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Descritores:
- Marcas
- Concorréncia desleal
- Marca de prestigio

SUMA RIO:

| - A marca exerce uma funcao de garantia de qualidade ndo enganosa,
visando associar um produto ou servico a determinado produtor ou
prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e
proveniéncia.

Il - S6 pode haver afinidade e risco de confuséo entre marcas em presenca
de produtos e servigos idénticos ou afins. Pode acontecer que em classes
diferentes continue a haver perigo de interpenetracdo de produtos. Mas, se
0s produtos ndo se confundirem na sua substancia e na sua utilidade
consumistica, parece claro que aia proteccdo de marca registada ndo pode
ir a0 ponto de impedir o registo de outra, mesmo que esta reproduza
parcialmente a composicdo daquela.

I11 - SO ndo sera assim em casos especiais, como € 0 caso previsto na
alinea c), do n°, do art. 214°do RJPI, quando estabelece que, mesmo
para produtos sem afinidade, uma marca ndo pode ser registada se
constituir a reproducdo, imitacdo ou traducao de outra anterior que goze
de prestigio em Macau.
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Proc. n©1172/2019

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da RAEM

| — Relatorio

“A LIMITADA”, sociedade com sede em Macau na..., registada na

Conservatéria do Registo Comercial e de Bens Moveis sob o n.°..., ---
Recoreu judicialmente para o TJB (Proc. n°CV3-18-0024-CRJ) ---

Do despacho de 7 de Fevereiro de 2018 da Sra. Chefe do Departamento
da Propriedade Industrial que Ihe recusou o registo de marca com o n.°
N/....

Por sentenca de 28/05/2019 foi o recurso julgado improcedente.

E contra essa sentenca que O recorrente ora vem interpor 0 presente

recurso jurisdicional, em cujas alegacOes formula as seguintes conclusoes:

“1. A marca da BARRANCARNES - B, S.A. ndo pode ser considerada marca notoria.

2. Uma coisa é a “Denominagao de Origem Barrancos - Presunto de Barrancos” -
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conceito e marca guarda-chuva a sombra da qual se podem agregar e abrigar dezenas
ou centenas de outras marcas - e outra coisa, bem diversa, € a “C - Barrancos” - menor,
mais restrita, delimitada e meramente confinada a um determinado ambito geogréfico
no centro sul do pak menor da peninsula ibérica!

3. A “C - Barrancos” ndo detém a exclusividade da producdo e transformacdo do
porco preto em Barrancos.

4. Sob pena de se tomar a parte pelo todo, a marca “C - Barrancos” ndo se deve
confundir ou identificar com a “Denominacdo de Origem Barrancos”, sendo esta
D.O.P. e apenas esta que confere notoriedade a qualquer um dos produtos derivados
de porco preto daquela regido, onde a BARRANCARNES - B, S.A. detém ndo mais
que uma so6 unidade de producéo e transformacdo de tal produto animal.

5. A notoriedade que a marca “C - Barrancos” podera porventura gozar estara
eventualmente circunscrita a ndo mais que ao centro sul de Portugal e, ao nivel do
perfil do consumidor europeu, aos provindos do sul da Europa.

6. A marca “C - Barrancos” néo € de todo conhecida do publico em e/ou de Macau, €,
logo, é insusceptivel de ser idénea para causar qualquer simples risco de associacao
com os produtos que integram 0 servico de restauracdo da recorrente ou de
concorréncia desleal.

18. Babe perguntar: onde, em que local, em que circunsténcias temporais ou
territoriais?

19. A BARRANCARNES - B, S.A. € uma empresa que apenas se dedica a mera
comercializacdo de produtos de charcutaria e que ndo tem, pois, qualquer espaco de
restauracéo ou preparacao de refeicdes em Macau.

20. Diversamente, a recorrente presta servigos de restauracdo e tem sucesso pela
comida que serve, pelo mérito do seu servico de confeccéo, tempero e apresentacéo
das suas refeicoes.

21. A BARRANCARNES - B, S.A. nem sequer é detentora de um qualquer espaco
fiico onde pudesse comercializar os seus produtos ao publico, ao contrario do que

acontece no caso da recorrente.

22. A marca “C - Barrancos” so poderia, quanto muito, ser eventualmente considerada
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uma marca com alguma notoriedade apenas em Barrancos, sendo somente conhecida e
considerada como mais uma marca, entre muitas outras, do ramo e que em Macau €
uma marca desconhecida ou ndo tdo conhecida, pelo que ndo merece a protecgo legal
que, em face da sentenca a quo, Ihe foi reconhecida.

23. Ao ndo ter adoptado a ora propugnada interpretacdo e aplicagdo das normas
juridicas constantes dos artigos 158.6 159.°e 165. todos do Codigo Comercial, 0
Tribunal a quo procedeu a violacdo das mesmas normas juridicas, 0 que se invoca nos
termos e para os efeitos das alineas a) e b) do n.°2 do art. 598.°do C.P.C.

NESTES TERMOS, requer-se a V. Ex.* a revogacio da sentenca a quo e a sua
substituicdo pou outra que acolha os argumentos e fundamentos expostos pela
recorrente, levando a que seja deferido o pedido de registo da marca “C - Genuine
Cuisine” em Macau.”

*
N&o houve resposta ao recurso.
*
Cumpre decidir.
**k*k

Il — Os Factos
A sentenca deu por provada a seguinte factualidade:

- A recorrente, requereu, em 04/01/2017, junto da Direccao dos Servicos
de Economia, o pedido de registo de marca namero N/..., consistindo tal

marca no seguinte:
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- O referido pedido foi feito para os “Servigos de restauragdo”, incluidos

na classe 432

- O referido pedido foi publicado no Boletim Oficial da Regido
Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n.° 7, Il Série, de
15.02.2017.

- Em 18/04/2017, a parte contraria deduziu os embargos contra o pedido
acima referido, os embargos foram publicados no Boletim Oficial da
Regido Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n.© 25, 1l Série,
de 21.06.2017.

- A recorrente nao apresentou a contestagéo.

- Por via do despacho proferido em 07/02/2018, o Chefe do Departamento
da Propriedade Intelectual da Direccdo dos Servicos de Economia
proferiu a decisdo de recusar o pedido de registo de marca namero N/...,
vide a fls. 125 e 133 do auto administrativo anexado nos autos, cujo teor

que aqui se da por integralmente reproduzido.

- O despacho supracitado foi publicado no Boletim Oficial da Regi&o
Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n.° 10, Il Série, de
07.03.2018.

- A parte contréria € a titular das seguintes marcas:

NUmero N/... N...

Classe 29 29
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Constituicdo da

marca

**k*k

11 — O Direito
A sentenca julgou o recurso improcedente, considerando que:

- A marca da recorrida particular ”Barrancarnes — B, S.A.” ...n&o € marca

notoéria;

- Essa marca foi registada antes do registo pedido pela recorrente,

gozando do direito de prioridade;

- A marca registanda da recorrente ...reune todos 0s requisitos para ser

considerada de reproducdo ou imitacdo da marca da recorrida particular.
- A marca registando pode traduzir concorréncia desleal.

A fundamentacéo utilizada foi a seguinte:

“...Quanto a marca de notoriedade, nos termos do artigo 214.9 n.°1, alinea b) do
Regime Jurdico da Propriedade Industrial, “1. O registo de marca é recusado
quando: ...b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducéo, imitagéo ou
traducéo de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou
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servicos idénticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos
possam estabelecer ligacdo com o proprietario da marca notoria;...” Um dos meios
de proteccdo concedidos pela lei a marca notdria é de visar a proibir o registo das
marcas que se encontrarem na total ou parcial reproducdo, imitagdo ou traducédo da
marca notoria.

No entanto, a lei ndo delimita que quais marcas sdo marcas notorias.

Segundo a definicdo do Autor Luis M. Couto Goncalves, “A marca notoriamente
conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do publico
consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou
servico”®, “Se o produto ou servico for de grande consumo, a marca deve ser
conhecida do grande publico; se o produto ou servigo for de consumo especffico, a
marca deve ser conhecida de grande parte do publico interessado nesse produto ou
servigo. A marca notoriamente conhecida deve ser notdria no pas onde se solicita a
especial proteccao — pois € nele que, obviamente, se havera de dirimir o conflito entre
a marca a registar e a marca notoriamente conhecida — embora ndo carega de nele
ser usada de modo efectivo.”?

Conforme o entendimento do acorddo n.° 873/2009 do TSI, “As marcas notérias sao
as marcas muito conhecidas pelo publico interessado, constituem assim excepcdes
aos principios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito
conhecidas pelo publico interessado, e ndo publico em geral, ficam sempre sujeitas ao
principio da especialidade”.

No presente caso, do entendimento do despacho recorrido, conforme os documentos
apresentados pela parte contréaria, revela-se que os consumidores de Macau conhecem
a marca da parte contraria por via do fornecimento aos supermercados e do consumo
dos respectivos produtos nos locais designados, e ao mesmo tempo, a parte contraria
registou a sua marca em diferentes pakes (nomeadamente, nas regiGes vizinhas),
nestes termos, deve-se considerar a marca da parte contraria como marca notoria.

! Luis M. Couto Goncalves, Direito de Marcas, 2° edi¢io, Almedina, pagina 146
2 Luis M. Couto Goncalves, Direito de Marcas, 2* edi¢cao, Almedina, pagina 147, no tocante a0 mesmo
entendimento, vide o acorddo n.° 34/2012 do TUI.
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E certo, segundo o contetido dos documentos constantes nos autos, mesmo que 0s
produtos (presunto) vendidos e a marca da parte contréria tenham certa notoriedade
em Portugal, e além disso, a marca envolvida foi registada no continente da China, em
Hong Kong, na Angola e na EU (incluindo o Portugal), paralelamente, a parte
contréria tem fornecido os produtos supracitados de marca envolvida aos parciais
supermercados e diferentes hotéis de Macau.

No entanto, salvo o devido respeito, do entendimento do tribunal, tendo em conta que
o0s produtos vendidos pela parte contréria sdo produtos de carne (produtos alimentos),
os consumidores finais devem ser os residentes de Macau, os trabalhadores n&o
residentes e os turistas, considerando que os residentes de Macau, os trabalhadores
nao residentes e os turistas sdo maioritariamente os chineses ou asiaticos, em geral, a
cultura alimentar deles € bem diferente da cultura alimentar dos europeus e residentes
de ocidental, nestes termos, o tribunal entende que os documentos apresentados pela
parte contraria ndo séo suficientes para verificar que a maior parte dos consumidores
supracitados conhecem amplamente a marca da parte contréria.

Nestes termos, o tribunal ndo entende que a marca da parte contraria € uma marca
not6ria nem que a mesma marca deve ser concedida a proteccdo especial gozada pela
marca notoria.

Embora a marca da parte contraria ndo constitua a marca notoria, no entanto, tendo em
consideragdo que segundo os factos provados do presente caso, a marca da parte
contraria foi registada anteriormente da marca da recorrente, por causa disso, a partir
das regras gerias, podemos julgar se a marca da parte contraria deva ser protegida no
caso vertente.

Nos termos do artigo 214.° n.°2, alinea b) do Regime Juridico da Propriedade
Industrial, “2. O pedido de registo também € recusado sempre que a marca ou algum
dos seus elementos contenha: ...») Reproducdo ou imitacédo, 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 associa¢do com a marca registada;...”
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Nos termos do artigo 215°do Regime Juridico da Propriedade Industrial,
“1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por
outra, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

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

c) Tenham tal semelhanca gréfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra
que induza facilmente o consumidor em erro ou confusdo ou que compreenda um
risco de associagdo com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor
nao as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.
2. Considera-se reproducdo ou imitacdo parcial de marca, a utilizagdo de certa
denominacéo de fantasia que facga parte de marca alheia anteriormente registada, ou
somente do aspecto exterior do pacote ou invélucro com as respectivas cores e
disposicao de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os
nao possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente
utilizadas.”

Do articulado supracitado, a situacdo de - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em
parte, de marca anteriormente registada por outrem constitui a causa de recusa do
registo de marca, a0 mesmo tempo, a existéncia da reproducéo ou imitacdo tem que
preencher simultaneamente as seguintes 3 condi¢des: 1) A marca ja registada tiver
prioridade; 2) A identidade e a semelhanca dos produtos ou servicos; 3) Tem a
semelhanca que possa induzir facilmente o consumidor em erro ou confuséo ou que
compreenda um risco de associacdo com outros produtos.

A doutrina e jurisprudéncia dominante t€ém vindo a entender que “A afinidade entre
dois produtos ou servicos pode encontrar-se na sua aparéncia ou contedo mas pode,
também, basear-se na aplicacdo a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer
a mesma ou idéntica funcdo Para além do critério da finalidade e utilidade dos
produtos e servigos a doutrina refere ainda o critério da natureza (estrutura e
caracteriticas) dos produtos e servicos e o critério dos circuitos e habitos de
distribuicdo dos produtos e servicos.”

* Luis M. Couto Goncalves, Direito de Marcas, 2% edicdo, Almedina, pagina 134, no tocante a0 mesmo
entendimento, vide o acordao n.® 135/2015 e o acérdao n.° 663/2016 do TUI.
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Quanto a afinidade da marca, Luis M. Couto Gongalves apontou que, “O primeiro é o
de se dever apreciar as marcas no seu conjunto sé se devendo recorrer a dissecacao
analftica por justificada necessidade; o segundo é o da irrelevancia, no conjunto da
apreciacao das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva; o terceiro € o
de, nas marcas complexas, se dever privilegiar sempre que possivel, o elemento
dominante; por ultimo, temos que nos referir ao possivel significado do “risco de
associa¢do” que, Sob impulso da Directiva, passa a fazer parte do conceito de
imita¢do. A doutrina dominante tem ligado esse risco ao conceito de “confusdo em
sentido amplo”. Assim sendo passa a haver o sentido de confusdo em sentido estrito
para as situacles tipicas em que haja o risco do publico-consumidor confundir a
origem dos produtos ou servigos, e 0 conceito de confusdo em sentido amplo para as
situagBes-atipicas em que o publico consumidor, reconhecendo a diferente origem dos
produtos ou servicos, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relacéo de tipo
juridico, econémico ou comercial entre as diferentes origens.”

Segundo a jurisprudéncia, o acorddo n.° 77/2016 proferido pelo TUI apontou que, “I -
A imitacdo de uma marca por outra tanto existe quando, postas em confronto, elas se
confundam, mas também, quando, tendo-se a vista apenas a marca a constituir, se
deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra de que se tenha
conhecimento. Il — A susceptibilidade de erro ou confusdo quanto as marcas deve ser
aferida em face do consumidor médio dos produtos ou servicos em causa, em termos
de este sO poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Il — A
averiguacao da novidade das marcas mistas e das marcas complexas deve conduzir a
considera-las globalmente, como sinais distintivos de natureza unitaria, mas
incidindo a averiguacdo da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes —
sobre os elementos que se afigurem mais idéneos a perdurar na memoria do publico
(n&o deverdo tomar-se em linha de conta os elementos que desempenhem funcao
acessoria, de mero pormenor). IV - No caso das marcas mistas o elemento nominativo
€, em regra, 0 mais importante para a apreciacao do risco de confusdo. Mas podera
nao ser assim, se, por exemplo, o elemento figurativo suplantar em dimensdo o
nominativo.”

Conforme o acérdao n.° 1098/2018 proferido pelo TSI, “V - A semelhanca tem de ser

* Luis M. Couto Goncalves, Direito de Marcas, 2% edicdo, Almedina, pagina 136 a 138.
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de ordem grafica, nominativa, figurativa ou fonética, e, ela tem de ter uma eficacia
especial. Tem se ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusdo sobre as
marcas ou capaz de levar o consumidor a associa-las (marca da Recorrida vs marcas
da Recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial
dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada,
exigindo a lei que a inducdo do consumidor em erro ou confusdo seja facil (induza
facilmente o consumidor em erro ou confusao, refere a al. ¢) do art. 2159.”

Para além disso, conforme o acérddo n.° 450/2014 proferido pelo TSI, “1. N&o se
verifica o fundamento de recusa entre as marcas (registada) e (registanda), pois ndo
obstante um elemento comum, as dissemelhancas ganham relevo na analise do
conjunto. 2. Pode haver semelhanca da marca havendo risco de associacdo. O que é
indispensavel € que ndo exista risco de confusdo. 3. A distintividade deve ser feita de
forma a que “o risco de confusdo de marcas seja aferido em fun¢do do registo de
memorizacao do consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na
afinidade desses mesmos produtos e na semelhanca gréfica, figurativa ou fonética dos
elementos constituintes da marca em questdo”.”

No presente caso, segundo os factos provados acima referidos, sem ddvida, a marca da
parte contraria foi registada de forma anterior, até goza do direito de prioridade.

No entanto, a questdo a analisar € — se a marca da recorrente e a marca da parte
contréria sejam para assinalar os produtos ou servigos idénticos ou afins, se as marcas
das partes induzam facilmente o consumidor em erro ou confuséo ou que compreenda
um risco de associacao.

Para tanto, vamos confrontar a marca da recorrente e a marca da parte contréria:

Marca registanda Marca ja registada

N/...

N/...
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N/...

Entre os quais, a marca nimero N/... e a marca nimero N/... é para assinalar produtos
incluidos na classe 292 a marca numero N/... é para assinalar servicos incluidos na
classe 432 a descricdo € de Servigos de Restauracéo.

Nesta situacdo, mesmo que a classe da marca pedida pela recorrente pertenca a classe
432 (servicos de restauracdo), no entanto, conforme os documentos constantes nos
autos, pode-se concluir que a recorrente presta servicos de alimentacdo e bebidas
portugueses, a marca ja registada pela parte contraria envolve os produtos alimentares
de carne da classe 292 nomeadamente as salsichas portuguesas, os presuntos e as
carnes produzidas em Barrancos do Portugal. Por outras palavras, os servicos de
restauracdo acima referidos e os produtos de carne dirigem-se igualmente aos
consumidores que gozam dos produtos alimentares portugueses, existem assim a
afinidade nas partes, quer na natureza quer na circulacao.

Por outro lado, a partir da formacdo da marca, a marca da recorrente é uma marca
mista, do ponto de vista directa e global, a parte mais introduzida da marca é o
desenho de ... e a palavra mista de ..., a moldura exterior da marca e a palavra de
“Genuine Portuguese Cuisine” ndo desempenham um papel principal no confronto ou
na apresentacdo visual. Comparando com a marca da parte contraria, pode-se concluir
que o desenho de “...” na marca da recorrente ¢ bastante semelhante ao desenho de
“ ... ” na marca nimero N/... da parte contréria, a pessoa média tem que comparar
cuidadosamente os dois desenhos, e depois, pode-se encontrar a distingdo subtil na
forma e na postura dos desenhos, a palavra mista de “...” ¢ igual com a palavra de “...”
da marca nimero N/... e a palavra de “...” da marca nimero N/... da parte contréaria.

Em caso de os elementos constitutivos da marca da recorrente sejam quase iguais aos

da marca da parte contréria, do ponto de vista directa e global, existem a afinidade

entre as duas marcas, ou seja, as duas marcas Sao quase iguais.

Conjugando com a afinidade das duas marcas revelada nos produtos e servigos, no
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momento em que efectua a ponderacdo do ponto de vista dos consumidores gerais,
existe assim a possibilidade de que induzam o consumidor em erro ou confus&o, ou
seja, os consumidores entendem que 0s servigos de restauragdo prestados pela
recorrente tenham ligacdo com a empresa da parte contréria, os produtos de alimentos
prestados pela recorrente (nomeadamente os produtos alimentares de salsichas
portuguesas, de presuntos e de carnes) decorrem da empresa da parte contréria ou da
origem de Barrancos do Portugal.

Nestes termos, o tribunal entende que a marca pedida pela recorrente preenche todos
0s requisitos de reproducéo ou imitacao.

No fim, por mera cautela, entdo vejamos, se exista a concorréncia desleal no
requerimento apresentado pela recorrente.

Nos termos do artigo 99 n.°1, alinea ¢) do Regime Juridico da Propriedade Industrial,
“l.Sdo fundamentos de recusa da concessdo dos direitos de propriedade
industrial: ...c) O reconhecimento de que o0 requerente pretende fazer concorréncia

desleal, ou que esta é possivel independentemente da sua intengdo;...”

Quanto ao sentido da concorréncia desleal, como apontado pelo acérdao n.©239/2015
do TSI, “V. O acto de concorréncia desleal € aquele que se mostra contrario as
normas e usos honestos da actividade economica, designadamente o que seja idoneo
a criar confusdo entre produtos ou servigos de diferentes agentes economicos e o que
configure aproveitamento da reputacdo empresarial de outrem, com isso visando a
deslocacéo ou a possibilidade de deslocacgédo da clientela.” (para além disso, pode-se
ver 0s acérdaos n.% 246/2017, 170/2016 e 226/2014 proferidos pelo TSI)

Diferente das regras gerais, na ponderacdo da concessdo do registo de marca, a
concorréncia desleal exigida pela lei ndo toma a intencdo subjectiva da recorrente
como condicdo, para além da concorréncia desleal de intencdo subjectiva, a
concorréncia desleal objectiva também constitui a causa de recusar o pedido de registo
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de marca, no tocante a situacdo supracitada, como apontado pelo acérdd n.°
1046/2017 do TSI, “I - Para ser recusado o registo com o fundamento do artigo 991-
c) do RJPI, é necesséario que se reconheca que a requerente do registo pretende fazer
concorréncia desleal, ou que esta é possivel independentemente da sua intencdo. Esta
norma abrange duas situagbes: a contrariedade objectiva intencional e a
contrariedade objectiva ndo intencional as normas de concorréncia desleal. Il - O
acto de concorréncia desleal é o acto de disputa de clientela que € contrario as
normas e usos honestos da actividade econdémica, designadamente o que seja iddneo
a criar confusdo entre produtos ou servigos de diferentes agentes econémicos - Cfr.
artigos 158°e 159°do Cddigo Comercial. 111 - H& que ter bem presente que a grande
directriz nesse dominio ndo é o repudio da copia ou da imitacdo, mas a da reaccao
contra o risco de confusdo. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de
copia é rejeitado. E necessario que a confusdo actue no espirito do publico de
maneira a fazé-lo tomar um operador ou 0s seus produtos ou servigos por outros. SO
assim funciona no sentido de uma eventual deslocacao de clientela. 1V - Com efeito,
perante as duas marcas em analise, o consumidor facilmente considerara que os
produtos da marca da Recorrida sdo uma extensdo da actividade da Recorrente, 0
que ndo é verdade e como tal contraria as normas e usos honestos de actividade
economica (artigo 159°do CCOM)”.

Na delimitacdo concreta de se constitua o0 acto de concorréncia desleal, a
jurisprudéncia entende que deve-se recorrer as regras gerais do Cédigo Comercial.
Podemos ver a douta tese formulada pelo TSI no acérdao n.° 148/2018, “I - O regime
juridico da propriedade industrial ndo descreve as situagdes que configurem um
quadro de concorréncia desleal, pelo que havera que pedir socorro ao Cddigo
Comercial, que no art. 158° estabeleceu uma clausula geral, segundo a qual a
concorréncia desleal é toda aquela que se mostra contrdria as normas e UuS0S
honestos da actividade econdémica (art. 1589, para logo a seguir estabelecer que o
acto desleal € aquele que se revele idoneo a criar confusdo entre produtos ou servigos
de diferentes agentes economicos ou o crédito dos concorrentes (art. 159, n°).”

No presente caso, de acordo com o fundamento supracitado, ndo se conseguir concluir
a marca da parte contraria como marca notoria, e além disso, ndo ha provas de que a
recorrente tem a intencdo de praticar o acto de concorréncia desleal. No entanto, a
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falta anteriormente referida néo € crucial, pelo que existiu no caso a situacdo de que a
marca da recorrente efectuou a reproducdo e imitacdo da marca da parte contréria,
essa situacdo € suficiente para induzir o consumidor em erro ou confusdo sobre 0s
produtos e servicos das duas marcas, nestes termos, na perspectiva objectiva, pode-se
reconhecer que o pedido e o uso de registo de marca da recorrente € suficiente para
constituir os actos de confusdo da concorréncia desleal (nos termos do artigo 159°do
Cadigo Comercial), até constituindo a causa de recusar o registo de marca.

Como a marca da recorrente constituiu a imitacdo a marca ja registada pela parte
contraria, e além disso, existe a concorréncia desleal, nos termos do artigo 214, n.°2,
alinea b), do artigo 99 n.°1, alinea c) do Regime Juridico da Propriedade Industrial,
conjugado com o artigo 2149 n.° 1, alinea a), a decisdo da entidade recorrida de
recusar o pedido de registo de marca da recorrente corresponde a lei, deve ser mantida.

Face ao expendido, o tribunal negou provimento ao recurso da recorrente, e
mantendo-se a decisdo proferida no despacho recorrido.”
A fundamentacdo transcrita, perdoados alguns pecados de deficiente

traducdo, ndo é de acolher.

Com efeito, embora se concorde que ndo se pode falar aqui de marca
notdria por parte da marca registada e pertencente a parte contréria,

guanto aos dois restantes fundamentos, ndo podemos com ela concordar.

Como se sabe, “A marca exerce uma funcdo de garantia de qualidade
nao enganosa, visando associar um produto ou servi¢co a determinado
produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade

de origem e proveniéncia.” (v.g., Ac. do TSI, de 5/03/2015, Proc. n°
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796/2014).

E por isso que o art. 2142 n, al. b), do RJPI afirma que o registo é
recusado sempre que a marca os alguns dos seus elementos contenha
“Reproducéo ou imitacdo, 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 associacdo com a marca registada”.

Ou seja, 0 que a norma pretende evitar € que o consumidor ndo seja
levado a pensar que esta a adquirir um produto ou servi¢o produzido por
outro agente econdmico que ndo aquele que realmente o produziu. O que
o legislador pretende &, pois, que as marcas sejam distintas, para que se

evite esse risco de confusao.

Ora, “A distintividade deve ser feita de forma a que “o risco de confusao
de marcas seja aferido em funcdo do registo de memorizacdo do
consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na
afinidade desses mesmos produtos e na semelhanca gréafica, figurativa ou
fonética dos elementos constituintes da marca em questdo”.” (Ac do TSI,

de 16/10/2014, Proc. n°450/2014).

Ora, s6 pode haver afinidade e risco de confusdo entre marcas em
presenca de produtos e servicos idénticos ou afins. Pode acontecer que
em classes diferentes continue a haver perigo de interpenetracdo de
produtos. Mas, se 0s produtos ndo se confundirem na sua substancia e na

sua utilidade consumistica, parece claro que ai a proteccdo de marca
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registada n&o pode ir ao ponto de impedir o registo de outra, mesmo que
esta reproduza parcialmente a composicao daquela. S6 ndo sera assim em
casos especiais, como é o caso previsto na alinea c¢), do n°, do art. 214°
do RJPI, quando estabelece que, mesmo para produtos sem afinidade,
uma marca ndo pode ser registada se constituir a reproducdo, imitacdo ou

traducéo de outra anterior que goze de prestigio em Macau. N&o € o caso.

Assim sendo, n&o nos parece na situagdo em apreco haver o perigo que o
n2, al. b) pretende afastar, ja que a marca registada pertence a classe 292

(destinada a producdo e comercializacdo de carnes, peixe,
aves, caca, Carne, peixe, aves e caca; extractos de carne;
frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados; geleias,
doces, compotas; ovos, leite e lacticinios; ©&leos e

gorduras comestiveis), a0 Passo que a classe para a qual a recorrente

pretendia o registo era para a classe 432 (servicos prestados por
pessoas ou por estabelecimentos cujo objectivo é a
preparacdo de alimentos ou de bebidas para o consumo bem
como ©0s servigcos prestados relativos ao alojamento e
alimentacdo em hotéis, pensdes ou outros estabelecimentos
que fornecam alojamento temporéario, incluindo ainda
servicgos de reserva de alojamento para viajantes,

prestados nomeadamente por agentes de viagens ou por

intermedidrio e pensdes para animais).

Como se V&, ha uma grande diferenca entre os produtos e servicos
englobados nestas duas classes. E tanto é assim que ndo concebemos que
nenhum consumidor que apenas quer comprar carnes ou enchidos

derivados do porco preto acabe a almocar ou jantar num restaurante,
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mesmo que ali se confeccionem pratos a base de carne de porco preto e
vice-versa. Os consumidores nunca se poderao enganar em tal situacao,
por tdo ostensiva que é a diversidade de produtos e servigos em analise.
N&o se pode instalar a confusdo entre uma coisa e outra, mesmo que as
marcas em Si mesmas apresentem pontos de contacto e de semelhanca,
como é o caso do simbolo figurativo do porco preto, voltado para o
mesmo lado esquerdo e com a mesma configuracéo pléstica, bem como a

designacdo C. E que o publico-alvo de cada uma das marcas é diferente.

O aproveitamento destes pontos de contacto entre as marcas apenas
permitiriam a recusa do registo da da recorrente caso a da parte contraria

gozasse de prestigio, 0 que ndo sucede.

Portanto, ndo se verifica no caso a situacao prevista na referida norma.

O mesmo se ha-de dizer quanto a concorréncia desleal.

Como este TSI teve oportunidade de observar, “O regime juridico da
propriedade industrial ndo descreve as situagfes que configurem um quadro de
concorréncia desleal, pelo que havera que pedir socorro ao Cédigo Comercial, que no
art. 158°estabeleceu uma clausula geral, segundo a qual a concorréncia desleal é toda
aquela que se mostra contraria as normas e usos honestos da actividade econémica (art.
1589, para logo a seguir estabelecer que o acto desleal € aquele que se revele idéneo a

criar confusdo entre produtos ou servicos de diferentes agentes econOmicos ou 0

crédito dos concorrentes (art. 159, n°1)” (Ac. do TSI, de 11/10/2018, Proc. n°
148/2018).
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E noutra ocasido assinalou que:

“O acto de concorréncia desleal é aquele que se mostra contréario as normas e usos

honestos da actividade econémica, designadamente o que seja idoneo a criar confuséo
entre produtos ou servicos de diferentes agentes econdmicos e o que configure

aproveitamento da reputacdo empresarial de outrem, com isso visando a deslocacéo ou

a possibilidade de deslocagéo da clientela” (Ac. do TSI, de 18/05/2017, Proc. n®
246/2017).

Ou seja, 0 que a concorréncia desleal tem como objectivo €, através de
um estratagema marcario, contribuir para a deslocacao de clientela de um
agente para outro, precisamente por confundir o universo dos
consumidores acerca da origem na producdo de um determinado bem

levando-os a fazer uma escolha ndo consciente e em erro.

Ora, e como ja se disse, este perigo ndo existe aqui, em que 0 Unico
elemento comum é o porco preto, mas em que o0s produtos sdo tdo
diferentes: de um lado, a venda directa de carnes do animal no mercado,
para um determinado publico, enquanto do outro, a oferta de um servigo
de restauracdo, em que o animal apenas € elemento mediato ou indirecto

do servico.

Esta a razdo pela qual ndo achamos que a sentenca possa manter-se.

**%x

IV — Decidindo

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogando
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a sentenca recorrida e o despacho do Chefe do DPI da DSE que recusou o

registo, que devera ser substituido poro outro que proceda ao registo da
marca em apreco.

Sem custas.
T.S.1., 12 de Marco de 2020
José Céandido de Pinho
Tong Hio Fong

Lai Kin Hong
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