Processo n°268/2015

(Recurso civel)

Data: 5/Nov./2015

Assuntos:

- Marcas e registo de desenho e modelo

- Confusdo entre elementos dominantes do desenho e elementos de
marca registada

- Risco de confusao

SUMARIO :

O titular de uma marca X registada na RAEM tem o direito a fazer
incluir elementos que integram a sua marca num desenho submetido a registo,
ainda que dafi possa resultar alguma possibilidade de confusdo com uma outra
marca Y, pertencente a outro interessado, risco este que derivara entdo da
permisséo ou tolerancia da marca X, porventura concorrente com Y, e que se
permitiu por inércia ou tolerancia tivesse sido registada.

O Relator,
Jodo A. G. Gil de Oliveira
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Processo n.2268/2015

(Recurso Civil)

Data : 5/Novembro/2015
Recorrentes : - ALimitadaA § ®2 7
Recorridas : - Direccao dos Servigos de Economia &35

- B LimitedB § =2 #

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.A.E.M.:

| - RELATO RIO

1. Vem o presente recurso interposto por A LIMITADA, da sentenca
proferida no TJB, em que Mmo Juiz a quo julgou improcedente 0 recurso
judicial apresentado pela recorrente do despacho proferido, em 08/07/2013 e
publicado no B.O n.©° 32 em 07/08/2013, pela Direccdo dos Servicos de

Economia.
Para tanto, alega em sintese conclusiva:

A. A Recorrente,A /72 5], foi constituida em 23 de Outubro de 1992, tendo corno
objecto social a fabricacédo e venda a retalho ou grosso de bolos, biscoitos, paes e o comércio

geral de importacao e exportacao.

B. Ao contrario da parte contraria que nunca desenvolveu qualquer actividade
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comercial ou industrial em Macau, a Recorrente € urna empresa de Macau.

C. Aorigem e reputacio da Recorrente é fruto de urna histéria de sucesso com mais

de 39 anos, em Macau.

D. A Recorrente promove activamente a divulgacdo da sua marca através de
anuncios em revistas e jornais em Macau; sendo um nome reconhecido em Macau pelo design

das suas pastelarias e a qualidade dos seus produtos.

E. Esta marca da Recorrente &, assim, usada para designar os servicos directamente

prestados pela Recorrente sob esta marca, em Macau ha mais de 39 anos.

F. Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrente a sua
marca "XX" é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos servigos da Recorrente, o que
faz com que o publico em geral e os consumidores, associem directa e automaticamente esta

marca aos seus Servigos e a mais nenhuma outra sociedade.

G O sucesso e reputacdo do nome "XX", advém, acima de tudo, da qualidade

reconhecida dos produtos e servigos da Recorrente.

7

H. Assim, 0 nome e a Marca "XX" € reconhecida pela generalidade da comunidade

em Macau, como designando as actividades da Recorrente.

I. Pois, a marca da Recorrente s6 por esta foi usada no Territério de Macau e so

aqui é reconhecida por ser usada pela Recorrente.

J. Todos estes factos foram, pura e simplesmente, ignorados pelo Meritsimo Juiz a

quo.
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K. Assim, para o Meritissimo Juiz a quo quer a Recorrente, quer a requerente do
registo em aprego, tém XX e "XX" como a sua denominagédo social, pelo que uma e outra

podem tudo.

L. Nao interessa que de um lado esteja uma firma, de Macau, que esta no mercado
ha mais de 39 anos e no outro uma sociedade estrangeira que nunca desenvolveu qualquer

actividade comercial, em Macau, sob aquela marca.

M. Ao contrario do Meritksimo Juiz a quo, ndo temos duvidas que quem usa um
desenho e uma embalagem que diz "o melhor produto da XX", s6 pode querer criar confusao

nos consumidores

N. Quando a requerente inclui no seu desenho os caracteres "XX" fa-lo, de forma

intencional para criar confusdo nos consumidores.

O. Tanto é assim que o proprio Meritissimo Juiz a quo se confundiu: "é a mesma, em
abstracto, a possibilidade de os consumidores se convencerem que se trata da requerente do

registo e dos seus produtos.”

P. Atenta a traducdo das expressdes em Chinés: "-F/5" como " Recordagdo", “XX

=" como "O melhor produto da XX" € " A-F15" como “A melhor recordagio” .

Q. Ha, aqui, uma clara tentativa de aproveitamento da notoriedade e reputacdo do

nome e Marca em Macau da Recorrente pela requerente.

R. A propria embalagem, onde se insere o desenho, destina-se a comercializar o0s
mesmos produtos, ja protegidos pelas marcas da Recorrente, nomeadamente na classe 30.2

nomeadamente, café e améndoa ( "#4E", " & 1~/F") e sempre com a referéncia produtos
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XX

S. Quando o Meritksimo Juiz a quo escreve que: "o desenho registando €
susceptivel de causar confusdo com a recorrente e 0s seus produtos levando alguns
consumidores a pensar gque se trata de produtos da recorrente aqueles que a referida caixa

embala."

T. N&o tem outra saida que aplicar o Art. 219.°do RJPI que impde a recusa do

registo.

U. Ao admitir que ha confusédo nao pode julgar de depois que tudo é normal, pelo

gue andou mal o Meritisimo Juiz a quo.

V. Por outro lado, a ora Recorrente dedicou consideravel esforco e meios
economicos em desenvolver e criar a usa prépria imagem de marca e a sua propria clientela,
e em associa-lo ao seu préprio nome e as suas actividades comerciais e filantropicas, em

Macau.

W. Pelo que é flagrante a existéncia de concorréncia desleal por parte da requerente
gue nunca desenvolveu qualquer actividade promocional das suas marcas em Macau e que
pretende agora tirar vantagem do sucesso da Marca "A" em Macau para aproveitar a

reputacao empresarial da Recorrente em beneficio proprio.

X. A este proposito veja-se o artigo 165°do C. Comercial: "Considera-se desleal o

aproveitamento indevido em beneficio proprio ou alheio da reputacdo empresarial de outrem".

Y. Ora, resulta da factualidade supra alegada que os consumidores em Macau

associam o nome e as Marcas exclusivamente a Recorrente.
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Z. Tendo em conta a usurpagdo que a requerente faz do nome e marcas da
Recorrente temos que concluir que toda a conduta daquela é certamente, atentatoria dos bons

costumes, pelo respeito devido ao bom nome e reputacdo alheios, no caso da Recorrente.
Nestes termos,

Com o Mui Douto suprimento de Vossas Exceléncias, requer-se seja considerado
procedente, por provado, 0 presente recurso e, em consequéncia, seja revogado o despacho
da DSE de 08/07/2013 e substituido por outro que recuse o pedido de registo de desenho e

modelo, que tomou o n.°D/000909.

2. XX Caterers Limited, em chinés “B HAFR/\E]”, Recorrida nos
autos a margem referenciados, vem, na sequéncia das alegacfes de recurso
apresentadas pela Recorrente, ao abrigo do artigo 613° n.° 2 do Cddigo de
Processo Civil ("doravante CPC"), apresentar as suas CONTRA-
ALEGACOES, o que faz, em sintese, nos termos e com os fundamentos

seguintes:

1. Fundada na década de 1950, a Recorrida possui hoje em dia muitos
estabelecimentos de restauracdo, como padarias, pastelarias, pontos de venda de comida
répida ao publico e restaurantes de variados tipos de cozinha como chinesa, vietnamita,

japonesa e outras provenientes do sudeste asiatico.

2. A Recorrida conta com varios restaurantes de cozinha chinesa, a saber: "XX
Palace", "XX Chinese Restaurant”, "XX", "XX", "XX Chinese Restaurant"”, "XX", "XX Place",

"XX", "XX Garden™, "XX", "House of XX", "XX".
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3. A Recorrida tornou-se também na maior empresa de catering de Hong Kong,

prestando este tipo de servigos diariamente em empresas comerciais, escolas e hospitais.

4. Além de se encontrar ligada comercialmente a empresa C Coffee International,
com quem explora coffee shops em cidades como Macau, Hong Kong e Cantéo, a Recorrida
possui igualmente relacdes comerciais com outras marcas franquiadas: "XX Sushi”, "XX" e

"XX Bakery".

5. A Recorrida é também muito conhecida pela sua larga rede de pastelarias, sendo
famosa pelo fabrico de bolos e doces em épocas festivas, como os bolos lunares, os pudins e 0s
bolos de Casamento, tendo sido, inclusivamente, alguns deles galardoados com prémios e

certificados de exceléncia.

6. Hoje em dia, a Recorrida é titular de cerca de 70 marcas, explorando mais de 590
estabelecimentos comerciais, emprega cerca de 12.800 pessoas que atendem para la de

540.000 pessoas por dia.

7. Em Macau, a Recorrida é titular do registo das marcas XX e XX nas classes

16,30, 35 e 43, assim como da sua denominagéo comercial em Hong Kong.

8. A Recorrida tem a sua firma registada em Hong Kong, com a seguinte versdo em

lingua chinesa: "B A/RZ 5/

9. Dessa denominacdo social constam os caracteres "XX" os quais estdo incluidos

no desenho objecto do presente recurso;

10. A Recorrida é titular de registos para o desenho em Hong Kong e na China,

ambos concedidos em 2012;
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11. O desenho objecto de discordia utiliza a mesma expressdo que consta da
denominacdo social da Recorrida - registada muito antes da denominacdo social da

Recorrente;

12. E unanime e de conhecimento do publico em geral que a Recorrida utiliza na

sua actividade os caracteres “XX”.

13. A Recorrida concorda com o entendimento do Tribunal a quo, mas clarifica que,
caso houvesse davidas que os dizeres da caixa apresentada a registo ndo tém relevancia para
0 caso (como alias a Recorrente faz crer), 0 uso dos caracteres “XX”é legtimo, pois utiliza-os
h& muito tempo na sua actividade comercial, estando registados como marca e faz parte da
sua denominacdo comercial registada em Hong Kong, pelo que ndo necessita de autorizacéo

da Recorrente para proceder ao registo do desenho em causa.

14. E, portanto, indubitavel que a Recorrida n&o reproduz marca alheia, limitando-
se a fazer uso das marcas de que é titular em Macau, ou ndo € essa utilizacdo faculdade
conferida pelo sistema registai de marcas. Alias, tal uso, sendo facultativo, é no entanto,
condicdo de manutengdo do registo de marca, nos termos dos arts. 223°e 231°n.°1 b) do

RJPI.

15. Recusar o registo do desenho com base no art. 219° n.° 1 RJPI ndo tem
cabimento, pois também n&o é menos verdade que a Recorrida é titular em Macau do registo
de marcas que correspondem a “XX”, dispensando-a da obrigacdo de obter qualquer

autorizacéo da Recorrente.

16. A Recorrida sabe que o registo de marcas, firmas e desenho correspondem,

todos, a institutos de proteccao registai distintos e com fungdes diversas.
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17. N&o assiste razdo a Recorrente ao invocar a violacdo da alinea a) e b) do art.
173° do RJPI, desde logo pelo facto de os dizeres constantes da caixa de embalagem
corresponderem as expressdes que constam dos registos de marcas de que a Recorrida ja é

titular, bem como da sua denominagéo comercial.

18. O art. 152°n.°©1 do RJPI estipula que sdo registaveis a) os desenhos gque sejam
novos e que b) tenham caracter singular e que nédo se verifiqguem os fundamentos de recusa

previstos no art. 173.2do RJPI.

19. De acordo como art. 153°n.©1 do RJPI para que um desenho ou modelo seja
registado e necessario que esta preenchido o requisito da novidade, i. €., que antes do
respectivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada de um desenho ou modelo, ndo
exista nenhum desenho ou modelo idéntico divulgado dentro ou fora do Territ6rio, sendo que,
nos termos do n.°2 do mesmo artigo, se consideram idénticos os desenhos ou modelos que

apenas difiram em pormenores sem importancia.

20. Para que um desenho ou modelo seja singular é necessario que a impressao
global que suscita ao utilizador informado divirja da impressdo global causada a esse
utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado antes da data do pedido de registo ou
da prioridade reivindicada. Sendo que, "na apreciacdo do caracter singular é tomado em
consideracao o grau de liberdade, de que o criador dispds para a realizacdo do desenho ou

modelo" (Cfr. art. 154 n.°1 e 2 do RJPI).

21. Ora, os caracteres “XX” ndo assumem especial relevancia no desenho
apresentado a registo, pois 0 que esta em causa € a aparéncia do produto da Recorrida e estes
caracteres sdo um dos elementos contidos no desenho caixa, composto por varios elementos

gue contribuem para que Ihe seja reconhecida originalidade e capacidade distintiva;

268/2015 9/33



22. A andlise do desenho registando ndo se deve confinar a atencdo nos caracteres
“XX”, mas sim analisar o desenho como um todo, sem perder de vista que o0 que estd em causa

é a forma do produto, como suporte da sua comercializacao, e ndo os dizeres nele inscritos.

23. A Recorrida tem uma implantagdo no mercado que lhe granjeiam um capital de

reconhecimento tal que é forgoso incluir as suas marcas no grupo das marcas notorias.

24. E 6bvio que a Recorrida ndo age de ma-fé ao requerer o registo para o desenho
em causa, pois, além de ja utilizar o desenho, e de o ter registado primeiramente noutras
jurisdicoes, € igualmente titular de marcas que correspondem aos escritos dele constantes, ndo

existindo nenhum aproveitamento ilegtimo da fama e reputacdo da Recorrente.

25. Nao ficou provado risco de confusdo entre o desenho apresentado e registo e a

Recorrente.

26. O Meritsimo Juiz a quo ainda que aluda a existéncia de confuséo, reconhece
reputacdo a Recorrida em Macau e conclui (bem), que lia utilizacdo da caixa desenhada nao
contende com as normas e 0s usos honestos da actividade econémica, nada ser vendo que
imponha a requerente do registo que se abstenha de utilizar a parte caracteritica da sua
denominagao social no exercicio da concorréncia”, ndo se subsumindo tal acto a clausula

geral do art. 158 ©do Cddigo Comercial.

27. Na ponderacdo da existéncia ou ndo de concorréncia desleal, o Tribunal ndo
pode menosprezar uma série de factos relevantes que fazem parte da factualidade assente da

Sentenca recorrida e que foram bem explorados pelo Tribunal a quo em favor da Recorrida.

28. De facto, ndo é razoavel admitir a préatica de quaisquer actos de concorréncia

desleal pela Recorrida, pois os dois caracteres sdo usados na sua actividade comercial ha
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mais de 50 anos.

29. A Recorrida € conhecida em Macau ha muitos anos, facto que explica que ndo

necessita de se "colar" a Recorrente para ter reputacéo e prestigio.

30. O Meritisimo Juiz a quo ndo comete qualquer erro quando reconhece que a
denominacdo social da Recorrida registada em Hong Kong com os caracteres “XX” lhe

confere legitimidade para usar esses caracteres em Macau.

31. Por mais argumentos que se criem para justificar a pretensdo da Recorrente, a
Recorrida ndo se pode conformar que este configure um acto desleal sob o ponto de vista das

regras que regulam as praticas comerciais leais.

32. E neste contexto que deve ser analisado o pedido da Recorrente, observando-se
uma clara tentativa de obstaculizar o exercicio da actividade comercial normal da Recorrida

em Macau, simulando o aproveitamento indevido da sua reputacéo;

33. De acordo com o disposto no artigo 158.° do Cdodigo Comercial, "constitui
concorréncia desleal todo o acto de concorréncia que objectivamente se revele contrario as

normas e aos usos honestos da actividade econémica".

34. "Considera-se desleal todo o acto que seja idéneo a criar confusdo com a
empresa, 0s produtos, os servicos ou o crédito das concorrentes™ (artigo 159°n.°1 do mesmo

diploma legal).

35. N&o existe, como se viu nos factos acima descritos, intencdo por parte da

Recorrida de fazer concorréncia desleal, tampouco a possibilidade de a mesma acontecer.

36. A Recorrida e conhecida par deter uma das maiores cadeias de restaurantes e
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pastelarias de Hong Kong, sendo também conhecida dos residentes de Macau.

37. O desenho em causa esta registado a favor da Recorrida em Hong Kong e na
China desde 2012, sendo largamente utilizado na sua actividade comercial, tendo-se tornado

conhecido do publico em geral.

38. O desenho em apreco refere-se ao uso de uma determinada embalagem, a qual
pode ser utilizada para todo o tipo de produtos que nao sejam sé bolinhos ou 0s mesmos
produtos que a Recorrida, pelo que ndo se existe concorréncia desleal nem sequer a

possibilidade de a mesma se verificar.

39. A Recorrida ndo age de ma-fé ao requerer o registo para o desenho em causa,
pois além de ja utilizar o desenho e ter registado em primeiro lugar noutras jurisdicoes, e
também titular das marcas notdrias que correspondem aos escritos constantes do desenho e

modelo, ndo existindo nenhum aproveitamento ilegitimo da fama e reputacdo da Recorrente;

40. A Recorrida ndo viola as alineas a) e b) do art. 173°do RJPI, pois os dizeres
constantes da caixa de embalagem corresponderem as expressfes que constam das suas

marcas registadas em Macau e na sua denominagao social.

41. A Recorrida ndo usurpa o nome, marca alheia ou reputacio da Recorrente e ndo
sdo excedidos, claramente, os limites impostos pelas normas e usos honestos da actividade

econdmica.

42. Admitir que a Recorrida age contra as normas e usos honestos da actividade

econdmica, seria negar a evidéncia de que é famosa quer em Hong Kong, quer em Macau.

43. O desenho registando € novo e singular, e os dizeres que 0 compdem estdo em
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conformidade com as regras da concorréncia e normas e usos honestos, pelo que cumpre, sem

margem para duvidas, com as exigéncias legais para que seja registado também em Macau.

44. Como se demonstrou ex abundanti, a DSE e o Tribunal a quo fizeram uma
correcta interpretacdo e aplicagdo dos arts. 173 ©e ss do RJPI, ndo se verificando os
fundamentos de recusa invocados, designadamente os previstos no art. 9 ©n.°1 c¢) do RJPI e
arts. 158% 1599 165° do Codigo Comercial e, nem se verifica a necessidade da Recorrida

obter autorizacdo da Recorrente nos termos do art. 219°do RJPI.

Nestes termos e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado
improcedente, e, em consequéncia ser mantido o despacho da DSE que concedeu o registo

do desenho que tomou o nimero D/000909 a Recorrida.

3. Foram colhidos os vistos legais.
Il - FACTOS

VVém provados os factos seguintes:

a) - Em 25/04/2012, B Limited requereu o registo de desenho e modelo, reportado a classe

09 e a subclasse 03 da classificagdo de Locarno, a que deu o titulo de caixa para

embalagem e a que, na parte aqui relevante, deu a seguinte aparéncia;
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b)

c)

268/2015

- O pedido recebeu o numero D/000909 e o registo foi concedido por despacho da Sr?
Chefe do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcgdo dos Servigos
de Economia de 08/07/2013;

- A recorrente esta registada no registo comercial sob o nimero 7185 SO com a
seguinte firma em chinés Aﬁﬁﬁé}gj;

- Desde 2010/01/08 e com validade até 2020/01/08, a recorrente € titular do registo de
nome e insignia de estabelecimento com o niumero E/000131 e relativo ao seguinte sinal:;
- Desde 2000/09/29 e com validade até 2014/09/29, a recorrente € titular do registo de
marca com o numero N/005273 e relativo ao seguinte sinal;;

- Desde 2003/03/05 e com validade até 2017/03/05, a recorrente é titular do registo de
marca com o numero N/010646 e relativo ao seguinte sinal;;

- Em data anterior a 25/04/2012 (data em que B Limited requereu o registo de desenho
e modelo n° D/000909), a recorrente requereu o registo como marca do sinal XX, tendo
os respectivos pedidos recebido os numeros N/56078 e N/63141.

- A recorrente tem por objecto social, entre outras actividades, a fabricagdo e venda a

retalho ou grosso de bolos, biscoitos e paes.
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i) - Arecorrente e a requerente do registo impugnado n&o tém qualquer relagdo comercial.
j) - A recorrida B Limited tem registados em Macau, como marca, paras as classes de
produtos e servigos 162, 292, 302 e 352, os sinais “XX” e “XX”, desde Abril de 2009.

k) — A recorrida tem registado na China continental e em Hong Kong desenho e modelo

igual ao que foi registado pela decisdo impugnada pelo presente recurso.

) — A recorrida tem a sua firma registada em Hong Kong também na lingua chinesa,

constando do seguinte: B ;E‘ISE{/;\\EJ

111 - FEUNDAMENTOS

1. Questdes a conhecer:
- Factos néo levados em linha de conta na sentenca recorrida;
- Risco de confuséo e sa concorréncia

2. Comeca a recorrente por alegar que houve uma série de factos que
deviam ter sido levados em linha de conta e foram completamente
ignorados, prendendo-se numa extensa alegacdo de mais de 40 artigos a
referir essa factualidade.

\Vejamos o que diz:
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AL l o

Julgou, o Meritissimo Juiz a quo Improcedente o recurso
judicial apresentado pela recorrente do despacho proferido, em
08/07/2013 e publicado no B.O n.° 32 em 07/08/2013, pela

Direcgdo dos Servicos de FEconomia.

Salvo o devido respeito, andou mal o Meritissimo Juiz a

quo.

A, ora Recorrente, obteve e detém o direito exclusivo a
utilizacdo da firma: "A BNR/VE", em Portugués "A, LIMITADA", em

Inglés "XX CAKE SHOP LIMITED" em Macau.

A Recorrente é também, titular do registo de Nome ou

Insignia de estabelecimento n.° E/000131, “” com validade até

08/01/2020.

A Recorrente é titular, em Macau, das marcas:
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- N/04609 " " para a classe 30 (Café, chd, cacau, acucar,

tapioca, sagu, farinhas e preparacdes feitas de cereais, péo,

pastelaria e confeitaria.) com registo valido até 25/09/2014;

- N/005273 " " para a classe 30, (Farinha e produtos

cereais, pdes, bolos de lua, pasteis e confeitos) com registo

valido até 29/09/2014;

- N/010646 “” para a classe 30, com registo vdlido até

05/03/2017;

- N/055239 "XX" para a classe 30, com registo em vigor

até 24/06/2013;
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- N/063140 "XX" para a classe 43, com registo em vigor

até 27/02/2020;

6.°

A Recorrente requereu, também, em 27/04/2011, a Direcgdo
dos Servigos de Economia o pedido de registo de Marca “XX” para

a classe 30, a que foi dado o n.° N/56078,

Em 13/12/2012, o pedido de registo de Marca “XX para a

classe 43, a que foi dado o n.° N/63141,

Em 30/10/2012, o pedido de registo de Marca “XX”para a

classe 29, a que foi dado o n.° N/70492,

Em 30/10/2012 o pedido de registo de Marca “XX”para a

classe 32, a que foi dado o n.° N/70493,

10.°

Em 30/10/2012 o pedido de registo de Marca "XX" para a

classe 29, a que foi dado o n.° N/70490, e
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11.°

Em 30/10/2012, o pedido de registo de Marca "XX" para a

classe 32, a que foi dado o n.° N/670491.

12.°

Ora, as marcas da Recorrente sdo constituidas pelo
elemento dominante da denomina¢do social e firma da aqui

Recorrente “XX”.

Ao analisarmos o desenho concedido encontramos oS mesmos

caracteres que dominam as marcas da Recorrente:

14.°

Assim a sequir aos caracteres “FfE” aparecem “XX (EBZ” e

depois "AFE".

15.°

A Recorrente,A HHRILE], foi constituida em 23 de Outubro
de 1992, tendo como objecto social a fabricacdo e venda a
retalho ou grosso de bolos, biscoitos, pdes e o comércio geral

de importacdo e exportacdo.
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16.°

Ao contrdrio da parte contrdria que nunca desenvolveu
qualquer actividade comercial ou 1industrial em Macau, a

Recorrente é uma empresa de Macau.

A origem e reputagdo da Recorrente ¢é fruto de uma

historia de sucesso com mais de 39 anos, em Macau.

18.°

O soécio D da Recorrente abriu a sua primeira Pastelaria

sob o nome de XXou XX na Rua XXX em Macau, em Julho de 1974.

19.°

Abriu, outra Pastelaria, sob o mesmo nome, na Rua de S.

Domingos n.° 31, em 1977.

Abriu, ainda outra Pastelaria, em 1982, na Rua da Barca

n.° 14-A sob o nome de XXou XX,

Abriu, uma outra Pastelaria sob o nome de Padaria e

Pastelaria XX ou XX, na Rua XXX, em 1987.
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22.°

Abriu, ainda, em 1987 a Padaria e Pastelaria XXou XX na

Rua XXX.

23.°

Tendo pago a partir dessas datas

contribui¢cbes Industriais.

Nestes anos de 1intensa actividade a

abrindo diversas empresas comercials em Macau

as respectivas

Recorrente foi

sob o nome "A",

em chinés, A, em Portugués e XX Cake Shop, em Inglés.

25.°

Abriu, sob a forma de sociedade comercial uma pastelaria,

em 09/01/1993, em M7 XXX;

Em 09/01/1993 na Av. XXX, em Macau,

27.°

Em 09/01/1993, na Rua XXX, em Macau;

28.°
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Em 09-01/1993, na Rua XXX, em Macau;

Em, 09/01/1993 na Rua XXX, em Macau

30.°

Em, 09/01/1993, na Estrada XXX, em Macau;

31.°

Em 09/01/1993, em JAF7XXX,

Em 09/01/1993, na Rua XXX em Macau;

33.°

Em 15/08/2006, em AFTHIFXXX ;

34.°

Em 22/01/2009, em AF7KFXXX.

35.°

Sequindo esta estratégia de expansdo, a Recorrente abriu,

ainda, pastelarias e restaurantes no sul da R.P. da China.

36.°
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Todos os estabelecimentos existentes estdo em
conformidade com a natureza do respectivo modelo, sujeito ao
controlo de qualidade, requisitos de imagem e servigo pensado e
desenvolvido pela Recorrente de onde emana a sua reputacdo e
bom nome e com vista a preservar essa mesma reputag¢do e bom

nome.

37.°

A Recorrente promove activamente a divulgagcdo da sua
marca através de anuincios em revistas e jornais em Macau, sendo
um nome reconhecido em Macau pelo design das suas pastelarias e

a qualidade dos seus produtos.

38.°

Esta marca da Recorrente é, assim, usada para designar os
servigcos directamente prestados pela Recorrente sob esta marca,

em Macau ha mais de 39 anos.

39.°

Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da
Recorrente a sua marca “XX” é conhecida em Macau,
exclusivamente ligada aos servigos da Recorrente, o que faz com
que o publico em geral e os consumidores, associem directa e
automaticamente esta marca aos SsSeus Servigcos e a mais nenhuma

outra sociedade.
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O sucesso e reputacdo do nome “XX”, advém, acima de tudo,

da qualidade reconhecida dos produtos e servicos da Recorrente.

Assim, o nome e a Marca “XX”7é reconhecida pela
generalidade da comunidade em Macau, como designando as

actividades da Recorrente.
42.°

Pois, a marca da Recorrente sé por esta foi usada no
Territério de Macau e so6 aqui é reconhecida por ser usada pela

Recorrente.
43.°

Ora todos estes factos foram, pura e simplesmente

w

ignorados pelo Meritissimo Juiz a quo.

O certo é que esses factos ndo foram dados como provados e, ainda
que verdadeiros, a recorrente ndo faz indicacdo clara, precisa e concreta das

bases probatorias que justificariam que essa factualidade fosse tida por assente.

Estando em causa uma discordancia do julgamento de facto devia

atender-se ao que dispde o art. 599°do CPC.

268/2015 24/33



Temos, pois, por irrelevante essa alegacao.

3. Dai que ndo possamos acompanhar o argumento da recorrente
expendido no sentido de pretender retirar de uma particular implantacdo no
mercado local, de uma penetragdo no sector, de um conhecimento por parte do
publico consumidor de Macau, de uma particular reputacéo dos seus produtos e
de todo um trabalho de divulgacio e promoc&o da sua mercadoria uma posi¢éo

dominante em relacdo a pretensa concorrente de Hon g Kong, ora recorrida.

N&o se mostra, pois incorrecta a conclusdo extraida pelo Mmo Juiz,
enquanto disse que “atento o facto de a firma da requerente do registo também
ter, como sua parte caracteritica, os caracteres “XX” merecendo igual
protec¢do na RAEM. ”, se essa utilizacdo ndo chocar com principios decorrentes

do Direito da Propriedade Industrial.

N&o é verdade, para o Meritisimo Juiz a quo, que, por tanto a
recorrente, como a requerente do registo em apreco, terem XX e “XX”

como a sua denominacao social, uma e outra possam tudo.

4. Mas ja poderia ter razdo a recorrente quando se afigura,
contrariamente ao afirmado na douta sentenca, que podera haver alguma

confusdo.

Na verdade, ndo se explica como € que os consumidores de Macau

podem diferenciar os produtos XX de Macau com os de Hong Kong e nédo ja
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pela razdo avancada pela recorrente de que os consumidores de Macau sO
podem associar 0 nome e Marca “XX” aos produtos de Pastelaria da Requerente

pois, nunca foram comercializados outros sob a mesma Marca.

Aceita-se que possa haver alguma confuséo por um desenho e uma

embalagem que diz "*o melhor produto da XX"".
Apetece perguntar, na verdade, "QUAL XX?"

Se hd uma clara tentativa de aproveitamento da notoriedade e
reputacdo do nome e Marca em Macau da recorrente pela requerente do registo

nao o sabemos.

E claro que o risco de confusdo sai reforcado quando no desenho,
objecto de registo, aparecem uns “bolinhos” aproximando a natureza dos
produtos oferecidos por ambas as interessadas, na medida em que a sua
principal actividade parece ser exactamente a actividade de pastelaria. Na
verdade, os produtos que a requerente pretende comercializar sdo 0s mesmos ja
protegidos pelas marcas da recorrente e na mesma classe 30.2, onde se incluem

aqueles caracteres dominantes quanto a indicagdo da “casa” produtora.

Temos presente que “para que se possa falar em erro ou risco de
confusdo € indispensavel que o cidaddo comum, medianamente ponderado,
atento e cauteloso, perante o conjunto dos elementos que constituem a marca,
possa ser conduzido, pelas semelhancas encontradas, a confundi-las, por as

considerar tdo parecidas que as ndo possa distinguir sendo por exame atento ou
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1
confronto.”

5. Aliés, esta constatacdo que vimos fazendo, fa-la o préprio Juiz ao

dizer, em sede de concorréncia desleal:

“O desenho sub jlw/t'ce, através dos carvacteres ‘XX, contém uma ﬁase pub/zb[fdn’af -
que pode ser traduzida por ‘o melhor produto da XX,

@

Quer a recorrente, quer a requerente do registo em aprego tém XX e ” como
sua a/enom[na;ﬁo social.

Nao parece merecer dividas que a uz‘[/z'za;ﬁo, na sua normal ﬂn;ﬁo, da caixa
cuja aparéncia o desenho registando reproduz é susceptivel de causar confusio com a recorrente e
0s seus prodm‘os levando a{guns consumidores a pensar que se trata de prodm‘os da recorvente
aque/es que a refér[da caixa embala. E também néo parece merecer diividas que possa haver
consumidores que escolham tais produz‘os devido 4 reputacao da recorvente. Por outro lado, é a

mesma, em éZéSl‘V.%ZClLO, a pOSStél'/l'd&dE de os C'OI’ISI/{WZIdOI’eS se convencerent que se trata dél

requerente do registo e dos seus produtos.”

6. N&o obstante, 0 Mmo juiz considerou que a marca previamente
registada da requerente nunca pode conceder qualquer direito ou vantagem
relativamente ao registo de desenho e modelo. Apenas pode conceder

desvantagens, retirando a novidade ao desenho “

Assim serd, em principio.

1_ Ac. STJ, de 6/4/2006, ©Revista n.°4265/05 - 7.2Seccao, stj.pt
2 Néo cabe aqui sindicar se respeita a lei da publicidade - Lei n°7/89/M, e 4 de Setembro.
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Mas importa atentar no art. 9.2do RJIPI: “1. Sdo fundamentos de recusa da

concessdo dos direitos de propriedade industrial:

b) A violagdo de regras de ordem piiblica ou os bons costumes;
¢) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou

que esta é possivel independentemente da sua intengdo;”. - Sublinhado nosso.

Mais, segundo o art. 173.2do RJIPI: 'a) O registo de desenho ou modelo é
recusado quando:

a) Se wverifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessdo dos
direitos de propriedade industrial previstos no n.° 1 do artigo 9.%

b) No desenho ou modelo for utilizado um sinal distintivo cujas disposices

legais aplicdveis conferem o direito a proibir essa utilizagdo;"." - sublinhado nosso .

Por outro lado, o art. 219.2do RJPI: 1. O registo da marca confere ao seu
titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a utiliza¢do, na sua
actividade econdémica, de qualquer sinal idéntico ou confundivel com essa marca para
produtos ou servigos idénticos ou afins dqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em
consequéncia da identidade ou semelhanga entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou
servigos, cria, no espirito do consumidor, um risco de confusdo que compreenda o risco de

associagdo entre o sinal e a marca.

2. O registo da marca abrange a utilizacdo da mesma em papéis, impressos,

pdginas informdticas, publicidade e documentos relativos a actividade da empresarial do
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titular.”

7.  N&o acompanhando a alegacdo de que a requerente do registo
tenha agido de ma-fé, ao requerer o registo do desenho D/000909, ainda que
porventura soubesse que a recorrente e as suas marcas eram reconhecidas pelo
publico em Macau, com nomes e marcas registadas e onde o nome "XX" e as
marcas da recorrente pudessem gozar de reconhecida notoriedade e prestigio ha
mais de 39 anos — quoad est demonstrandum -, é verdade que também ela pode
alegar a sua notoriedade e reputacdo em Hong Kong, mas isso ndo impede que
tenha de respeitar as regras de uma sdo concorréncia e as marcas aqui registadas

de forma a confundir o publico consumidor.

Tudo estaria bem, se estivéssemos perante o registo de uma marca,
havendo que sobrelevar, nesse caso, o critério do registo prioritario, isto €,
primeiramente registado, de forma a prevenir sobre um eventual engano do
publico consumidor de Macau, sobre a proveniéncia dos tais “bolinhos”. Os de

Macu ou os de Hong Kong?

8. Mas importa ter presente duas circunstancias: que nao deixaréo de

ter a sua relevancia para a dilucidacéo da presente questao:

- a primeira € a de que a 0 que esta em causa € um desenho no qual
entram dois caracteres correspondentes a marca dos produtos que ali se

pretendem empacotar;
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- a segunda € a de que os caracteres potencialmente confusionistas ja
entram em marcas que a requerente, a empresa de Hong Kong, aqui recorrida ja

aqui fez registar.

No fundo, por um lado, ha um valor que pesa: o risco de confuséo. Por
outro, como se pode impedir que uma empresa ndo utilize a sua marca ou
elementos da sua marca registada em Macau? Dar-se-ia com uma méao o que se

retiraria com a outra.

De nada lhe valeria, ent&o, a sua marca, se a ndo pudesse usar.

9. A forma como o Mmo Juiz desvaloriza a confundibilidade dos

produtos, equiparando a recorrente e a recorrida

“E também nao parece merecer diividas que possa haver consumidores que escolham
tais produz‘os devido 2 reputacao da recorrente. Por outro lado, é a mesma, em abstracto, a
posszb[/zbz’ade de os consumidores se convencerem que se trata da requerente do registo e dos seus

produtos.”
para concluir ainda

‘Seia a norma da referida clausula geral perspectivada pela consciéncia élica do
empresario médio, que nao hd-de querer preva/ece‘r-se da reputacao alheia, mas também néo hd-
de querer desperdicar a sua prdpria reputagio que granjeou na sua actividade; seja aquela norma
perspectivada pelo principio da prestacao reportada a a qualidade estética da embalagem que a

requerente do registo criou, a conclusio serd a mesma: a uf[/[zagéo da caixa desenhada com
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incluséo do sinal “XX néo contende com as normas e os usos honestos da actividade economica,
nada ser vendo que imponha & requerente do registo que se abstenha de utilizar a parte

caracteristica da sua denom[na;éo social no exercicio da concorréncia.,

se ndo pode ser rebatida a partir de factos que ndo vém provados, s6 0
poderia ser por integracdo na previsdo do artigo 219°do RJPI, que permite ao
titular de marca registada impedir a utilizacdo de elementos da sua marca por
outrem, na actividade econdmica que aqui pretende desenvolver, potenciando
um risco de confusé@o ou por via do disposto nas al. a), b) e c¢) do art. 173°do

mesmo diploma legal.

10. O problema é que se por um lado a recorrente brande com a sua
marca registada, também a requerente do registo, aqui recorrida, o pode fazer, ja
que, como comprovado esta, detém em Macau o registo de marcas compostas

igualmente por aqueles caracteres.

Se esses registos deviam ou ndo ter sido concedidos, essa € outra

questéo.

Se 0 registo viola a marca da recorrente, também ndo € menos certo
que a marca da recorrida aqui registada ndo impedird o uso dessa marca ou dos

seus elementos na sua actividade.

Poder-se-ia ainda argumentar que eventual prioridade do registo da
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recorrente justificaria a oposicdo a pretensdo da requerente, ora recorrida, ndo
apenas ao nivel da marca, mas de uma decorréncia desse registo, como decorre
do art. 173° para os desenhos. Mas o0 que ndo se compreenderia, nesse caso,
seria a inércia da recorrente em relacdo a marca registada da recorrida e a sua
iniciativa em relacdo a uma emanacdo daquela. Situacdo, alias que ndo deixa de
estar prevista como a precluséo por tolerancia , como resulta do art. 221° n.°1
do RJPL.

11. Esta posicdo que ora se adopta, vem na sequéncia da
jurisprudéncia desta instancia, num caso muito proximo ao da situacéo presente:

trata-se do Proc. n.°648/2015, de 22/10/2015 .

Por esta razdo somos a julgar improcedente o recurso, e, em
consequéncia, a manter a decisdo proferida, confirmando o registo

concedido a requerente.

IV - DECISA O

Pelas apontadas razdes, acordam em negar provimento ao recurso,
confirmando a decisé&o recorrida no sentido da manutencéo do despacho da DSE

de concesséo do registo de desenho e modelo que tomou o0 n.°D/000909.
Custas pela recorrente.

Macau, 5 de Novembro de 2015,
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Jodo A. G. Gil de Oliveira
Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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