Processo n° 428/2021

Acordam na Seccdao Civel e Administrativa do Tribunal de Segunda
Instancia da RAEM

The A Company, inconformada com a sentenca que julgou
improcedente o recurso judicial por ela interposto do despacho do
Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSEDT que
deferiu os pedidos de registo apresentados por B H R/ &,
referentes as marcas n°s N/136616, N/136617 e N/136618,
interpds o presente recurso jurisdicional para este TSI.

Devidamente tramitado o recurso pelo Relator do processo, foi
oportunamente submetido a discussdo e a apreciacdo em
conferéncia pelo Colectivo o seguinte projecto do Acordao:

ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIA DA RAEM:

I. RELATO RIO
The A Company, com os demais sinais dos autos,

veio interpor recurso judicial da decisdo de 23.06.2020 do Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual da Direccdo dos Servigos de
Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico que autorizou os pedidos de
registo das marcas n®N/136616, N/136617 e N/136618 pedindo que o
mesmo seja revogado.

Cumprido o disposto no art°278°do RJPI veio a DSEDT a remeter
ao tribunal o processo administrativo referente ao pedido de registo de
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marca a que se reportam os autos.

Citada a contraparte este silenciou.

Foi proferida sentenca decidindo-se pela concesséo do registo das

marcas em causa.

N&do se conformando com a sentenca proferida quanto a marca

N/136618 para assinalar produtos da classe 32 veio a recorrente The A
Company interpor recurso daquela decisdo apresentando as seguintes
conclusoes:

1.

428/2021-2

Vem o presente recurso jurisdicional do douto despacho saneador
sentenca proferido, em 3 de Fevereiro de 2021, ao abrigo do
disposto na alinea b) do art.°429.°do Cddigo de Processo Civil, que,
conhecendo do mérito da causa, julgou o recurso judicial, interposto
por THE A COMPANY, improcedente e, em consequéncia, manteve
a concessdo da marca mista , a empresa B 3 = @,
Parte Contraria, ora Recorrida.

A Recorrente delimita o objecto do presente recurso jurisdicional a
uma unica questdo que é a de saber se se deve dar por verificado o
3.Crequisito da imitacdo de marcas do art.°215.°do RJPI, que € 0
da “semelhanca entre sinais”, no confronto entre as marcas
registadas da Recorrente e a marca a registar da Requerente, ora
Recorrida, apenas, quanto a marca n.°© N/136618, para assinalar
produtos da classe 32.

O douto Tribunal a quo considerou que estdo preenchidos os dois
primeiros requisitos da “imitacdo ou reproducdo de marca”,
previstos nas alineas a) e b) do n.°1 do art.°215.°do RJPI, mas néo
considerando existente o requisito da semelhanca entre os sinais em
confronto (alinea c) da norma citada), deu por n&o verificado
qualquer dos fundamentos de recusa invocados pela ora Recorrente
em sede de recurso judicial.

A Recorrente considera que decorre do confronto entre as marcas
em apreciacdo, que a Requerente da marca, ora Recorrida, compds
ardilosamente uma marca mista, usando nd s6 um elemento
caracteristico das marcas “A” - um quadrilatero com uma faixa



curva - como também se pode verificar que a expresséo chinesa BB
é apresentada com uma grafia sob uma forma fantasiosa ou artktica,
sendo essa apresentacdo gréfica que constitui um outro elemento
figurativo da marca, ndo se podendo dizer que &, de imediato,
perceptivel que o elemento nominativo no interior do quadrilétero
seja a expresséo BB.

A marca mista da Recorrente, integrada pela expressao chinesa AA
tem uma grafia peculiar, sendo apresentada, também, sob uma
forma fantasiosa ou artistica, e essa apresentacdo grafica constitui
um dos elementos figurativos dessa sua marca.

A Recorrente cré que a marca registanda € uma imitacdo das suas
marcas figurativa e da expressdo chinesa composta por quatro
caracteres - AA - e que, no seu conjunto, é uma marca que goza de
muita notoriedade e de grande popularidade, para o que deve ser
feito o julzo comparativo entre as duas marcas (marcas

registadas e prioritarias) e (marca -

registanda). -

7. Caso o Venerando Tribunal ad quem venha a considerar que,

efectivamente, a marca registanda foi ardilosamente composta com
vista a criar confusdo na mente dos consumidores atenta a
existéncia prioritaria das marcas registadas da Recorrente, entéo,
deve ser recusada a marca , com 0 n.° N/136618, para
assinalar produtos da classe 32.

Notificada a DSEDT das alegacdes de recurso veio esta oferecer o

merecimento dos autos.

Foram colhidos o0s vistos.

Cumpre, assim, apreciar e decidir.

FUNDAMENTACA O

a) Factos:
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1.
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Da deciséo recorrida consta a seguinte matéria facto:

A contraparte / requerente da marca, B 7 *¥ = &, com 0 endereco na
XXX, Provincia de Fujian, China, através do seu mandatério, Sr. C,
apresentou em 11 de Abril de 2018 a Direccdo dos Servicos de
Economia (DSE) os pedidos do registo das marcas N/136616,
N/136617 e N/136618, respectivamente, para assinalar produtos na
classe 29: “carne, comidas feitas por peixe, frutas em conserva,
compotas, batata frita, geleia, legumes cozinhados, leite de soja, 6leo,
nozes processadas”; na classe 30: “café, cha, doces, propole, bolacha,
pastelaria, aperitivos feitos por cereais, tortas de carne, péo,
condimentos”; e, na classe 32: “cervejas, preparacdes para bebidas,
bebidas ndo alcoolicas, agua (bebidas), bebidas a base de soro de
leite, aguas gasosas, bebidas desportivas com proteina, refrigerantes,
sumos de vegetais (bebidas), bebidas a base de soja (ndo sucedaneos
de leite) .

A forma das marcas € a mesma;

Os supra pedidos foram publicados no Boletim Oficial da RAEM,
n.223, 1l Série, de 6 de Junho de 2018.

Relativamente aos pedidos do registo das marcas acima referidas, a
recorrente, The A Company, apresentou reclamacéo junto da DSE.

A recorrente ja registou em Macau a marca P/7744 “-” e a
Jﬁ

marca P/7758 ”” para assinalar produtos da classe 32.

A recorrente é uma produtora e vendedora multinacional das bebidas
nado alcoolicas, com sede em Atlanta, Georgia, EUA e, o seu produto
conhecido “A” foi inventado em 1886 por um farmacéutico
americano D. O industrial americano, E, comprou integralmente a
formula e a marca do produto “A” em 1889, registou e estabeleceu
formalmente “The A Company” em Atlanta, EUA, em 1892.
Actualmente, a recorrente € uma empresa cotada na Bolsa de Valores



de Nova lorque, e faz parte do indice Dow Jones e do indice S&P
500.

7. A recorrente € um dos maiores produtores e distribuidores das
bebidas no mundo.

b) Do Direito

O Unico fundamento de recurso consiste na imitacdo da marca
registanda com a marca da Recorrente para assinalar produtos da mesma
classe, sendo a marca da Recorrente marca notoria.

Vejamos entao:

Sobre esta matéria ja se pronunciou este tribunal no acérdao de
21.05.2020 proferido no processo n.©1235/2019:

«Dispoe a alinea b) do n° 1 do artigo 214° do RJPI que “o registo
de marca € recusado quando a marca constitua, no todo em parte
essencial, reproducdo, imitacdo ou traducdo de outra notoriamente
conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos ou
afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam
estabelecer ligagdo com o proprietdrio da marca notéria”.

Por sua vez, preceitua a alinea c¢) do n.°1 do artigo 214.°do RJPI
que é recusado o registo de marca que, ainda que destinada a produtos
ou servigos sem afinidade, constitua reproducdo, imitagdo ou traducéo
de uma marca anterior que goze de prestigio em Macau, sempre que 0
uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caréacter
distintivo ou do prestigio da marca.

Segundo Pinto Coelho!, “para que a marca se qualifique como
notoriamente conhecida nédo é necessario que o conhecimento da marca
de que ela pertence a certa entidade constitua facto pablico e notdrio,
com as caracterkticas que a esta formula se atribui na nossa legislacéo
processual. A opinido dominante € no sentido de que a marca pode assim

! Pinto Coelho, in RLJ, 89/23
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ser qualificada desde que alcangou notoriedade ou conhecimento geral
no circulo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos
consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca;
basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no circulo de
pessoas que ¢ uso designar por meios interessados”.

Para Carlos Olavo?, marca notéria é a marca que adquiriu um tal
renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles,
produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estdo mais em
contacto com o produto, e como tal reconhecida, enquanto a marca de
prestigio goza de proteccdo que ultrapassa o principio da especialidade
das marcas.

Em primeiro lugar, para se poder beneficiar de proteccdo como
marca notoria, € necessario que os sinais distintivos postos em confronto
se reportem aos mesmos produtos ou servigos, ou a produtos ou servicgos
afins — ¢ o chamado principio da especialidade da marca.

Enquanto a marca de prestigio merece uma proteccdo reforcada
que vai além daquele principio, ou seja, é recusado o registo de uma
marca que constitui reproducdo, imitacdo ou traducdo de uma marca
anterior que goze de prestigio em Macau, ainda que destinada a produtos
ou servigos sem afinidade, bastando que o uso da marca posterior
procure tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da
marca.».

No mesmo sentido ensina Lus M. Couto Gongalves em Manual de
Direito Industrial, a pag. 304 e 305 «A marca notoriamente conhecida €
entendida como a marca conhecida de uma grande parte do puablico
consumidor como a que distingue de uma forma imediata um
determinado produto ou servico.

Uma forte corrente doutrinéria e jurisprudencial distingue ainda
duas hipoteses: se 0 produto ou servico for de grande consumo, a marca
deve ser conhecida do grande publico; se o produto ou servigo for de
consumo especifico, a marca deve ser conhecida de grande parte do
publico interessado nesse produto ou servico.

2 Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume 1, 22edicéo, pag. 97
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A marca notoriamente conhecida deve ser notéria no pak onde se
solicita a especial proteccdo — pois € nele que, obviamente, se havera de
dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente
conhecida — embora néo careca de nele ser usada de modo efectivo.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira.

Por ultimo, a marca notoriamente conhecida ndo carece de estar
registada no pai de origem ainda que este exija o0 registo como modo de
aquisicdo do direito de marca. A marca nesse pak pode ser, por
exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como
tal protegida sem necessidade de registo.».

Citando ainda o mesmo autor e obra a pag. 309 «Por sua vez, a
Recomendacdo da CUP/OMPI estabelece um conjunto de factores
indicativos para determinar se uma marca € notoriamente conhecida.
Esse conjunto de factores (que consta do art. 2.°2(1)(b) € o seguinte:

a) O grau de conhecimento da marca junto dos meios interessados;
b) A duracdo, extensdo e &mbito geografico do uso da marca;

c) A duracdo, extensdo e ambito geografico de promocdo da marca,
incluindo anuncio ou publicidade ou a apresentagdo em feiras ou
exposicoes dos produtos ou servigos assinalados pela marca;

d) A duracdo e ambito geografico dos registos, e/ou do pedido de
registos, da marca, que reflictam a extensdo do uso ou
reconhecimento da marca;

e) O ndmero de decisGes judiciais favoraveis, em particular, ao
reconhecimento da marca como notoriamente conhecida;

f) O valor associado a marca.».

Nas alegacBes de recurso reclama a Recorrente que a sua marca €
notéria o que em face do que consta da factualidade apurada e da
experiéncia comum é de aceitar sem questionar uma vez que a bebida A
existe ha mais de cem anos sendo conhecida em todo o mundo
civilizado.
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Nas marcas notdrias a proteccdo estende-se apenas aos mesmos
produtos ou servigos ou a semelhantes— cf. al. b) do n°1 do art®214°do
RJPI -, situacdo que no caso em apreco ocorre entre a Unica marca
registanda contra a qual o recurso se dirige e as marcas registadas da
Recorrente.

Disp0e o0 art®°215°do RJPI o seguinte:

«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 servicos
idénticos ou afins;

c) 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 marca
anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as possa
distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reproducdo ou imitacdo parcial de marca, a
utilizacdo de certa denominacdo de fantasia que faga 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 n&do possam
distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente
utilizadas.».

As marcas em guestdo sdo constituidas pelo seguinte:

- Marca registanda:

- Marcas registadas da Recorrente:
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que também as usa conjuntamente com a seguinte forma:

O grafismo de ambas as marcas é igual no concerne ao rectangulo
com a curva ondulada na parte inferior e a forma como os caracteres séo
colocados sobre a curva ondulada.

Quanto aos caracteres ndo sdo iguais nem tém o mesmo som, mas
pese embora a caligrafia de uns e de outros seja diferente, o aspecto final
de uma e outra sdo bastante idénticos quanto ao aspecto grafico em
global, sendo facil a um consumidor médio associar a marca registanda
a da Recorrente.

O que releva na apreciacao da semelhanca € o conjunto global e ndo
a sua dissecacdo em cada um dos elementos.

No caso em apreco 0 Unico elemento ndo coincidente sdo 0s
caracteres de cada uma das marcas, porém, a sua diferenca ndo €
bastante para no conjunto global evitar que a sua diferenca s6 possa ser
constatada apds um exame atento e de comparacao.

Destarte, impde-se concluir pela imitagdo, semelhanga entre as
marcas em causa, pelo que, sendo as marcas registadas da Recorrente
anteriores a registanda e destinadas a mesma classe de produtos, de
acordo com o art® 215° do RJPI h& imitacdo de marca, 0 que,
conjuntamente com o disposto na al. b) do n®1 do art®214°do RJPI €
motivo bastante para que o registo da marca fosse recusado.

Assim sendo, de acordo com o disposto no art®279°n°2 do RIPI®

procedem as conclusdes de recurso sendo de decidir em conformidade
recusando o registo da marca N/136618.

I1l. DECISAO

® Neste sentido veja-se Acorddo deste Tribunal de 10.11.2011 proferido no processo 883/2009.

428/2021-9



Nestes termos e pelos fundamentos expostos, concedendo-se
provimento ao recurso, revoga-se a decisdo recorrida, negando o registo
da marca N/136618.

Sem custas por delas estar isenta a DSEDT e a parte contraria ndo
ter tido intervencéo.

Registe e Notifique.

Discutido e apreciado em conferéncia, este projecto nao foi
acolhido pela maioria do Colectivo.

Assim, o 1° Adjunto do Colectivo passou a encarregar-se de
elaborar o seguinte Acorddo de acordo com a posicdo de
vencimento.

Para a maioria do Colectivo, as questbes ora suscitadas no
presente recurso jurisdicional ja foram devidamente apreciadas e
correctamente decididas na seguinte sentenca ora recorrida:

| — B

THEACOMPANY (M “EFFA”) SRS EREN G B
PLEOR AR ERERERE R (ME g EFFA”) 1t 2020 5 6 A 23 HittAE
FIILAERE B A N/136616 ~ N/136617 Jz N/136618 piatifis FH s YAt
[FIAERE B3 -

ESFA X R B AR B SR N R R ER PI7744
Ko PITT58 HT-FAHE » DAURAFAEAN IEEBEFAIIFDI - NifiEE K EE LK
HRE > AHEAERZ T RafRaEET -

O HIRTR > B EIFA RN E S IR A ELER -

**
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Assim, nao se nos afigura outra solucao melhor do que a de louvar
aqui a decisao recorrida e, nos termos autorizados pelo art® 631°/5
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do CPC, remeter para os Doutos fundamentos invocados na
decisao recorrida, julgando improcedente o recurso da recorrente e
confirmando a decisao recorrida.

Resta decidir.

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em
conferéncia negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com taxa de justica fixada em 6 UC.
Registe e notifique.

Comunicacdes necessarias.

RAEM, 02DEZ2021

Lai Kin Hong

Fong Man Chong

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro (Vencido pelos fundamentos
constantes do Acorddo na parte em que fui relator.)
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