Processo n.2122/2018

(Recurso em maféria civel - marca)

Data: 17 de Maio de 2018

ASSUNTOS:

- Marca

- Dissemelhanca visual e fonética

SUMARIO:

| - A marca, como sinal distintivo que é, tem essencialmente uma funcéo
identificadora (de produtos ou servicos) e distintiva, sendo de resto através desta
gue a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorréncia.

Il - E, porque assim &, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do
disposto no artigo 219°do RJPI, uma vez registada a marca, passe o seu titular a
dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para 0s
produtos e servigos a que ela se destina.

I11 - Ja no ambito na analise comparativa das marcas em confronto, maxime para
afericdo de uma “imitag¢@o”, importa sobremaneira atender ao conjunto - que ndo
as dissemelhancas que resultem de diversos pormenores isoladamente

considerados - de todos os elementos constitutivos da marca, pois que € a partir
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da globalidade da composicdo de cada uma que se ha-de aferir do risco de
semelhanca ou dissemelhanca.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e a marca ... (registada), ndo existe acentuada
semelhanca, visual e fonética, e ndo servem para assinalar produtos idénticos,
ndo é de concluir pela existéncia de um risco de confundibilidade para o

consumidor médio entre ambas.

O Relator,

Fong Man Chong
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Processo n.2122/2018

(Recurso em maféria civel — marca)

Data : 17/Maio/2018
Recorrente : ... Corporation
Recorrida : Shen Zhen ... Technology Co. LTD ((F3I.. R AR A S)

*

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIA DA RAEM:

| - RELATO RIO

... Corporation, Recorrente, com os sinais identificativos constantes
dos autos, notificada da sentenca da TJB, datada de 14/09/2017 (Proc. N.©
CV2-16-0017-CRJ), que julgou improcedente o pedido por ela formulado
(mantém—se a decisdo da DSE, concedendo-se autorizacdo ao registo da marca ... da Recorrida),
com o decidido ndo se conformando, veio, em 16/11/2017, ao abrigo do
disposto no artigo 6139 2 do CPC, interpor recurso para este TSI, com 0s
fundamentos constantes de fls. 345 a 358, tendo formulado as seguintes
conclusoes :

a) A decisao recorrida manteve o despacho de concessédo da marca registanda
proferido pela DSE, por essencialmente entender que os sinais em confronto nos autos nao
sao confundiveis, nem existe pratica de actos de concorréncia desleal, nos termos do artigo
214°n.°1b)ec) e 214°n.° 2 al. b) ex viartigo 215 ° n.° | e artigo 9° n.° 1 al. c), todos do RJPI.

b) Para tanto, o Tribunal a quo partiu de um erro manifesto na tomada de tal
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decisdo: o da inexisténcia de risco de confusdao - um Juizo fundamentado numa convicgao
pessoal, contraria a prova junta aos Autos pela Recorrente, designadamente aos resultados
da sondagem realizada em Macau a um universo de pessoas consideravel e representativo do
consumidor relevante, rejeitando o valor as conclusdes daquela sondagem e substituindo-se
aos resultados da mesma.

c) Além de a decisdo recorrida ter desvalorado e omitido por completo os
resultados da sondagem acima referida, ndo levou em consideragcdo outros documentos
pertinentes juntos aos autos pela Recorrente, revelando grande imprecisdo e conduzindo a
um julgamento que nao faz jus aos direitos da Recorrente.

d) Na conclusado pela inexisténcia de confusdo, o Tribunal a guo apenas se
baseou na convicgéo pessoal do Exmo. Senhor Juiz, contrariando os resultados da sondagem
que a Recorrente juntou aos autos, que comprovam a existéncia de real confusdo no
consumidor de Macau.

e) Na decisdao recorrida, p. 7, diz-se que o tribunal acredita que
abjetivamente [sic] falando, quando os consumidores véem "..." separadas, eles nao fazem
uma conexao com "...". para ndo mencionar mistura-los".

f) Tal afirmac&o (assim como outras ao longo da decisdo), vai exactamente

contra os resultados da sondagem que a Recorrente produziu e a qual demonstrou, entre

outros, que dos 404 entrevistados, quase metade deles (47%) achavam que os sinais estao
"relacionados" e 30,5% "nao estdo seguros". Na verdade, apenas 22,5% dos entrevistados
perceberam as 2 marcas "nao relacionadas".

g) Seria expectavel que uma pesquisa que a Recorrente se esforgou para
conduzir especificamente para este caso e entre mais de 400 pessoas em Macau, pesasse
mais na tomada de decisdo do que a percepgao subjectiva do decisor.

h) Dos resultados da sondagem depreende-se que existe no espirito de mais de

77% do publico geral de Macau um risco de confusdo entre as marcas, que inclui a

2018-122 — Marca-... 4



associagao entre as mesmas.

i) Os resultados devem ser tidos em conta ndo apenas quanto a afericdo da
"confusao" e da "associagao" entre os sinais, mas também sobre como a escolha e o uso de ...
causam intencionalmente danos irreparaveis e prejudicam a singularidade/distintividade (e,
portanto, o valor) da famosa e prestigiada ... (reputagdo demonstrada e provada nos autos).

j) Talé, ainda, especialmente flagrante, quando se considera que a marca "..." é
notavelmente conhecida por quase 100% do publico consumidor o que levara, inevitavelmente,
a que produtos da marca registanda sejam adquiridos com a convicgdo de se estarem a
adquirir produtos da 'Recorrente, consubstanciando-se, ainda, aqui uma situagdo de
concorréncia desleal.

k) O Tribunal a quo acrescenta ainda que por a ser bem conhecida e
permitir que os consumidores a distanciem de outras marcas registadas, como a marca
registanda "..." utiliza a parte mais distintiva "...", permite que os consumidores os distanciem
até certo ponto. Ora, esse limite deve ser aferido por dados concretos, ou seja, precisamente
através dos resultados da sondagem realizada, a qual prova precisamente o contrario, que os
consumidores relacionam as marcas.

I) N&o obstante o principio da livre aprecia¢ao de prova, pelo corpo da decisdo
recorrida ndo se consegue perceber (por serem omitida) se as decisbes juntas aos autos
foram analisadas. A decisdo recorrida deveria ter aludido ou referido a analise de tais
decisdes, as quais sao relevantes para o caso devido as semelhangas entre as marcas em
confronto. Desconhece-se se o Exmo. Sr. Juiz considerou na sua decisao os factos e prova
que Ihe foram levados a conhecer para formagao (esclarecida) da sua deciséo.

m) O Tribunal a guo igualmente nao referiu:

a. o tipo de letra utilizado na marca registanda, idénfico ao da marca da Recorrente, que foi

especialmente criado para a ... e que fem sido continuamente utilizado ha mais de 34 anos pela marca;

b. a forma como o ... estd a ser usada no mercado - com a mesma fonte e cor azul usada
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pela ... da Recorrente - facfos que aumentam a semelhanca entre as marcas e a possibilidade de
confusdo para o consumidor.
¢. as multiplas copias de decisbes de orgaos decisdrios de outras jurisdigées juntas com os
autos que demonstram o fratamento que marcas semelhantes a marca registanda mereceram pela
comunidade internacional.
n) O proprio Tribunal a quo concordou em que existe uma certa semelhanga

com "O" e "...", mas valeu-se do facto de "..." ndo possuir muitas letras, para afastar essa
semelhanga o que, além de constituir um argumento absurdo, é imprudente - como se pode
admitir que a modificacdo ou a adigdo de algumas letras é suficiente para permitir que os
consumidores os distinguem como marcas registadas diferentes, quando subsiste a
semelhanca visual das partes comuns das marcas assim como da sua fonética?? A este
respeito o Tribunal a quo teria tido possibilidade de analisar a decisdo em relagdo a marca "...",
em que, evidentemente o numero de silabas ou letras, ndo tem qualquer relevancia na
distincdo dos sinais.

0) Quando o Tribunal a quo afirma na decisao recorrida que a al. c) do artigo
215 RJPI nao se verifica, contanto que ndo subsista melhor opinido, s6 pode ser porque de
facto ndo deu a atengdo devida aos documentos que a Recorrente juntou aos autos,
designadamente a sondagem.

p) No entender da Recorrente os resultados da sondagem realizada em Macau
deveriam ter sido levados em conta pelo Meritissimo Juiz precisamente na medida da amostra
de pessoas sobre que a sondagem incidiu, a qual deveria, por espelhar a opiniao de varias
pessoas do territorio de Macau num determinado sentido (no sentido da confus&o), substituir a
sua opiniao individual, assim prevalecendo, como deveria, a percepgao colectiva em relagao a
existéncia de confus&o no consumidor.

g) A sondagem junta aos autos ndo foi levada em consideragao pelo Tribunal,

nem tao pouco o foram as decisoes proferidas noutras jurisdigoes.
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r) O registo da marca pela Parte Contraria contribui para a diluicdo do caracter
distintivo da marca da Recorrente.

s) O veredicto é sucinto em demasia e, sobretudo, omisso.

t) A Parte Contraria também nao respondeu ao recurso, o que por si s6 revela
tremendo desinteresse pelo pedido de registo.

u) Embora a decisao recorrida diga respeito apenas ao territério de Macau, tal
decisdo tera consequéncias gravemente prejudiciais e irreversiveis para a distingdo /
singularidade da marca ....

v) A falta de profundidade da decisao recorrida, omissao de pronuncia sobre as
decisdes juntas aos outros de outras jurisdicbes e a auséncia de qualquer referéncia aos
resultados da sondagem realizada em Macau sao, de facto, notérias, e nao podem passar
despercebidas, mormente quando a matéria de imitagdo dos sinais, de pendor altamente
subjectivo, se tenha objectivado nos resultados de uma sondagem realizada em Macau pela
Recorrente, junta aos autos com a perspectiva de materializar essa analise, a qual nao foi
contestada e, pior que isso, foi liminarmente ignorada - como se disse acima; a opiniao
subjectiva do juiz deveria dar lugar a percepcao colectiva da amostra da sondagem junta aos
autos.

w) A marca constante do pedido de registo da Parte Contraria € uma imitacédo
das marcas prioritarias da Recorrente, susceptivel de constituir um acto de concorréncia
desleal, devendo pois, proceder o presente Recurso, por se verificarem os fundamentos de
recusa previstos nos artigo 214° n.° | b) e ¢) € 214° n.° 2 al. b) ex viartigo 215° n.° | e artigo 9°

n.° 1 al. ¢), todos do RJPI, alegados na sua peticao.

* * %

Shen Zhen ... Technology Co. LTD (Y. BiEARAE),

Recorrido nos presentes autos, ndo apresentou contra-alegagdes.

* *x %
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Foram colhidos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * %

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é 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 excepcdes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

111 - EACTOS

Com pertinéncia, tém-se por assentes os factos seguintes, conforme

0 que esta consignado na douta sentenca recorrida:
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Sl PR RN F 5 0 “APARELHOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, OPTICOS, DE
PESAGEM, DE MEDIDA, DE SINALIZACAO DE VERIFICACAO (INSPECCAO); APARELHOS
PARA O REGISTO, A TRANSMISSAO, A REPRODUCAO DO SOM OU DE IMAGENS;
ESTACOES TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CAIXAS
REGISTADORAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACAO "MODEMES",
EQUIPAMENTOS MULTIPLEX, CONDUTORES ELECTRICOS, FIOS ELECTRICOS
REVESTIDOS, CABOS ELECTRICOS, TUBOS DE INSTALACOES ELECTRICAS PARA CABOS
ELECTRICOS, CONDUTAS EM PLASTICO PARA INSTALACOES ELECTRICAS, CABOS DE
TELECOMUNICACAO (ISOLADOS), CONDUTAS (ELECTRICAS), CONDENSADORES
ELECTRICOS, BOBINAS ELECTRICAS E RESISTENCIAS ELECTRICAS, CABOS E FIBRAS
OPTICAS E LUVAS DE PROTECCAO (TODOS ESTES PRODUTOS NAO INCLUIDOS

NOUTRAS CLASSES).” » B -3 H 5 ... o
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IV - EUNDAMENTACA 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 deciséo:
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FLEEHIE > Luis M. Couto GongGalves IZILH1 T

“A concorréncia desleal surge-nos aqui numa acepgao diferente, como uma
situacao de “desconformidade objectiva” numa perspectiva preventiva”.

Procura-se prevenir a atribuicdo de um direito privativo a um concorrente que, de
modo intencional ou ndo, desencadeia ou pode desencadear com o seu pedido uma situagao

objectivamente desleal (um acto contrario as normas e usos honestos de qualquer actividade
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econdmica).

Normalmente tratar-se-a de uma situagao potencial de concorréncia desleal por
confusdo com os produtos ou servigos de outro concorrente embora seja possivel conjecturar
outro tipo de situagdes. Mas nao nos iludamos: mesmo naquela hipétese a questao nada tem
a ver com a confusao entre marcas. Para haver confusao entre marcas seria necessario que a
marca do eventual concorrente lesado se encontrasse validamente registada e protegida no
quadro do direito de marcas e que se verificassem 0s requisitos, e s6 esses, previstos no art.
245.° n.° 1. Nada mais. Seria uma situagdo que dispensaria a verificagdo de outros requisitos,
nomeadamente os respeitantes a contrariedade de normas e usos honestos, a prova de
relacdo de concorréncia e a prova da confusdo objectiva (e ndo a simples identidade ou
afinidade) entre os produtos ou servigos propriamente ditos.

Ora nao é isso que acontece no ambito deste fundamento de recusa. O
concorrente queixoso nao pode invocar qualquer direito privativo de marca e, portanto,
recorrer aos critérios previstos no art. 245.°.

Na previsdo da norma tém de caber outras situagdes como por exemplo:

- o pedido de registo de uma marca de facto usada ha mais de seis meses por
um outro concorrente;

- 0 pedido de registo de uma marca cujo registo haja ja sido pedido num dos
paises da CUP ou OMC por um outro concorrente que nao tenha cumprido o prazo de
prioridade de seis meses para o pedido do registo em Portugal previsto no art. 4.° C-1 da CUP
de acordo com o disposto no art. 12.°n.° 1 CPI.

Esta proibicdo devia, todavia, ser considerada uma proibicdo suw/ generis na
medida em que a sua inobservancia nao devia corresponder uma causa de invalidade de
registo. Valeria como meio preventivo, mas hdo como meio repressivo do registo.

Antes do registo a concorréncia desleal, como vimos, ndo é convocada em
sentido proprio e directo, como um instituto repressivo de actos desleais concrefos e actuars.

A concorréncia desleal actua, de modo impréprio e indirecto, como um instrumento
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excepcional destinado a evitar registos que possam pdr em causa posi¢gdes de concorréncia
conquistadas no mercado por terceiros de boa fé. Na sua légica, ao lado, por exemplo, da
atribuicado de um direito prioritario para efectuar o registo ao usuario durante um periodo de
seis meses (art. 227.° n.° 1), esta a preocupacgao de atenuar os efeitos juridicos resultantes de
um sistema de aquisi¢cao do direito de marca baseado no registo.”!
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Quid Juris?
Neste recurso, a questdo principal levantada pela Recorrente consiste

em saber se a marca ..., classe 9, ainda a marca ..., classe 9, e as marcas ..., ..., ...,

de classes 38, 28 e 41, respectivamente, tituladas pela Recorrente, séo

L Lug M. Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal, 42ed., pag. 250 e 251.
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semelhantes a marca ..., de classe 9, da Recorrida, e, se 0s produtos que se
pretendem assinalar com a marca registanda (...) séo afins ou ndo aos produtos
sinalizados pela marcas anteriormente registadas pela Recorrente (...).

A Recorrente (titular da marca ...) entende que sim.

E uma questdo da imitacdo ou reproducdo da marca no todo ou em
parte para assinalar a mesma espécie de produtos, que importa resolver.

Vamos ver as questdes por partes.

*

A — Consideracodes de natureza juridica em matéria da marca:

E que, como expressamente o refere 0 artigo 197° (do objecto da marca) 0
RIJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epigrafe de “do

objecto da marca” :

S6 podem ser objecto de protecgao ao abrigo do presente diploma, mediante um

titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacio grafica,

nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a

forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos

ou servicos de uma empresa dos de outras empresas. (sublinhado nosso)

E assim, indiscutivel, que a marca, como sinal que é, tem

essencialmente uma funcao identificadora (de produtos ou servicos) e distintiva,

sendo de resto através desta Ultima funcdo que a marca favorece e protege a
empresa no jogo da concorréncia.?

E, porque assim &, bem se compreende, portanto, que tal como

2 Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in Direito Comercial, 2.2Edicao Revista, 1992, pags. 265 e segs.
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decorre do disposto no artigo 219°do RJPI, uma vez registada a marca, passe

doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do

exclusivo da mesma para 0s produtos e servicos a que ela se destina.

E que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217°- ,
ha muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituicdo das marcas,

vigora o fundamental principio da novidade ou da especialidade, impondo

ele® que a marca (para efeitos v.g. de registo) seja nova, ou seja, que néo
constitua ela a reproducdo ou imitacdo total ou parcial de uma marca
anteriormente ja registada por outrem, para 0 mesmo produto ou produto
semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusdo no mercado.

Ou seja, e dito de uma outra forma®, deve a marca, pela sua

novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual

passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total

identificacdo no ambito dos demais produtos afins com 0S quais concorre no

mercado, ndo podendo pois, ela propria, ser susceptivel de confusdo com

guaisquer outras gue assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou

afins®, que no distintos (caso em que nao existe o perigo de confusdo, ainda
gue a marca seja absolutamente idéntica).

Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de
Pedro Sousa e Silva®, pode dizer-se que a existéncia e a utilizacdo
da Marca tém por desiderato alcancar uma fungdo econdmica e uma funcéo

jurdica, sendo que, no ambito da primeira, permite a “diferenciacdo entre

% Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pag. 274 e segs.
* Antonio Pereira de Almeida, in Direito Comercial, aafd,1976/77, pags. 511 e segs

® Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ O principio da especialidade das marcas. A regra e a excepgdo: as marcas de
grande prestigio”, em ROA, 58-397.

% In Direito Industrial, Nocdes fundamentais, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, pags.141 e segs.
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produtos ou servigos semelhantes, permitindo uma associacdo, na mente do consumidor,
entre a marca que assinala um produto ou servico e as caracteristicas que aquele |he
atribui, e , no a&mbito da segunda, e em paises de economia de mercado, “serve
principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciagdo que este utiliza no
jogo da concorréncia”.

Postas estas breves consideraces, em sede da funcdo juridica da
marca e do “principio da especialidade” que da mesma resulta, e ao nivel do
Direito das marcas - o jus conditio -, importa, desde logo, atentar que, do art®
21492-b) do RJPI, resulta que constitui fundamento de recusa do registo de
marca “A reproducédo ou imitagdo, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada

por outrem para produtos ou servigos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou

confusdo o consumidor ou que compreenda o risco de associagdo com a marca registada’.

(sublinhado nosso)
Por sua vez, 0 n®1 do artigo 215°do mesmo RJPI, preceitua que “A
marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando,

cumulativamente:

a) - A marca registada tiver prioridade;

b) - Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou servigos idénticos ou afins;

c) - Tenham tal semelhanga grafica, figurativa, fonética ou outra que induza
facilmente o consumidor em erro ou confusdo, ou que compreenda um risco de associagao
com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as possa distinguir senao
depois de exame atento ou confronto.

No @mbito do Direito vigente na RAEM, prevé assim o legislador

duas situacbes em que o titular de uma marca pode reagir:

(1) - Uma, quando existe absoluta identidade das marcas e dos

produtos assinalados;
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@ - Outra, quando existe “mera semelhanca” entre as marcas e 0S

produtos assinalados, ou identidade entre uns e semelhanca entre outros, caso

em que em sede de tutela importa entdo provar que a referida semelhanca

provoca um risco de confusdo (no qual se inclui o risco de associacdo com a

marca anteriormente registada) no espfrito do publico’.

E, em consonancia/coeréncia com as disposices legais do RJPI
acabadas de referir, mais adiante, expressa o artigo 219° do mesmo diploma
legal, que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de usar, no exercicio de actividades econdémicas, qualquer sinal igual, ou
semelhante, em produtos ou servigos idénticos ou afins daqueles para os quais a marca foi
registada, e que, em consequéncia da semelhancga entre os sinais e da afinidade dos produtos
OU servigos, possa causar, um risco de confusdo, ou associagao, no espirito do consumidor”.

No essencial, estd em causa saber se decidiu bem ou mal a primeira
instancia quando julgou que a Recorrida ndo imitou as MARCAS da

Recorrente, sendo que, e socorrendo-nos de Gabriel Pinto Coelho® “¢ a imitacdo

a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da
notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, ndo a reproduz
perfeitamente, limita-se a imitd-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente
daquela de que se diz ser a imitagao”.

Se as marcas sub judice ndo sdo, como assim entende o Tribunal a
quo, semelhantes no plano grafico, figurativo e fonético, ndo induzindo
portanto o publico em erro ou confusao.

Ja no tocante a afericdo da bondade/acerto da decisdo recorrida, ao

considerar ndo existir semelhanca gréafica e fonética (ou outra) entre a marca da

" Cfr. Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, Nogdes fundamentais, Coimbra Editora, Dezembro de 2011,
pégs.174.
8 In Licdes de Direito Comercial, pag. 396.
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Recorrente e a da Recorrida, inexistindo portanto um efectivo e potencial risco

de confusdo e/ou de associacdo, importa antes de mais atentar que O risco

referido ha-de ser medido com base em entendimento/visdo de um consumidor

médio dos produtos ou servicos que a marca visa assinalar.®

E sempre na posicdo do consumidor que vai avaliar se existe
semelhanca ou ndo entre os produtos. A proposito do perfil do consumidor,
Lufk Couto Gongalves', define-o da seguinte forma: "A escolha de um produto ou
servigo é efectuada pelo consumidor final que se apresenta como o sujeito a cuja capacidade
de discernimento e grau de ateng¢ao deve ser reportado o juizo de confundibilidade resultante
da verificagdo dos dois requisitos de imitagdo que analisamos. Se é o consumidor a que,
normalmente, se deve atender (dotado de média inteligéncia, diligéncia e perspicacia) nao se
deve, todavia perder de vista os produtos ou servicos em questdo. O consumidor que releva
no contexto do direito de marcas deve ser uma figura flexivel e variavel.”

E escreve F. Novoa (Fundamentos de derecho de marcas, 1984, pag.
241) “(...) com o fim de aproximar, na medida do possivel, a figura do consumidor e do seu
comportamento habitual a realidade do mercado, nao resta outro remédio senao relativizar o
protétipo do consumidor distinguindo varios sub-tipos do consumidor médio. O fundamento
dessa distingdes deve girar segundo o mesmo autor, em tomo da natureza, caracteristicas e
preco dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes.

Nesse sentido propde, de acordo com os dois primeiros critérios (natureza e
caracteristicas dos produtos e servicos), a figura do consumidor profissional e especializado
no caso de produtos e servigos adquiridos por profissionais ou peritos e, de acordo com o
terceiro critério (precos dos produtos e servicos), o perfil de um consumidor médio mais atento

no caso de produtos e servigos terem um prego mais elevado ou o perfil de um consumidor

® Cfr. Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, NogSes fundamentais, Coimbra Editora, 2011, pag.174.
% In Direito de Marcas, pag. 142 e 143.
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médio menos diligente no caso de os produtos terem um baixo pre¢co e um largo
consumo.( ... )."

A prop6sito da matéria em anélise, este TSI** tem vindo a entender
que a “afinidade entre dois produtos ou servicos pode encontrar-se na sua aparéncia ou

contéudo mas pode, também, basear-se na aplicagdo a que se destinam, na sua possibilidade

de satisfacer a mesma fungao ou idéntica funcao”.

*

B — Consideracdes em torno das marcas em confronto:

Feitas estas consideragdes, vamos ver 0 que se passa nos presentes
autos.

Se 0 uso de marca por parte da Recorrida (titular da marca ...) ,
porgque semelhante a da ora Recorrente, cria confusdo no publico consumidor,
fazendo crer neste uma associacdo que ndo existe, entdo ha imitacdo da marca e
isto potencia a concorréncia desleal.

Assim, torna-se, necessario fazer a apreciacdo tendo em conta o
artigo 21591 do RJPI segundo o qual existe imitagdo ou reproducéo no todo ou
em parte quando, cumulativamente:

- A marca registada tiver prioridade;

- Exista identidade ou afinidade dos produtos ou servigos
assinalados; e

- Tenham tal semelhanca gréfica, figurativa ou fonética que
induza facilmente o consumidor em erro ou confusé@o, ou que compreenda um

risco de associagdo com a marca registada, de forma que o consumidor néo

possa distinguir as duas marcas depois de exame atento ou confronto®?.

Os trés requisitos de imitacdo que o artigo 215 do RJPI exige séo

1 0 ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. N.©707/2016, http://www.court.gov.mo
12 Neste sentido, Ac. TSI, de 15 de Marco de 2012, Proc. N.©436/2011, em http://www. court.gov.mo
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cumulativos, ndo se encontrando completado um deles, ndo se satisfazendo a
exigéncia legal, fica assim preterido a necessidade de apreciar os demais
requisitos exigidos pelo artigo 215°do RJPI.

Recordando sinteticamente o objecto do litigio, constata-se que a
deciséo recorrida julgou improcedente o pedido da Recorrente (subscrevendo
assim a decisdo de “autorizagdo” proferida pela Chefe do Departamento de
Propriedade Industrial da DSE que negou 0s argumentos da reclamante),
porque, no essencial, considerou que, perante as marcas em confronto (a da
Recorrente e a da Recorrida) néo se verifica a semelhanca.

Comecemos pelo 3°requisito exigido pelo artigo 215°do RJPI, Alias
€ também este aspecto que a Recorrente venha a pdr o acento tdnico no recurso.

Quanto a este terceiro requisito, digamos desde ja que ndo é visivel a

semelhanca entre 0s sinais «...» e «...» a nivel grafico e fonético, de tal forma
que o consumidor ndo consegue distinguir 0s sinais em exame.

A este proposito, importa reter as seguintes ideias:

a) - Os respectivos elementos verbais, graficos e fonéticos das 2
marcas em causa ndo sdao semelhantes. Ora, € inequivoco
que, pronunciando-se a sigla da Recorrida como "...", e, as da Recorrente
como "...", ndo existe uma semelhanca fonética entre as marcas em confronto,
ou ndo estivessemos na presenca de siglas integradas por consoantes nasais
(aquelas em que a corrente expiratéria se desenvolve pela boca e pelo nariz, em

virtude do abaixamento do véu palatino).

b) —Apesar de existir identidade ou afinidade dos produtos - da
classe 8 e da classe 9 - assinalados pelos sinais em confronto, as espécies e 0
leque dos produtos das 2 marcas em causa, sendo variaveis, ndo coincidem
exactamente.
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c) —E do conhecimento plblico que as marcas prioritarias (da
Recorrente) configuram sinais bem conhecidos no sector de aparelhos
electronicos e de telecomunicacdes e acessorios dos mésmos, com implantacédo
em varios paises do mundo;

d) - A semelhancas existente entre a marca da Recorrente (...) e a
marca da Recorrida (...) ndo é acentuada, ndo pela pronincia, nem pela forma
figurativa, portanto, ndo existe o risco de o consumidor ser facilmente induzido
em erro ou confusé@o sobre as mesmas;

e) - Perante o sinal "...”, o consumidor ndo sera facilmente levado a
crer tratar-se do produtos da marca "..." espalhados um pouco por toda a parte
do Mundo, ou por algum modo a eles associado, dada a diferente identidade da
marca e dos produtos assinalados.

*
Depois, pertinente é outrossim precisar que, para realizar a referida
afericdo/comparacdo, ha-de sobremaneira ter-se em atencdo uma impressao de
conjunto, sem dissecacdo de pormenoreslB, ou, dito de uma outra forma,

relevante é a intuicdo sintética, que ndo a dissecacdo analiftica, pois 0 gque

importa é a impressao global, de conjunto, prépria do publico consumidor, e

gue, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais

dotados de maior eficécia distintiva®*,

Neste conspecto, segundo a jurisprudéncia quase uniforme do
Supremo Tribunal de Justica de Portugal, citada aqui em nome do Direito
Comparado, tem-se proclamado que “a apreciagéo global do risco de confus&o deve,
no que respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear se

na impressao de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos

3 Cfr. Pedro Sousa e Silva, ibidem, pag. 176.
1 Cfr. Acs. do STJ, de 18/3/2003 (in Proc. n°03A545, sendo Relator PONCE DE LEA O) e de 28/09/2010 (in
Proc. n©235/05.0TYLSB.L1.S1., sendo Relator HELDER ROQUE ), ambos disponiveis in www.dgsi.pt.
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distintivos e dominantes. A percep¢do das marcas que o consumidor médio tem da categoria
de produtos ou servigos em causa desempenha um papel determinante na apreciagao global
do referido risco. A este respeito, 0 consumidor médio apreende normalmente uma marca
como um todo e ndo procede a uma analise das suas diferentes particularidades”. s

Irrelevantes também para o referido efeito, so ainda 0s elementos

genéricos ou descritivos dos sinais, sendo a respectiva semelhanca inatend ivel

em sede de comparacio, pois que n&o tém caracter distintivo®®.

Porém, e tendo presente como vimos supra que em sede de analise

comparativa entre marcas, o que releva € a impressdo global do conjunto dos

seus elementos, ou seja, a impressdo de conjunto, ndo ha divida que o que

ressalta de comum /semelhante entre os sinais da Recorrente e a da Recorrida, é
o elemento “...”, comum as duas marcas em questdo, que leva a pensar-Se na
semelhanca.

Tal semelhanca, recorda-se, assume, no entender do Prof. Carlos
Olavo'” (...), importa sobremaneira ter em atencéo a forca distintiva dos sinais,
sendo que os sinais fortes estdo, por natureza, especialmente vocacionados para

perdurarem na memoria do publico, sendo que neste conspecto muito

importante é a maneira como a palavra ou palavras sdo pronunciadas.

Bem a proposito, e como que subescrevendo o referido

entendimento, veio 0 STJ*® a concluir que :

[13 . . . P
Nas marcas nominativas, sabido que € pelos sons das palavras e das

expressodes que estas se fixam na memoéria, deve-se prestar primordial atengao aos fonemas

% Vidé Ac. Ac. do STJ ( Terceira Seccdo), de 12 de Junho de 2007, Processo C 334/05 P, in

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0334

16" Cfr. Pedro Sousa e Silva, ibidem, pag. 177.

7 In Propriedade Industrial, 22Edicao Actualizada, Revista e Aumentada, Edigbes Almedina, 2005, pags. 52 e
segs.

18 Cfr. Acordio de 9-06-2016, proferido no Processo n©124/14.7YHLSB.L1.S, sendo Relator PIRES DA ROSA, e
disponivel in www.dgsi.pt
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que as compdem, pois a apresentagao varia e o som fica.

Neste conspecto, insistindo, e como j& decidiu o Tribunal da Relacéo
de Lisboa®, importa nio olvidar que “o juizo sobre a confusao entre duas marcas deve
ser objectivo, relevando menos as dissemelhancas que oferegcam os diversos pormenores
isoladamente considerados do que as semelhancgas que resultem do conjunto dos elementos
componentes.”

Dito de uma outra forma (v.g. cfr CARLOS OLAVO)? a
confundibilidade e o risco de associacdo reportam-se & marca enquanto sinal
distintivo e ndo ao produto ou actividade em si mesmo, existindo o referido
risco de confusdo ou erro sempre que a semelhanca dé origem a que um sinal
possa ser tomado por outro.

Pelo exposto, € da nossa conclusdo que ndo se verifica acentuada

semelhanca entre as duas marcas em exame ... € ....

*

C — Consideracdes acerca dos argumentos invocados pela

Recorente no recurso:

Em sede alegaches a Recorrente invocou Varios argumentos para
tentar convencer o Tribunal ad quem aceite 0 seu ponto de vista, vejamos se tais
argumentos sdo persuadores ou nao.

1) — Primeiro ponto: a Recorrente critica o Tribunal a quo pelo facto

de este ndo dar muita importancia ao resultado das sondagens feitas pela

Recorrente junto de consumidores. Ora este tipo de prova, tem o valor que tem,
esta sujeito a livre apreciacdo do julgador como outras provas, por ndo serem

provas com forca plena. Alias, tais sondagens sdo feitas por ordem da

19 Cfr. Acorddo de 5/3/2013, proferido no Proc. 6/12.7YHLSB.L1-1, sendo Relator MANUEL MARQUES, e
disponivel in www.dgsi.pt.
2 1n Propriedade Industrial, 22Edicio Actualizada, Revista e Aumentada, Edicdes Almedina, 2005, pag. 53.
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Recorrente, como elas foram feitas com que rigor cientitico, desconhecemos.
Portanto, ndo sdo elementos com forca bastante para alterar o que esta decidido.
2) — Segundo ponto: a Recorrente invocou algumas decisdes

proferidas por instancias estrangeiras que decidiram a matéria ligada a marca da
Recorrente. Entende esta que a razdo esta quase sempre no lado dela. Porém,
estes precedentes judiciais estrnageiros ndo vinculam os Tribunais da RAEM,
porgue estes aplicam o Direito vigente em Macau. Importa deixar também aqui
uma nota lateral: a matéria de marca mexe as vezes com percepcdes e
compreensdes ligadas ao espago geografico, exemplo que podemos citar aqui €
a palavra “Lisboa”. Em Macau, quando se fala de “Lisboa”, a maioria das
pessoas pensam logo no Hotel Lisboa, quase ninguém vai associar ela a capital
de Portugal, cidade de Lisboa. Mas, se alguém fala em Lisboa na Europa,
particularmente em Portugal, quase todos os ouvintes pensam logo na capital de
Portugal. Eis um elemento que se deve ponderar também.

3) — Terceiro ponto: a Recorrente alega a forma das marcas em causa,

entendendo que a forma é semelhante, composta por letras, 0 que aumenta o
risco da confusdo. E um argumento interessante, mas ndo convence. Seguida a
I6gica da Recorrente, como ela registou a marca ..., quase todas as outras
marcas  semelhantes  estdo  proibidas de serem usadas, por
exemplo: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...etc e por aifora. Nao € este raciocinio que
o legislador fixa.

Assim, improcedem todos estes argumentos da Recorrente.

*

Seguida a linha de pensamento que acima expde, é de verificar que,
em face das consideracdes e impugnacOes da ora Recorrente, a argumentacao
produzida pelo MMo. Juiz do Tribunal a quo continua a ser valida, a qual ndo

foi contrariada mediante elementos probatdrios concretos, trazidos por quem
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tem o Onus de prova. Nestes termos, € da nossa conclusé@o que o Tribunal a quo
fez uma andlise ponderada dos factos e uma aplicacdo correcta das normas
jurdicas do RJPI, tendo proferido uma decisdo conscienciosa e legalmente

fundamentada, motivo pelo qual € de manter a deciséo recorrida.
*

SINTESE CONCLUSIVA:

| - A marca, como sinal distintivo que &, tem essencialmente uma
funcdo identificadora (de produtos ou servicos) e distintiva, sendo de resto
através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorréncia.

Il - E, porque assim €, bem se compreende, portanto, que tal como
decorre do disposto no artigo 219°do RJPI, uma vez registada a marca, passe o
seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma
para os produtos e servigos a que ela se destina.

I11 - Ja no ambito na andlise comparativa das marcas em confronto,
maxime para aferi¢do de uma ‘“imitagdo”, importa sobremaneira atender ao
conjunto - que ndo as dissemelhancas que resultem de diversos pormenores
iIsoladamente considerados - de todos os elementos constitutivos da marca, pois
que é a partir da globalidade da composicdo de cada uma que se ha-de aferir do
risco de semelhanca ou dissemelhanca.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e a marca ... (registada), néo
existe acentuada semelhanca, visual e fonética, e ndo servem para assinalar

produtos idénticos, ndo € de concluir pela existéncia de um risco de

confundibilidade para o consumidor médio entre ambas.

*

Tudo visto, resta decidir

* *x %
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V -DECISAO
Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juizes do

Tribunal de 22 Instancia acordam em negar provimento ao recurso,

mantendo-se a decisdo da primeira instancia.

*

Custas pela Recorrente.

Reqiste e Notifique.

RAEM, 17 de Maio de 2018.
Fong Man Chong
Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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