Processo n° 508/2009

(Autos de recurso em matéria civil)

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

Relatorio

1. “A TOBACCO TRADING COMPANY?”, interpbs, no T.J.B.,

recurso judicial da decisdo de recusa do pedido de registo N/32067

referente a marca “TRI HAPPINESS E=="; (cfr., fls. 2 a 17).

Oportunamente, por sentenca, decidiu-se confirmar a deciséo

recorrida; (cfr., fls. 94 a 99).

Proc. 508/2009 Pag.1



Ainda inconformada, traz a recorrente o presente recurso, onde, em

alegacdes, produz as conclusfes seguintes:

IIA.

A Sentenca recorrida negou provimento ao recurso da Recorrente
relativamente ao despacho da DSE que recusou o registo da marca
N/32067 por entender que a marca registanda € uma reproducdo
ou imitacdo das marcas registadas P/12161 e P/12163.

O Tribunal a quo considerou que as diferencas apontadas pela
Recorrente "ndo sdo relevantes” nem a sua eficacia distintiva
suficiente para concluir pela ndo reproducéo/imitacdo das marcas
registadas.

Os argumentos apresentados pela Recorrente quanto as diferencas
graficas, nominativas, semanticas e fonéticas nédo foram
devidamente avaliados e considerados pelo Tribunal a quo, que
reconhecendo a sua existéncia as releva para um plano secundario,
numa avalia¢do ad hoc sem fundamento legal.

Do elenco das diferencas existentes entre as marcas em

apreciacdo, destaque para o aspecto fonético, porquanto
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pronunciar "San Hei" (" ZZZ") é muito diferente de pronunciar

"Sheung Hei" (" &Z"), sendo que na lingua Chinesa ¢é oralmente

mais correcto pronunciar "San Hei" (ou seja, tripo "Hei") e
"Sheung Hei" (ou seja, duplo "Hei™).

O artigo 215.° RJPI néo prevé qualquer escala valorativa, apenas
se estabelecendo a existéncia ou ndo de semelhancas.

A Unica similitude demonstrada na Sentenca é o uso do caracter "

="
=

, de utilizagdo comum e corrente na sociedade Chinesa, pelo

que ndo se pode aceitar a sua apropriacdo por parte de uma
sociedade comercial de direito privado.

Na verdade, atenta a natureza da fundamentacdo e dos
argumentos erradamente invocados na Sentenca pelo Tribunal a

quo, a sociedade B Tobacco Co., Ltd. seria a "proprietaria” do
caracter " =", detendo o monopdlio ou exclusivo da sua utilizagao.

Tais simbolos de utilizagdo comum e corrente sdo considerados
pela Doutrina como "conceitos francos', insusceptiveis, portanto,
de apropriacdo e consequente proteccdo, nos termos do disposto
no artigo 199.° RJPI.

As dezenas de marcas, nas mais diversas classes, que usam o
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referido caracter provam o caracter franco deste.
J. A Recorrida foi indevidamente atribuido esse &mbito do direito de
apropriacdo (ilegitima, saliente-se) e proteccdo correspondente,

dispondo do monopolio de disposicéo desse caracter.
K.  Sendo o caracter " =" um simbolo franco ndo pode ser apropriado

exclusivamente pela Recorrida B Tobacco Co. Ltd. cujo ambito de

n ==

exclusividade se limita a combinacdo "Sheung Hei" ("= ="),

sendo essa a interpretacdo correcta do ambito e caracter distintivo

das marcas registadas da Recorrida.
L. O caracter " =" é utilizado em duplicado na composi¢do da marca

registada 12064/DSE, para a Classe 34, de que é titular a
sociedade "C Tobacco Guangdong Industrial Coo Ltd.", sem
objeccéo da Recorrida nem da propria DSE, a qual compete, nos
termos da lei (artigo 212.° RJPI), a realizacdo de um exame
comparativo por forma a aferir da imitagdo de marcas registadas
e da posterior admissibilidade dos pedidos de registo.

M. Nos termos de certiddo emitida pelo Departamento da
Propriedade Intelectual da DSE n&o consta, no ambito do

processo 12064/DSE, qualquer declaracdo de consentimento (ou
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documento similar) de uso da expressdo "=Z" por parte da

sociedade B Tobacco Co. Ltd.

Pelo que a DSE ndo adoptou idéntico critério no processo de
avaliacao das duas marcas em apreco.

Mesmo sem qualquer oposicao por parte da sociedade B Tobacco
Co. Ltd., no ambito do processo da marca 12064/DSE, a DSE
competia, nos termos da lei, proceder ao exame comparativo com
as mesmas ja existentes e registadas, o qual serviria de base a
recusa ou admissao do pedido de registo apresentado.

N&o se compreende a diferente solucdo defendida para dois
processos cuja base de discussdo é exactamente a mesma:

aprovacdo de marca gue contém na sua composi¢do o caracter "

=
=

Decisdo diferente parece ter sido adoptada quanto ao processo
referente a marca N/32067, em que a DSE decidiu, ao abrigo
daquele citado artigo 215.°, considerar que o uso do caracter " ="

consubstanciaria uma reproducao/imitacdo das marcas registadas
P/12161 e P/12163, utilizando, assim, um critério distinto daquele

que presidiu a concessdo do registo da marca 12064/DSE.”; (cfr.,
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fls. 107 a 121).

Nada obstando, passa-se a decidir.

Fundamentacao

Dos factos

2. Estdo dados como provados os factos seguintes:

“A 30 de Outubro de 2007, a recorrente solicitou o registo da
marca N/32067, para assinalar produtos da classe 34 tendo o pedido
de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n° 1, 1l Série, no
dia 2 de Janeiro de 2008 (fls. 1 e 9 do processo administrativo junto por
apenso)

A 29 de Fevereiro de 2008, a parte contraria B Tobacco Company,
Limitada apresentou reclamacdo contra o pedido de registo da referida
marca (fls. 14 e seguintes do processo administrativo).

A recorrente foi notificada da reclamacédo por oficio expedido no
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dia 3 de Marco de 2008 (fls. 28 do processo administrativo).

A 7 de Abril de 2008, a recorrente apresentou contestacao (fls. 30
e seguintes do processo administrativo) .

Por despacho de 6 de Junho de 2008, foi o pedido de registo da
marca recusado, tendo o referido despacho sido publicado no Boletim
Oficial da RAEM, n° 27, Il Série, de 2 de Julho de 2008 (fls. 51 e
seguintes e 61 do processo principal).

A marca registanda consiste em

ddd

Il Hup

N/32067

A parte contraria é titular, entre outras, das marcas P/12161 e
P/12163, destinadas para assinalar produtos da classe 34% e que

consistem em

B/12161

P/12167
”; (cfr., fls. 95 a 95-v).
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Do direito

3. Decidiu 0 Mm® Juiz do T.J.B. confirmar a decisdo que recusou o

registo da marca “TRI HAPPINESS EEE".

Entendeu pois que “a marca registanda com o N/32067 nédo tinha
eficacia distintiva suficiente que permitisse distinguir de outras marcas
ja registadas anteriormente e pertencentes a parte contraria, a saber, sob
0s numeros P/12161 e P/12163”, considerando também haver razdes
“para crer que o consumidor médio possa ser induzido em erro ou
confusdo...”, e, dai, e ao abrigo do disposto nos art°s 214°, n° 2, al. b) e

215°, ambos do R.J.P.1., a decisdo objecto do presente recurso.
Atenta a factualidade dada como provada, e da reflexdo que sobre a
questdo em apreciacdo nos foi possivel efectuar, cremos que censura ndo

merece a decisdo recorrida.

\Vejamos.

Proc. 508/2009 Pag. 8



Consigna-se desde ja que o que deveras importa apreciar em sede

do presente recurso € se motivos existem para que fosse o peticionado

registo da marca “TRI HAPPINESS Z =" recusado.

Nesta conformidade, continuemos.

Tendo-se como adquirido que “a marca € um sinal distintivo na
concorréncia de produtos e servicos, e que tem, além de uma funcéo de
sugestdo, angariadora de clientela, uma funcdo de garantia, (vd., v.g. O.
Ascensdo, Direito Comercial, Vol. 11, pag. 139 e segs.), importa, a fim de
se dar solucdo a questdo supra identificada, atentar no estatuido nos
artigos 214° e 215° do Regime Juridico da Propriedade Industrial
aprovado pelo D.L. n° 97/99/M de 13 de Dezembro que incidem sobre a

matéria em apreciacao.

Nos termos do art® 214°:

"1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da
concessao de direitos de propriedade industrial previstos no n.° |
do artigo 9.°;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducao,
imitacdo ou traducao de outra notoriamente conhecida em
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c)

Macau, se for aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins e
com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam
estabelecer ligacao com o proprietario da marca notoria,

A marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem
afinidade, constitua reproducéo, imitacdo ou traducao de uma
marca anterior que goze de prestigio em Macau, e sempre que a
utilizacdo da marca posterior procure tirar partido indevido do
caracter distintvo ou do prestigio da marca ou possa
prejudica-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou

algum dos seus elementos contenha:

a)

b)

d)

Proc. 508/2009

Sinais que sejam susceptiveis de induzir em erro o publico,
nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utlidade ou
proveniéncia geografica do produto ou servico a que a marca se
destina,

Reproducéo 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 associacao com a
marca registada;

Medalhas de fantasia ou desenhos susceptiveis de confusdo com
as condecoracoes oficiais ou com as medalhas e recompensas
concedidas em concursos e exposi¢coes oficiais;

Brasbes ou insignias heraldicas, medalhas, condecoragdes,
apelidos, titulos e distincdes honorificas a que o requerente néo
tenha direito, ou, quando o tenha, se dai resultar o desrespeito e 0
desprestigio de semelhante sinal;

A firma, nome ou insignia de estabelecimento, ou apenas parte
caracteristica dos mesmos, que nao pertencam ao requerente ou
que 0 mesmo nao esteja autorizado a utilizar, se for susceptivel de
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”1_

induzir o consumidor em erro ou confusao;
f)  Sinais que constituam infraccdo de direitos de autor ou de
propriedade industrial.
O facto de a marca ser constituida exclusivamente por sinais ou
indicacdes referidos nas alineas b) e ¢) do n.? | do artigo 199.° ndo
constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido caracter
distintivo.
O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alinea b)
do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove ja ter
requerido em Macau o respectivo registo ou o faca simultaneamente
com o pedido de recusa.
O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alinea c)
do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove ja ter
requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou servigos
que lhe deram grande prestigio, ou o faca simultaneamente com a
reclamacao."

Por sua vez, preceitua o art® 215° que:

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 faciimente o consumidor em erro
ou confusdo ou que compreenda um risco de associacdo com
marca anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo
as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

Considera-se reproducéo ou imitacao parcial de marca, a utilizacao de

certa denominacao de fantasia que faca parte de marca alheia
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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 ndo possam
distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente
utilizadas."

Ponderando-se no supra estatuido, conclui-se que trés sdo 0s
requisitos cumulativos para se poder falar de reprodugdo ou imitacdo de
marca:

- a prioridade do registo da marca imitada;

- a identidade ou afinidade dos produtos ou servigos marcados; e,

- a semelhanca gréfica, figurativa ou fonética da marca posterior

(registanda) com a anteriormente registada que induza facilmente

em erro ou confusdo o consumidor, (ndo podendo este distinguir as

duas sendo depois de exame atento ou confronto), ou crie um risco

de associacéo entre ambas.

Duvidas ndo havendo em relacdo aos primeiros dois dos
enunciados requisitos — pois que, provado esta que a recorrida € titular
das marcas P/12161 e P/12163, destinadas a assinalar produtos da classe
34, (tabaco e produtos afins) — importa tdo so ver se se verifica o terceiro

dos indicados requisitos.
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E, ponderando no estatuido no art® 212° do R.J.P.l., onde se
prescreve que 0 exame e estudo do processo de pedido de registo de
determinada marca é feito através do exame da marca registanda e sua
comparagdo com a(s) marca(s) registada(s) para 0 mesmo produto ou
servigo ou afins, devendo-se atender também a possivel confundibilidade
dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros,
separadamente ou entre si, concluiu-se na sentenga recorrida existir

possibilidade de “erro” ou “confusdo”.

Como ja se deixou assinalado, cremos que adequado é tal

entendimento.

\Vejamos.

Na&o se olvidando o que atras se disse quanto a "funcdo da marca" -
matéria sobre a qual de forma algo desenvolvida estudam "Luis M. Couto
Goncalves in, "Funcdo Distintiva da Marca" e Carlos Olavo in,
"Propriedade Industrial™ - mostra-se de consignar que na avaliacdo da

confundibilidade entre marcas se deve ter como "ponto de partida” a
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perspectiva de um "homem médio™, colocado na posi¢do de um (normal)

"consumidor”, nem especialmente atento, nem especialmente distraido.

Por sua vez, e sobre a matéria em questdo, had também que
reconhecer que razdo tem o Prof. Ferrer Correia quando afirma que "o
consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal
semelhante a outro que ja conhecia, ndo tem a vista (em regra) as duas
marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por
se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na

memoria™; (vd. "Licdes de Direito Comercial™, Vol. 1, 1973, pag. 329).

De facto, no processo de comparacao entre um sinal e a memoria
de outro, aquilo que ressalta séo as semelhancas entre ambos e ndo as
diferencas, e dai que a imitacdo deve ser apreciada pela semelhanca que
resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas e ndo pelas
diferencas que poderiam oferecer os diversos elementos considerados

isoladamente.

E, tendo presente o que até aqui se consignou, cremos que natural é

concluir-se que entre as marcas em causa existe uma notdria semelhanca.
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N&o se esgotando a questdo com a supra adoptada concluséo,
passa-se a ver se a apontada semelhanca induz o consumidor medio em

erro ou confuséo, ou cria risco de associacao

Tem-se entendido que verifica-se "risco de confusdo" quando os
consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e,
consequentemente um produto por outro, e, por usa vez, que existe "risco
de associagédo", quando os consumidores, distinguindo embora os sinais,

ligam um ao outro, e, em consequéncia, um produto ao outro.

Mostrando-se-nos de acolher tais considera¢des, somos de opinido
de que a marca registanda é susceptivel de ser confundida com as da ora
recorrida, pois que, para aléem de serem, como ja se disse, semelhantes,
destinam-se ao mesmo tipo de produto(s), que sao de largo consumo, isto
é, de "consumo corrente™, e dai, a um consumidor menos diligente, o que
faz também concluir da real existéncia de associacdo entre as marcas em

questao.

Assim, censura ndo merece a decisao recorrida.
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Decisao

4, Nos termos e fundamentos expendidos, em conferéncia,

acordam negar provimento ao presente recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, aos 8 de Outubro de 2009

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng
Jodo A. G. Gil de Oliveira
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