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SUMARIO

1. Vigora em matéria de marcas o principio da novidade ou da
especialidade, segundo o qual a marca ha-de ser constituida por forma a
que ndo se confunda com outra anteriormente adoptada para 0 mesmo

produto ou semelhante.

2. No exame comparativo das marcas, deve considerar-se decisivo o

juizo que emitiria 0 consumidor médio do produto ou produtos em questao.
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3. No presente caso, ndo se pode olvidar a diferenca evidente das
marcas em causa, especialmente na sua primeira parte, que sobressai desde

logo das respectivas prondncias.

4. E a diferenca, que ndo pode ser ignorada, também se verifica em
ralacdo aos sinais graficos, quando se péem em confronto as marcas, que
consistem respectivamente em SIMILAC (e SIMILAC ISOMIL) e

Sanilac.

5. Do ponto de vista global, nota-se sem divida a diferenca das
marcas, tanto na soletracdo como na pronuncia, que atinge, a nosso ver, um
grau com capacidade suficiente para distinguir a marca da recorrida

registanda das marcas da recorrente ja registadas.

6. No quadro da concorréncia desleal o acto s tera a natureza de
desleal quando possa originar um prejuizo a outra pessoa, através da

subtraccéo da sua clientela, efectiva ou potencial.

A Relatora,
Song Man Lei
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ACORDAM NO TRIBUNAL DE ULTIMA INSTANCIA DA
REGIA O ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:

1. Relatorio

A, melhor identificada nos autos, interpds recurso judicial do
despacho do Senhor Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da
Direccéo dos Servigos de Economia, que concedeu a B o registo da marca

nominativa Sanilac, com o0 n.2N/XXXXX.

O Tribunal Judicial de Base julgou procedente o recurso, revogando
0 despacho recorrido e determinando que fosse recusado do registo da

marca em causa.

Inconformada com a deciséo, recorreu B para o Tribunal de Segunda
Instancia, que por sua vez decidiu julgar procedente o recurso, revogando a
sentenca recorrida e mantendo a decisdo da DSE que concedeu o registo a

marca Sanilac.

Deste acorddo vem A recorrer para o Tribunal de U ltima Instancia,
apresentando nas suas alegagdes as seguintes conclusdes:

1) O Tribunal de Segunda Insténcia ndo apresentou fundamentos
suficientes para defender um entendimento diferente do Tribunal Judicial
de Base, o qual concluiu de forma diligentemente fundamentada, de que em

consciéncia ndo se poderia decidir noutro sentido que ndo o de imitagao,
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pela Recorrida, das marcas anteriormente registadas em nome da

Recorrente.

i) O raciocinio delineado pelo Tribunal Judicial de Base em defesa
da confundibilidade dos sinais, o qual se reproduz acima, parece-nos que

foi gloriosamente fundamentado, e como tal, devera ser mantido.

Iii) Pelas razbes objectivas decorrentes da operagdo comparativa
operada pelo Tribunal a quo (reforcada e comprovada pelos resultados da
sondagem submetida aos autos), ndo nos parece que, no computo geral, as
marcas em confronto sejam distinguiveis, pelo contrario. Ndo é apenas a
presenca do sufixo “LAC” que torna as marcas confundiveis, mas também
as semelhancas notdrias, quer visuais quer auditivas, entre a primeira parte

de ambas as marcas “SANI” e “SIMI”.

iv) Reitera-se que a probabilidade de confus@o deve ser apreciada
globalmente, levando em conta a prevaléncia das silabas e prondncias

semelhantes, o que conduz a semelhanca grafica e fonética.

v) Visualmente, a marca “SIMILAC” da Recorrente contém sete
letras “S”, “I”, “M”, “I”, “L”, “A” e “C”. A marca esta registada em letras

maiusculas, mas tanto € usada em letras maiusculas ou como “Similac™.

vi) Por outro lado, a marca registanda também contém sete letras
“S”, “A”, “N”, “I?, “L”, “A” e “C”. As duas marcas sdo de igual
comprimento, e cinco das sete letras sdo exactamente as mesmas e ocupam

a mesma posicao que as da marca da Recorrente. As marcas comegam com
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a letra “S” e terminam com as letras “LAC”. Portanto, as marcas em
confronto sdo extremamente semelhantes sob o ponto de vista visual, como

se demonstra infra demonstra infra:

Marca da Recorrente Marca Registando
SIMILAC SANILAC
Similac Sanilac

vii) Conceptualmente, ambas as marcas ndo tém um significado

reconhecido.

viii) O sufixo comum das marcas em competicdo, ou seja, “LAC”,
ndo tem significado no dicionario e ndo significa, necessariamente,
produtos lacteos, como se afirma na decisdo recorrida. No maximo, o
sufixo “-LAC” é sugestivo de lactagdo, mas o Tribunal a quo néo deve
considerar o sufixo como um elemento “indistintivo” e ignora-lo na

avaliacdo da semelhanca entre as marcas.

iX) Além disso, o Tribunal a quo considerou expressamente na
decisd@o recorrida que havia uma diferenca entre “LAC” e “lac”, contudo
essa diferenca tem somente a ver com a utilizacdo de letras maiusculas e
minusculas (“LAC” e “lac”), por isso sdo diferencas insignificantes na

avaliacdo da semelhanca das marcas.

X) As semelhancas visuais, auditivas e conceptuais das marcas
concorrentes devem ser avaliadas por referéncia as impressdes gerais

criadas pelas marcas, tendo em conta seus componentes distintivos e
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dominantes, mas é somente quando todos 0s outros componentes de uma
marca sdo insignificantes que € possivel fazer a comparacdo apenas com
base nos elementos dominantes — neste caso, como estamos em frente de
marcas nominativas simples, as semelhancas visuais e fonéticas entre os

sinais destacam-se, tornando-se Obvias.

xi) Do que se conclui que a confusdo do consumidor € muito
provavel, principalmente devido ao facto de a lembranca ser por natureza

imperfeita.

xii) E provavel que os consumidores sejam enganados ou
confundidos ao pensar que a marca registanda estd conectada com a

Recorrente ou a ela pertence.

xiii) Ou seja, ndo considerou a reputacdo da marca da Recorrente
estabelecida através do uso efectivo da marca em Macau, o que é essencial

para determinar a confuséo do consumidor.

xiv) Contudo, as marcas SIMILAC e SIMILAC ISOMIL da
Recorrente sdo marcas de nutricdo pediétrica de renome em Macau (aliés
facto provado na deciséo proferida pelo Tribunal Judicial de Base), onde os
locais e turistas compram regularmente formula de leite em pd sob as
marcas nas principais lojas de retalho, como Mannings, Watson e varias

farmacias.

xVv) Ora, esses factos foram provados no processo. Em contrapartida,

nenhuma prova de uso da marca da Recorrida em Macau foi submetida. O
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Tribunal n&o tomou em consideracao estes factos, que carregam um peso
considerdvel na avaliacho da confusdo do consumidor, ou seja, a
probabilidade de a confusdo ser aumentada devido ao caracter distintivo

inerente da marca quer através da utilizacdo da marca da Recorrente.

xvi) Por conseguinte, é inegavel que as marcas prioritarias da
Recorrente gozam de elevada capacidade distintiva intrinseca, sendo
perfeitamente injustificado o juizo comparativo das marcas em confronto

delineado pelo Tribunal a quo.

xvii) Concomitantemente, parece-nos justo e adequado que se
admita, através da operacdo de comparacdo que a lei requere que se
aplique, que existe forte semelhanca grafica, figurativa e fonética entre
“Sanilac” e “Similac”, bem como na estrutura dos vocabulos, constituidos

por trés silabas.

xviii) Além da percepcdo individual da Recorrente, que demonstra
uma conexao séria entre os sinais em comparacgdo, solicitou a C para
realizar sondagem de mercado em Macau, em Novembro de 2014 (bem
como em Hong Kong, em Abril e Maio de 2015), cujos resultados foram
juntos no recurso no Tribunal Judicial de Base, para mostrar o que seria a

percepcao coletiva, reforcando sua posicéo nos autos.

xiX) Os resultados de sondagem, juntos pela Recorrente aos autos,
que reforcam a conclusdo pela confundibilidade entre os sinais em

confronto, além de comprovarem a confundibilidade entre as marcas junto
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dos consumidores de Macau, também fazem concluir que a marca é muito
conhecida de grande parte do pablico, o que releva para a qualificar como
marca notéria em Macau — territorio muito procurado por geéneros

alimenticios, designadamente leite em po.

xX) A Recorrente teve o cuidado de diligenciar a realizacdo da
sondagem junta aos autos, cujos resultados sdo favoraveis a
confundibilidade dos sinais e indiciam a notoriedade da marca
“SIMILAC”, pelo que a sentenca recorrida deveria ter pelo menos feito
referéncia aos seus resultados, justificando por que se defende opinido

diferente.

xxi) Em face aos indicios de semelhanca apontados pelo Tribunal a
quo, essa semelhanca permite, ainda assim, certamente, inferir uma
situacdo objectiva de concorréncia desleal, que o art. 1°do RJPI néo tolera

e que o art. 9°n°1, al. c) reprime.

xxii) Se é certo que o direito industrial se move num quadro de
concorréncia, certo é também que determinadas praticas sdo reprimidas
desde que os intervenientes, 0s agentes econdémicos, ndo estejam no

mercado em plano de igualdade.

xxiii) Estamos, pois, em crer que o0 aparecimento de uma marca nova
com as caracter isticas da marca registanda em particular, com tantos pontos
de semelhanca com a marca da Recorrente atenta contra a lealdade da

concorréncia e, bastaria isso para a recusa.
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xXiv) E esta singela realidade, revela intencionalidade de actuacéo
por parte da Recorrida, a qual deve ser reprimida, por pretender sugerir no
publico a ideia de que aqueles produtos da classe 5 e que a Recorrida
podera colocar no mercado tém a mesma proveniéncia dos da Recorrente
com a marca “Similac”. Ou seja, parece prefigurar uma vontade de

aproveitamento da reputacdo empresarial da Recorrente.

xxVv) No entender da Recorrente os resultados da sondagem realizada
em Macau deveriam ter sido levados em conta pelo Meritissimo Juiz
precisamente na medida da amostra de pessoas sobre que a sondagem
incidiu, a qual deveria, por espelhar a opinido de vérias pessoas do
territério de Macau num determinado sentido (no sentido da confuséo),
substituir a sua opinido individual, assim prevalecendo, como deveria, a

percepcao colectiva em relacéo a existéncia de confuséo no consumidor.

xxvi) Claramente, a sondagem junta aos autos nao foi levada em

consideracdo pelo Tribunal.

xxvii) O registo da marca pela Recorrida € muitisimo prejudicial
para a Recorrente, contribuindo mesmo para a diluicdo do caracter

distintivo da sua marca.

xxviii) A Recorrente esta extremamente descontente com o veredicto

pois é sucinto em demasia e, sobretudo, omisso.

xxixX) No entender da Recorrente o Tribunal a quo n&o analisou

condignamente a posicao exposta pela mesma nos autos — ignorando prova
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pertinente junta aos autos que aquela trouxe em apoio das suas alegacoes
na primeira instancia — pelo que deve a mesma prova ser analisada por esse

Tribunal superior.

xxx) A falta de profundidade da decisé@o recorrida e a auséncia de
qualquer referéncia aos resultados da sondagem realizada em Macau sé&o,
de facto, notdrias, e ndo podem passar despercebidas, mormente quando a
matéria de imitacdo dos sinais, de pendor altamente subjectivo, se tenha
objectivado nos resultados de uma sondagem realizada em Macau pela
Recorrente, junta aos autos com a perspetiva de materializar essa analise, a
qual foi liminarmente ignorada pelo Tribunal. Como referido supra, a
opinido subjetiva do juiz deveria dar lugar a percepcao colectiva da amostra

da sondagem junta aos autos.

xxxi) Salvo o devido respeito, estamos em crer que a opinido contida
na decisdo proferida pelo Tribunal Judicial de Base propugna uma Visao
mais real Btica dos factos, rigorosa na sua fundamentacéo (concretizada nos
resultados da sondagem) demonstrando apreenséo da totalidade da situacéo

controvertida, devendo ser revisitada e mantida pelo Tribunal ad quem.

2. Os Factos
Nos autos foram dados como assentes 0s seguintes factos:
- A ora Recorrente é titular do registo das marcas n.© P/XXXXX

SIM"-Ace pixxxxx SIMILAC ISOMIL, a primeira registada desde
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7 de Julho de 1994 e a segunda desde 26 de Janeiro de 1993, ambas para a

classe 5°

- Por despacho publicado no Boletim Oficial de 20 de Agosto de
2014 a DSE concedeu a parte contraria a marca com 0 n.2 N/XXXXX
Sanilac . para a classe 52 entendendo ndo se verificar a previsdo
vertida no art.°214 n.°2, al. b e 215 n.°1 al. ¢) do RJPI.

- A Recorrente é conhecida por se dedicar a nutricdo pediétrica e
médica ha mais de 100 anos, sendo uma das empresas de produtos médicos
de maior reputacdo, lider na investigacdo, desenvolvimento e producdo de

produtos de cuidados médicos.

- A Recorrente iniciou a sua expansao internacional no inicio de
Seéculo XX, quando a A abriu o seu primeiro escritorio em Londres, e, em
1962, ja tinha chegado a paikes como o Canada, Italia e Franca, como
formou uma joint venture com a empresa nipénica D, para a producéo de

radio-farmacos.

- A Recorrente é uma das empresas farmacéuticas mais importante
em todo o mundo na area da pesquisa, producdo, investigacéo,
desenvolvimento e comercializacdo de produtos farmacéuticos, médicos e

nutricionais.

- No ambito da industria farmacéutica a Recorrente dedica-se, entre
outras areas, a oncologia, anestesia, neurociéncia sendo que, relativamente

aos produtos médicos se foca, exemplificando, na hematologia e saude dos
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animais e, quanto a nutricdo, opera no ambito da nutricdo pediatrica e
meédica, sendo “Similac” e “Similac Isomil” alguns dos produtos

comercializados pela mesma.

- Actualmente a Recorrente faz chegar os seus produtos a mais de
130 pames e territorios, tais como o Egipto, as Filipinas, a Alemanha, a
Republica Popular da China, Hong Kong, Macau, estando cotada na Bolsa

de Nova lorque e empregando mais de 50.000 pessoas em todo o mundo.

3. O Direito

Coloca a recorrente duas questdes, respeitantes respectivamente a
violacdo das normas de propriedade industrial, nomeadamente do disposto
no art.°214.°n.°1, al. b) e n.°2 ex vi art.° 215°n°1 do RJPI, e a

concorréncia desleal.

3.1. Da imitacédo de marca

Nos presentes autos, estdo em causa as seguintes marcas:

SIMILAC e SIMILAC ISOMIL pertencentes a ora recorrente e
registadas desde 7 de Julho de 1994 e 26 de Janeiro de 1993,

respectivamente, ambas para a classe 5% por um lado; e por outro,
Sanilac, marca registanda, conforme a pretensdo da recorrida, também
para a classe 52
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A questdo suscitada reside em saber se a marca Sanilac que a
recorrida pretendia registar, constitui imitacdo daquelas duas marcas

anteriormente registadas da recorrente, todas trés marcas para a classe 52

Constata-se nos autos que a DSE decidiu conceder a ora recorrida a
marca Sanilac por entender ndo verificada a previsdo vertida nos art.%
214.°n.°2, al. b) e 215.n.21, al. ¢) do RJPI, decisdo esta que foi revogada

pela sentenca do Tribunal Judicial de Base.

E no recurso interposto dessa sentenca, o Tribunal de Segunda
Insténcia julgou procedente o recurso, revogando a sentenca do TJB e

mantendo a decisdo da DSE que concedeu o registo a marca Sanilac

Ora, como se sabe, a marca € um dos direitos de propriedade
industrial, que confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruicéo,
utilizacdo e disposicio das invencgdes, criacdes e sinais distintivos, dentro

dos limites, condices e restri¢bes fixados na lei — art.©5.°do RJPI.

Nos termos do art.2197.°do RJPI, que prevé o objecto da proteccéo
da marca, “S6 podem ser objecto de protec¢do ao abrigo do presente
diploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais
susceptiveis de representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a forma do produto ou
da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou

servigos de uma empresa dos de outras empresas’.

Daique a marca deve ser adequada a distinguir produtos ou servicos,
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sendo ela “um sinal distintivo de coisas, ha-de ela ser dotada, para o bom
desempenho da sua funcdo, de eficacia ou capacidade distintiva, isto &,
ha-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idénticos

1
ou semelhantes™".

Ora, vigora em matéria de marcas o principio da novidade ou da
especialidade, segundo o qual a marca ha-de ser constituida por forma a
que ndo se confunda com outra anteriormente adoptada para 0 mesmo

produto ou semelhante.

Tal como se estabelece na al. b) do n.°2 do art.°214.°do RJPI, o
pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos
seus elementos contenha: “b) Reproducdo ou imitacdo, 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 o0 risco de associagdo com a marca

registada ™.

E quanto a reproducdo ou imitacdo de marca, dispde o 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 servigos idénticos

! FERRER CORREIA, LigBes de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.
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ou afins;

c) Tenham tal semelhanca grafica, nominativa, figurativa ou fonética
com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confuséo 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 reproducao ou imitacao parcial de marca, a utilizagcdo
de certa denominacdo de fantasia que faca parte de marca alheia
anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou
involucro com as respectivas cores e disposicdo de dizeres, medalhas e
recompensas, de modo que pessoas analfabetas os ndo possam distinguir de

outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.”

Como explica FERRER CORREIA? (A marca ndo pode, portanto,
ser igual ou semelhante a outra ja anteriormente registada. O grau de
semelhanca que a marca ndo deve ter com outra registada anteriormente €
definido por este elemento: possibilidade de confusdo de uma com outra no
mercado. Mas n&o pode haver confusdo entre a marca adoptada para certo
produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente
distinto. Por isso a lei restringe o principio da especialidade da marca aos
produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituido
ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos.

2 FERRER CORREIA, Ligdes de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 328 e
331.
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Vejamos, com mais pormenor, em que termos se deve aplicar o

principio da novidade.

Importa referir, antes de mais, que este principio se refere as marcas
e ndo aos produtos. O principio da novidade deve ser respeitado mesmo
quando os produtos a assinalar com determinada marca se possam
distinguir (v.g., pelas dimensdes. pelo peso, pelo tipo de embalagem) dos
produtos congéneres assinalados com marca idéntica ou semelhante. Além
de outras razoes, faceis de intuir, pode invocar-se neste sentido a propria

letra da lei.

Por outro lado, a imitacho de uma marca por outra existira,
obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existira
ainda, convém sublinha-lo, quando, tendo-se a vista apenas a marca a
constituir, se deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra
de que se tenha conhecimento. Este processo de afericdo da novidade é o
que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger — o interesse em gue se
ndo confundam, através da marca, mercadorias idénticas ou afins
pertencentes a empresarios diversos. Com efeito, o consumidor, guando
compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro
que ja conhecia, ndo tem & 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 € aquela que retinha na memodria.

No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve

considerar-se decisivo 0 juizo que emitiria 0 consumidor médio do produto
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ou produtos em questdo. Se, por exemplo, se trata de um produto
consumido, em regra, por pessoas com certo grau de cultura, a confusdo de
marcas com alguns elementos comuns ndo sera tdo facil como nos casos
em que determinado produto se destine de preferéncia a camadas sociais de

cultura rudimentar.

Concretizemos, por ultimo, a aplicacdo destas directrizes aos varios

tipos de marca.

Tratando-se de marcas nominativas, devera abstrair-se das palavras
ou elementos de palavras de natureza descritiva ou de uso comum?,
limitando a apreciacéo a parte restante. A marca ndo sera nova quando, em
confronto grafico ou fonético com outra mais antiga, seja de molde a
provocar confusdo, nos termos ja referidos. Alguns exemplos (extraidos da
jurisprudéncia nacional e estrangeira): sdo confundiveis as marcas “Pertax”
¢ “Perlax”; “Paludrine” e “Paludina’; “Palmoleo” e “Palmeol”; “Dentol” e

“Dental”; “Electra” e “Elettra™.)

No presente caso, as marcas em causa Sado chamadas marcas

nominativas, constituidas por um sinal ou conjunto de sinais nominativos.

As marcas da recorrente, ja anteriormente registadas, s&o

SIMILAC . SIMILAC ISOMIL | enquanto a marca registanda da

¥ FERRARA JUNIOR, ob. cit., pag. 254.

* Na marca nominativa, o que interessa é a imitacdo do contetido ideolégico. Neste tipo de marcas, com
efeito, o direito ao uso exclusivo abrange ndo apenas o uso da marca na forma em que tenha sido
registada, mas ainda o uso da mesma palavra ou palavras noutras formas em que possam ser reproduzidas
(v.g., em diferentes caracteres tipograficos, com outra tinta, em diferente tamanho, etc.).

Processo n.©9/2018 15



recorrida ¢ Sanilac

Na tese da recorrente, as marcas em confronto ndo séo distinguiveis e
ndo é apenas a presenga do sufixo “LAC” que torna as marcas
confundiveis, mas também as semelhancas notorias, quer visuais quer
auditivas, entre a primeira parte de ambas as marcas “SANI” e “SIMI”,
sendo que a probabilidade de confuséo deve ser apreciada globalmente,
levando em conta a prevaléncia das silabas e pronuncias semelhantes, o que

conduz a semelhanca gréafica e fonética.

Ora, ndo nos parece muito relevante nem significante a diferenca
entre “LAC” e “lac”, derivada da utilizacdo de letras maitusculas ¢
minusculas, pois as marcas da recorrente também podem ser usadas com

letras minusculas e a prondncia é a mesma.

Uma vez que ambas as marcas postas em confronto tém o mesmo
sufixo “LAC”, ha que ver se as restantes partes de cada uma das marcas
(“SIMI” e “Sani”, respectivamente), conjugadas com aquele sufixo, S&o

susceptiveis de confuséo.
Afigura-se-nos que a resposta deve ser negativa.

Por um lado, normalmente os elementos fonéticos das marcas sé&o
mais idoneos para perdurar na memoria do publico do que os elementos

gréficos ou figurativos®.

Dai que permite dizer que, para efeito de distinguir, 0 aspecto

> CARLOS OLAVO, Propriedade ..., p 102 e 110.
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fonético das marcas tem uma maior relevancia.

No presente caso, ndo se pode olvidar a diferenca evidente das
marcas em causa, especialmente na sua primeira parte, que sobressai desde

logo das respectivas prondncias.

E a diferenca, que ndo pode ser ignorada, também se verifica em
ralacdo aos sinais graficos, quando se pdem em confronto as marcas, que
consistem respectivamente em SIMILAC (e SIMILAC ISOMIL) e

Sanilac, ainda que ambas contenham cinco letras iguais.

Na realidade e do ponto de vista global, nota-se sem duvida a
diferenca das marcas, tanto na soletracdo como na pronuncia, que atinge, a
nosso ver, um grau com capacidade suficiente para distinguir a marca da

recorrida registanda das marcas da recorrente ja registadas.

Por outro lado, a marca néo sera nova quando, em confronto grafico
ou fonético com outra mais antiga, seja de molde a provocar confusdo nos

consumidores médios do mercado.

O que se deve atentar € o mercado de Macau, onde os locais e
turistas compram regularmente formula de leite em pd sob as marcas nas
principais lojas de retalho, como Mannings, Watson e vérias farmécias, tal

como alega a recorrente.

No entanto, € de salientar que Macau € um pequeno territdrio, cuja

populacdo € maioritariamente chinesa, bem como os turistas que o visitam.
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E sem intencdo de ignorar o alegada resultado da sondagem realizada
em Macau, é de conhecimento comum que os consumidores médios desse
mercado, incluindo os locais e os vindos de fora, nomeadamente do Interior
da China, conhecem e identificam o produto (leite em pd) por seu nome
chinés (resultante da traducéo da lingua estrangeira original para a chinesa),

mesmo que seja produto estrangeiro.

Uma vez que os consumidores médios compram em farmécias o
produto, identificando-o por seu nome chinés, ndo parece muito relevante a
indicacdo do mesmo produto por uma lingua estrangeira, ainda que pela

lingua inglesa que é muito vulgarmente utilizado no mundo.

Repare-se que nem a propria recorrente chegou a indicar 0 nome

chinés do seu produto.

N&o obstante se poder constatar no relatorio da DSE (fls. 29 dos
autos) uma expressdo chinesa ( “33&77” ) correspondente & marca da
recorrente, certo € que ndo resulta dos autos que os consumidores médios

de Macau associam tal expressdo a marca SIMILAC.

Dai que se inclina para concluir que ndo esta em causa uma marca
(Sanilac) que possa confundir os consumidores, fazendo-o0s a pensar que a
marca registanda esta conectada com a recorrente ou a ela pertence, ao

contrario a tese da recorrente.

Invoca ainda a recorrente a disposicao da al. b) do n.°1 do art.°214.°
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do RJPI, segundo o qual o registo de marca é recusado “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 ligacdo com o proprietario da marca notoria”.
Parece que a recorrente pretende invocar a notoriedade da sua marca.

Ora, € de frisar que, no seu recurso interposto para o Tribunal
Judicial de Base da decisdo da DSE no sentido de conceder a ora recorrida
a marca “Sanilac”, ndo se constata que chegou a recorrente a colocar a

questdo de marca notoria, com intencéo de ser apreciada pelo Tribunal.

Tal questdo aparece nas contra-alegacOes apresentadas pela ora
recorrente no recurso interposto pela ora recorrida da decisdo do TJB para o
Tribunal de Segunda Insténcia, em que, apesar de ter tocado nas marcas
notdrias e de prestigio, com indicacdo da norma contida na al. b) do n.°1
do art.© 214.° do RJPI, limitou-se a recorrente a dizer, no fim das suas
conclusdes, que deve improceder 0 recurso, “por se verificarem o0s
fundamentos de recursa previstos nos art.©214.°n.°2 al. b) ex vi art.°215.°
n.°1 e art.29.°n.° 1 al. ¢), todo do RJPI”.

Dai que a questdo ndo foi objecto de apreciacdo pelos tribunais.

Trata-se duma questdo nova, que ndo € de conhecimento oficioso.

Seja como for, € sempre de dizer que, concluido pela ndo imitacéo

das marca registanda, ndo assite razéo a recorrente.
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3.2. Da concorréncia desleal

Na dptica da recorrente, a semelhancga das marcas em causa permite

certamente inferir uma situagéo objectiva de concorréncia desleal.

Nos termos da al. ¢) do n.°1 do art.29.°do RJPI, é fundamento de
recusa de concessdo dos direitos de propriedade industrial “O
reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal,

ou que esta ¢ possivel independentemente da sua inteng¢ao”.

Dispde o art.® 158.° do Codigo Comercial que “Constitui
concorréncia desleal todo o acto de concorréncia que objectivamente se

revele contrario as normas € aos usos honestos da actividade econdémica”.
E estabelece o art.2159.°do mesmo diploma o seguinte:
“Artigo 159.°
(Actos de confuséo)

1. Considera-se desleal todo o acto que seja idoneo a criar confuséo

com a empresa, 0s produtos, 0s servicos ou o crédito dos concorrentes.

2. O risco de associacdo por parte dos consumidores relativo a
origem do produto ou do servico é suficiente para fundamentar a

deslealdade de uma prética”.

Sobre a matéria em causa, este Tribunal de U Itima Instancia foi ja
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chamado a pronunciar, num caso idéntico em que se envolvem as mesmas

partes e estdo em causa as mesmas marcas.’

"Ensina FERRER CORREIA’ que “... a defesa conferida pela
proibicdo da concorréncia desleal — nas diferentes formas que tal proibicédo
reveste — € uma defesa complementar: complementar da legalmente
assegurada pela tutela mais especifica, mais rigorosa, mas por isso mesmo
também mais circunscrita, desses varios elementos concretos (entre eles, os

chamados sinais distintivos do comércio: marca, firma, nome e insgnia).

Trata-se, pois, repetimos, de uma defesa complementar e, digamos,

de segunda linha™.

Igualmente, explica CARLOS OLAVO?®, referindo-se ao direito
portugués, com normas semelhantes ao de Macau, que “...¢ hoje pacifico,
quer na jurisprudéncia™, quer na doutrina'!, que a proteccdo contra os actos
de concorréncia desleal tem, no nosso direito, um tratamento juridico
distinto da proteccdo dos direitos privativos da propriedade industrial, que

permite considera-la como constituindo um instituto autonomo.

® Cfr. Ac. do TUI, de 18 de Setembro de 2019, Proc. n.©78/2016.

" FERRER CORREIA, Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorréncia
desleal in «Estudos Juridicos Il — Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal»,
Coimbra 1969, p. 235.

8 Mario Rotondi, Diritto Industriale, pag. 420 (apud Ferrara, loc cit.)

® CARLOS OLAVO, A Concorréncia Desleal, em Concorréncia Desleal, Textos de Apoio, Associacio
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 329 e 330

0 Cfr. Acérddo do Supremo Tribunal de Justica, de 21 de Novembro de 1951, Bol. Min. Just., n.°22,

pag.347.
1 Cfr. Prof. A. Ferrer Correia, «Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento,
Concorréncia desleal» in «Estudos Juriicos Il — Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito

Criminal», Coimbra 1969, pags. 235 e segs., Patricio Paul, «Concorréncia Desleal», 1965, pags. 43 e
segs.
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Com efeito, enquanto que na violagdo de um direito privativo nos
encontramos perante um ilicito meramente formal, independentemente da
idoneidade ou inidoneidade do acto para provocar um qualquer prejuizo, no
quadro da concorréncia desleal o acto so tera a natureza de desleal quando
possa originar um prejuizo a outra pessoa, através da subtraccdo da sua

clientela, efectiva ou potencial”.

3.3. O caso dos autos

Tanto o acérddo recorrido como a sentenca de 1.2 Instancia
consideraram ndo haver semelhanca entre a marca Sanilac da recorrida
particular e as marcas registadas Similac e Similac Isomil, da recorrente,
que seja idonea a criar confusdo com a empresa, 0S produtos, 0S servicos ou
0 credito desta ultima, inexistindo, igualmente, risco de associacdo por

parte dos consumidores relativo a origem do produto ou do servico.

Concordamos com estas conclusdes, pelo que se ndo configura uma

situacédo de concorréncia desleal. |
E de manter tal posicao.

Com efeito, ndo decorre das alegacOes da recorrente qualquer
invocacdo concreta e muito menos desenvolvida sobre o prejuizo ja
provocado ou a provocar para a recorrente, através da subtraccdo da sua

clientela, efectiva ou potencial.
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Concluindo, improcede o recurso jurisdicional.

4. Decisao
Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, em todas as instancias.

Macau, 31 de Julho de 2020

Juizes: Song Man Lei (Relatora)
José Maria Dias Azedo

Sam Hou Fai
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