Processo n®75/2019

(Autos de recurso em matéria de marca)

Data . 28 de Margo de 2019

Recorrente : A1 (A2)

Recorrida : Bt (B2)

*

Acordam os Juizes do Tribunal de Seqgunda Instancia
da RAEM:

| - RELATO RIO

A1 (A2), Recorrente, devidamente identificada os autos, ndo se

conformando com a sentenca do TJB, datada de 03/10/2018, que julgou
improcedente o recurso por ela interposto contra a deciséao do Director dos
Servicos de Economia (gue /he ndo autorizou o pedido de registo da marca nimero

Nxxxxx), dela veio, em 21/11/2018, recorrer para este TSI, com o0s

fundamentos de fls. 159 a 172, tendo formulado as seguintes conclusdes:

A. O presente recurso vem interposto da sentencga proferida que ndo mereceu
a aquiescéncia da aqui Recorrente pois, veio confirmar a decisdo da DSE recusar o registo
da Marca que tornou o numero N/XXXXX a Recorrente;

B. O Tribunal a quo, salvo o devido respeito, ndo andou bem;

C. A Recorrente obteve e detém o direito exclusivo a utilizagao da firma: “A2”,

em Portugués “A1”, em Inglés “A3” em Macau;
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D. A Marca recusada pelo Tribunal a quo, a N/XXXXX “A” é a simples
reproducgdo da firma da Recorrente, em Chinés, “A2”, em Portugués “A1”, em Inglés “A3”;

E. As marcas da Recorrente sdao constituidas pelo elemento dominante da
denominagao social e firma da proépria, Recorrente, “A” pelo que, o nhome e marca “A” é
reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau, como designando as actividades
da Recorrente;

F. A Recorrente, A2, foi constituida em 23 de Outubro de 1992, tendo como
objecto social a fabricagcdo e venda a retalho ou grosso de bolos, biscoitos, paes e o
comércio geral de importagao e exportagao.

G. A recorrida que nunca desenvolveu qualquer actividade comercial ou
industrial em Macau;

H. A unica actividade conhecida da recorrida é a luta constante na D.S.E. e nos
Tribunais a combater as marcas da Recorrente e a pedir o registo de marcas que n&o usa,
para serem declaradas caducas por nao uso;

I. A marca “A” da Recorrente &, assim, usada para designar os servigos
directamente prestados pela Recorrente sob esta marca, em Macau, ha mais de 44 anos.

J.  Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrente a
sua marca “A” é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos servicos da propria
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 henhuma outra sociedade;

K. O sucesso e reputacao do nome “A”, advém, acima de tudo, da qualidade
reconhecida dos produtos e servicos da Recorrente, € ndo demais ninguém.

L. A recorrida nunca comercializou, sob aquelas marcas, nenhum produto em
Macau, ao contrario da Recorrente, que o faz, ha mais de 44 anos,

M. Assim a Recorrida, tem como unico objectivo, com este recurso, obstaculizar

o normal exercicio do comércio por parte da Recorrente.
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N. Temos uma empresa de Macau que ha mais de 44 anos utiliza e
comercializa, em Macau, produtos e servigos sob a marca “A”.

O. Temos outra, a Recorrida, que nunca comercializou nenhum produto, em
Macau, sob estas marcas, mas que ndo se cansa de registar, tentar registar, reclamar e
recorrer das marcas da Recorrente.

P. E sobre esta questdo que o Venerando Tribunal ad quem tem que se
pronunciar.

Q. Valida ou nao valida este jogo especulativo da Recorrida;

R. Permite ou ndo que os direitos industriais sirvam para meras reservas de
lugar, sem contrapartida no desempenho de qualquer fungao;

S. O Tribunal a quo violou as disposi¢cdes dos Arts. 9.° n.° 1, al. b) e d), ou
subsidiariamente, o Art. 214.° n.° 2 al. e), a contrario, do Regime Juridico da Propriedade

Industrial e Art. 158.° do C. Comercial.

B1(B2), Recorrida, ofereceu resposta constante de fls. 178 a 196,

tendo formulado as seguintes conclusdes:

A. Sendo o objecto do recurso a decisao recorrida (e ndo a questao ou litigio

sobre que recaiu a decisdo impugnada), importa sobretudo considerar, nesta sede, o

conteudo da sentenca do Tribunal a guo.

B. As uUnicas questdes analisadas pelo Tribunal a guo foram (i) a de saber se a
Recorrente tem o uso exclusivo do sinal nominativo “A” e (ii) se a utilizacdo desse sinal na
marca registanda reproduz ou imita as marcas da Parte Contraria anteriormente registadas -
a questao da aplicabilidade ao caso concreto da alinea b) do n.° 2 do artigo 214.° do RJPI.

C. Tal como dado como provado pelo Tribunal a quo, a Parte Contraria é a
Unica titular em Macau da marca com os caracteres “A” para assinalar os servicos da mesma
classe da marca registanda (isto é, da classe 43), em particular das marcas N/XXXXX e

N/XXXXX para a classe 43, ambas contendo a expressao “A”, as quais foram concedidas,
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respectivamente, a 10 de Agosto de 2015 e a 27 de Fevereiro de 2017, sendo por isso

prévias ao pedido de registo da marca registanda.

D. A expressdo “A” é usada pela Parte Contraria ha largas décadas, antes de a

Recorrente ter sequer iniciado actividade, sendo que a Parte Contraria iniciou a sua
actividade em Hong Kong no ramo da restauracdo em 1956, tendo registado a sua marca a

20 de Janeiro de 1971, conforme informagao que ja consta dos autos.

E. As marcas “A” e “AA” foram criadas pela Parte Contrdria em 1956, tendo

sido concebidas por XXX, um dos seus fundadores, pelo que a Recorrente, sabendo da
existéncia e reputagdo da Parte Contraria, se limitou a copiar as respectivas marcas em
Macau.

F. A Recorrente abriu pastelarias em Macau que sao uma auténtica copia dos
estabelecimentos que a Parte Contraria ja tinha em Hong Kong, usando o mesmo logotipo e

o mesmo tipo de letra criados em 1956 pela Parte Contraria e ndo o fez de forma inocente -

atenta a semelhanga tao 6bvia e a tantos niveis entre as marcas, ndo € concebivel que se

trate de uma mera coincidéncia.

G. A Recorrente podia (e devia) ter iniciado o seu negdcio em Macau sob uma

marca por si criada, mas por motivos 6bvios escolheu usar a marca que a Parte Contraria

criou e que utiliza nos seus produtos e servigos.

H. Até a romanizacdo “AAA” (do mandarim) dos caracteres chineses “A” se
encontra protegida em Macau pela Parte Contraria para assinalar servicos da classe 43
(marcas N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXX).

. Esta questéo ja foi analisada pelos Tribunais de Macau, tendo sido proferida

(i) decis@o no processo n.° CV1-15-0053-CRJ a 05/12/2016, (ii) acérdao do TSI no processo
n.° 268/2015 a 05/11/2015; (iii) acérdao do TSI no processo n.° 648/2015 a 22/10/2015; (iv)
acoérdao do TSI no processo n.° 289/2015 a 25/06/2015; e (v) sentenga no processo n.° CV3-
15-0053-CRJ a 20/04/2016.
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J. O artigo 214.°, n.° 2, alinea b) do RJPI estipula que um pedido deve ser
rejeitado quando se verifique “reprodugcdo ou imitacdo, no fodo ou em parte, de marca
anteriormente registada por outrem, para produfos ou servigos idénticos ou afins, que possa
induzir em erro ou confusdo o consumidor, ou que compreenda o risco de associacdo com a
marca registada’.

L. A outra questdo analisada pelo Tribunal a quo também respeita a
aplicabilidade do artigo 214.°, n.° 2, alinea b) do RJPI, prendendo-se com o facto de a marca
registanda reproduzir e imitar as marcas prévias da Parte Contraria.

M. O elemento principal e dominante das marcas da Parte Contraria, isto é, “A”,

foi totalmente decalcado, copiado e reproduzido na marca N/XXXXX, como o seu Unico

elemento, sendo que tal copia, reprodugdo ou imitagdo manifesta-se do ponto de vista

semantico, fonético e nominativo - existindo, claramente, uma total coincidéncia entre o

elemento “A” das marcas em questéo.

N. As marcas da Parte Contraria contém especificagdes que cobrem os

servicos incluidos no pedido de registo da Recorrente, pelo que existe sobreposi¢cao e

correspondéncia entre as marcas também a este respeito.

O. As marcas em confronto dirigem-se ao mesmo tipo de consumidor e tém

canais de distribuicdo comuns, pelo que a semelhanga existe ndo apenas quanto aos

elementos nominativos ou figurativos das marcas, mas também quanto a natureza dos

servigos disponibilizados no mercado, finalidade, fungao utilidade, canais de distribuigdo e

tipo de consumidores em questao.

P. Ha sérios riscos de uma total confusdo entre as marcas, contribuindo para a

associacao entre a marca N/XXXXX e as marcas da Parte Contraria e os servigos por si

prestados.

Q. Os consumidores de Macau julgam, ou ha nisso um sério risco criado

intencionalmente pela Recorrente, que as lojas da Recorrente em Macau pertencem ou
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estdo de alguma forma associadas a Parte Contrédria — a Parte Contraria foi a primeira a abrir

as suas lojas sob as marcas “A” (e “AA”) e foi quem granjeou reputagio e sucesso na regiao.

R. A notoriedade das marcas da Parte Contraria em Macau basta para
conceder a necessaria protecgdo as mesmas em Macau, estabelecendo a alinea b), do n.° 1
do artigo 214.° do RJPI, que o registo de marca deve ser recusado quando “a marca
constitua, no todo em parte essencial, reprodugdo, imitagdo ou ftraducdo de oulra
notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos ou afins
e com ela possa confundir-se, ou que esses produfos possam estabelecer ligagdo com o
proprietario da marca notoria’.

S. Ainda que os servicos que a marca registanda pretende assinalar nao

fossem idénticos (ou nem sequer afins) aos protegidos pelas marcas da Reclamante, a

marca “A” da Parte Contraria, por ser uma marca de prestigio, seria merecedora de

protecgdo legal ao abrigo da alinea c), do n.° 1 do artigo 214.° do RJPI, que determina a
recusa do registo quando “a marca, ainda que destinada a produfos ou servicos sem
afinidade, constifua reprodugao, imitagdo ou fradugcdo de uma marca anterior que goze de
prestigio em Macau, e sempre que a ulilizacdo da marca posterior procure tirar partido
indevido do cardcter distintivo ou do prestigio da marca ou possa prejudica-los’.

T. E inegavel que a enorme reputagdo de que a Parte Contraria goza ha mais
de 60 anos em Hong Kong, periodo durante o qual utilizou continuamente a marca “A”, entre

outras, é também observada em Macau, o que se justifica por ambos os territérios

partilharem de uma tal proximidade geografica, cultural e comercial, que nao seria possivel

que a notoriedade e o prestigio das marcas da Parte Contraria em Hong Kong néo

extravasasse para Macau.

U. Sao também dos principais consumidores de Macau os visitantes

provenientes de outros mercados da regido da Asia-Pacifico, em particular da China

continental, Taiwan, Japdo e Singapura - jurisdicdes nas quais a Parte Contraria é também a

titular da marca “A”, retirando-se a conclusao de que a notoriedade e o prestigio da marca da
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Parte Contraria em outras jurisdicbes (em particular, em Hong Kong) releva, obviamente,

para se aferir a notoriedade e o prestigio dessa marca em Macau, pois uma marca que &

notdria e de prestigio em Hong Kong ndo pode, como é &bvio, deixar de ser notéria e de

prestigio em Macau.

V. Foi precisamente da notoriedade e do prestigio da marca da Parte Contraria

que a Recorrente procurou tirar partido — se a marca da Parte Contraria ndo fosse

reconhecida junto dos consumidores, a Recorrente ndo trataria de a ter copiado, incluindo o

logotipo criado pela Recorrente.

X. Ao aproveitar-se da marca notéria e de prestigio da Parte Contraria, a
Recorrente pretendeu evitar os riscos inerentes ao comego de um negocio sob uma marca
nova e original, tendo-se entdo apoiado numa marca ja conhecida pelos consumidores e que,
por si sO, era garantia de clientela.

Z. Atenta a confundiblidade dos sinais em crise, ha a possibilidade da

canalizagao da clientela ou desvio de clientes que os confundam, sendo que tal possibilidade

nao é resultado do mérito da Recorrente, o que resulta claramente no risco de ocorréncia de

concorréncia em violagdo das normas e usos honestos da actividade econdmica.

AA. A Recorrente pretende aproveitar-se da reputagdo que a Parte Contraria tem

em Macau visto ser esta objecto de enorme prestigio e notoriedade em Macau, em virtude

do sucesso que a tornou numa reconhecida empresa a operar no sector da restauragéo em

diversos mercados, incluindo em Hong Kong e em outras jurisdicdes da regido da Asia-

Pacifico (a qual Macau pertence), sendo por isso, naturalmente, também reconhecida em

Macau.

BB. A intenc¢ao fraudulenta e ilegal da Recorrente é ébvia, criando uma situagao

de confusao junto dos consumidores que prejudica o nome e a reputacado da Parte Contraria,
usufruindo gratuitamente e de forma imoral do enorme reconhecimento de que goza a Parte

Contraria, e que resultou unicamente do seu esforgo, criatividade, inovacao e investimento.

*
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Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal € o competente em razido 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 excepcdes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

* * %

111 - FACTOS ASSENTES:

A sentenca recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1) A 23/04/2015, a Recorrente solicitou o registo da marca N/XXXXX -
para fornecimentos e preparagdo de comida e bebidas para consumo fora de terceiros;
restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; servigos de restaurante,
café e bar; cafetarias, cantinas; servigos de catering; salas de cha; servigos de restaurante
que oferece produtos de panificagdo e pratos cozinhados, e servigos de fornecimento de

refeicdes; todos incluidos na Classe 43.
2) O pedido de registo foi publicado no BORAEM n.° 24-II Série, de 17/06/2015;

3) A 17/08/2015 a parte contraria apresentou a reclamacgao a DSE;

4) A 12/03/2018 a DSE recusou o registo da marca N/XXXXX - (nos
termos da al b) do n.° 2 do artigo 214.° conjugado com o n.° I do artigo 215.° do RJPI — so para

refréncia),
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5) A Recorrente é titular da firma: em Chinés “A2”, em Portugués “A1”, em

Inglés “A3” em Macau;

6) A Recorrente é, titular do registo de Nome ou Insignia de estabelecimento

n.° E/000131, - com validade até 08/01/2020;

7) A Recorrente é, ainda, ftitular do registo de Nome ou Insignia de

Estabelecimento,-, a que foi dado o n.° E/272, com validade até 12/03/2028;

8) A Recorrente é titular, em Macau, das marcas:

Marca Classe Especificagao
i) Café, cha, cacau, agucar, tapioca, sagu, farinhas e
- 30 preparagdes feitas de cereais, pao, pastelaria e
confeitaria, com registo valido até 25/09/2021;
N/XXXXX
ii) Farinha e produtos cereais, paes, bolos de lua, pasteis
- 30 e confeitos, com registo valido ate 29/09/2021;
N/XXXXXX
iii) Bolo Lunar. Nota:* Nao foi concedido o direito no uso
_ 30 exclusivo da expressdo "A##", com registo valido até
N/XXCXXXX 05/03/2024;
iv) Café, café artificial, substituto de café; cha, folhas de
- 30 cha e produfos afins; cacau, po de cacau e produtos
N/XXXXX afins; preparado de sopa; bolos [lunares, p&o;
biscoitos, alimenfos de bolos; petiscos, bolachas,
bolachas de dgua e sal; bolos chineses e bolos
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ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor
(dumplings); flocos de améndoa, chocolate; pao-vara;,
panquecas; sobremesas, pudins;, produtos de
pastelaria e de confeitaria; macarrdo; esparguete e
outras massas, farinhas e preparados a base de
cereais; mel; melago,; levedura, fermenfo em po, sal;
acucar; vinagre, mostarda, pimenta, especiarias;
molho de rabano, molhos (condimenfos); molhos de
salada;, molho de fomate, caril; gelo, arroz; tapioca;

sagu, com registo valido até 24/06/2025;

N/XXXXX

43

Fornecimenfo de comidas e bebidas; restaurantes
“self-service’; restaurantes e snack bares de ‘fast
food’; servicos de restaurante, café e bar, cafeterias,
cantinas, servigos de cafering,; salas de chd, servigos
de restaurante que oferece produtos de panificagdo e

pratos cozinhados, com registo valido até 27/02/2020;

Vi)

AA

N/XXXXX

29

B, A, REREWK ; B R, B, BB ; miF
AF BE RRH, ARNERNKR, BEENEX
RAMKRDA ; BRI ; B, &, BEXMKRE
B RR RE =8, RARK ARy RRE
ERIY  RRABETEN  #ARANERE A
B.BES(RE) & THAZHET 8.6, &
o, ik, BAE  StREMAER ; SHRE; &
RmEomig ; ESARE , FEF; UAEX, AHA
AEMNBELEZHANEARER, com registo valido até
14/04/2021;

Vii)

BE , WRAKMKAREMT S BB ; SBHK
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AA

N/XXXXX

32

B BBk KRERBRET ; BT BT (&K
B RBARER AR (K, MR,
SRS A ENRBRARGBRA ) ; SRR AR
BIX¥ ; ARSI AR ; RZUEARE, com registo
valido até 30/12/2020;

viii)

A

N/XXXXX

32

BE , MRAMAAAREMGTEBERHORE ; E28R
BEEK KRB RERT BT, BET (&
B BRI ARESR  AUCRARA (LA, MBEA A,
SR RN R R RARIBRA ) ; Sk A
Bk ARSKSARE ; HAVEARE, com registo
valido até 21-09-2024;

9) A Recorrente, é titular da licenca do IACM n.° 625/1997, valida até

05/10/2018, que a autoriza a explorar o Estabelecimento de Comidas sito na XXXXXXXX,

em Macau.;

10) A Parte Contraria é titular, em Macau, das seguintes marcas:

Marca

Class | Especificagdo

e

(N/XXXXX)

Fornecimentos e preparacdo de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e
servigos de fornecimento de refeigdes; todos
incluidos na Classe 43, com registo valido até

10/08/2022.

(N/XXXXX)

Fornecimentos e preparacdo de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e

servicos de fornecimento de refeigdes; todos
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ii)

incluidos na Classe 43, com registo valido até

27/02/2024.

N/XXXXX

43

Fornecimentos e preparacao de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e
servicos de fornecimento de refeigoes; todos
incluidos na Classe 43, com registo valido até

25/10/2024.

N/XXXXX

43

Fornecimentos e preparacdo de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e
servicos de fornecimento de refeigoes; todos
incluidos na Classe 43, com registo valido até

10/08/2022.

N/XXXXX

vi)

43

Fornecimentos e preparagdo de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e
servicos de fornecimento de refeigoes; todos
incluidos na Classe 43, com registo valido até

10/08/2022.

N/XXXXX

43

Fornecimentos e preparagdao de comida para
consumo fora de terceiros; restaurante, café e
servicos de fornecimento de refeicdes; todos
incluidos na Classe 43, com registo valido até

10/08/2022.
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IV - FUNDAMENTACA O

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

douta decisdo:

| — Relatério

A1, em chinésA2, com os demais sinais identificados nos autos, inconformado
com a decisdo da DSE de 12/03/2018 que recusou o pedido da marca N/XXXXX com
fundamento de que as marcas N/XXXXX e N/XXXXX da parte contraria séo prioritarias e que
se assinalam os mesmos servigos que as da marca registranda, e por isso susceptitivel de
criar erro ou confusdo e por isso a ter recusado o registo nos termos da al b) do n.° 2 do
artigo 214.° conjugado com o n.° 1 do artigo 215.° do RJPI.

A recorrente ndo concorda com o decidido pelo DSE, por isso, impugnou-o
através do presente recurso, alegando que a Recorrente obteve e detém o direito exclusivo a

utilizagéo da firma: em Chinés “A2”, em Portugués “A1”, em Inglés “A3”em Macau, é também

titular do nome de estabelecimento E/000131, “-"e E/272,

como titular de marcas onde a designacdo “A” é reconhecida pela generalidade da

bem

comunidade em Macau por a recorrente ter dedicado a sua actividade por mais de 44 anos
em Macau utilizando as marcas “A” e “AA” nos seus produtos e servigos. Por isso, deve
conceder o registo da marca N/XXXXXX.

Citadas a DSE e a parte contraria, nada disse a DSE, apenas veio a parte
contraria responder ao recurso interposto defendendo a sua improcedéncia, entendendo em
suma que é a parte contraria a unica titular em Macau da marca com os caracteres “A” para
a classe 43, e por isso deve manter a decisdo recorrida recusando o registo nos termos da al
b) n.° 2 do artigo 214.° do RJPI, para além de também defender que a marca registanda cria
confusdo nos consumidores e aproveita a notoriedade e prestigio das marcas da parte

contraria, configurando o comportamento actos de concorréncia desleal e de ma-fé. (cfr. o
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respectivo articulado de fls. 35 a 53, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido).

*%

Il -Presupostos Processuais

O Tribunal é o competente.

O processo € o proprio e ndo enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e sao legitimas.

Nao existem outras excepg¢des ou questdes prévias de que cumpra conhecer.

*k

Ill — Questées a decidir
A questdo a resolver neste recurso € a de saber se a recorrente tem o uso
exclusivo do sinal nominativo “A” e se a sua utilizagao desse sinal na marca registanda

reproduz ou imita as marcas da parte contraria anteriormente registadas.

*

IV - Fundamentagao.

1. Factual

2. Enquadramento Juridico

In casu estamos perante um caso em que existe9m dois operadores econémicos,
um a actuar fundamentalmente em Macau e outro em Hong Kong, que disputam a
titularidade da expressao “A”.

Dos factos dados como provados, verifica-se que a expressdao “A” faz parte

integrante tanto das marcas da recorrente como da parte contraria.
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Assim, as marcas da recorrente N/XXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX (todos para
bens e servigos da classe 30) e N/XXXXX (para bens e servigos da classe 32) da recorrente
contém a expressao “A” ou deles faz parte integrante.

Quanto as marcas da parte contraria, as marcas N/XXXXX e N/XXXXX (todos
para bens e servigos da classe 43) também contém a expressao “A’.

A disputa entre a recorrente e a parte contraria sobre a utilizacdo da expressao
“A” ja tinha levado o Venerando TSI a decidir que “os caracteres A sdo utilizadas por ambas,
“(...)estamos na presencga de dois operadores economicos, um a actuar fundamentalmente
em Macau e o outro em Hong Kong, que disputam a titularidade da expressdo ‘AA” e a sua
correspondente transliteracdo, ao nivel do direifo de marcas, encontrando-se as duas
socledades numa sifuacdo que o0s nossos tribunais superiores ja quallficaram como de
‘reciprocidade ~ no direifo de propriedade industrial do Territdrio.”

Dai resulta que as partes podem utilizar a expressédo “A” e nenhuma das partes

goza o direito de uso exclusivo dessa expressdo, desde que a sua utilizagdo ndo crie

confus&o com outras marcas ja registadas.

Um dos argumentos da recorrente consiste em dizer que ela é também titular do

nome de estabelecimento E/000131, “-”e E/272, , onde consta a

expressao ou caracteres“A”e por isso tem o direito de a utilizar para a marca registanda.

Sabemos que tanto a marca e como o nome de estabelecimento, ambos séo

direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e

exclusiva fruigdo, utilizagdo e disposigdo das invengoes, criagdes e sinais distintivos, dentro

dos limites, condi¢des e restricbes fixados na lei (artigo 5.° do RJPI).

A marca destina-se a distinguir produtos ou servicos.

O nome de estabelecimento identifica o estabelecimento comercial.

L Cfr. Ac. do TSI, proc. N.©575/2016.
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Se bem que sendo a firma ou nome de estabelecimento um direito de

propriedade industrial, vigora entre eles o principio de especialidade, segundo o qual, a

marca ha-de ser constituida por forma a que nido se confunda com outra anteriormente

adoptada para 0 mesmo produto ou semelhante. Pretende-se com isso “evitar a confusdo de

produtos de empresarios diferentes: pretende-se concretamente evitar que um empresario

possa sugerir, através da marca, que os produtos assinalados provém de outro

estabelecimento que ndo o0 seu™

O argumento apenas serve para impedir outros que, através da marca, utilizem

expressoes que possam confundir com os produtos que provém do seu estabelecimento.

Porém, ndo é isso que o presente caso estd em causa, pois, se a expressdao “A”

é utilizado por ambos, e é qualificado como de “reciprocidade” no direito de propriedade

industrial da RAEM, n&o é pelo argumento de a recorrente ser ftitular do nome de

estabelecimento com expresséo “A” ou ser titular de outras marcas onde consta também a

expressado “A” é que lhe conferird a exclusividade de uso dessa expressao.

O argumento da recusa do registo da marca registanda aponta para o sentido de

que a marca registanda é susceptivel de criar erro ou confusdo com as marcas N/XXXXX e

N/XXXXX da parte contraria que s&o prioritarias e que se assinalam os mesmos servigos

que as da marca registranda. (destaque Nosso)

Vejamos,

Dispde o artigo 197.° do RJPI que s6 podem ser objecto de protecgdo ao abrigo
do presente djploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptivels
de representagédo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos,
letras, numeros, sons, a forma do produfo ou da respectiva embalagem, que sejam
adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de oulras empresas.

Do preceito supra sobressalta que a marca € um sinal distintivo de produtos e

servicos de uma empresa dos de outras. Ela exerce uma fung¢do de garantia de qualidade

2 para mais desenvolvimento, vide FERRER CORREIA, LicBes de Direito Comercial, Universidade de Coimbra,
Volume I, 1973, p. 328 e nota (2).0 acorddo do TUI, proc n.®
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nao enganosa, visando associar um produto ou servigo a determinado produtor ou prestador
e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniéncias.

Nas palavras de FERRER CORREIA, a marca é um sinal distintivo de
mercadorias, produtos e servicos e a permitir a sua diferenciagcdo de outros das mesma
espécie.

Por outro lado, “a marca deve ser nova, mas nao necessita de ser inédita ou
original; a marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas
abrange os produtos ou servicos para que for registada ou produtos ou servigos
semelhantes.” 4

In casu, a marca registanda é um sinal nominativo que consiste na expressdo “A”

para assinar bens ou servicos da classe 43 -fornecimentos e preparagdo de comida e

bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack

bares de “fast food”; servigos de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; servigos de

catering; salas de ch3; servigos de restaurante que oferece produtos de panificagdo e pratos

cozinhados, e servigos de fornecimento de refeigoes.

Dos factos apurados no ambito deste recurso, se verifica que a parte contraria é

titular das marcas N/ XXXXX e N/XXXXX onde contém a expresséo “A” para assinalar os

bens ou servicos da mesma classe (classe 43) da marca registanda.

H4, pois, aqui uma semelhanga sendo mesmo uma identidade nominativa da

expressdo“A” entre as marcas N/XXXXX e N/ XXXXX da parte contraria e a marca registanda

e se se reportam a assinalar para a mesma classe de bens e servigos.

Perante esta semelhanga e tratando-se ambos de bens ou servicos da mesma

classe (classe 43), dividas ndo h4, pois, perante um consumidor médio, ao deparar a marca

registanda “A” e as marcas da parte contraria “AREE” (N/XXXXX) e “A.Z@/" (NXXXXX)

confunde que se tratam de bens ou servigos de diferentes operadores econémicos, 0 que

% Refere CARLOS OLAVO in Propriedade Industrial Vol I, p. 71, que a marca é um sinal distintivo que serve
para diferenciar a origem empresarial do produto ou servigo proposto ao consumidor.
% in Direito das Marcas, Américo Carvalho, Pag. 23 a 29
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desde logo se conclui que é susceptivel de criar erro ou confusdo por parte do consumidor.

(destaque nosso)

Resulta do n.° 2 do artigo 214.° do RJPI que:

“2. O pedido de registo também ¢é recusado sempre que a marca ou algum dos
seus elementos contenha:

a)...

b) Reprodugao ou imitagdo, no todo ou em parte, de marca anteriormente
registada por outrem, para produtos ou servicos idénticos ou afins, que possa induzir em
erro ou confusdo o consumidor, ou que compreenda o risco de associagdo com a marca...”

Uma vez que a parte contraria beneficia da prioridade do registo na classe 43 da
utilizacdo da expressdo A a fazer parte integrante das suas marcas da mesma classe, a
eventual concessao do registo da marca registanda (para a mesma classe de bens e
servigos — classe 43) por-se-ia efectivamente a induzir em erro ou confusdo o consumidor
quanto a proveniéncia dos bens ou servigos.

Assim, ndo procedendo as razdes que motivam o recurso e procedendo os

fundamentos de recusa de registo, resta por confirmar a decisao recorrida.

V — Decisédo

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente.
Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

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

*

Aderimos integralmente a esta fundamentacdo, pelo que para ela

remetemos, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 63595 do CPC.
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Alids, ela constitui a posicdo que este tribunal tem vindo a tomar
relativamente ao dissidio que costuma opor estas mesmas duas empresas
quanto ao registo de marcas com parcial identidade de caracteres. Para além
dos arestos citados na sentenca acima transcrita, € o caso ainda, por exemplo,
do acérdao do TSI, de 3/11/2016, Proc. n°®575/2016 e Proc. n©378/2017.

Confirma-se, pois, inteiramente a sentenca ora objecto do recurso

jurisdicional.

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 a0 recurso,

mantendo-se a sentenca recorrida.

Custas pela Recorrente.

Reqiste e Notifique.

RAEM, 28 de Marco de 2019.

Fong Man Chong
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Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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