Processo n.° 1261/2019
(Autos de recurso civel)

Data: 28/Maio/2020

Recorrente:
- A, LLC.

Recorrida:
- B Pty Ltd. (parte contréaria)

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instidncia da RAEM:

) RELATORIO

A, LLC., sociedade comercial com sede nos Estados
Unidos da América, com sinais nos autos (doravante
designada por “recorrente”), interpds junto do Tribunal
Judicial de Base da RAEM recurso do despacho do Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual dos Servigos de

Economia, que concedeu a favor de B Pty Ltd., melhor

identificada nos autos (doravante designada por
“recorrida” ou “parte contraria”), o registo da marca
N/..., para produtos na classe 43?2.

Por sentenca proferida pelo Tribunal Judicial de
Base, foi julgado improcedente o recurso.

Inconformada, recorreu Jjurisdicionalmente para
este TSI, em cujas alegacdes formulou as seguintes
conclusdes:

“A. O Tribunal a quo analisou a questao da reprodugao e imitagdo das marcas
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da Recorrente e, nesse ambito, os requisitos previstos no artigo 215° n.° 1 do RJPI,
concluindo o seguinte: (i) que as marcas da Recorrente tém prioridade face ao pedido da
Parte Contraria, (ii) que o pedido da Parte Contraria destina-se a assinalar produtos ou
servigos idénticos ou afins aos assinalados pelas marcas da Recorrente, e (iii) que, apesar
de haver semelhanca clara entre as marcas da Recorrente e o pedido da Parte Contraria, tal
semelhangca nao implica necessariamente que os consumidores serdo induzidos em
confusao.

B. A semelhanca entre as marcas da Recorrente e o pedido da Parte Contraria
€ 0 Unico requisito da reprodugdo e imitagdo de marca que o Tribunal a quo considerou nao
estar preenchido.

C. Nos termos do RJPI, é requisito para que uma marca se considere
reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, que esta tenha tal semelhanga
grafica, nominativa, figurativa ou fonética com aquela 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 ndo possa distinguir as marcas em causa senao
depois de exame atento ou confronto.

D. Comparando os sinais em crise no seu conjunto, facilmente se verifica que
0S mesmos causam a mesma impressao de conjunto no consumidor: ndo s6 por estar em

causa o mesmo elemento principal “...”, mas sobretudo pela aparéncia geral das marcas,
incluindo dimensao, posicao, cor e estilo dos respectivos elementos.

E. O elemento predominante e distintivo das marcas em confronto ¢ a letra “...”,
que surge em destaque do ponto de vista grafico — isolada, centrada e com dimensodes
bastante superiores as dos restantes elementos das marcas, pelo que é a mesma que ficara
na memoria visual dos consumidores, tendo em conta a impressao de conjunto das marcas.

F. Do ponto de vista cromatico, existe uma enorme semelhanga entre o pedido

N/... da Parte Contraria e a marca N/... da Recorrente — os elementos das marcas em causa
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apresentam-se com letras em cor clara sobre um fundo escuro.

G. Os restantes elementos das marcas em questao — “...” e “...” -, por serem
meramente genéricos e descritivos, sao irrelevantes no conjunto da apreciagdo das marcas.

H. “Sinal descritivo €, normalmente, a denominagao portuguesa ou estrangeira
que indica, exclusiva e directamente, a produgdo (espécie, lugar e tempo), qualidade,
quantidade, destino, valor, ou qualquer outra caracteristica do produto ou servigo. Um sinal
descritivo nao é distintivo, na medida em que é comum aos objectos idénticos qualquer que
seja a sua origem.” — pelo que tanto “...” como “...” consistem em sinais descritivos.

l. A cautela, ainda que se admitisse (0 que ndo se concede) que os referidos
substantivos relevam para a comparagcdo das marcas, sempre se diria que nao seriam
certamente os mesmos que evitariam o risco de os consumidores confundirem as marcas
em questao.

J. Os referidos substantivos situam-se por baixo da letra “...” e tém um tamanho
de letra bastante reduzido relativamente aquela, pelo que quando o consumidor médio se
deparar com qualquer das marcas em questdo, certamente ira reter o elemento “..”, de
grandes dimensbes e com capacidade distintiva, em 6bvio prejuizo das letras de tamanho
muito reduzido que se encontram numa posi¢ao inferior (e, certamente, ilegiveis a distancia).

L. O substantivo “...” ndo tem qualquer significado ou reconhecimento junto dos
consumidores de Macau, pelo que este € um elemento sem percepgdo, compreensao e
retencdo pelo consumidor médio, sendo superficial e acessoério na marca (para além da
referida dimensao diminuta).

M. Nada consta dos autos que nos permita concluir que o consumidor médio de
Macau atribua qualquer significado a palavra “...” e, muito menos, a produtos de carne com
tal origem, pelo que esta conclusdo do Tribunal a quo carece de qualquer fundamento.

N. O Tribunal a quo referiu que o elemento “...” das marcas da Recorrente ndo é

um sinal forte (?!?) e que, por isso, ndo pode ser usado exclusivamente pela Recorrente
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(apesar de ter reconhecido que a marca “...” & notodria...), mas olvidou a excepgao que
impede a apropriagcado de elementos fracos ou sem capacidade distintiva, segundo a qual “os
elementos genéricos que integrem uma marca (e, até, uma marca constituida
exclusivamente por tais elementos) poderao ser protegidos quando, na pratica comercial, os
sinais tiverem adquirido caracter distintivo” (cfr. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial.
Noc¢des Fundamentais”, 12 edicdo, Dezembro de 2011, p. 156).

O. «"Secondary meaning”, quando reportado a uma marca, pelo sentido
figurado e implicito que contém e pela fantasia que transporta, € um fenémeno de conversao
de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos
ou servigos, reconhecido como tal, no trafico economico, através do seu significado
secundario, por consequéncia do uso e de mutagdes semanticas ou simbdlicas» (cfr.
acordao do Tribunal de Segunda Insténcia, proc. n.° 655/2016, de 16 de Fevereiro de 2017).

P. Por forca de uma efectiva utilizagdo no mercado, um sinal alegadamente
indistintivo pode converter-se numa referéncia capaz de permitir ao consumidor médio
reportar certos bens ou servigos a uma determinada origem, cumprindo, desse modo, a
funcao distintiva associada a marca — sendo este o caso da marca “...” da Recorrente.

Q. Considerando que a letra “...” é o elemento predominante da marca (notéria,
tal como a DSE e o préprio Tribunal a quo reconhecem, e até mesmo de prestigio), e que
constitui um elemento distintivo, sera sempre esse o elemento a memorizar por qualquer
consumidor, independentemente do seu nivel de atengao.

R. Em relagédo ao pedido N/..., julgou o Tribunal Judicial de Base (proc. n.° CV3-
19-0002-CRJ) estarmos perante reprodugao e imitagao das marcas da Recorrente, dando
por verificados todos os requisitos do n.° 1 do artigo 215° do RJPI.

S. O Tribunal Judicial de Base entendeu haver semelhanca entre os sinais em
questdo — nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 215° do RJPI —, afirmando que “as

marcas em causa sdo muito similares na sua componente leonina, sendo que o0 que se

Recurso civel 1261/2019 Pagina 4



acrescenta na registanda [0 pedido da ora Parte Contraria], no confronto com o que se
acresenta (em apenas duas) nas registadas [as marcas da ora Recorrente], ndo confere
aquela face a esta diferenciacéo suficiente para afastar a imitagao”, e que “E facil perceber
qual o coragdo dos sinais em confronto, que se impde, reina, dominando na sua
individualizagdo: .... Este sinal, ..., no seu efeito fonético e ou visual/grafico destaca-se
patentemente, relegando o que demais que compde a marca registanda [0 pedido da ora
Parte Contraria] e duas das marcas registadas [as marcas da ora Recorrente] pela sua
natureza meramente acessoria, portanto a desconsiderar na identificacdo das marcas em
disputa.”

T. A extensa prova que consta dos autos e que demonstra que o sinal “...” é
imediatamente associado pelos consumidores a Recorrente deveria ter sido valorada pelo
Tribunal a quo no sentido de este reconhecer a capacidade distintiva da marca “...” da
Recorrente.

U. Quanto a intengdo da Parte Contraria em praticar actos de concorréncia
desleal, observe-se que, nos termos da alinea c¢) do n.° 1 do artigo 9° do RJPI, é fundamento
de recusa “O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou
que esta é possivel independentemente da sua intengao”, pelo que nao cabe a Recorrente
demonstrar a intengado da Parte Contraria, pois a mera possibilidade de concorréncia desleal
é suficiente.

V. Acto de concorréncia desleal é o acto de disputa de clientela que é contrario
as normas e usos honestos da actividade econdémica, designadamente o que seja idoneo a
criar confusdo entre produtos ou servicos de diferentes agentes econdémicos e o que
configure aproveitamento da reputacdo empresarial de outrem (cfr. artigos 158°, 159° e 165°
do Cddigo Comercial).

X. A marca da Parte Contraria é claramente idénea a criar confusdo nos

consumidores (como foi, alids, decidido pelo Tribunal no outro caso em juizo, sob o n.° CV3-
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19-0002-CRJ).

Z. A Parte Contraria pode aproveitar-se da reputagdo que a Recorrente tem em
Macau visto a sua marca “...” ser objecto de notoriedade e prestigio em Macau, em virtude
do sucesso que a tornou numa das mais reconhecidas operadoras no sector da restauragao
e hotelaria em diversos mercados, incluindo na regido da Asia-Pacifico.

AA. A Recorrente age de ma-fé ao utilizar uma marca (notéria e de prestigio) de
um terceiro que se encontra previamente registada em Macau no ambito da mesma
actividade e para assinalar servigos idénticos, na mesma classe.

Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado procedente e, em
consequéncia, ser revogado o despacho de concessao do registo da marca N/..., com todas

as consequéncias legais.”

Notificada a recorrida, foram apresentadas na
resposta ao recurso as seguintes conclusdes:

“a. Por douta sentenga datada de 25 de Junho de 2019, foi o recurso interposto
pela ora Recorrente, julgado improcedente e decidido manter o despacho da Chefe do

Departamento de Propriedade Industrial da DSE que concedeu o registo da marca N/..., na

classe 43.

b. O Tribunal a quo manteve a decisao de concessao por entender que, apesar
de haver uma semelhanga entre as marcas (a marca “...” da Parte Contraria e as marcas
registadas da Recorrente) — devido a presenga da letra “...” — a marca registanda nao induz o

consumidor em confusao.

c. A Recorrente alega que, no seu conjunto, os sinais em analise, causam a
mesma impressao no consumidor, ndo s6 por estar em causa o mesmo elemento principal

.”, mas sobretudo pela aparéncia geral das marcas, incluindo dimensao, posi¢cdo, cor e
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estilo dos respectivos elementos.

d. Entendendo também que restantes elementos das marcas em questao sao
meramente genéricos e descritivos.

e. No entender da Parte Contraria, basta uma simples analise comparativa para
se perceber que as marcas sao diferentes.

f. A Parte Contraria concorda com o Tribunal a quo a realga que o “...” utilizado
nos sinais em confronto é substancialmente diferente, sendo que o utilizado na marca da
Recorrente € um “...” mailsculo sem qualquer estilizagdo, o que o torna um sinal dotado de
fraca capacidade distintiva.

g. Enquanto a marca registanda da Parte Contraria € uma marca muito mais
complexa e elaborada, dotada de forte componente figurativa e, com elevada capacidade
distintiva, sendo composta por varios elementos nominativos e visuais diferenciadores
relevantes que lhe conferem forte distintividade e a diferenciam das marcas da Recorrente.

h. Foneticamente, enquanto as marcas da Recorrente sdo marcas nominativas
compostas pela letra maiuscula “...” e pela palavra “...”, a marca registanda € uma marca
mista formada pela letra maiuscula ESTILIZADA “...” e pela palavra “...".

i. Refuta-se igualmente o entendimento da Recorrente de que se os restantes
elementos componentes da marca registanda sdo meramente genéricos e descritivos.

j. Ora, enquanto o elemento acessério das marcas da Recorrente — “..."” — é, por
si, um elemento descritivo, fraco, do qual ndao é concedido uso exclusivo, o elemento “...” da
marca da Parte Contraria €, por si, um elemento dotado de capacidade distintiva.

k. Com efeito, ao contrario do alegado pela Recorrente foi concedido o registo
da marca “...” a Parte Contraria em varias classes, incluindo na classe 43, nao se podendo,

“ oo

portanto, pode aceitar o entendimento do Tribunal a quo de que € um elemento
meramente acessorio.

I. Todos os elementos da marca registanda séo parte integrante desta, pelo que
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a marca nao devera ser dissecada e analisada elemento a elemento, mas devera ser tida
como um todo.

m. Por outro lado, enquanto a marca da Recorrente poderia nao ter sido
concedida, a marca registanda da Parte Contraria é, em si, dotada de forte capacidade
distintiva como marca, visto que estamos perante um sinal grafico complexo.

n. A Parte Contraria tem ainda a sua marca registada em varias jurisdigdes,
inclusivamente em locais onde a Recorrente indica ter hotéis, pelo que é evidente que a
marca da Parte Contraria ndo apenas detém capacidade distintiva inerente, como pode co-
existir com as marcas da Recorrente sem haver qualquer possibilidade de confusado pelo
consumidor.

0. A marca registanda ¢é assim composta por varios elementos
individualizadores relevantes que contribuem para que seja um sinal dotado grande
individualidade e forte capacidade distintiva, facilmente diferenciavel das marcas anteriores
da Parte Contraria.

p. Devera entdo concluir-se que as marcas em questdo sdo manifestamente
diferentes entre si e que as suas diferengas sao (mais que) suficientes para que os
consumidores distingam facilmente as marcas entre si, os servigos que assinalam e a

respectiva origem comercial.

g. A Recorrente menciona ainda o processo CV3-19-0002-CRJ, cujo objecto € a

marca “...”, a qual a Recorrente alega ser idéntica a marca registanda, alegando também

que os casos deveriam ser decididos de forma idéntica.

r. O que a Recorrente falhou em mencionar é que aquele processo CV3-19-
0002-CRJ néo formou caso julgado, pois a Parte Contraria interpés Recurso para o douto
Tribunal de Segunda Instancia, pelo que a decisdo tomada pelo Tribunal Judicial de Base

nao devera nunca ser tomada em consideragao para o presente caso.
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s. Por outro lado, como os sinais sao inerentemente distintos e distinguiveis,
nao existe qualquer possibilidade de haver risco de concorréncia desleal, ndo havendo
também, contrariamente ao alegado pela Recorrente, possibilidade de desvio de clientela,
visto que o consumidor ndo vai associar a marca registanda as marcas da Recorrente.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Exceléncias,
Venerandos Juizes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado improcedente o
presente Recurso e, em consequéncia a sentenca recorrida ser mantida, dessa forma se

concedendo a marca registanda a Parte Contraria, como é de JUSTICA!”

Enquanto a entidade administrativa ofereceu o

merecimento dos autos.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

* x %

1) FEUNDAMENTACAO

A sentenca recorrida deu por assente a seguinte
factualidade:

2016 £ 12 H2 B - IUESAOKEREIBZRET N/ HESF
AMeBEE  ECBEAMA 43 HERER/WRHBA © "Servicos de
restaurantes; servicos de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida);
preparacao de comida e bebida; provisao de comida e bebida; servicos
de bar; servicos de fornecimento de comida e bebida. " - BEEH%E% :
(RITESERE LR - BB ELRATEER)

2017 £ 4 B 18 H - midmsr N/..B1REEMEE - LR ARKERIRE
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REZABREAXHE - (ROBERFES £ 25 8 - BEERNTHELRATZEER)
2017 £ 5 H 18 H - LAFAOKEBRRXMIARAMABERANE - (R
THERS 26 £247 B - BERAASEILRATEZER)
2017 F6 B 22 H  BUEBEAMLMEZRRIESHERBEXN -
(RITBEERFE 49 £ 66 B - AEAREILLR B2 EIR)
2017 £ 7 B 24 H - BUEEAOKEBRRIMRBRAKLBEN -
(RTTBERF 67 £270 B - AEAREILLR B2 EIR)

2018 £ 11 B 27 H - ®EBMESERBERERERAR 690/DP| #
SNARE - WERSE LIFRAVERSE N/ BREMP B - (RITESE
REBE 76 £ 85 B - AANSHEIRATEER)

b AEREMAVHE R A 2018 £ 12 B 19 HE 51 #8 (CRFI%
AITHERATR) 5 AR -

2019 1 H 21 H + EEFABRPRER L5 -

FERAZHRFEEE N/~ N/ & N/ GEBENA - BEEHEHNINE
REFRREERER/RIZR Mk

b IR

Hm s BRI Syl BieEm/R#
N/15978 42 Hotel, motel, servicos de resort, servicos de

reserva em hotéis, servicos de bar e
restaurante, servicos de catering, servicos
de preparacdo de comidas e bebidas,
servicos de café e cafetaria, providenciar
informacao de eventos especiais
relacionados com férias, providenciar
instalacdes para conferéncias e reunibes,
servicos de spa, nomeadamente
providenciar acomodacdes e refeicBes
temporarias para os clientes do spa de

beleza ou de salde, servicos de resort de
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salde, nomeadamente o fornecimento de
comida e acomodacao especializados em
promover os padrdes gerais de saude e

bem-estar.

N/...

43

Alojamento temporério; servicos de hotéis,
servicos de motéis, servicos de pensoes,
servicos de pousadas; conducdo de
eventos e fornecimento de instalacdes para
reunibes e eventos; servicos de
restaurante, bar, sala de estar, café e
cocktail; servicos para fornecimento de
comidas e bebidas; servicos de porteiro;
fornecimento de instalacdes para reunides
e banquetes. Nota:* (N&o foi concedido o

direito no uso exclusivo da (s) palavra (s)

N/...

43

Alojamento temporario; servicos de hotéis,
servicos de motéis, servicos de pensoes,
servicos de pousadas; condugcdo de
eventos e fornecimento de instalacdes para
reunibes e eventos; servicos de
restaurante, bar, sala de estar, café e
cocktail; servicos para fornecimento de
comidas e bebidas; servicos de porteiro;
fornecimento de instalacbes para reunides
e banquetes. Nota:* (N&o foi concedido o

direito no uso exclusivo da (s) palavra (s)

Da alegada reprodugdo ou imitacdo da marca

Coloca-se a questdo de saber se a marca registanda

constitui reproducéo

Recurso civel 1261/2019
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recorrente é titular.

Preceitua a alinea b) do n.° 2 do artigo 214.° o
Regime Juridico da Propriedade Industrial que o pedido de
registo é recusado sempre que a marca ou algum dos seus
elementos contenha reproducdo ou imitacdo, no todo ou em
parte, de marca anteriormente registada por outrem, para
produtos ou servicos idénticos ou afins, qgue possa
induzir em erro ou confusdo o consumidor, ou que
compreenda o risco de associacdo com a marca registada.

Por sua vez, dispde-se ainda no artigo 215.° do
mesmo diploma legal que “A marca registada considera-se
reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra,
quando, cumulativamente, a marca registada tiver
prioridade, sejam ambas destinadas a assinalar produtos
ou servicos 1idénticos ou afins, e tenham tal semelhanca
grafica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que
induza facilmente o consumidor em erro ou confusdo ou que
compreenda um risco de associacdo com a marca
anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as
possa distinguir sendo depois de exame atento ou
confronto”.

Conforme decidido na sentenca recorrida, ndo se
levantam duvidas quanto a verificacdo dos primeiros dois
pressupostos, resta saber se entre as duas marcas,

registanda e registada, existe semelhanca que seja
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susceptivel de induzir facilmente o consumidor em erro ou
confusdo ou que compreenda um risco de associacdo entre
aquelas duas marcas.

Segundo Carlos Olavo, “a imitacdo deve, pols ser
apreciada pela semelhanca que resulta do conjunto dos
elementos que constituem as marcas em cotejo, e ndo pelas
diferencas que poderiam oferecer os diversos pormenores
considerados isolados ou separadamente. Por 1isso, & por
intuicdo sintética e ndo por dissecagdo analitica que
deve proceder-se a comparacdo das marcas”’.

Isto ¢é, para averiguar se hé& reprodugcdo ou
imitacdo, em principio devem ser analisadas as marcas no
seu todo, no conjunto dos elementos que as compdem, e nédo
dissecada ou isoladamente.

No nosso caso, as marcas postas em confronto sao

as seguintes:

Marca registanda

Marcas registadas pertencentes a recorrente

A nosso ver, ndo se verifica uma cépia fiel de

! Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume |, 22 edi¢éo, pag. 102
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marca anteriormente registada.

Mas haveréa imitacéo de marca anteriormente
registada? Vejamos.

Diz Pupo Correia® que “Imitacdo é a adopcdo de uma
marca confundivel com outra. Por consequinte, a imitacdo
ndo é identidade, antes supbe a existéncia de elementos
comuns e outros diferentes.”

Ainda segundo © mesmo autor®: “Deste modo, se a
semelhanca de conjunto, entre a marca anterior protegida
e a mais vrecente, sem consideracdo dos pormenores
diferenciadores, gerar a possibilidade de confusdo, pela
facil inducdo em erro do consumidor, havera imitacdo da
primeira pela segunda.”

E de notar que o Unico elemento comum nas duas
marcas é a letra “...”.

Salvo o devido respeito por opinido diversa, somos
a entender que o sinal “...”, pela sua apresentacdo
visual, constitui o elemento predominante em ambas as
marcas.

Ou seja, aquilo que mais se perdura na memdbdria do
publico é a prépria letra grafica “...”, enquanto os

demais elementos que compdem a marca registanda néo

deixam de ter natureza acessdria, dail gque, perante os

2 Miguel Pupo Correia, in Direito Comercial, 7.2 edicdo, pag. 341
% Obra citada, pag. 343
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olhos dos consumidores médios, aquilo que vai ficar
retido na memdéria do publico é o sinal “...” de que a
recorrente ja& é titular, enquanto as restantes letras que
compdem a marca registanda sédo meros elementos
acessoérios.

Ademais, considerando que as marcas em disputa se
destinam a assinalar produtos e servicos de hospedagem, é
capaz que a confusdo serd maior se o seu titular indicar
na proépria marca o local ou cidade onde fornece o0s
servicos de hospedagem, dai que, estando escrita a
palavra “...” na parte inferior da letra “...”, vai levar
a gue os seus consumidores pensem se tratar do mesmo
grupo hoteleiro, fazendo com que os consumidores médios
caiam em confuséo com  as marcas pertencentes a
recorrente.

E, na verdade, este TSI j& teve a oportunidade de
julgar um caso semelhante ao presente, no ambito do
Processo n.° 157/2020, nos termos do qual foi determinado
o0 indeferimento do registo da marca requerido pela ora
recorrida.

Face as consideracdes acima tecidas, este TSI
julga procedente o presente recurso jurisdicional e, em
consequéncia, revogando o despacho que concedeu o registo

da marca N/... a favor da recorrida B Pty Ltd., bem

assim, determinando o indeferimento do registo daquela
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marca.
No demais, prejudicado fica o) remanescente

fundamento do recurso.

* x %

1) DECISAO

Face ao exposto, acordam em conceder provimento
ao recurso interposto pela recorrente A, LLC. e, em
consequéncia, revogar o despacho que concedeu o registo
da marca N/... a favor da recorrida B Pty Ltd., bem
assim, determinar o indeferimento do registo daquela
marca

Custas pela recorrida em ambas as instéancias,
fixando o valor da causa em 500 U.C.

Registe e notifique.

* k%
RAEM, 28 de Maio de 2020
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong

Fong Man Chong
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