ser atendido para o efeito e que se seleccionou
com alguma prudéncia e nos termos que atras se mencionou sob a epigrafe
“fundamentacdo da matéria de facto”, tudo sem prejuizo do que noutra

instancia mais se puder retirar dos autos, é o seguinte: 1) -A Recorrente ¢ uma Sociedade
Comercial que se dedica, entre outras, as actividades de produgao, importagao, exportagio e comercializagio de tabaco;
2) - Sendo uma afiliada do grupo tabaqueiro mundial — a British American Tabacco p.l.c.; 3) Por deliberagio tomada
em 29 de Margo de 2004, a Recorrente incorporon, por fusio, a Sociedade Comercial denominada ETI — Ente
Tabacchi Italiani — S.p.A.; 4) A Recorrente tornou-se assim titular da Mara de produtos “MS”, relativa a tabaco,
cigarros, cigarrithas, charntos, fisforos e isqueiros e outros artigos para fumadores, todos incluidos na classe 34; 5) -
Cjo registo se encontra efectuado a seu favor em diversos paises e regides, nomeadamente junto do Registo Internacional
de Marcas (no dmbito do protocolo de Madrid)na Europa Comunitiria, no Canadd e na Austrilia; 6) - A
Recorrente é também tiutlar da marca nominativa, figurativa ou mista de produtos “MS ETI” (a expressao “ETI”
vem do acrinimo de ontrora “ETI — Ente Tabacchi ltaliani — S.p.A.), relativa a tabaco, cigarros, cigarrilhas,
charutos, fosforos e isqueiros e ontros artigos para fumadores, todos incluidos na classe 34; 7) - Tendo o seu registo sido
efectnado na Argentina, Chile, Paraguai ¢ Urnguai; 8) - Por outro lade, a Recorrente ¢ ignalmente titular da marca
figurativa de produtos “100°s MS INTERNATIONAL” concernente a cigarros, cigarrilbas, charutos, fosforos e
isqueiros e outros artigos para fumadores, todos incluidos na classe 34, registada em Itdlia; 9) - Na Asia, a Recorrente
¢ titular registada de mais de vinte marcas nominativas ou mistas de produtos incluindo a expressao “MS”, todas
referentes a produtos de tabaco, fisforos, isqueiros e outros produtos para fumadores, incluidos na classe 34,
nomeadamente na Coreia e na Repriblica Popular da China, tais como:

) Alfa Filtro MS; /) MS Nazionale Box;
m) MS 100’s Deluxe; m)  MS Red Box;

n)  MS Alfa Box; ) MS Stop Filtro;

o) MS Brera Sliny; o) MS Zenith 100’s Triplo Filtro;
p)  MS Club Leggera; p) MS Club Slimy;

q) MS Filtro King Size; 7) MS ltalia;

r)  MS Linda 1 eggera; $) MS Napols;

5)  MS Miscela Aromatica; ?) MS Firenze;

1) MS Miscela Classicay u) MS Romay,

u) MS Miscela Delicata; v)  MS Venezgia

v)  MS Mundial; w)  MS Mild Extra Slim

10) - A Recorvente com a marca “MS” vem apoiando, desde ha mmuitos anos, grandes eventos desportivos
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internacionais, através da promogio da marca “MS”, em especial em competicoes antomobilisticas ¢ de motociclisno;
11) — A marca “MS” vem sendo exibida durante competicies desportivas oficiais, quer de Formula 1, quer de
circuitos Moto GP (a classe Moto GP ou Moto Grand Prix destina-se aos motociclos de 800cc de cilindrada,
englobando as provas mdximas do Grande Prémio de Motociclismo, organizado pela Federacio Internacional de
Motociclismo). Estas competigies sao presenciadas por milbares de fas e vistas por milhoes de telespectadores em todo o
mundo; 12) Na década de 80, a marca “MS” foi a grande patrocinadora da escuderia Osella, da Formula 1, cujo
piloto principal era entdo o americano Eddie Cheever ; 13) - A partir de 2001, a Recorrente fez novos investimentos
em publicidade e na promogio da marca “MS”, a escala internacional, assumindo-se como patrocinadora oficial da
escuderia Aprilia, de motociclos, para o campeonato internacional de Moto GP (patrocinio terminado em 2005 devido
a proibigao geral de publicidade a produtos de tabaco em eventos desportivos); 14) - Vrios canais de televisao vém
transmitindo integralmente, desde hd vdrios anos, os grandes prémios de motociclismo, ou informanm e passam imagens
sobre tais eventos.

Com estes dados, visto os produtos da marca da recorrente, diremos,
seguindo os critérios aventados para encontrar o publico relevante e, por via
disso, a conclusao quanto a notoriedade da marca, que o mesmo ¢é em relacdo
aos produtos que comercializa e ou produz (espécie de produtos especificos,
que pela sua funcionalidade, atinge apenas uma parte do sector da sociedade)
um publico concreto, especial.

Como conclusio imediata e légica apenas vislumbramos uma: estamos
perante uma marca notoria nos termos e para os efeitos do art°214° n°1
alb) do RJPI.

E para isso convoca-se o conhecimento do tal publico relevante, que

nem precisa de ser todo ele, apenas alguns dos sectores - i) os actuais ou potenciais
consumidores do tipo de bens e/ou setvicos a que a marca se aplica; ii) pessoas envolvidas em canais
de distribuicio do tipo de bens ¢/ou setvicos a que a marca se aplica; iii) citculos de negécio ou

comerciais que lidam com o tipo de bens e/ou servicos a que a marca se aplica -, OUtrossim o
que provado a propésito se considerou, ou seja, que a marca SM “¢ conbecida ndo
§0 entre as tabaqueiras, entrepostos comerciais, e vendedores de tabaco, mas também
reconhecida entre os consumidores.
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Desta sorte, cremos que ¢ de direito qualificar a marca em causa como

notoria e na medida que, por imposigﬁo da lei (o registo da marca ¢é recuado quando
(....) constitua imitacdao ou tradugdo de outra notoriamente conhecida em Macau (....)” — Cfr. art°214

n°1 alb) do RJIP), para ter essa qualidade, ¢ necessario que a mesma seja conhecida
em Macau, acrescentamos nos, por sector especifico.

Note-se que a excepcao que emerge da proteccao especial da marca
notéria (e de prestigio) corresponde a um desvio, também, a um valor
estrutural das economias de mercado, ou seja, a da prossecugio e
proteccio da livre concorréncia. Nessa medida, a leitura e aplicacao da
excepcao legal criada para a marca notoria, auscultada a luz dos critérios da lei e
com auxilio da dogmatica, exigem uma redobrada e especial cautela.

No caso, mesmo tendo presente este dado, cremos que, na nossa
modesta Optica, é segura a conclusao que extraimos supra.

O primeiro passo encontra-se dado no sentido da procedéncia do
recurso € no que concerne ao segmento em analise. Urge apurar se o0 mesmo
também ocorre em relagao aos demais requisitos.

Estes, como emerge do teor literal do preceito em apreciagao, prendem-
se com a reproducdo, imitacdo ou traducdo da marca notdria MS pela
registanda, se esta for aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins e com
ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligacio com
o proprietario da marca notoria.

Quanto a identidade de produtos, nao carece este tribunal de qualquer
esforco argumentativo: os produtos para os quais se pretende o registo da
marca SMS sao os mesmos da marca MS (classe 34%) — assim registada em
inumeros paises.

Releva, isso sim, a questido da imitagao.
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Sdo os seguintes os sinais em confronto:

SMS Tobacco Trading.

(vS) B. A. Tobacco Italia

A contrafaccio ou, digamos, reproducio em sentido estrito, como
parece claro, corresponde a uma copia fiel, integral, isto é, o uso da marca
anteriormente registada sem qualquer modificacio — Cfr. Pupo Correia, in
Direito Comercial, 10* Ed., Ediforum, p.347.

No caso ¢ evidente que nao estamos perante copia fiel de marca notéria
(MS), bastando para tal o confronto das mesmas.

Estaremos perante uma imitagao?

A imitagdo corresponde a “adopedo de uma marca confundivel com outra. Por
conseguinte, a imitacdo nao ¢ identidade, antes supoe a existéncia de elementos comuns e
outros diferentes” - Cft. A. e loc. cit.

Pela clareza de raciocinio nao podemos deixar de continuar a transcrever
aquele citado e Il. Professor da Universidade Lusfada e quanto a forma de aferir
a existéncia de imitagdo de uma marca por outra, se ¢ ou nao confundivel com
outra anteriormente registada.

Refere que “(...) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro
objectivo”.

Quanto ao segundo esta o mesmo consagrado no art°215°n°2 do RJIP e
consubstancia uma presuncao relativa de imitacdo: “onsidera-se reproducao ou
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imitagdo parcial de marca, a_utilizacdo de fantasia que faga parte de marca alheia
anteriormente registada (....)"

Nestes casos “¢ desnecessdria a verificagao da possibilidade psicoldgica de indugao
et ervo, nos termos do critério subjectivo”.

Quanto ao primeiro estd 0 mesmo consagrado, no nosso ordenamento,
na al.c) do n°1 do art®215 do RJPI: “haverd violagio do principio da novidade guer as
dnas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas a

vista_a marca a constituzr (a_mais moderna), se deva concluir que ela ¢ susceptivel de ser

tomada _por outra ou_associada com outra de que se tenha conbecimento, a menos que o
observador proceda a um exame atento ou confronto. Considera-se imitada a marca que for
tao parecida com outra, que o consumidor 5o as possa distinguir depois de exame atento ou
confronto de uma com a ontra’.

Adianta ainda que “Esta formulagao normativa harmoniza-se perfeitamente com a
concepeio de BEDARRIDE, largamente acolhida pela dontrina e a jurisprudéncia, segundo
a qual: “a_questio da imitacdo deve ser apreciada pela semelbanca que resulta do conjunto
dos_elementos que constituern a marca_e ndo pelas dissemelhancas que poderiam oferecer os
diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.

Deste modo, se a semelbanca de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais
recente, sem consideracdo dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusao,
pela facil indugio em ervo do consumidor, haverd imitacio da primeira pela segunda”. Cfr.

A. e op. cit. pag.348

Em face disso que conclusao retirar em relagdo as marcas conflituantes?
Havera ou nao imitacao MS pela registanda?

Cremos que a questdo nao se coloca a luz do referido critério objectivo,
tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise face as registadas.
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Nio ha na registanda a utilizagdo de qualquer elemento de fantasia,
nomeadamente da MS (que ndo os tem), ou seja, uma qualquer expressio que
deve reservar-se para termos sem significado proprio, cujo objectivo é apenas a
sonoridade que resulta de uma determinada combina¢do de letras, fruto da
imaginac¢ao e destituida de correspondéncia na realidade. Alega a recorrente, e
ndo temos como nao acreditar, até pelas pesquisas feitas na internet, que MS
correspondem as iniciais de “Monopoli di Stato”.

O problema tem de se resolvido, pois, a luz do critério subjectivo.

Nio olvidamos que a marca registanda é uma marca mista, composta
por um elemento verbal (nominativo) de trés letras (SMS) sobre uma parte
desenhistica ou emblematica (figurativa). Por seu turno a marca recorrente ¢
composta exclusivamente por um elemento verbal (nominativo): MS.

Resulta do confronto das marcas, que registanda absorve a totalidade da
marca MS, acrescentando-lhe um S e o tal fundo.

Sera isto o suficiente para lhe conferir diferenciacao em relagao a marca
MS e por forma a afastar qualquer possibilidade de imita¢do, quando é certo
que a lei se contenta com a imitagao parcial (““A marca constitua, no todo ou em parte
essencial, reprodugdo, imitagao (....)"?

Cremos que nao.

Na apreciagao global das marcas conflituante, diremos, que a
confundibilidade existe. E se nao for patente, pelo menos “chegaremos” a essa
conclusio com recurso ao competente juizo valorativo quanto a
susceptibilidade da marca registanda ser tomada pela marca MS da recorrente
ou associada com ela. - Cft. Ac. do TJ de 11.11.97, C-251/95 (Sabel BV v.
Puma AG), in http:// Europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.plrlang=pt,
no sentido de que ‘v risco de associagao ndo ¢ uma alternativa ao conceito de risco de
confusdo mas serve para definir o alcance deste”
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Para a conclusdo retirada, como ¢ corrente, segundo cremos unanime,
devemos ajuizar o elemento preponderante ou dominador da marca mista, ou
seja, no caso, o elemento verbal: SMS (MS). E com uma consideracio especial
relativamente a este elemento que se deve fazer a avaliacdao, relevando-o
substancialmente na analise que se faca do conjunto e no confronto com a
marca MS. — Cfr. Fernandez Novoa, in Tratado de Derecho de Marcas,
Marcial Pons, Madrid, 2 ed., 2004, p.338 (no sentido de que o critério
correcto, no confronto de marcas mistas, ou entre mistas e nominativas, parece
ser o de, a priori, nao privilegiar nenhum dos elementos embora, por regra, o

elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante).

Se olharmos, com a visaio do consumidor normal dos produtos
assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteudo essencial,
ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos que o que
chama a aten¢ao na sua construgdo ¢ o “MS” que ¢ totalmente adoptado pela
marca registanda. Ndo interessa se acrescenta mais um S e se lhe da um fundo
desenhistico. Este dado é pormenor de somenos importancia: ambas as figuras
estdao estruturadamente construidas de forma muito similar.

Note-se, como se referiu e se reafirma, a “guestdao da imitacio deve ser
apreciada pela semelhanca que resulta do conjunto dos elementos que
constituem a marca e nao pelas dissemelhangas que poderiam oferecer
os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.

Insistindo, o que desperta a atenc¢ao ao consumidor dos produtos das
marcas conflituantes, por ser o seu nicleo ou “cora¢ao”, ¢ exactamente o tal
“MS”, elemento totalmente incorporado pela registanda.

Por a marca MS ser uma marca sobejamente conhecida, por isso ¢

notoéria, diremos que é da experiéncia comum que serd a expressaio MS que
identifica imediatamente o produto que assinala.
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E este elemento figurativo “que no seu efeito anditivo e visual, fonética e
graficamente se destaca, avulta, e prevalece, propiciando a inducdo do consumidor em erro on
confusao. Os demais elementos (...)” da marca registanda “(....) sdo, a nosso ver, menos

susceptiveis de interessar e impressionar a atengdo do consumidor médio (....) — nao tendo por
1550, a eficdcia distintiva (....)" - Cfr. Ac. do STJ de Portugal de 25 de Margo de
2004, in DGSI

O risco de confusio, como é consabido, deve ser entendido em sentido
lato de forma a incluir, quer o risco de confusao em sentido rigoroso, quer o
risco de associacdo, ou seja, mesmo nas situagoes em que o consumidor nao é
induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que distinga os
sinais, liga uma a outra e, em consequéncia um produto ao outro. Como refere
Coutinho de Abreu, “wéem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputavess a
sujeitos com relagoes de coligacdo on licenga, on tratar-se de marcas comunicando andlogas
qualidades dos produtos” — A. cit., in Curso de Direito Comercial I, 4° ed,
pag.376 e ac. do TJ de 11.11.97 ja citado.

Como adjuvante da conclusao extraida, diremos, ainda, ndo ser exigivel
na ponderacdo comparativa que se imponha, utilizando o critério do
consumidor médio, que se confronte as marcas, e pot, em regra, o consumidor
nao o poder fazer. Releva o que retém de memoria da marca notdria e no
momento da compra de um produto determinado como uma “nova” marca —
Cfr. Ferrer Correia, in Licdes de Direito Comercial, V.I, 1973, p.329
(também doutamente citado pela recorrente).

Acresce que a inducdo do consumidor em erro ou confusio, é tanto
maior quanto maior for o relevo da marca “copiada”, qualificagdo esta que se
deve reconhecer a marca da recorrente em face do “estatuto” que se lhe
concedeu. - Cfr. Couto Gongalves, in Manual de Direito Industrial, 4° Ed.,
p-238

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a douta
decisao da DSE, substituindo-a por outra que recuse a concessao da marca
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SMS, em consequéncia o seu registo, e por se considerar estarmos perante a
imitagao de uma marca notéria nos termos e para os efeitos dos preceitos supra
invocados.

IV - DECISAO

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto pela
BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA, S.p.A., determinando-se a
recusa da concessio da marca registanda SMS e, em consequéncia, do seu
registo.

Custas a cargo da recorrida SMS Tobacco Trading, e s6 por ela por a
DSE delas estar isenta.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283° do RJPIL.

Macau, 20/02/2014

Carlos Armando da Cunha Rodrigues de Carvalho
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