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(Autos de recurso em matéria civel)

Relator : Fong Man Chong
Data: 01 de Fevereiro de 2024

ASSUNTOS:

- Proteccdo da marca notdria ndo registada

SUMARIO:

| —Emnome do principio da novidade ou da exclusividade da marca, é recusado
0 registo das marcas que, ao abrigo do disposto na alinea b) do n®2 do art®214°
do RJPI, sejam “reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca

anteriormente registada por outrem, para produtos ou servigos, 0 que se traduz,

numa formulacdo positiva, que ela seja nova, e numa formulac@o negativa, no
sentido de “idénticos ou afins que possa induzir em erro ou confusdo o

consumidor, ou compreenda o risco de associacdo com a marca registada”.

Il - As marcas conflituantes, as registadas e as cuja tutela se procura no quadro
deste processo, reportam-se a servigos da mesma classe, ou seja, classe 41:
"Prestacéo de servigos de coloquios, conferéncias, congressos, exposicoes para

fins culturais, museus [apresentacgdes e exposigdes]; organizacado de exposicoes
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para fins culturais, organizacdo e direccdo de coldquios, conferéncias,
congressos, seminarios e simposios; organizacdo e gestdo de "ateliers” de
formacdo [workshops]; seminarios, simposios e workshops [“ateliers" de
formacao]” (Cfr. alinea b) do n?2 do art®214, e alinea b) do n®L do art214% ambos
do RJPI). O obstéculo a pretensédo da Recorrente no quadro da alinea b) do n?2
do art?214 do RJPI prende-se com o facto das marcas, cuja tutela se pretende,
ndo estarem previamente registadas. Ou seja, o principio da prioridade do

registo - art®l5 da RJPI — ndo vale directamente para resolver o litigio em causa.

I11 - A tutela por esta via da pretensdo da Recorrente esta consagrada no ja citado
art214°n°l al.b) do RJPI, nos termos do qual se estabelece que “O registo de marca
é recusado quando a marca constitua, no todo ou em parte, reproducado, imitagdo ou tradugdo de
outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos ou afins

e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligacdo com o proprietario

da marca notéria’. ESta em causa, uma marca notoria, uma excepcao ao principio

do registo constitutivo do direito a marca, exactamente visto que se protege a

marca com aquela natureza independentemente de registo prévio.

IV - Para se aferir da qualidade de marca notoria, pode lancar méo dos elementos
fixados pela Recomendacdo 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 duracéo, extensdo e area geografica de uso da marca;
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c) - A duracgdo, extensdo e area geografica de promocdo da marca,
incluindo publicidade e apresentacdo em feiras e exposicoes dos produtos e ou
servicos a que a marca se aplica;

d) - Aduracdo e area geografica de quaisquer registos, e ou pedidos
de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da
marca’.

V — Tendo em conta os factos assentes que permitam sustentar que a
marca € uma marca notériaem Macau, e, considerando ainda que a marca agora

registada € facil e suficiente gerir o risco de associacdo dos consumidores

relativamente a origem comercial dos produtos, eis a concorréncia desleal nos

termos do art®59 do CCOM, ou seja, todo o acto idoneo a criar confusdo com a

empresa ou com oS produtos, dos concorrentes.

O Relator,

Fong Man Chong

! Cfr.inhttp:/ /www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm# TopOfPage
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Processo n©860/2023

(Autos de recurso em matéria civel)

Data . 01 de Fevereiro de 2024

Recorrente : (X)

Recorrida : (Y)

*

Acordam os Juizes do Tribunal de Sequnda Instancia
da RAEM:

| - RELATO RIO

(X), Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da
sentenca proferida pelo Tribunal de primeira instancia, datada de 04/11/2022,
veio, em 23/11/2022, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de
fls. 383 a 393, tendo formulado as seguintes conclusoes:

1. Versa o presente recurso sobre a douta Sentenca que julgou procedente 0 Recurso
Judicial interposto do Despacho da Direccdo dos Servicos de Economia e Desenvolvimento
Tecnoldgico ("DSEDT") que aprovou o registo das marcas n.” N/174409 e N/174410 a favor da ora
Recorrente, recusando, assim, 0 seu registo;

2. O Tribunal @ guo recusou o registo das marcas porquanto entendeu existir uma
situacdo de "/mitacdo de marcas notorias', " com intencdo em se fazer concorréncia fora dos limites

permitidos pela fel";
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3. Salvo o devido respeito, est4d a ora Recorrente em crer que a Sentenca recorrida
enferma de erros de julgamento por violagdo do principio da livre apreciagéo das provas e das regras
sobre o onus da prova - resultando, por sua vez,- numa errada aplicagdo do Direito, o que justifica
que a mesma deva ser reapreciada, mediante audiéncia de julgamento para o efeito.

Em concreto,

4. Salvo o devido respeito, da prova documental junta aos autos ndo podem resultar
como “provados” os factos nos termos que foram alegados pela ali Recorrente e que resultam da
Sentenga ora em crise (Cfr. os Docs. n.° 2 a 8 junto pela ali Recorrente);

5. Ao invés, ndo se compreende porque razdo ndo terd o douto Tribunal a gquo
considerado devidamente todo um conjunto de documentos junto pela aqui Recorrente (Cfr. entre
outros, o Doc. n.° 1 junto pela ora Recorrente na sua Resposta), nos termos do qual se retira que: 0s
“pals da ideia [de criacdo do Evento] foram “(B) e (C)' (leia-se, 0s representantes da ora Recorrente),
ao contrario do que teré sido a conclusédo avancada pelo Tribunal a quo;

Acresce que,

6. Em caso algum se aceita que a (A), Limitada e/ou os seus socios (B) e (O),
representantes da ora recorrente, terdo sido meros co-curadores da 1.2 Bienal Internacional de
Mulheres Artistas e que nao tiveram intervencdo na criagdo da marca ARTFEM;

7. Com efeito, resulta dos Docs. n.* 19 e 20, juntos pela Recorrida com a sua Peticgo de
Recurso, ter sido a (A), Limitada (porquanto a aqui Recorrente ndo tinha ainda sido constituida), na
pessoa da sua administradora (B), quem solicitou ao designer (D) a exteriorizacdo grafica da referida
designacdo ARTFEM, dai, retirando-se que ndo foi a Recorrida quem criou a expressdao ARTFEM
contrariamente ao que, uma vez mais concluiu, o douto Tribunal a guo,

8. lgualmente n3o se apreende de que forma o contetido dos Docs. n.” 21 a 26, juntos
pela Recorrida com a sua Petigdo de Recurso, se mostram aptos a fazer prova do que a Recorrida
alega. Quando muito, dos mesmos se retira que a (A), Limitada e 0s seus s6cios ndo eram meros co-
curadores contratados, tendo o seu Concreto envolvimento na organizagdo do evento sido muito

superior a isso, razéo pela qual nunca o Tribunal @ quo poderia ter decidido conforme decidiu;
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Sem prescindir,

9. A designacédo ARTFEM (iniciais da expressdo "Arte Feminina”) - que comp®8e as marcas
registadas sob os n.” N/174409 e N/174410 - surgiu por sugestdo de (C) e ndo por parte da
Requerida, nem aquela apresentou qualquer prova neste sentido;

10. Em tempo oportuno a Recorrida foi alertada para a violacdo grosseira dos direitos da
ora Recorrente e, entre outros, da apropriacdo ilegitima e deturpacdo do conceito do Evento, tendo

sido particularmente advertida de que ndo estava autorizada a usar a marca ou 0s sinals que a

constituiam o que se mostra de especial pertinéncia para a boa decisdo da causa;

11. Como se deixou ver, as marcas representadas sob a designacéo "ARTFEM" pertencem
em exclusivo a aqui Recorrente, sendo a mesma a sua dnica e legitima proprietdria - e sem que a
Recorrida tivesse conseguido demonstrar o contrario;

Em concreto,

12. Em relacdo a prioridade conferida ao registo das marcas n.” N/174409 e N/174410,
uma vez mais se sublinha que a Recorrente apresentou os referidos pedidos de registo junto da
DSEDT, seguindo-se todos os frdmites previstos no RIPI, e durante os quais ndo foi apresentada
qualquer reclamacado, nos termos e para os efeitos do artigo 211.° do RIPI, pela Recorrida e/ou por
qualquer outro interessado;

13.Isto é, a Recorrida ndo reclamou em sede prépria e, com isso, confirmou a prioridade
de registo de que a ora Recorrente goza. O Recurso Judicial surgiu como "forma de desviar" a
"dificuldade"” de a pra Recorrida ndo ter oportunamente reclamado em sede administrativa propria!

14. De onde, os pedidos de registo foram concedidos e gozam, relativamente a
Recorrente, de prioridade de apresentagédo (7irst to file, first to serve), nos termos consagrado no art.
15.° do RIPI, contrariamente ao que tera sido o entendimento sufragado pelo Tribunal de Primeira
Instancia, sob pena de manifesto erro de aplicagdo de Lei, que desde ja se invoca;

15. Ao invés do entendimento do Tribunal @ guo, as "marcas’ em apreciagdo ndo sdo
passiveis de ser qualificadas como sendo “marcas notorias'

16. Desde logo, porque a" tradicdo” de uma marca e/ou de um outro qualquer sinal
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distintivo n&o algo que se crie em meros cinco anos, tempo que decorreu entre a organizagdo de
apenas dois Eventos. De onde se teria de concluir que “grau de conhecimento” da marca em questdo
ndo lhe é susceptivel de conferir “notoriedade”, contrariamente ao que terad sido decidido pelo
Tribunal Judicial de Base;

17. Mesmo que assim sendo entenda - 0 que tdo-sé por mera cautela de bom patrocinio
se concede - sempre se recorda que a questao principal em apreciacdo prende-se em saber se a
"notoriedade da marca" alegada pela Recorrida se se sobrepde a "prioridade de registo” de que a
ora Recorrente goza;

18. Ora, para que assim fosse, teria a Recorrida de provar que a “marca” em apreciagao
teria sido “criada por si" e que a mesma era "notoéria”. Certo é que, salvo o devido respeito, nenhum
dos dois requisitos tera fitado demonstrado, razdo pela qual em Caso algum poderia o Tribunal a
quo ter conferido validade ao pedido formulado pela Recorrida, o que desde j& e para os devidos e
legais efeitos se-invoca.

Uma vez mais, sem prescindir,

19. As marcas/sinais em apreciagcdo foram /legitimamente utilizadas pela Recorrida na
organizacdo da 2.2 Edicdo da Bienal Internacional de Mulheres Artistas em 2020 - evento que
decorreu integralmente sem a participagdo da ora Recorrente (cfr. Doc. n.° 4 junto com a Resposta);

20. Porém, ndo ¢ 'pelo facto de a Recorrida ter organizado - por si s6 e sem qualquer
envolvimento por parte da ora Recorrente - o Evento (leia-se, a 2.2 Edicao da Bienal Internacional
de Mulheres Artistas em 2020) e de ter utilizado os sinais que compdem as marcas da ora Recorrente
que faz com que o direito sobre as referidas "marcas” passe a pertencer aquela, até porque foi
expressamente advertida para a sua nao utilizagdo, pelo que se tratou de uma utilizacéo Jlicita e de
md fé, porque a revelia de qualquer acto de consentimento por parte da ora Recorrente;

Depois,

21. No que a questao da concorréncia desleal diz respeito, esté a ora Recorrente em crer
nao se vislumbrar um qualquer acto de concorréncia desleal ... Pelo contréario, a ora Recorrente esta

confiante (e apresentou e fez prova bastante neste sentido) de que as “marcas” em disputa foram
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por si criadas e, consequentemente, que o seu pedido de registo /he conferiu prioridade, a fim de
obter a proteccédo conferida pelo RIPI;

22. N&o se trata, de resto, de "proteccdo improprid’, porquanto ndo se trata de “marcas”
de entidades muito conhecidas, sem intencédo de uso por parte do requerente;

23. In casu, ndo existe qualquer susceptibilidade de “inducdo” do consumidor em
confusdo ou erro, ou que possa pensar que os produtos das marcas em discussao sejam
comercializados (apenas) pela Recorrida e ndo pela ora Recorrente!

E,

24. Salvo o devido respeito, em lado algum resulta que a ora Recorrente tivesse
pretendido obter ou "tirar partido” da expressdo “ARTFEM”, visto que a mesma foi criada por iniciativa
de um dos sécios da propria Recorrente e encomendados a um designer pela outra sdcia da mesma
Recorrente, contrariamente ao que tera sido o entendimento seguido pelo Tribunal a guo.

De novo, sem prescindir,

25. Importa notar uma contradicdo que se mostra evidente ao nivel da apreciagdo da
prova e que faz, salvo melhor opinido, inquinar toda a Decisédo em apreciacao;

26. Em concreto, aquando do Ponto Ill da Sentenca (Il - MOTIVACAO A. DE FACTO),
|&-se o seguinte: (...) Os co-curadores (C) e (B) foram contratados para prestar a Recorrente servicos

de curadoria e de produgdo executiva no ambito do referido evento - Docs. n.° 15 a 17" (CIr. pag.

10 da Sentenca, italicos, negritos e sublinhado da Recorrente):
27. Porém, mais adiante, no que denomina por C. DE DIREITO, refere o douto Tribunal
a quo, o seguinte: “ O evento é uma iniciativa e responsabilidade da RECORRENTE (aqui Recorrida) a

qual leva a cabo a produgdo executiva do evento em causa (Doc. n.° 10) (Cfr. padg. 22 da Sentenga,

italicos, negritos e sublinhado da Recorrente);

28. Conforme se deixa ver, se num primeiro momento o Tribunal @ guo conclul que a
produgdo executiva do Evento foi atribufda aos co-curadores (C) e (B), posteriormente sublinha que
a mesma (leia-se, a produgcdo executiva) é da responsabilidade da Recorrente (leia-se, da aqui

Recorrida);
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29. Importa, pois, “esclarecer’ a quem terd efectivamente competido a produgdo
executiva do Evento (leia-se, da 1.2 Edicdo da Bienal ARTFEM) se a aqui Recorrente ou se a Recorrida
e, em concreto, quem tera realizado os “contactos com o0s artistas”, recebido em “consignacdo as
respectivas obras”, provido a toda as “operac8es de logistica”, de "transportes”, etc.,

30. O esclarecimento da referida “contradicdo” mostra-se ainda pertinente para se aferir
0 “nivel de participacdo” da ora Recorrente no ambito da ja referida 1.2 Edicdo da Bienal ARTFEM,
bem com aferir o seu concreto envolvimento no momento da “criacdo” e do “desenvolvimento” das
"marcas” em apreciacdo o que, contrariamente ao que tera sido conclufdo pelo Tribunal a guo, ndo
se tera limitado a uma "mera prestacdo de servicos', mas que se acredita apenas poder ser possivel
mediante a audi¢cdo dé testernunhas, a artolar para o efeito” devendo os autos baixar ao Tribunal

Judicial de Base, o que desde ja para os devidos e legais efeitos, se requer.

*

A Recorrida, (Y), veio, 08/06/2023, a apresentar as suas contra-
alegacgdes constantes de fls. 421 a 429, tendo formulado as seguintes conclusoes:

1) O registo das marcas em crise deve ser recusado por as mesmas representarem " ...
no todo em parte essencial. reproducdo, Imitacdo ou traducdo de outra hotoriamente conhecida em
Macau, se for aplicada a produtos ou servicos Idénticos ou afins e com éela possa confundir-se, ou
que esses proautos possam estabelecer ligacdo com o proprietario da marca notoria;” conforme
preceituado no artigo 214.°, n.° 1, al. b), do RIPI.

2) O Douto Tribunal @ guo concluiu, ao abrigo do artigo 214.°, n. °© 1, al. b) do RIPI que
a marca notdria se constitui uma excepgao ao principio do registo constitutivo dos direitos a marca
e ao principio da prioridade do registo.

3) (...) o eixo da marca notdria é o seu conhecimento pelos destinatdrios, ndo o seu
registo - que hem precisa de estar feito (...) hdo é pelo facto de uma marca nso estar registada em
Macau que deixa de poder ser notdria. Pensar o contrdrio é, esvaziar, precisamente, de conteddo a
nogdo de marca notéria, é retirar-lhe a sua propria esséncia. (cfr. Acérdao do Tribunal de Segunda

Instancia de 25/04/2013, Proc. n® 842/2012).
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4) Nao foi a ora Recorrente capaz de apontar caminho doutrinario ou jurisprudencial
diferente ao entendimento apresentado pela ora Recorrida.

5) De igual forma ndo é possivel acolher o argumento da ora Recorrente de que existiu
um erro de julgamento na matéria de facto, por entender que a ora Recorrida néo fez a devida prova
do que alegou sobre a notoriedade das marcas em crise e sua propriedade. Porquanto,

6) Ao juntar como prova copias de 22 noticias, de 55 (cinquenta e cinco) anuncios, de
um acordo com uma entidade governamental para organizagdo do evento cultural, de um sitio web,
cujo conteddo nunca antes foi impugnado, demonstrando o apoio de varias entidades publicas,
privadas, governamentais, locais e internacionais num evento assinalado com as marcas em crise, a
ora Recorrida fez, de forma extensa, prova do que alegou relativamente a notoriedade das marcas
em crise junto do publico relevante e especial (a comunidade cultural) e da concorréncia desleal.

7) Bastante mais do que os 4 singelos documentos que consistem num artigo de opindo
nao assinada, numa ficha técnica que em nada diverge do alegado pela ora Recorrida, de um
contrato de transmissdo de marcas livres, ndo datado e de objecto impossivel e impressao de troca
de mensagens que apenas vincula a sécia da ora Recorrente e nada acrescenta a questdo da
notoriedade das marcas.

8) Impugnam-se assim todos os fundamentos do recurso do Recorrente e 0 mesmo
deve ser julgado totalmente improcedente.

9) Relativamente a concorréncia desleal bem andou o Douto Tribunal @ gquo na sua
decisao por forga do disposto no artigo 9., n.° 1, alinea c) do RIPI por forca das marcas notérias da
ora Recorrida.

10) Conforme entende a Douta Jurisprudéncia (Cfr. Acérdao do Tribunal de Segunda
Instancia no Proc. n® 657/2017), "a concorréncia desleal ndo é o mesmo que conflito marcario; sao
coisas inconfundivers. Ou seja, pode haver concorréncia desleal mesmo que um dos "concorrentes”
ndo tenha marca registada na RAEM, da mesma maneira que a existéncia de um conflito entre marcas
registadas ndo envolve- necessariamente a ideia de concorréncia desleal’. (negritos Nossos)

11) O mero reconhecimento de que a Recorrente pode, em abstracto, praticar actos de
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concorréncia desleal com o pedido apresentado, constitui, por si s6, motivo de recusa de registo.

12) A decisdo do Tribunal @ guo foi a correcta e deverd ser confirmada por este
Venerando Tribunal.

13) A presente forma processual ndo comporta um periodo autonomizado de produgao
de prova em sede de audiéncia de discussdo e julgamento e ndo permite diligéncias de producédo
de prova testemunhal, entendimento reforgcado pela expressa excepgdo que € a colheita probatdria
referida no artigo 280.° do RIPI.

14) O Douto Tribunal @ quo fez uma anélise ponderada dos factos e uma aplicagdo
correcta das normas juridicas do RIPI, tendo proferido uma decisdo conscienciosa e legalmente
fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631°, n. © 5 do CPC, deve ser

mantida a Douta decisdo recorrida.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * %

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal € o competente em razdo da nacionalidade, matéria e
hierarquia.

O processo € o proprio e ndo ha nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e sdo
dotadas de legitimidade ‘ad causam’”

Ndo ha excepcbes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

* * *

111 - EACTOS ASSENTES:

A sentenca recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

Na sequéncia de pedido 2020-10-19, por despacho da Direccdo dos Servigos de
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Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico, de publicado no Boletim Oficial da Regiao Administrativa
Especial de Macau (doravante BORAEM), Il Série, Suplemento, n.° 5, de 2022-02-04, concedeu-se 0
pedido de registo das marcas N/174409 e N/174410 a sociedade (X).

Tais marcas sdo constituidas pelos sinais:

N/174409

cr?rem

38

para 0s seguintes servigos da classe 41: "Prestacdo de servicos de coloquios, conferéncias,
CONQgressos, exposicoes para fins culturals, museus [apresentacdes e exposicoes]; organizacdo de
exposicoes para fins culturals, organizacdo e direccdo de coloquios, conferéncias, congressos,
Seminarios e simposios; organizacao e gestdo de ‘ateliers” de formagdo [workshops]: seminarios,

SImposios e workshops [‘ateliers” de formacgdo]. "

N/174410

artfem

para 0s seguintes servicos da classe 41: "Prestacdo de servicos de coloquios, conferéncias,
congressos, exposicoes para fins culturals, museus [apresentacdes e exposicoes]; organizacdo de
exposicoes para fins culturals, organizacdo e direccdo de coloquios, conferéncias, congressos,
Seminarios e simpaosios; organizagao e gestdo de 'ateliers” de formagdo [workshops]: seminarios,

SImpasios e workshops [‘ateliers” de formagdo]. "

O evento ARTFEM e a sua organizagdo:
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A Recorrente tem a sua sede no prédio usualmente denominado “Albergue” fruto de um

contrato celebrou com a Santa Casa da Misericordia de Macau.

Fruto desse contrato e da sua actividade, o espago e 0s eventos organizados por si

organizados, ai e noutros locais, tém o cunho da marca tipica “ALBERGUE SCM". £,

Entre as varias exposicdes que a Recorrente realiza conta-se a Bienal Internacional de
Macau Mulheres Artistas, abreviadamente promovida como ARTFEM, conforme decorre de todas as

publicagBes efectuadas e do seu sitio web www.artfem.org.

Esta 1’ edi¢do teve como Madrinha, Paula Rego, uma artista feminina mundialmente

conhecida (Doc. n.” 1)

Esta 1.° edicio da Bienal ARTFEM apresentou 101 artistas, China, Macau, Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mogambique, Portugal, Sdo Tomé e Principe, Timor-Leste, Espanha,
Austrélia, Estados Unidos, Hong Kong, Jap3ao, Russia, Espanha, Georgia, india, Coreia do Sul, Taiwan

e Irdo.

A 17 edicdo da Bienal ARTFEM decorreu entre 8 de Marco e 13 de Maio de 2018, tendo

atraido 20,000 visitantes.

A 2. edicdo da Bienal ARTFEM teve lugar em Setembro de 2020 com a participacgo de
106 artistas femininas, com maior preponderancia para artistas da China Continental e Portugal, mas

também de outros paises de lingua portuguesa, Franca, China, Italia e Holanda.

A Bienal da ARTFEM conta com o apoio financeiro da Fundagdo Macau, com a parceria
institucional e organizacional do Instituto Cultural, do alto patrocinio do Consulado Geral de Portugal
em Macau e Hong Kong, do Festival Literario Rota das Letras e de muitas outras entidades e

individualidades locais e estrangeiras.

Tudo conforme consta do sitio web www.artfem.org, das noticias e andincios de imprensa

cujas impressoes se juntaram (Docs. n." 2 a 8).

Além da criacdo e uso, pelo Recorrente, da expressdo ARTFEM, foram criadas e usadas

as seguintes marcas:
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or?rem

Estas marcas da Recorrente sdo facilmente identificaveis por qualquer consumidor médio
em Macau na 4rea cultural dada a sua projeccdo e identificadas pela qualidade dos servicos que

marcam.

O Instituto Cultural e o Albergue da SCM, espaco cultural e marca geridos pela
Recorrente, celebraram um acordo relativamente & organizacdo e producdo de uma Bienal

Internacional de Mulheres Artistas. - Doc. n.” 9.

Decorre da sua clausula 12 (Objecto) que “1. O presente Acordo tem por objecto a
realizagdo conjunta, pelos Primeiro e Segundo Outorgantes, entre os dias 8 de Marco e 13 de Maio
de 2018, do evento com o titulo, encimado por imagem grafica com a designacdo ARTFEM, em
portugués, MULHERES ARTISTAS 1a BIENAL INTERNACIONAL DE MACAU, em chinés, % —/ZE
LB HFTEELE S, em inglés, WOMEN ARTISTS Ist INTERNATIONAL BIENNIAL OF MACAU
(BIENAL)"

O evento € uma iniciativa e responsabilidade da RECORRENTE a qual leva a cabo a

producio executiva do evento em causa (Doc. n.° 10).
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Consultada a certiddo de registo comercial da parte contréria verifica-se que 0s seus socios
e administradores sdo (C) e (B) (Doc. n.” 11), sendo igualmente os sécios e administradores da (A),

Limitada (Doc. n.° 12).

Estes socios e administradores foram, com outros, co-curadores da 1.° edigdo, em 2018,

conforme resulta de https://artfem.org/events/opening-mam/. - Doc. n.” 13, pag. 3). Mas,

Ndo foram curadores da 2° edicdo, em 2020, conforme resulta de

https://artfem.org/#curators (Doc. n.° 14, pag. 5).

O pedido de registo das marcas N/174409 e N/174410 pela parte contréria da entrada

no més seguinte a abertura da 2.” edicdo da ARTFEM (2020-09-30), da qual ja ndo eram curadores.

Patente o sucesso, dimensdo e alcance deste evento procura a parte contraria tirar

partido da expressao ARTFEM e das marcas criadas pela Recorrente.

(X) nunca foi parte de qualquer acordo ou da estrutura organizativa do evento co-

organizado pela Recorrente e pelo Instituto Cultural.

O 8mbito de actuagdo dos co-curadores da 1. edicdo da ARTFEM:
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Os co-curadores (C) e (B) foram contratados para prestar a Recorrente servicos de

curadoria e de producgio executiva no ambito do referido evento - Docs. n.” 15 a 17

No Documento n.” 17 assinala-se o valor de MOP$40,000 para "(D)" o designer escolhido

pela Recorrente.

Os sécios e administradores da (A), Limitada e da Recorrente foram contratados, como

co-curadores, para prestar servicos e nada mais.

E a sociedade que criaram, para facturar esses servicos, foi paga, conforme resulta da

copia dos recibos juntos (Doc. n.” 18).
A expressdo ARTFEM e a representacdo grafica
A expressdo ARTFEM ndo foi criada nem pela (A), Limitada nem pela parte contréria.

A (A), Limitada e a parte contraria nd0o solicitaram a um designer a exteriorizagao gréafica
da referida designagdo ARTFEM, nem orientaram tal trabalho com base nos conceitos e ideias

apresentados pelos representantes da referida sociedade ((C) e (B)).

A (A), Limitada e a parte contraria n80 pagaram a um designer a alegada exteriorizagdo

grafica da referida designacédo ARTFEM.

Conforme decorre dos documentos n.” 19 (factura) e 20 (recibo), surge assinalado como
“Cliente” o nome de “(B)” e a Unica raz&o para assim ser é porque o designer contratado ndo lida

directamente com os clientes finais. Pelo que,

Conforme resulta de um email de 05/01/2018 para Curadora (B), quem criou a expressdo
e orientou tal trabalho com base nos seus conceitos e ideias, foi o Arquitecto (E), Presidente do

Albergue SCM, sécio e administrador da Recorrente (Docs. n.” 21 a 23).

Dos Docs. n.” 21 a 23 resulta que foi a Recorrente quem deu as instrucdes de qual

expressao a utilizar e quais as correccdes a implementar. Ou seja,

Apenas e s6 se encontra 0 nome da co-curadora nos emails, sem qualquer intervengdo
ou comentéario desta, porque cabia a esta reencaminhar as mensagens entre a funcionéaria (F)

(xxx@gmail.com) do designer gréafico e a Recorrente (Docs. n.” 24 e 25).

2023-860-marcas-Arte-Feme-confundiveis 17



A (A), Limitada, a parte contraria, e 0s co-curadores nunca utilizaram as marcas em causa.

Os Unicos que utilizaram as marcas antes do registo foram a Recorrente e o Instituto

Cultural:

. entre 08/03/2018 e 13/05/2008 durante a 1. edicio; e,

. a partir Setembro de 2020, durante a 2.” edi¢do.

A Recorrente requereu pedido de registo das marcas n.” N/182203 e N/182204, para os
mesmos servicos na classe 41, dando assim cumprimento ao preceituado no artigo 214.°, n.” 4 do

RIPI.

A Recorrente, dedica-se a promogao de actividades de natureza cultural e formativa, de
incidéncia local, chinesa e ndo chinesa, designadamente, através da realizacdo de exposicdes,
conferéncias, workshops, edicdo de livros e de audiovisuais e demais produtos que reflectem
identidade prépria da RAEM, tendo como destinatario fundamental a juventude a comunidade
artistica da RAEM, em particular, e a populagdo, no geral, consolidados através de sécio-cultura e de

promocao turistica locais. — Cfr. Doc. n.” 30

* k% *

IV - FUNDAMENTACA O

Como o recurso tem por objecto a sentenca proferida pelo Tribunal de
12instancia, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na sua

douta decisao:

A parte contraria indica testemunha na sua resposta, nio referenciando qualquer matéria que

com ela se deseja provar.

O presente tem a sua disciplina prevista nos art°275 e segts do RJPI e do qual nio se vislumbra

espaco para producdo de prova testemunha.

Como quer que seja niao se antolha nenhum interesse na produgdo de qualquer prova

testemunhal ante o acervo documental, essa sim, prova a trazer aos autos no quadro deste recurso.
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Pelo exposto impde proferir decisao.

I - RELATORIO

(Y), com sede em Calcada da Igteja de Sio Lazaro, n.° xx, t/c, inconformada com a decisio da
Direc¢io dos Servigos de Economia que deferiu o registo da marca N/174409 e N/174410, vem dela interpor

recurso.

Concentra o seu recurso através das seguintes e competentes conclusdes:

- As marcas em crise sio marcas notorias, propriedade da Recorrente, e ja comercializadas em
Macau nos setvicos da Recorrente,

- Disso mesmo deu a recorrente conta a DSEDT durante o processo decisério

- O ambito e alcance mundial dos eventos assinalados pelos sinais em crise, o acordo com o
Instituto Cultural, o alto patrocinio de altas entidades na RAEM, a intensa promog¢io levada a cabo, o renome
dos artistas participantes e adesdo e participac¢do nos eventos do publico relevante apenas pode levar a
concluir pela notoriedade das marcas criadas pela Recorrente.

- “Para que a marca se qualifique como notoriamente conbecida ndo é necessario que o conbecimento da marca de
que ela pertence a certa entidade constitna facto pitblico e notdrio, com as caracteristicas que a esta formula se atribui na legislagao
processual. A opiniao dominante é no sentido de que a marca pode assim ser gualificada desde que alcangon notoriedade ou
conhecimento geral no circulo dos produtores on dos comerciantes on no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a
que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no cirenlo de pessoas que ¢ uso designar por
meios interessados.”’. (cfr. Pinto Coelho, 7 Revista de Legislagdo e Jurisprudéncia, 89/23)

- A Recotrente sera assim, ditrecta e efectivamente, se a concessiao das marcas nao for recusada
por se tratarem de marcas notodrias, propriedade da Recorrente, e ja comercializada em Macau nos servigos
da Recorrente.

- Verifica-se igualmente a susceptibilidade de indugao do consumidor em erro ou confusio, uma
vez que destinando-se a marca a servicos iguais aqueles cuja comercializacdo ¢ realizada pela Recorrente
perante um consumidor médio, ¢ de considerar que este possa pensar que os produtos da marca aqui em
causa sejam os comercializados pela Recorrente.

- Nos termos do artigo 158.°© do Cédigo Comercial constitui concorréncia desleal todo o acto
de concorréncia que objectivamente se revele contririo as normas e aos usos honestos da actividade
econémica, sendo que o artigo 159.°, n.° 1 do referido Codigo considera como desleal todo o acto que seja
idoneo a criar confusdo com a empresa, os produtos, os servicos ou o crédito dos concorrentes.

- Uma vez que as marcas N/174409 e N/174410 se destinam a servicos idénticos e afins aqueles
cuja comercializacio ¢é realizada pela Recorrente, directa ou indirectamente, perante um consumidor médio,
¢ de considerar que este possa pensar que os servicos das marcas aqui em causa sejam os comercializados

pelo Recorrente, a parte contraria. Acresce ainda o seguinte,
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- A parte contraria submeteu a registo, pouco ap6s a realizagdo de um evento no qual nio foi
contratada a prestar servi¢os, marcas criadas por um designer grafico, contratado e pago pela Recorrente, que
as elaborou conforme as orientagdes expressas da Recorrente (Docs. n.os 21 a 23) e sem qualquer intervencio
da parte contraria, resulta claro o propésito da parte contriria em se aproveitar do prestigio da Recorrente

para langar os seus servicos no mercado e, destarte, concorrer deslealmente com a Recorrente.

- Determina o artigo 9.°,n.° 1, al ¢) do RJPI, ex vz artigo 214.2, n.° 1, alinea a), do mesmo diploma,

que “Sdo fundamentos de recusa da concessio de direitos de propriedade industrial: c) O reconbecimento

de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou que esta é possivel independentemente da sua

Intengdo.” (sublinhados ou negritos nossos).

- O despacho da DSEDT viola, assim, os artigos 9.0, n.o 1, al. ¢), 214.° n.° 1, alineas a) e b)
ambos do RJIP e os artigos 158.° e 159.° do Cédigo Comercial, pelo que deve ser revogado.

*

A Direc¢io dos Servicos de Economia e a parte contraria responderam e pugnaram pela

legalidade da decisdao em crise.

IT - SANEAMENTO

O recurso ¢ tempestivo e legal.

O Tribunal é competente em razdo da matéria, do territorio e da hierarquia.

O processo é o proprio.

As partes tém legitimidade e dotados de capacidade.

Nio existem excepcdes ou questdes prévias que obstam ao conhecimento do mérito da causa.

III - MOTIVACAO

A. DE FACTO

()
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B. FUNDAMENTACAO DA MATERIA DE FACTO

No alinhamento dos factos provados relevantes para a decisio de mérito, o tribunal socorreu-
se do suporte documental existente, como nao podia deixar de ser e em face da natureza do processo em
causa, sendo que em relagdo a reputacdo e prestigio das marcas invocadas pela recorrente, o conteudo dos
documentos juntos tiveram de ser obtemperados a luz das regras da experiéncia e da normalidade da vida
que resulta do facto de sermos também atentos consumidores de cultura de Macau, assim nos colocando no

lugar do habitual e normal consumidor (o chamado publico relevante) do mesmo tipo de «produtos».
Socorremo-nos também, com vista a confirmar alguns aspectos assentes, a internet.
C. DE DIREITO

A questdo a decidir reconduz-se a saber se ocorre motivo de recusa do registo das marcas

N/174409 ¢ N/17441 a patte contratia.

Louvam-se os recorrentes no disposto no art®214° n°1 al.b) do RJPI, para fundarem a respectiva
pretensdo, igualmente no disposto na al. a) do citado n° e artigo na conjugagdo com o art°9 n°1 al.c) do

mesmo diploma, e art®1158° e 159° do CComM.
Vejamos entio.

Dispoe o art®197° do RJIP que “sd podem ser objecto de registo (. ...), mediante um titulo de marca, o sinal
ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo grdfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,

niimeros (....), que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de nma empresa dos de outras empresas”.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, por definicio e no cumprimento do seu
escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve, pois, ser idonea per 5z, de individualizar uma espécie de

produtos ou servigos.

As entidades e pessoas sdo livres na conformacdo das marcas que pretendem registar, vigorando

no ambito do direito das marcas o principio da liberdade, principio esse que, além da ja referida limitagao -

exigéncia de capacidade ou eficacia distintiva -, estd também “comprimido” pela, e em funcio, da tutela de

outros principios, quer no que concerne a composi¢io da marcas, quer no que concerne a outros valores.

Releva no caso o principio da novidade ou da exclusividade da marca, traduzido, numa

formulacio positiva, que ela seja nova, e numa formulacdo negativa, no seguinte: serd recusado o registo das
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marcas que sejam, diz a al.b do n°2 do art°214° do RJPI, “reprodugio ou imitagio, no todo on em parte, de marca

anteriormente_registada por outrem, para produtos ou servicos idénticos ou afins que possa induzir em ervo ou confisdo o

consumidor, ou compreenda o risco de associagdo com a marca registada”.

Como emerge deste enunciado, pressuposto da recusa, além da reprodugao ou imitagio (....)

de uma outra marca e da sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar, é que exista registo antetior.

No caso, as marcas conflituantes sio muitos similares, usando as postas em crise sinais de

expressdo leonina das invocadas pela recorrente.

Perspectivando as marcas conflituantes na sua globalidade, portanto sem dissecar os seus
elementos individualmente?/3, relevando as semelhancas que resultam do conjunto e relativizando as

dissemelhanca, diremos que as marcas postas em crise imitam as invocadas pela recorrente.

Trata-se, pois, de uma situagdo subsumivel no referido normativo 214°n°2 al.b) do RJPI e com

relevo para o que dispoe o art°214° n°1 al.b) do RJPI como veremos.

Mais, as marcas conflituantes, as registadas e as cuja tutela se procura no quadro deste processo,
reportam-se a servicos da mesma classe, ou seja, classe 41: "Prestagio de servigos de coldguios, conferéncias, congressos,
exposigoes para fins culturais, museus [apresentagies e exposicoes]; organizagdo de exposigoes para fins culturais, organizacdo e
direcedo de coldguios, conferéncias, congressos, semindrios e simpdsios; organizagao e gestao de "ateliers" de formagdo [workshops];
Semindrios, simpdsios e workshops ["ateliers" de formacao]", aspecto com trelevo patra o subsunc¢do do caso, quet na

al.b) do n°2 do art°214, quer na al.b) do art®214°n°1, ambos do RJPL

2 A imitagdo corresponde a “adapgio de uma marca confundivel com ontra. Por conseguinte, a imitagio nio é identidade, antes supée a
excisténcia de elementos comuns e ontros diferentes” - Cfr. Pupo Correia, in Direito Comercial, 10* Ed., Ediforum, p.347
Pela clareza de raciocinio ndo 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 nio confundivel com outra
anteriormente registada.

Refere que “(...) o0 legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo”.

Quanto ao segundo estd 0 mesmo consagrado no art°215°n°2 do RJIP e consubstancia uma presuncao relativa de
imitacdo: “Considera-se reprodugio on imitagio parcial de marca, a utilizacdo de fantasia que faga parte de marca albeia anteriormente
registada (....)"

Nestes casos “¢ desnecessdria a verificagio da possibilidade psicoldgica de indugio em erro, 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 violacao
do principio da novidade quer as duas marcas se confiundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas a vista a marca a
constitnir (a mais moderna), se deva concluir que ela ¢ susceptivel de ser tomada por outra on associada com outra de que se tenha
conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento on confronto. Considera-se imitada a marca que for tdo parecida com
outra, que o consumidor s6 as possa distinguir depois de exame atento on confronto de uma com a ontra”.

Adianta ainda que “Esta formulacio normativa harmoniza-se perfeitamente com a concepeio de BEDARRIDE, largamente acolbida pela
doutrina e a jurisprudéncia, segundo a qual: “a guestio da imitacio deve ser apreciada pela semelbanca gue resulta do conjunto dos elementos
que constituem a marca e ndo pelas dissemelhancas que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.
Deste modo, se a semelbanga de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideragio dos pormenores diferenciadores,
gerar a possibilidade de confusao, pela ficil inducao em erro do consumidor, haverd imitacio da primeira pela segunda”.

3 De resto a marca N/174410 , sendo nominativa, contempla em absoluto como tunico sinal uma expressao das matcas
invocadas pela recorrente: artfem.
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O obstaculo a pretensio da recorrente no quadro do art®214°n°2 al.b) do RJPI prende-se com

o facto das marcas, cuja tutela se pretende, ndo estarem previamente registadas.
Funciona, de facto, no ambito do RJP]I, o principio da prioridade do registo - art°15 da RJPIL.
Perante a impossibilidade de se obter tutela dos sinais invocados pela recorrente alegando-se a
prioridade de registo, sustenta a sua pretensiao chamando a colagdo o argumento de que as “suas marcas” sdo

marcas notorias, notoriamente conhecidas em Macau.

Por isso mesmo observou a recorrente o disposto no art°214° n°4 do RJPI, ou seja, procedeu

ao pedido de registo das marcas de que cuja titularidade se arroga.

A tutela por esta via da pretensdo da recorrente estd consagrada no ja citado art°214° n°1 al.b)

do RJPI, nos termos do qual se estabelece que “O registo de marca ¢ recusado guando a marca constitua, no todo on

em parte, reproducdo, imitacdo ou traducdo de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos

ou servigos idénticos ou afins e com ela possa confundir-se, on que esses produtos possam estabelecer ligagio com o proprietirio da

marca notoria”.

Pode-se dizer que subjaz deste preceito, referente a marca notéria, uma excep¢io ao principio

do registo constitutivo do direito 2 marca?, exactamente porque se protege a marca com aquela natureza

independentemente de registo prévio.

De igual modo, tal ¢ igualmente uma excepg¢ao ao principio da prioridade do registo, este, de

certa forma, absorvido pelo principio anteriormente referido.

Esta classe de marca, notoria, e as de prestigio, conferem ao respectivo titular, pela sua qualidade,
a atribuicio de direitos exclusivos de uso, arguiveis, defensaveis e reconhecidos pela OJ independentemente

da prévia concessio definitiva de registo.
Uma outra excepgio concedida a marca notéria (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

territério do pafs ou regido onde sao reconhecidas e dentro do qual podem opor o contetido da sua protecgao.

Ja nos referidos a alguns aspectos que estdo subjacentes a aplicacdo do preceito supra referido

4 Cremos que previsto no nosso ordenamento juridico (no CPI Portugués esti previsto expressamente no art°224°)
através da conjugacao do art®5° e 15°do RJPI (este consagrando expressamente o principio da prioridade do registo).
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(art°214° n°1 al.b)) aquando da abordagem do disposto na al.b) do n°2 do art®214° do RJPI, aspectos esses

que aqui se devem considerar.

A questao nuclear e decisiva a sorte do recurso prende-se com a qualificagdo das marcas

reclamadas pela recorrente: marcas notérias ou nao?

“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 proteccio especial’, ou seja, a prevista no citado preceitod.

Na base da classificacio de uma marca como notéria estd um critério quantitativo.

Entende-se, generalizadamente, que a marca notéria 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®.

Nio obstante estas doutas posi¢es doutrinarias, como em regra em tudo, cremos que a melhor

posicao serd aquela que se encontra no “caminho” entre as duas, ou seja, uma posi¢io ecléctica ou mitigada.

Reza esta posicdo 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 servico de

grande consumo, devemos apurar se a marca ¢ conhecida de parte significativa do grande publico. Se o

produto ou servico atinge, pela sua funcionalidade, apenas uma parte do sector da sociedade, entdo 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 notéria,
parece-nos interessante chamar a colacio o que dispoe a Recomendacio Conjunta da Assembleia da Unido

de Paris e da Assembleia Geral da OMPI — Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection

5 Cfr. Coutinho de Abreu, in Curso de Direito Comercial, I, 4° ed. Almedina, pag.354.

6 Cfr. Neste ultimo sentido, Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, Coimbra, 2004, p- 356. No primeiro
sentido, Luis Couto Gongalves, Direito de Matcas, Coimbra, 2003, p. 146. Veja-se, ainda, o Ac. do Ttribunal da
Relagido 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 sé a marca de prestigio precisa de ser

conhecida do publico em geral.
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of Well-Known Marks, Geneva, 2000, a sabet:

a) - O grau de conhecimento da marca no sector do publico relevante:
b) - A duracio, extensdo e area geografica de uso da marca;
¢) - A duragio, extensdo e area geografica de promogao da marca, incluindo publicidade e

apresentacio em feiras e exposicGes dos produtos e ou setvigos a que a matca se aplica;
d) - A duragio e drea geografica de quaisquer registos, e ou pedidos de registo da marca, na

medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da marca’.

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 ¢/ou servicos a que a marca se aplica; i) pessoas envolvidas em canais de distribuicao do
tipo de bens e/ou setvicos a que a marca se aplica; iif) circulos de negécio ou comerciais que lidam com o

tipo de bens e/ou setvicos a que a marca se aplica.

Acrescenta a mesma Recomendagio, 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 tetritorio nacional, deve ser considerada notétia nesse Estado Membro.

Isto posto, definido o quadro legal e doutrindrio, cremos nés de forma suficiente para balizar a
decisdao 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 instincia mais se puder retirar dos autos, ¢ o
seguinte:

A Recorrente tem a sua sede no prédio usualmente denominado “Albergue” fruto de um

contrato celebrou com a Santa Casa da Misericérdia de Macau.

Fruto desse contrato e da sua actividade, o espaco e os eventos organizados por si organizados,

af e noutros locais, tém o cunho da marca tipica “ALBERGUE SCM”. E,
Entre as varias exposi¢cGes que a Recorrente realiza conta-se a Bienal Internacional de Macau
Mulheres Artistas, abreviadamente promovida como ARTFEM, conforme decorre de todas as publicagdes

efectuadas e do seu sitio web www.artfem.org.

Esta 1.2 edi¢io teve como Madrinha, Paula Rego, uma artista feminina mundialmente conhecida

7 Cfr.inhttp:/ /www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage
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(Doc. n.°e 1)

Esta 1.2 edicdo da Bienal ARTFEM apresentou 101 artistas, China, Macau, Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Mocambique, Portugal, Sio Tomé e Principe, Timor-Leste, Espanha, Australia,

Estados Unidos, Hong Kong, Japao, Russia, Espanha, Georgia, {ndia, Coreia do Sul, Taiwan e Irio.

A 1.2 edigao da Bienal ARTFEM decotreu entre 8 de Marco e 13 de Maio de 2018, tendo atraido

20,000 visitantes.

A 2.2 edi¢do da Bienal ARTFEM teve lugar em Setembro de 2020 com a participacdo de 106
artistas femininas, com maior preponderancia para artistas da China Continental e Portugal, mas também de

outros paises de lingua portuguesa, Franca, China, Italia ¢ Holanda.

A Bienal da ARTFEM conta com o apoio financeiro da Funda¢do Macau, com a parceria
institucional e organizacional do Instituto Cultural, do alto patrocinio do Consulado Geral de Portugal em
Macau e Hong Kong, do Festival Literario Rota das Letras e de muitas outras entidades e individualidades

locais e estrangeiras.

Tudo conforme consta do sitio web www.artfem.org, das noticias e anincios de imprensa cujas

impressoes se juntaram (Docs. n.>2a 8).

Além da criacdo e uso, pelo Recorrente, da expressio ARTFEM, foram criadas e usadas as

seguintes marcas:

arfrem 15t INTER & 12 BIENAL
NATIONAL
38 BIENNIAL b NACIONAL

OF
MACAU & MACAU

20

fo] l"?F em WOMENARTISTS

MULHERES ARTISTAS
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Estas marcas da Recorrente sio facilmente identificaveis por qualquer consumidor médio em
Macau na area cultural dada a sua projecc¢io e identificadas pela qualidade dos servigos que marcam.
O Instituto Cultural e o Albergue da SCM, espaco cultural e marca geridos pela Recorrente,

celebraram um acordo relativamente a organizagio e produgio de uma Bienal Internacional de Mulheres
Artistas. - Doc. n.0 9.

Decorre da sua clausula 1* (Objecto) que “7. O presente Acordo tem por objecto a realizagio conjunta,
pelos Primeiro e Segundo Outorgantes, entre os dias 8 de Margo ¢ 13 de Maio de 2018, do evento com o titulo, encimado por
imagem  grdfica com a designagio  ARTFEM, em  portugués, MULHERES ARTISTAS 71a BIENAL
INTERNACIONAL DE MACAU, e chinés, 5 — /& B]FF 2 Z i 302 PTEF R, om ingless WOMEN
ARTISTS 15t INTERNATIONAL BIENNIAL OF MACAU (BIENAL).”

O evento é uma iniciativa e responsabilidade da RECORRENTE a qual leva a cabo a produgio

executiva do evento em causa (Doc. n.° 10).
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ARTFEM Viomen A

ARTFEM

Acresce a isto que os servicos que as marcas em conflito sinalizam sdo: "Prestagio de servicos de
coloquios, conferéncias, congressos, exposicoes para fins culturais, museus |apresentages e exposigoes|; organizacdo de exposicoes
para fins culturais, organizagdo e direccio de cologuios, conferéncias, congressos, semindrios e simpdsios; organizacdo e gestao de

"ateliers" de formacio [workshops]; semindgrios, simpdsios e workshops ["ateliers” de formagao)."

Com este dado, visto a natureza dos «produtosy, diremos, seguindo os critérios aventados para

encontrar o publico relevante e, por via disso, a conclusdo quanto a notoriedade da marca, que o mesmo é,

em relagao a alguns, (espécie de produtos especificos, que pela sua funcionalidade, atinge apenas uma

parte do sector da sociedade), um publico concreto, especial: a comunidade cultural.

Ora sendo este o publico relevante, vista a sua natureza ¢ a sua expressdo (publico culto),
facilmente se conclui que o grau de reputagdo que concedem as marcas invocadas pela recorrente, pelo seu
conhecimento, pela qualidade dos eventos que veiculam, pela ressonancia destes na reputacdo dos sinais,

temos por consistente a conclusiao de que estamos perante marcas notérias.

E, pois, certeira e rigorosa a seguinte conclusdo da recorrente: «O dmbito e alcance mundial dos
eventos assinalados pelos sinais em crise, o acordo com o Instituto Cultural, o alto patrocinio de altas entidades na RAEM, a
intensa promogao levada a cabo, o renome dos artistas participantes e adesao e participacdo nos eventos do priblico relevante

apenas pode levar a concluir pela notoriedade das marcas criadas pela Recorrente.»

Assim sendo, nio obstante ndo se encontrarem previamente registadas face ao registo das que

foram ora postas em crise, tém de obstaculizar o registo destas.

Estamos, na nossa éptica, perante clara imitacdo de marcas notdtias pelas marcas N/174409 e

N/174410, impondo-se a recusa do seu registo.

2023-860-marcas-Arte-Feme-confundiveis 28



Louva-se ainda a recorrente no disposto do art°214° n°1 al.a) e art®9 n°1 al. ¢) do RJPI, para
fundar a sua pretensdo de ver alterada a decisdo de concessdo das marcas N /174409 e N /174410.

Para ser recusado o registo com este fundamento é necessario que se reconheca que a requerente
do registo pretende fazer concorréncia desleal, ou que esta ¢ possivel independentemente da sua intencdo

(art. 9°,n° 1, al. ¢) do RJPI).

Aprioristicamente esta norma pressupde o registo anterior de marca em relacio a qual se

pretende fazer concorréncia desleal, e abrange duas situagdes: a contrariedade objectiva intencional e a

contrariedade objectiva ndo intencional as normas de concorréncia desleal.

Nestas duas situacGes, em rigor, ndo se trata de apreciar de um acto consumado de concorréncia

desleal. Pelo contririo, procura-se prevenir a atribuicdo de um direito privativo a um concorrente que, de

modo esclarecido ou deliberado, ou néo, desencadeia ou pode desencadear com a sua pretensiao uma situacio

objectivamente desleal.

O acto de concorréncia desleal ¢ o acto de disputa de clientela que ¢ contrario as normas e usos

honestos da actividade econémica, designadamente o que seja idéneo a criar confusdo entre produtos ou

servicos de diferentes agentes econémicos - Cfr. arts. 158° e 159° do Cédigo Comercial.

E comum na doutrina a indicac¢io de 5 tipos de actos de concorréncia desleal: actos de confusio,

actos de descrédito, actos de apropriacio, actos de desorganizacio e actos de concorréncia parasitaria.

Nos termos do art°159 do CComM considera-se desleal todo o acto idéneo a ctriar confusao

com a empresa ou com os produtos, dos concorrentes, sendo suficiente o risco de associagido dos
consumidores relativamente a origem comercial dos produtos.

No caso em apreco, porque nio existe registo anterior de marca em relacio a qual

alegadamente se pretende fazer concorréncia desleal apenas impropriamente se pode falar de concorréncia

desleal.

Nio obstante deve relevar-se a mesma como obsticulo ao registo de uma marca que possa

potencial gerar essa concorréncia.

Por assim ser, o instituto em apreco relevar-se-a também como instrumento de excepcio
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destinado a evitar registos que possam colocar em causa posicoes ja conquistadas no mercado por terceiros
de boa f¢é, funcionando preventivamente, de resto como sempre funciona, nio obstante no caso de forma
mais patente por se procurar a tutela de marca ainda nio registada®.

Em face dos factos assentes, estamos, efectivamente, perante esta situagao.

E que resulta razoavelmente seguro dos factos que a parte contraria usara as marcas que logrou
registar (¢ para isso que se registam marcas) para tirar partido da importancia das usadas pela recorrente,

assim disso beneficiando e prejudicando a recorrente.

Igualmente é precipua a conclusdo de que o registo das marcas postas em crise terdo o conddo
de gerar confusio entre os servicos que cada uma das partes prestard, dado legalmente proibido (art®159 do

CComercial)

Com intenc¢do em se fazer concorréncia fora dos limites permitidos pela lei, ou sem ela’, cremos
que pelo menos em relagdo a esta estdo verificados os requisitos que a profbem de serem registadas por gerar
potencial concorréncia objectivamente desleal.

Destarte, impoe-se também a recusa dos registos em apreco nos termos do art®214°n°1 al.a) e
art®°9°n°1 al.c) do RJPI

IV - DECISAO

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto, assim se determinando a recusa

dos registos das marcas N/174409 e N/174410.

Custas a cargo da parte contraria, estando a DSE delas isenta.
Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283° do RJPL
Macau, ds

8 Cfr. o ex. apresentado por Couto Gongalves em nota de rodapé n°644, in Manual de Direito Industrial, 2013,
4* ed. Almedina: «O pedido de registo de marca que contenha o logétipo, nio registado, de uma entidade muito
conhecida; o pedido de registo de uma marca feito sem intencdo de uso, apenas com intengdo de evitar o pedido por
parte de um concorrente e a consequente entrada no mercado»

9 E necessirio que se reconhega que a requerente do registo pretende fazer concorréncia desleal, ou que esta é possivel
independentemente da sua intengdo - art. 9°,n° 1, al. ¢) do RJPL
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Quid Juris?

Ora, bem vistas as coisas, é de verificar-se que, praticamente, todas as
questdes levantadas pelo Recorrente ja foram objeto de reflexdes e decises por
parte do Tribunal recorrido, e nesta sede, ndo encontramos vicios que
demonstrem a incorrecta aplicacdo de Direito, muito menos os alegados vicios
invalidantes — erro no julgamento de facto e de direito - da deciséo atacada.

Perante o decidido e o fundamentado do Tribunal recorrido, na
sequéncia da ndo modificacdo da decisdo sobre a matéria de facto, € da nossa
conclusdo que o Tribunal a quo fez uma analise ponderada dos factos e uma
aplicacdo correcta das normas juridicas aplicaveis, tendo proferido uma deciséo
conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do

disposto no artigo 63195 do CPC, € de manter a decisao recorrida.

*

Sintese conclusiva:

| — Em nome do principio da novidade ou da exclusividade da marca,
é recusado o registo das marcas que, ao abrigo do disposto na alinea b) do n2 do
art®214°do RJPI, sejam “reproducéo ou imitacao, no todo ou em parte, de marca

anteriormente registada por outrem, para produtos ou servigos, 0 que se traduz,

numa formulacdo positiva, que ela seja nova, e numa formulac@o negativa, no
sentido de “idénticos ou afins que possa induzir em erro ou confusdo o
consumidor, ou compreenda o risco de associacdo com a marca registada”.

Il - As marcas conflituantes, as registadas e as cuja tutela se procura no
quadro deste processo, reportam-se a servigos da mesma classe, ou seja, classe
41: "Prestacdo de servigos de coléquios, conferéncias, congressos, exposicoes

para fins culturais, museus [apresentacOes e exposicOes]; organizacido de
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exposicbes para fins culturais, organizacdo e direccdo de coléquios,
conferéncias, congressos, seminarios e simp0sios; organizacdo e gestdo de
"ateliers” de formacdo [workshops]; seminarios, simposios e workshops
["ateliers™ de formacéo]™ (Cfr. alinea b) do n22 do art®214, e alinea b) do n°L do
art®2149 ambos do RJPI). O obstaculo a pretensdo da Recorrente no quadro da
alinea b) do n® do art®214 do RJPI prende-se com o facto das marcas, cuja tutela
se pretende, ndo estarem previamente registadas. Ou seja, 0 principio da
prioridade do registo - art®l5 da RJPI — ndo vale directamente para resolver o
litigio em causa.

Il - A tutela por esta via da pretensdo da Recorrente esta consagrada
no ja citado art®214°n°l al.b) do RJPI, nos termos do qual se estabelece que “O
registo de marca é recusado quando a marca constitua, no todo ou em parte,
reproducdo, imitagdo ou traducao de outra notoriamente conhecida em Macau, se
for aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins e com ela possa confundir-se,
OuU que esses produtos possam estabelecer ligagcao com o proprietario da marca

notoéria”. Estd em causa, uma marca notdria, uma excepcao ao principio do

registo constitutivo do direito a marca, exactamente visto que se protege a marca
com aquela natureza independentemente de registo prévio.

IV - Para se aferir da qualidade de marca notoria, pode lancar méo dos
elementos fixados pela Recomendacédo 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:

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

f) - Aduracdo, extensdo e &rea geografica de uso da marca;
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g) - A duracgdo, extensdo e area geografica de promocdo da marca,
incluindo publicidade e apresentacdo em feiras e exposicoes dos produtos e ou
servicos a que a marca se aplica;

h) - A duracdo e area geografica de quaisquer registos, e ou pedidos
de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da
marca®,

V — Tendo em conta os factos assentes que permitam sustentar que a
marca € uma marca notériaem Macau, e, considerando ainda que a marca agora

registada € facil e suficiente gerir o risco de associacdo dos consumidores

relativamente a origem comercial dos produtos, eis a concorréncia desleal nos

termos do art®59 do CCOM, ou seja, todo o acto idoneo a criar confusdo com a
empresa ou com os produtos, dos concorrentes.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

V - DECISAO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juizes do Tribunal

de 22@Instancia acordam em negar provimento ao presente recurso, mantendo-

se a sentenca recorrida.

Custas pela Recorrente.

Reqiste e Notifigue.

10 Cfr.inhttp:/ /www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage
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RAEM, 01 de Fevereiro de 2024.

Fong Man Chong

(Juiz Relator)

Ho Wai Neng

(1°Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong

(2°Juiz-Adjunto)
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