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Processo n.2170/2011

(Recurso Civil e Laboral)

Data: 1/Dezembro/2011
Recorrente: A
Recorrida: B

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.AE.M.:

| - RELATO RIO

A, vem recorrer da sentenca que confirmou o despacho de recusa de

registo de marca por si requerido, alegando, em sintese:

1. A marca da Recorrente € muito famosa e conhecida no mercado internacional
de artigos de luxo, e registar a mesma ndo vai causar concorréncia desleal, prevista no art. 9°

do RJPI.

2. Os consumidores dos artigos de luxo ndo sdo consumidores médios, mas sim
consumidores especiais, pois eles prestam mais atencdo nas marcas dos produtos, Qualquer

divergéncia nas marcas dos artigos de luxo pode chamar atencéo deles.

3. Pelo exposto, a Recorrente ndo vai obter vantagem alguma se tiver a marca em
causa registada, pois ela ja tem clientela fixa e ndo h& necessidade de fazer concorréncia

desleal.

4. A marca da Recorrente é composta por palavras “F ” e “B ”, das quais a
palavra “F 7 ¢ predominante, pois esta ¢ um elemento distintivo que permite os consumidores

de artigo de luxo distinguir facilmente os produtos da Recorrente dos produtos de outros, e a
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palavra “B 7 é apenas um apelido comum italiano que pode ser usado por qualquer pessoa, e

ninguém pode ter uso exclusivo sobre esse palavra.

5. Para os consumidores dos artigos de luxo, o que é importante € comprar
produtos de “F ” ou “G ” ou “M ”, e ndo “B ”, pois sdo os termos de “F 7, “G " e

“M 7 que distinguem uns aos outros.

6. A relacao familiar entre XXX, F e G & conhecida pelos consumidores de

artigos de luxo, que é um facto objectivo e ndo pode ser negado por ninguém.

7. As marcas registanda e registada em Macau encontram-se registadas em varios
pakes, incluindo Portugal e a China. Isto quer dizer que os examinadores dos varios pakes
acham que néo existe susceptibilidade de confusdo entre as marcas registada e registanda, e

por isso, concedem 0s registos das respectivas marcas.

8. Na area de apreciacdo das marcas, todos 0s examinadores dos diferentes pases
devem ter “senso comum” e devem seguir um critério comum de ponderacdo da

susceptibilidade de confus@o quando estdo a apreciar se uma marca € confundivel com outra.

9. No presente caso, acontece que os examinadores das marcas dos outros paes
acham que ndo ha confundibilidade entre a marca registanda e a registada, mas o examinador

das marcas de Macau, bem como o Juiz a quo acham que ha.

10. E diftcil imaginar que perante as mesmas marcas, os consumidores de Macau
se confundem facilmente com as origens dos produtos diferentes, enquanto os consumidores

da China e da Europa conseguem distinguir.

11. A decisdo do Tribunal a quo deve ser revogada e deve ser concedido o registo

a marca registanda da Recorrente.

A Direccdo dos Servigos de Economia da Regido Administrativa
Especial de Macau, contra alega, defendendo, em suma, a bondade do
decidido.
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B, parte contréria, responde, dizendo em sintese conclusiva:

12 A Recorrente ndo fez prova de que tem a sua marca nominativa (que consiste em
F B ) registada em varios pakes do mundo nem que contribuiu para a notoriedade e
prestigio internacional de que gozam as marcas B e M B (ambas da titularidade da Recorrida),
para assinalar produtos da classe 142que consta da lista de produtos que entregou na DSE

quando solicitou em Macau 0 seu registo.

22 A Recorrente apresentou documentos com a sua p.i. que, por si s6, contrariam 0s

factos por si alegados.

32 Do documento junto sob 0 n°®6 com a p.i., conclui-se que a titular do registo
internacional da marca nominativa sob 0 n®499665 e que consiste em F B, € a empresa D B,
XXX, com sede em XXXXX, portanto, uma empresa diferente da Reclamante, que tem como
denominagdo social “A”, com sede em XXXXX, destinando-se tal marca a assinalar produtos

das classes 32 182 252

42 No que se refere ao registo internacional sob 0 n©501995, trata-se de um registo
em favor da Recorrente, para assinalar produtos integrados nas classes 82(prataria, baixelas)

e 143(bijutaria e artigos em prata ou com banho de prata).

52 N&o se pode afirmar, como o faz a Recorrente, que a marca F B co-existe com a
marca B da Recorrida, para assinalar os mesmos produtos, pois a bijutaria que indica como
sendo os produtos que assinala com a referida marca internacional que tomou o n®501995
nao se enquadra no conceito de alta joalharia e alta relojoaria como é, conhecida no mercado
internacional, a "B JEWELRY”, produzida e comercializada pela Recorrida, “B HOLDING

XXX™.
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62 No que se refere a marca registada na WIPO, em favor da Recorrente com o n®
608115, constata-se que, com a marca nominativa F B, a Recorrente assinala produtos

integrados na classe 162;

72 F B, enquanto pessoa individual que tem um nome de baptismo, pode criar
livremente uma marca sua, usando o seu proprio nome; porém, ndo pode ser reconhecido o
direito da Recorrida a usar uma marca para assinalar produtos com 0s quais ndo tem
gualquer ligacdo, pois ndo os produz nem comercializa, ndo os publicita nem nada fez para

que pudessem alcancar o prestigio internacional que alcancaram os produtos da Recorrida.

82 Tal como bem fundamentou o douto Tribunal recorrido, dos autos ndo resultaram
provados factos quanto a relacdo familiar entre os titulares de marcas que integram a
expressao B, nem quanto a aquisicdo por sucessao, por parte da Recorrente — cuja

denominacao social € XXX do direito de uso do nome B.

92 Vir a Recorrente, em sede de recurso, alegar e requerer que seja considerado um
facto notorio as relages familiares entre trés pessoas de nacionalidade italiana, cujo apelido

é B, € um pedido que ndo pode merecer provimento da parte dessa Alta Instancia.

102 A marca registada da Recorrida integra o sinal B que, para além de se tratar de
um apelido de familia, é a firma ou nome social da B HOLDING XXX., uma sociedade

comercial e industrial, aqui Recorrida.

112 Duvidas nao existem de que, comparando a marca registanda F B com a marca
registada B, existe o risco de serem associadas — criando uma situacao de confuséo junto dos
consumidores e potenciando a préatica de actos de concorréncia desleal — porque héa

identidade, ainda que parcial, nominativa, fonética e gréafica.

122 Dizem as regras da experiéncia comum que, sendo F um nome préprio

masculino (usado em varias linguas) e B um apelido italiano, é indiscutivel que o que imprime
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carécter distintivo numa marca composta por F B € o apelido (B ) e ndo o nome proprio

(F).

Nestes termos requer seja considerado improcedente 0 recurso
jurisdicional e, consequentemente, porque ndo existem quaisquer outras razdes
legais que o impecam, seja mantida a douta sentenca recorrida que, por sua vez,
manteve o despacho da DSE de 5 de Maio de 2009 que recusou o pedido de
registo da marca nominativa que consiste em F B com o n° N/38465 e se

destina a assinalar produtos da classe 14.2

Foram colhidos os vistos legais.

Il - FACTOS

Resulta dos autos a seguinte factualidade pertinente:

Em 09/09/2008, a recorrente “A.”, requereu o registo da marca n° N/38465.
A marca N/38465 consiste em duas palavras “F B .

Marca esta que fez registar noutros paises.

A marca registanda destina-se a assinalar produtos incluidos na classe 142 caixas em metais
preciosos para joalharia; colares; brincos; anl_Is; pulseiras; broches; alfinetes; pendentes; bot[_&s de punho;
diamantes; corais; pDoIas; ametistas; esmeraldas; safiras; rubis; [batas; quartzos; top @ios; rel[gios de
pulso; correias de rel[bios; estojos para rel[bios; fivelas para rel[bios; movimentos para rel [bios; correias

para rell_gios; rell_gios; rell_gios de mesa; rell_fios despertadores; produtos em metais preciosas; produtos

170/2011 6/13



em prata.
O pedido de registo foi publicado no BORAEM, n° 49 — || Série, de 03/12/2008.

A recorrida B HOLDING XXX é titular do registo de marca n°® N/34099 e que consiste em palavra

A marca da recorrida assinala produtos incluidos na classe 142 quais sejam, caixas em metais
preciosos para joalharia; colares; brincos; an Lis; pulseiras; broches; alfinetes; pendentes; bot_es de punho;

diamantes; corais; p Dolas; ametistas; esmeraldas; safiras; rubis; [batas; quartzos; rel [gios de pulso.

11 - EUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente pela

seguinte questéo:

A requerente A pretende efectuar o registo da marca “F B ”, sendo

gue B Holding XXX registou anteriormente neste ordenamento a marca “B ”.

Em face da anterioridade e prioridade deste registo foi a pretenséo da
ora recorrente rejeitado, propugnando ela pela ndo confundibilidade, ja que se
trata de uma marca com dois nomes e ainda por ser uma marca notoria com
registo efectuado noutros pakes, merecendo a proteccdo do ambito da

Convencéo de Paris.

Ha, no entanto, uma questdo prévia e se prende com a juncéo de oito

documentos com a alegacao de recurso que importa conhecer.
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2. Questao prévia

A recorrente, para demonstrar ser titular de uma marca que se encontra
registada em varios pakes e que goza de grande notoriedade e de que foi
composta com recurso a um nome de pessoa que a si estd ligada por lacos

familiares, juntou com as suas alegacgdes de recurso oito (8) documentos.

N&o pode, porém, a Recorrente juntar tais documentos, nesta fase do
processo, face ao disposto no artigo 616° n.© 1 e 451° do CPC, ndo se
explicando as razdes por que sé agora se procede a essa juncdo, ou sequer em
que medida tal juncdo se mostra necessaria perante o julgamento proferido em

primeira instancia.

A pretensd@o da recorrente no sentido de evidenciar tal notoriedade néo
pode ter resultado apenas por ter sido surpreendida com o julgamento e deciséo
ora recorrida, pois ndo podia ignorar que tal qualidade devia ser um dos

argumentos para fazer registar tal marca.

Na verdade, a parte ja conhecia ou devia conhecer a necessidade da sua
apresentacdo para prova de tal facto, ndo sendo possivel, uma vez confrontada
com decisdo desfavoravel por virtude dessa omissdo, vir agora juntar esses

documentos.

Donde, sem necessidade de entrar na apreciacdo do valor probatério
desses documentos, ou sequer do seu contetudo probatorio, ndo se terdo o0s

mesmos por relevantes na apreciacdo do presente recurso.
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2. Entramos assim na questao fulcral que passa por saber se as duas

marcas “F B ” ou “B ” se confundem.

E para esta anélise ndo € necessaria grande elucubracéo, bastando aplear

aregras elementares do bom senso.

E sobre isto, se podemos dizer que essas expressdes ndo sao iguais — é
6bvio que uma tem a mais a palavra “F ” -, ndo deixa de ser menos dbvio que
numa perspectiva comercial e do consumidor, tais expressdes, enquanto marcas
sdo muito confundiveis, quando se trate do mesmo tipo de actividade e de

produtos comerciais.

Vamos dar um exemplo. Imaginemos que estamos no dominio automavel:
entdo nao se confundiria o consumidor posto perante um “Mercedes” ou um
“Mercedes Benz”; no dominio da moda, nao se confundiria o consumidor entre

um “Giorgio Armani” e um “Armani”?

Temos para nds que esta constatacdo é apodipica, de nada valendo
invocar-se que o o nome ¢ que marca, ¢ que ¢ impressivo e que o apelido “B ” ¢

muito comum em Italia.

Mesmo admitindo que assim fosse, 0 certo é que ndo estamos em
Italia, antes em paragens, com uma escrita diferente, em que os nomes latinos
sdo facilmente confundiveis, ndo sendo dificil configurar que fosse até o
elemento mais forte, pela carga fonética e pela forca do apelido o que o

consumidor retivesse mais facilmente.

Acresce que, mesmo numa optica da cultura ocidental, o que marca uma
dada actividade prosseguida em termos familiares ndo deixa de ser o apelido,

ndo colhendo o argumento de que dado apelido € muito comum, pois que se 0 &,
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0S homes, em principio, ndo o serdo menos, José, Jodo, Manuel, Frederico,

Mario, etc., etc.

Fica, pois, arredado o argumento que passaria pela ndo confundibilidade

dessas marcas.

3. Pretende-se ainda se dé como por provado que a marca nominativa
que consiste em F B, para assinalar produtos da classe 142 é uma marca
famosa no mercado internacional pelo que n&o poderia dar-se como verificado o
fundamento de recusa previsto no art.© 9% alinea e), do RJPI, qual seja, o da

susceptibilidade de vir a cometer actos de concorréncia desleal.

Tal marca assinalaria produtos que se destinam a uma clientela fixa,
razao por que ndo poderdo ser aplicados critérios como ‘“consumidor médio”,
para avaliar da susceptibilidade de haver confusdo quando tal marca F B ” €

aferida pela marca registada da recorrida “B ™.

E seria um facto notorio as relagfes familiares existentes entre XXX, F

e G

Sobre isto dir-se-a tdo somente que toda essa alegacéo careceria de ser

comprovada.

A recorrente ndo fez prova de que se trata de uma marca notéria, que
tem a sua marca nominativa “F B  registada em varios pases do mundo, nem
que contribuiu para a notoriedade e prestigio internacional de que gozam as
marcas “B ” e “M B ”, ambas da titularidade da recorrida, para assinalar

produtos da classe 142 que consta da lista de produtos que entregou na DSE
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quando solicitou em Macau o0 seu registo.

4. Na verdade, analisando os documentos juntos com a peticdo inicial,
constata-se que do documento junto sob o n®6 com a p.i., que a titular do
registo internacional da marca nominativa sob 0 n®499665 e que consiste em F
B , € a empresa XXX, com sede em XXX, portanto,trata-se de uma empresa
diferente da recorrente, que tem como denominagdo social “A”, com sede em

XXX, destinando-se tal marca a assinalar produtos das classes 32 182 252

Ja no que se refere ao registo internacional sob o n®501995 (doc. n°7,
junto com a p.i. pela Recorrente), € verdade que se trata de um registo em favor
da recorrente, para assinalar produtos integrados nas classes 82 (prataria,
baixelas) e 142 (bijutaria e artigos em prata ou com banho de prata), mas dainao
se retira a notoriedade pretendida no dominio da alta joalharia e relojoaria,

como se pretende.

E do facto de tal marca conviver noutras paragens com outras marcas
com um mesmo nome, pelo menos, compondo parcialmente a sua marca, em
particular com a “B JEWELRY?”, tal ndo significa que o mesmo tenha aqui de

acontecer, visto até o circunstancialismo préprio deste ordenamento territorial.

5. Duavidas ndo existem de que se verificam o0s requisitos da
confundibilidade, da prioridade da marca registada e da identidade dos produtos

a que se destinam as marcas em confronto.

Somos, assim, a sufragar o entendimento vertido na sentenca recorrida,
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enquanto disse:

«A marca é um sinal distintivo que serve para diferenciar a origem empresarial
do produto ou servigo proposto ao consumidor. (Carlos Olavo, in Propriedade

Industrial Vol I, pag 71)

Nas palavras do Ilustre mestre Ferrer Correria, a marca é um sinal distintivo de
mercadorias, produtos e servigos e a permitir a sua diferenciagio de outros da mesma

espécie.
Vigora, quanto a constituicdo da marca, o principio de liberdade.

Como se sabe, a marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais

nominativos, figurativos ou emblemdticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente.

A lei estabelece varias restricoes a composigio livre de marca, entre as quais o

principio de novidade e especificidade.

Consagram-se esses principios no art’ 215°, do Regime Juridico da Propriedade

Industrial, que doravante designado por RJPL;’

“1. A marca registada considera-se reproduzida ou limitada, no todo ou me
parte, por outra, quando, cumulativamente: a) a marca registada tiver prioridade; b)
sejam ambas destinada a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins; c) tenham
tal semelhanga grifica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza
facilmente o consumidor em erro ou confusio ou que compreende um risco de
associacdo com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor nao as

possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodugdo ou imitacdo parcial de marca, a utilizagdo de certa
denominagdo de fantasia que faca parte de Marca alheia anteriormente registada, ou
somente do aspecto exterior do pacote ou invdlucro com as respectivas cores e

disposigdo de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os nao
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possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente

utilizadas.”

Portanto, ha reproducio total ou parcial se se verifica os sequintes requisitos: i)
a prioridade da marca imitada; ii) a identidade ou afinidade manifesta dos produtos ou
servigos marcados; iii) a semelhanga fiqurativa, nominativa ou fonética com outra

marca jd registada; iv) a semelhanga que permita a indugdo em erro o consumidor.

No que concerne aos primeiros dois requisitos, ndo sofre qualquer diivida que se
verificam, visto que a marca N/34099 ji se encontra registado na RAEM e que as
provimento ao recurso interposto pela recorrente A , mantendo assim o despacho

recorrido.»

Sem necessidade de outros desenvolvimentos, somos a decidir pela

improcedéncia do recurso.

IV - DECISAO

Pelas apontadas razdes, acordam em negar provimento ao recurso,

confirmando a decisdo recorrida.
Custas pela recorrente.

Macau, 1 de Dezembro de 2011,
Jodo A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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