Processo n©135/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 30 de Abril de 2015

ASSUNTO:

- Marca

- Capacidade distintiva
- Afinidade

SUMARIO:
A marca € um sinal distintivo de produtos e servigos de uma empresa dos
de outras empresas, daique o seu registo exige a capacidade distintiva.
\erificam-se a sobreposicdo de mercados e o perigo de confusdo ou
associacdo quando ambas as marcas sdo compostas por elementos
constitutivos praticamente iguais e visam assinalar produtos/servigos
afins.
A afinidade é apreciada segundo os critérios da finalidade e utilidade
dos produtos e servicos, assim como os da natureza (estrutura e
caracteristicas) dos mesmos, e dos seus circuitos e habitos de
distribuicéo.
Além disso, havera ainda que ponderar cuidadosamente o peso relativo
de cada um e néo perder de vista o risco de confusdo quanto a origem
dos produtos e servigos marcados de forma igual ou semelhante

O Relator,
Ho Wai Neng

135/2015 1



Processo n®135/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 30 de Abril de 2015
Recorrente: A Ltd.

Entidade Recorrida: Direccdo dos Servigos de Economia

ACORDAM 0S JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DA
R.A.E.M.:

| — Relatério
Por sentenca de 06/11/2014, julgou-se improcedente 0 recurso
intentada pela Recorrente A Ltd..
Dessa decisdo vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de
conclusao, o seguinte:
A. O presente recurso vem interposto da sentenca proferida nos autos pelo
Tribunal Judicial de Base, que julgou improcedente o recurso interposto
pela Recorrente, mantendo-se a decis@o recorrida, isto €, a deciséo da
Direccao dos Servicos de Economia ("DSE") publicada no BO n.©23, Il
Série, de 4 de Junho de 2014, que recusou o pedido de registo de marca
n.°N/BBBBB (Classe 30) submetido pela ora Recorrente, com base na
existéncia da marca registada N/CCCCC (Classe 43).
B. A sentenca de que ora se recorre considerou que a marca da Recorrente
corresponde, na sua conformacéo, a marca N/CCCCC, colocando assim

em crise o principio da novidade ou da exclusividade, enunciando como
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requisito "que a marca seja nova, i.e. que ndo constitua "reproducdo ou
imitacdo no todo ou em parte de marca anteriormente registada por
outrem, para 0 mesmo produto ou servigo, ou produto ou servico similar
ou semelhante”.

N&o estando em causa marcas da mesma classe (pertencendo a classe 30
a marca n.°N/BBBBB da Recorrente, e a classe 43 a marca N/CCCCC),
ndo € relevante a questao da novidade.

Também ndo estd em causa a questdo da imitacdo, sO relevando a
mesma quando as marcas pertencam a mesma classe e protejam 0s
mesmos produtos.

N&o sendo a marca N/CCCCC uma marca notéria ou de prestigio,
também nao se coloca a hipotese de a respectiva proteccao se estender a
classes nas quais nao se encontre registada.

A Unica questdo que importa considerar prende-se com a existéncia de
afinidade entre os servigos da marca da Recorrente e os produtos da
marca N/CCCCC, a questdo de saber "se tais produtos e servigos sao
afins uns em relacdo aos outros, ou melhor, se os produtos que se
pretendem assinalar com a marca registanda sdo afins aos servigos
sinalizados pela marca registada™.

A lei ndo indica expressamente qual o alcance do conceito de afinidade,
cabendo a determinacdo a doutrina e jurisprudéncia. E como citado na
sentenca, a doutrina aponta como "factores a ter em consideracao neste
processo de indagacdo: a natureza dos servigos e produtos, a
composicao destes, a sua finalidade, funcéo, as suas diversas utilidades,

o0s canais de distribuicdo usados e 0 género de estabelecimento em que
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sdo comercializados, o respectivo preco, grau de qualidade e, sobretudo,
0 tipo de consumidores".

A sentenca recorrida precipitou-se a concluir a existéncia de afinidade
entre as marcas em causa, mas sem utilizar os proprios factores que cita
como os factores da doutrina.

Importa analisar em detalhe cada um dos critérios enunciados para se
avaliar a existéncia de afinidade entre os produtos da marca da
Recorrente e 0s servicos da marca N/CCCCC, porquanto sé essa
afinidade poderia servir de fundamento a recusa do registo da marca.
Em primeiro lugar, o facto de as marcas em causa pertenceram a classes
diferentes ndo pode deixar de ser tido em consideracao para efeitos de
se apurar a existéncia de afinidade, pois agrupando cada classe
produtos ou servigos que tém muita proximidade entre si, como em
qualquer sistema de classificagdo, o facto de as marcas em causa
pertencerem a classes distintas indica, por si sO, que 0s respectivos
produtos e servigos podem néo ter afinidade.

Como consta do processo administrativo apenso aos autos, a marca da
Recorrente (classe 30) engloba "Café, substitutos de café, alternativas
ao café; cha, folhas de cha e seus produtos; cacao, pd de cacao e seus
produtos; produtos de sopa; péo; bolacha; bolo; comida saborosa;
bolacha dura; bolacha de mel; bolos chineses e ocidentais; tangyuan
(bolas glutinosas de farinha de arroz); fatias de améndoa; chocolate;
baguete; panqueca; sobremesas; pudim; doces e produtos de confeitaria;
massa; esparguete e outros produtos de farinha; farinha e produtos

derivados de cereais, mel; melaco; fermento fresco; fermento em po; sal;
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aclcar; vinagre; mostarda; pimenta; temperos; molho de nabo; molhos
(temperos); molho para salada; ketchup; caril; gelo; arroz; amido de
mandioca; sagu". Diferentemente, a marca N/CCCCC (classe 43)
engloba "Prestacdo de servigos de preparacdo de comidas e bebidas
consumidas pelos clientes nos restaurantes ou cafés".

Verifica-se uma enorme disparidade entre as especificagdes de cada uma
das marcas. O facto de a marca da Recorrente assinalar produtos e a
marca N/CCCCC assinalar servicos € determinante para ndo existir
afinidade, pois um produto, por natureza, € intrinsecamente diferente de
um servigo (a questdo da afinidade apenas faria sentido se ambas as
marcas em causa assinalassem produtos ou Servigos).

Ora, sendo a natureza das especificagcdes das marcas radicalmente
diferente, como ja se referiu, também as respectivas composicles sédo
necessariamente diferentes, ndo se aceitando que uma marca de produto
e uma marca de servico possam ser comparadas, e as respectivas
especificacOes consideradas afins, ainda para mais estando bem patente
que, no caso concreto, ambas tém um alcance bastante distinto.

Também a finalidade de ambas as marcas e dos respectivos produtos e
servigos ndo nos permite concluir que ambas sejam afins: um servico de
restauracdo visa proporcionar aos consumidores a possibilidade de
adquirirem e consumirem no local refei¢cbes confecionadas, as passo que
café, pdo e os outros produtos protegidos pela marca da Recorrente sdo
produtos, em si, que 0s consumidores utilizam na respectiva alimentacéo
e que podem ser consumidos nos mais diversos espacos - e com certeza,

com muito mais regularidade.
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Itens de alimentacdo servem uma funcdo béasica, ao passo que 0S
servicos de restauracao tém uma vertente episodica, recreativa.

A funcdo da marca da Recorrente € assinalar determinado tipo de
produtos alimentares colocados a disposicdo dos consumidores, para
serem adquiridos e consumidos nos mais diversos locais. Diferentemente,
a funcdo da marca N/CCCCC é assinalar um servico de restauracao, no
qual ndo sdo comercializados produtos alimentares mas antes servidas
refeicbes ja confeccionadas. Portanto, também a luz da funcdo das
marcas em causa € bem patente a inexisténcia de qualquer afinidade
entre ambas.

A utilidade de um servico de restauracdo € dar a possibilidade aos
consumidores de adquirirem e consumirem no estabelecimento refei¢des
confeccionadas, podendo fazer face a necessidades que 0s mesmos
possam ter ocasionalmente. A utilidade dos produtos assinalados pela
marca da Recorrente €, em geral, poderem ser utilizados na alimentacao
dos consumidores, sendo alguns desses produtos de utilizacdo diaria
(como o pao e o café). Também aqui, ndo existe afinidade.

A sentenca recorrida considera que os canais de distribuicio utilizados
pela Recorrente séo 0os mesmos que os utilizados pelo titular da marca
N/CCCCC. No entanto, a sentenca faz uma interpretacdo errada deste
critério, pois o que refere sdo os canais de distribuicdo por grosso ou
dos abastecedores (inexistentes para servicos de restauracdo), quando o
que releva séo os locais de comercializacdo - pois séo estes com o0s quais
0s consumidores tomam contacto e que, por esse motivo, podem neles

causar confusao.
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Posto isto, verifica-se que os locais de distribuicdo usados ndo sdo os
mesmos, pois 0s produtos da Recorrente ndo serdo comercializados nos
estabelecimentos de restauracdo da titular da marca N/CCCCC, pelo
que também aqui ndo existe afinidade.

Os produtos da Recorrente podem ser comercializados em
supermercados, mercearias, pastelarias, lojas de lembrancas, cafés e
outros estabelecimentos de diferentes géneros, ao passo que 0S Servigos
da titular da marca N/CCCCC sdo necessariamente prestados em
restaurantes e cafés. Dado que os produtos da Recorrente podem ser
comercializados em estabelecimentos de diversos géneros, ndo existe
afinidade neste dominio.

Os precgos dos servicos de restauracdo englobam o valor dos produtos
alimentares fornecidos acrescido do valor correspondente a prestacdo
do servigo aos consumidores. Portanto, o valor dos produtos alimentares
€ necessariamente inferior ao dos servicos de restauracao. Também néo
existe afinidade entre 0s produtos e servigos em causa quantos ao preco.
O grau de qualidade dos produtos e servicos em causa € variavel e de
dificil determinacdo, pelo que este critério ndo permite concluir pela
existéncia de afinidade.

Os consumidores que se dirigem a um estabelecimento de restauracéo
podem ndo coincidir com aqueles que consomem os produtos da
Recorrente, 0 que por si SO basta para afastar a existéncia de afinidade
neste dominio. Além disso, a adopcdo de uma interpretacdo tao lata
deste critério levaria a que 0 mesmo estivesse sempre preenchido, visto

que estamos num ambito em que ndo existe uma delimitacdo especffica



do consumidor alvo. Assim, ndo pode este critério ser usado para aferir

da afinidade entre a marca da Recorrente e a marca N/CCCCC.

*

A Entidade Recorrida respondeu a motivagdo do recurso da

Recorrente, nos termos constantes a fls. 91 a 102 dos autos, cujo teor aqui

se da por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedéncia do

recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

Il — Factos

Vém provados 0s seguintes factos pelo Tribunal a quo:
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Por decisdo da Direccdo dos Servicos de Economia datada de
08 de Maio de 2014 e publicada no Boletim Oficial a 04 de
Junho do corrente ano, foi recusado o registo da marca n.°
N/BBBBB (Classe 30), com base na imitacdo da marca
registada pré-registada N/CCCCC na Classe 43,
invocando-se o disposto no art®214°n°2, al. b), 215°n°1 e 99
n°1 al. e) do RJPI.

Ambas as marcas sdo compostas pelos seguintes sinais: D

A marca N/BBBBB pretende assinalar os produtos da Classe
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111 — Fundamentacao

O presente recurso consiste unicamente em saber se existe afinidade
entre os produtos/servicos da marca a registar da ora Recorrente e 0s
produtos/servigos da marca registada N/CCCCC, uma vez que ndo foi
posto em causa que os elementos constitutivos daquelas duas marcas eram
praticamente iguais.

Na dptica da ora Recorrente 0s servigos/produtos assinalados pela
sua marca registanda diferem-se dos da marca registada N/CCCCC.

Quid iuris?

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e servigos
de uma empresa dos de outras empresas.

A constituicdo da marca, em principio, € livre. Pode ser constituida
por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou
emblemaéticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda
composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (art®
197°do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composicdo da marca ndo é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, varias restri¢bes, uma das quais é
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justamente a constituicdo da marca tem de ser dotada de exclusividade ou
novidade, isto €, ndo pode ser uma reproducdo ou imitacdo no todo ou em
parte da marca anteriormente registada por outrem, para 0 mMesmo
produto/servigo, ou produto/servigo afins que possa induzir em erro ou
confusdo o consumidor, ou que compreenda o risco de associagdo com a
marca registada (cfr. al. b) do n°2 do art®214°do RJPI).

N&o consta do RJPI qualquer critério legal para definir o que séo
produtos/servigos afins.

Assim, bem afirmou a sentenca recorrida que se tratava de trabalho
para a jurisprudéncia e doutrina.

A jurisprudéncia da RAEM tem vindo a entender que “a afinidade
entre dois produtos ou servigos pode encontrar-se na sua aparéncia ou conteido mas
pode, também, basear-se na aplicacdo a que se destinam, na sua possibilidade de
satisfazer a mesma ou idéntica fungdo o

Ao nivel da doutrina, Pedro de Sousa e Silva entende que “os produtos
Ou Servicos que apresentam entre si um grau de semelhanca ou proximidade suficiente
para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfacdo de
idénticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou servigcos em causa terdo que
se situar, pois, no mesmo mercado relevante, permitindo desta forma, ainda que
tenuemente, uma relacdo de concorréncia entre 0s agentes economicos que os oferecam
ao publico”.

“Importa assim ter em conta ndo so as caracteristicas intrinsecas dos produtos
ou servigos em confronto, mas também outros factores envolventes, destinados a apurar

se existem intersecges ou areas de sobreposicdo entre 0s respectivos mercados. N&o

1 Ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. n®707/2010.
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as havendo, ndo pode afirmar-se que exista afinidade, nem se permite a invocagdo do
exclusivo legal”.

“Nesta ultima perspectiva, considera-se que pertencem a um mesmo mercado
relevante as empresas que oferecem produtos idénticos ou produtos que, aos olhos do
consumidor, permitem satisfazer idénticas necessidades” (Direito Industrial/Nocdes
fundamentais, Coimbra Editora, pag. 167 a 169).

Para Luis M. Couto Goncalves, “Para além do critério da finalidade e
utilidade dos produtos e servicos a doutrina refere ainda o critério da natureza
(estrutura e caracter iticas) dos produtos e servicos e o critério dos circuitos e habitos
de distribuicdo dos produtos e servigos. ”.

“Nos casos em que ndo concorram, simultdneamente, todos os factores de
apreciacdo de afinidade havera que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada
um e ndo perder de vista o risco de confusdo quanto a origem dos produtos e servigos
marcados de forma igual ou semelhante” (Manual de Direito Industrial,
Almedina, pag. 230 e 231).

No caso em apreco, a marca registada N/CCCCC destina-se a
assinalar os produtos/servigos da classe 432 que abrange “prestacio de
servicos de preparacdo de comidas e bebidas consumidas pelos clientes nos
restaurantes ou cafés” a0 PassO que a marca a registar da ora Recorrente
(N/BBBBB) destina-se a assinalar os produtos/servicos da classe 302 que
engloba “café, substitutos de café, alternativas ao café, chda, folhas de cha e seus
produtos; cacao, po de cacao e seus produtos; produtos de sopa; pao; bolacha; bolo;
comida saborosa; bolacha dura; bolacha de mel; bolos chineses e ocidentais; tanguan
(bolas glutinosas de farinha de arroz); fatias de améndoa; chocolate; baguete;

panqueca; sobremesas; pudim; doces e produtos de confeitaria; massa; esparguete e
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outros produtos de farinha; farinha e produtos derivados de cereais, mel; melaco;
fermento fresco; fermento em pd; sal; aclcar; vinagre; mostarda; pimenta; temperos;
molho de nabo; molhos (temperos); molho para salada; ketchup; caril; gelo; arroz;
amido de mandioca; sagu .

Como se pode ver, a grande parte dos produtos/servigcos das duas
classes em referéncia sdo algo semelhantes ou até idénticos.

A Unica diferenca reside no facto de que os produtos/servigos da
classe 432tém de ser preparados e consumidos em restaurantes ou cafés e
0s da classe 432ndo tém essa limitacdo de preparacdo e consumo espacial.

Sera que isso € suficiente para afirmar que os produtos/servigos
daquelas duas classes n&o séo afins?

Um bolo com a marca de “D” ou “DD”, vendido tanto num
restaurante como numa padraria, um consumidor médio conseguiria
distinguir que esse produto é da marca N/BBBBB ou da marca N/CCCCC?

A resposta, para nds, ndo deixa de ser negativa.

E certo que os produtos da marca N/CCCCC tém de ser preparados e
consumidos em restaurantes ou cafés, mas tal ndo impede que um
estabelecimento de restaurante ou de café ndo pertencente ao titular da
marca N/CCCCC possa vender os produtos da marca da ora Recorrente.

Neste altimo, um consumidor médio pode pensar perfeitamente que
tais produtos sdo da marca N/CCCCC, uma vez que 0S consume no
restaurante ou café.

Por outro lado, ainda que os produtos da marca N/BBBBB estejam a
venda em locais que ndo sejam estabelecimentos de restaurantes ou cafés, o

consumidor médio também pode ndo conseguir distinguir que tais produtos
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pertencem a marca N/CCCCC ou a N/BBBBB, ja que pode ndo saber que
0s produtos da marca N/CCCCC tém a limitacéo de preparagcdo e consumo
espacial.

Verifica-se, portanto, uma sobreposicdo de mercados e o perigo de
confusé&o ou associacao.

Pelo exposto, o recurso ndo deixara de se julgar ndo provido.

IV — Deciséo

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar
provimento ao presente recurso, mantendo a decisao recorrida.

Custas pela ora Recorrente.

Notifique e registe.

RAEM, aos 30 de Abril de 2015.

Ho Wai Neng

José Céndido de Pinho

Tong Hio Fong
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