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SUMARIO:

Se, tal como foi ja reconhecido judicialmente pelo TSI, os caracteres
chineses C n&o puderam formar uma marca a favor de determinada
empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significacdo
geraria confuséo e imitacdo do nome de um estabelecimento de Macau
pertencente a uma outra empresa de Macau, e em cuja composicao faz
parte o vocabulo E, cremos do mesmo modo que iguais razdes devem
levar a negar o registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da
empresa de Macau, por colidir com o sinal E que a empresa de Hong
Kong, aqui recorrente, dispde nas suas marcas (acima referidas),

registadas em Macau.
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Proc. n©45/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da RAEM

| — Relatorio

“A, Limited”, sociedade comercial e industrial constituida segundo as leis
de Hong Kong, com sede no XXXX, Hong Kong, SAR China, aqui

designada por Recorrente, ----
Apresentou no TJB recurso judicial (Proc. n°CV2-17.0014-CRJ)

Do despacho de 13/02/2017, da Exma. Senhora Chefe do Departamento

de Propriedade Intelectual dos Servicos de Economia, -----

Que concedeu a “B, Limitada”, sociedade comercial e industrial
constituida em conformidade com as leis da RAEM, com sede na XXXX,
Macau, aqui designada por Parte Contraria, ----

O registo da marca nominativa C que tomou 0 n.°© N/XXXXX, para

assinalar servigos da classe 362

Naqueles autos foi proferida sentenca, que julgou improcedente o recurso
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e manteve a decisdo recorrida.

E contra essa sentenca que ora vem interposto O presente recurso
jurisdicional, em cujas alegagcOes a recorrente apresentou as seguintes

conclusoes:

«l.2Pretende a Recorrente, através do presente recurso judicial, que o douto Tribunal revogue a
douta sentenca de 13 de Julho de 2017, que, mantendo o despacho da DSE, concedeu a Parte
Contréria, ora Recorrida, a marca nominativa, que consiste em C (romanizando D), que tomou

0 N.ON/XXXXX, para assinalar servicos da classe 36.2

2.2A Recorrente é titular da marca nominativa que consiste em E, que se encontra registada
em Macau, sob 0 n.°N/XXXXX, desde 16 de Dezembro de 2014, para assinalar produtos da
classe 36.2 cujo pedido de registo foi apresentado em 18 de Setembro de 2003.

3.20s sinais marcérios E e C (D) sao indissociaveis, entendimento que ndo foi subscrito pela
DSE e, pese o facto de o douto Tribunal recorrido ter considerado que os sinais que compdem
as marcas em confronto sdo semelhantes e associaveis para o publico em geral, ndo considera
que tal semelhanca seja obstativa a sua coexisténcia como marcas, uma vez que a semelhanca,
no &mbito do Direito de Marcas, em Macau tem que ser a que se encontra consagrada no art.°
215.9 n.°1, alinea c), do RJPI, que é taxativa e ndo comporta qualquer “outra” que ndo seja

gréfica, nominativa, figurativa ou fonética.

4.2Para o consumidor (e publico em geral) de Macau falar-se em E é falar-se em C (D) e,
assim, tais sinais sdo marcas entre as quais existe semelhancga susceptivel de induzir em erro o0s
consumidores, ainda que ndo sejam grafica, nominativa, figurativa ou foneticamente

semelhantes.

5.2Assim, entende, também, a mais Alta Insténcia da RAEM, que vem decidindo que, para o
publico consumidor de Macau, a expressao chinesa C (D) corresponde a expressao inglesa E,

tal como fez verter, por exemplo, no seu douto Ac. de 24 de Outubro de 2011, explicitado no
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processo que correu termos pelo TUI sob o n.©38/201l.

6.2Na verdade, pode ler-se do mencionado aresto que “(...) A parte caracteritica do nome de
estabelecimento registado com o n.°E/XX — ;£ / C # #-[Ou Mun D Kuong Cheong], que em
inglés corresponde a Macau E Plaza - a que lhe da eficcia distintiva, é C [D], ou seja, E.

Nao é, nem ;% / [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza (...)",

7.2Também, sdo afirmagdes do Venerando Tribunal ele U Itima Instancia as seguintes: “(...) No
Acérdao de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.©21/2009 dissemos que se discorda da tese,
segundo a qual os caracteres # /&, que significam Hong Kong, juntos aos caracteresC[D]
(que sé@o a expressao utilizada em chinés para significar E), ou seja, Hong Kong E, permitam
ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 7 ;& C [Hong
Kong D], ou seja, Hong Kong E, . do nome de estabelecimento — ;#/ C £ #- [Ou Mun D
Kuong Cheong], ou seja, Macau E Plaza. (...) Manifestamente, na marca # ;& C [Hong Kong
D], que corresponde a Hong Kong E, ndo é a designacdo “Hong Kong” que tem eficacia
distintiva. E antes C [D], ou seja, “E” (..)” e ““(.)Entende-se, portanto, haver
susceptibilidade de erro ou confusdo por parte do consumidor relativamente a composicao da
marca N/XXXXX, para a classe 37.2 com a parte caractertica (E) das firmas [Recorrente (3)]
e [Recorrente (4)] e com 0 nome de estabelecimento ,#/ C £ #-[Ou Mun D Kuong Cheong],

gue corresponde a E Plaza Macau”.

8.2A Requerente da marca, ora Recorrida, também, associa os dois sinais - E e C [D] - de tal
forma que, a0 compor as marcas cujo registo logrou obter em Macau, usou as duas expressées

como correspondentes, como se pode constatar das seguintes marcas e nome e insignia de

estabelecimento: - N.2 N/XXXXX; -n.° N/XXXXX; - n.ce

N/XXXXX e - E/XX, todos estes direitos de propriedade industrial referidos na
douta sentenca em impugnacao por referéncia ao despacho da DSE, e registados em nome da

Recorrida.

9.2 Assim, no ambito deste processo, a Unica questdo que se suscita tem a ver com a
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indissociabilidade dos sinais aqui em confronto, certo sendo que é um facto notério e, portanto,
nao necessita de qualquer prova o de que o consumidor médio e o publico em geral, na RAEM,
associa a marca C (D) a marca E, razdo por que, em Macau, quem for a titular de uma marca
que integre a palavra inglesa E, tem o direito a op6r-se a concessdo de uma marca que
consiste em C (D), pelo menos, se se destinar a assinalar servigos integrados na mesma classe

ou que sejam servicos afins, como é o presente caso.

10.2 Nestas circunstancias, encontrando-se registada em nome da Recorrente a marca que
tomou 0 n.2 N/XXXXX, que consiste em “E” e se destina a assinalar servigos da classe 36.2
que sdo afins dos servicos para os quais a Requerente pretende a marca registanda (classe 36.9,
gue consiste em C (D), tomou 0 n.° N/XXXXX, ndo pode deixar de alegar que, no caso, se
verifica o fundamento de recusa a que alude o art.°214.°, n.°2, alinea b), que tem por base a

proteccdo de marca registada.

(...) NESTES TERMOS e contando com o douto suprimento de Vossas Exceléncias,
Venerandos Juizes, requer-se seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e,
em consequéncia, seja revogada a douta Sentenca de 13 de Julho de 2017, que manteve o
despacho da DSE de 13 de Fevereiro de 2017, e, em consequéncia, porque se esta perante um
recurso de ampla jurisdicio, seja explicitada uma decisd@o no sentido de recusar a marca
nominativa que consiste em C (que romaniza D), que tomou 0 n.© N/XXXXX, para assinalar
servigos da classe 36.2 partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais E e C séo
indissociaveis e, portanto, existe semelhanca susceptivel de induzir o consumidor médio em
confusdo e a associar a mesma origem empresarial os servicos prestados pelas Recorrente e

Recorrida.

Assim procedendo, ser& feita uma s@ JUSTIC Al».

N&o houve resposta ao recurso.
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Cumpre decidir.

*kk
Il - Os Factos

Como a sentenca néo elencou os factos, cumpre-nos fazé-lo:

1 — Em 13 de Fevereiro de 2017 a Chefe do Departamento de Propriedade
Intelectual (Substituta) dos Servigos de Economia, no ambito de poderes
delegados, concedeu a “B, Limitada” o registo da marca C (que romaniza

D), que tomou o0 n.°N/XXXXX, para assinalar servicos da classe 36.2

2 — A recorrente “A, Limited” foi concedido o registo da marca N/XXXXX

que consiste em E, destinada a assinalar servicos da classe 362

3 — A recorrida particular “B, Limitada” tem registada em Macau a marca

N/XXXXX para servicos da classe 36, nomeadamente o0s de

“Administracdo de bens imobiliarios” que consiste em . (doc. fls.
170 e vO.

Por conhecimento directo, em razdo do exerciio da nossa funcdo,

consignamos ainda os seguintes factos:

- Por acérdao deste TSI, de 6/03/2014 foi confirmada a sentenca do TJB

que tinha julgado improcedente o recurso judicial interposto pela ora
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recorrente  “A, Limited” contra o registo n°® E/XX do Nome do

Estabelecimento n

concedido a ora recorrida “B, Limitada”.

- “A, Limited” ¢ titular da marca registada em Macau N/XXXXX, “E” para

assinalar produtos da classe 362

- Por acordéo deste TSI, de 17/11/2016, Proc. n® 656/2016, foi negado
provimento ao recurso jurisdicional e confirmada a sentenga que tinha
julgado improcedente o recurso judicial interposto pela aqui recorrida “B,
Limitada” contra o registo que tinha sido concedido a favor da recorrente
“A, Limited” da marca N/XXXXX, “E” destinada a assinalar produtos da

classe 35.

- Este registo da marca N/XXXXX tinha ocorrido por despacho de
12/01/2015, publicado na Il Série do Boletim Oficial n%, de 4 de

Fevereiro.

-A empresa ora recorrente “A, Limited” havia sido concedido o registo da
marca “E”, N/XXXXX, mas por acérddo deste TSI, de 22/05/2014, no Proc.
n® 39/2014, foi confirmada a sentenca do TJB, que havia declarado a
caducidade dessa marca pelo ndo uso.

- Por acordédo deste TSI, de 24/11/2016, Proc. n°©663/2016, foi concedido
parcial provimento ao recurso jurisdicional interposto pela “B,
Limitada "da sentenca do TJB, que tinha julgado improcedente o recurso

judicial ali por si interposto contra a recusa de registo da sua marca
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N/XXXXX, “E” para assinalar produtos da classe 432por se ter considerado
que reproduz a marca registada N/XXXXX, “E” para produtos da classe 362

concedida a ora recorrente “A, Limited”.

- Neste aresto (Proc. n°663/2016) foi decidido revogar a sentenca do TJB
e determinar a DSE que procedesse ao registo da marca N/XXXXX “E” em
favor da aqui recorrida “B, Limitada’para alguns determinados produtos

da classe 43, em relacdo aos quais ndo havia risco de confuséo e afinidade.

- Na mesma data, 24/11/2016, este TSI, no Processo n® 704/2016 negou
provimento ao recurso jurisdicional interposto contra a sentenca por “A,
Limited” que tinha julgado improcedente o recurso judicial por si
interposto contra a decisdo da DSE de recusar-lhe o registo da marca
N/XXXXX, consistente em C, para produtos da classe 422 por considerar
haver risco de reproducdo e imitacdo da marca com a marca da aqui

recorrida particular “B, Limitada”

**k*k

111 — O Direito

1 - E seguro que a empresa de Macau “B, Limitada” tem registadas em
Macau marcas com o sinal marcério E, assim como € detentora do
estabelecimento com o ndmero de registo E/XX, com aquela mesma

designacéao e com a aposicéo dos caracteres C no nome e insignia.

Seguro &, por outro lado, também que a recorrente “A, Limited” é titular

em Macau da marca registada sob 0 n© N/XXXXX, para produtos da classe
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352“E”, bem como a marca com 0 registo N/XXXXX, “E” para assinalar

produtos da classe 362

E, por fim, igualmente é consensual - e isso mesmo até resulta das
posicbes das partes nos presentes autos - ,que os ditos caracteres C,
romanizados “D”, conduzem ao estabelecimento sito na Av. da XXX,
onde se situa o edificio “E”, onde se situa um hotel com o mesmo nome e

um casino no seu interior.

Tem este TSI tido contacto com conflitos marcarios desencadeados entre
estas duas pessoas colectivas, recorrente e recorrida a proposito de marcas

que levem no nome os sinais marcarios “E” ¢ C (D).

Mas frequentemente, esse conflito instalou-se a propdésito do mesmo sinal
disputado “E”, outras vezes entre “E” e outros sinais que incluam este
sinal ou o outro C (D), ora relativamente aos produtos da mesma classe,

ora com referéncia a produtos de classes diferentes.

Discute-se nos presentes autos se a referida marca registada C em nome da
“B, Limitada” ¢é capaz ou ndo de gerar risco de confusdo e imitacdo da

marca E.

A sentenca, concedendo embora que “E” ¢ C (D) séo associaveis, acabou
por concluir que essa semelhanca ndo empresta a situacdo o risco de
Imitacdo/reproducéo. Isto porque cada um das marcas em presenga “E” e

C, para produtos da classe 36, dispde de capacidade distintiva propria.

Em nossa opinido, porém, 0 processo que por este tribunal passou, e que
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mais se aproxima da matéria controvertida nos presentes autos, é o
Recurso Jurisdicional n®© 704/2018. Estava nele em debate o registo da
marca N/XXXXX, que consistia no sinal C a favor da recorrente “A,
Limited”, para produtos da classe 42%, em confronto com a marca da

recorrida “B, Limitada” .

Bem certo que também a recorrente tem registadas em Macau marcas com
o sinal “E”, e nesse aspecto ambas as sociedades estdo em igualdade de

posicéo juridica.

Mas, aqui 0 que esta em controvérsia é o sinal composto pelos dois

caracteres C.

Ora bem. Assim como o TSI considerou no Proc. n®704/2016, que nédo
podia ser concedido o registo a aqui recorrente “A, Limited” da marca C
por conflituar com o sinal E constante do nome ou insignia da aqui
recorrida “B, Limitada “, assim também se ndo acha possivel o registo

desta vez da mesma marca concedida a recorrida.

Repare-se no seu contetdo (que por seu turno transcreveu e fez seu o teor
da sentenca ali impugnada), que aqui transcrevemos e fazemos nosso para
os efeitos do presente aresto:

«L.
Cumpre decidir.

A recorrente estriba 0 seu recurso no seguinte, e Unico, argumento: 0s sinais Sa0
indissociaveis para o conjunto dos consumidores de Macau e de Hong-Kong, pelo que quando

estiverem em causa produtos ou servigos integrados na mesma classe, ou estejam em causa produtos
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e/ou servicos afins, o titular do primeiro sinal tera de ser necessariamente o titular do segundo, que
corresponde ao da marca registanda. E, segundo defende a recorrente, essa indissociabilidade decorre
do facto da expressdo C, cuja romanizacdo € D ou F, constituirem os dois caracteres que designam em

Chinés a sua marca inglesa.

Vejamos.

Em primeiro lugar, de acordo com a factualidade supra exposta, verifica-se, desde logo, que o
fundamento da indissociabilidade, utilizado pela recorrente, ja perdeu actualidade dado que a sua

marca N/XXXXX, para a classe 42.2 E, caducou.

De todo o modo, sempre se dird que, apesar dos caracteres chineses C significarem, em inglés,
E, a afirmacdo da recorrente, de que estamos perante dois sinais indissocidveis e que o titular de um

tera de ser o titular do outro, ndo &, salvo o devido respeito, correcta.

A ser vélida a argumentacdo da recorrente também lhe deveria ser reconhecida a titularidade
do correspondente sinal em portugués (que numa traducdo literal serd ponto de referéncia ou marco),

ou em outra qualquer lingua, nos termos permitidos pelo artigo 198.2do RJPI.

A recorrente requereu 0 registo de uma marca nominativa, fantasiosa, escrita em lihgua
inglesa — E — e o sinal que agora pretende registar sdo dois caracteres chineses cuja transliteracdo
correspondera a D ou F, sinais esses que terdo de ser avaliados de forma auténoma para efeitos de

atribuicdo de um tiulo de propriedade industrial.

O facto de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em questdo - C-
significarem E, como se afirmou, corresponde a um mero processo de traducdo entre duas linguas, ndo
sendo correcto afirmar-se que o publico consumidor associa as duas marcas. O publico consumidor
que domine as duas linguas (inglesa e chinesa) associara as duas expressdes como equivalentes, mas
esta assercao ndo permite dar o passo seguinte, como pretende fazer a recorrente, que é a concluséo de

que estamos face a marcas indissociaveis.

Colocada a questdo desta forma, e voltando as caracterfticas do sinal que a recorrente
pretende agora registar, constituida pelos caracteres C (sendo certo que neste recurso ndo se cuida da
expressao inglesa E, marca sobre a qual, coo se disse, a requerente ja ndo é titular do respectivo
registo para a classe 42.2atenta a respectiva declaracao de caducidade), é incontornavel que o mesmo
vai efectivamente reproduzir o nome de um estabelecimento ja registado em Macau a favor de outra

sociedade (tal como decidiu o Tribunal de Segunda Instéancia no Acérddo de 21.10.2009 no processo
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21/2009); vai reproduzir parcialmente o nome de um estabelecimento hoteleiro ja registado em Macau

(conforme decisdo do TUI de 26/10/11 no processo 38/2011), e vai reproduzir parcialmente a marca

n.2 N/XXXXX, que consiste em - para assinalar servicos da classe 42.2 e que esta registada a
favor da parte contraria G SA.

O artigo 213.©do RJPI estatui que o registo é concedido se ndo tiver sido revelado fundamento

de recusa e as reclamagdes, se as houver, forem consideradas improcedentes.

Como fundamentos especffico de recusa prevé o artigo 214.% n.°2, alinea b) por referéncia ao
artigo 215.9 n.°1, alineas a), b) e ¢) ambos do RJPI, a circunstancia de a marca ou algum dos seus
elementos conter reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por
outrem para produtos ou servigos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusdo o

consumidor, ou que compreenda o risco de associacdo com a marca registada.

Por sua vez, o artigo 215.9 n.°1 refere 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 servicos idénticos ou afins; ¢) Tenham
tal semelhanca gréfica, 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.

H da-nos conta que o facto de uma marca ser a reprodugdo ou imitagdo de outra ja
anteriormente registada se trata da proibicdo relativa mais importante ao registo de marcas, sob o
ponto de vista préatico, importancia essa que advém do facto de ser o fundamento de recusa mais

invocado.

Como refere | o risco de confusdo que compreende o risco de associacdo com a marca anterior
deve ser interpretado no sentido de que a mera associacdo entre duas marcas ndo basta para concluir
pelo risco de confusdo ou seja, exige-se que exista um risco de confusdo quanto a origem do produto.
Assim, uma marca podera coexistir com outra idéntica se cada uma delas se reporta a ramos de
actividade econdmica diferentes, devendo distinguir-se o conceito de semelhanca do de afinidade de

produtos.

A semelhanca dos produtos ou servicos serve para aquilatar se os produtos ou servigos provém

ou ndo da mesma origem e a afinidade para determinar se os produtos satisfazem ou ndo as mesmas
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necessidades, concluindo-se, pois, que:

- sdo semelhantes os produtos que o pablico pode atribuir a mesma origem;

- 0s meios ou locais de distribuicdo constituem um meio para determinar a semelhanca ou

dissemelhanca dos produtos.

O critério a utilizar nessa distingdo dever ser, em todo o caso, 0 ponto de vista da clientela, ou

seja, 0 juiz deve colocar-se no lugar do publico.

Assim, para que haja possibilidade de confusdo relativamente & origem empresarial dos
produtos ou servigos, ha que ter em atencdo diversos factores, nomeadamente, a natureza e o tipo de
necessidades que os produtos ou servigos visam satisfazer e os circuitos de distribuicdo desses produtos
ou servicos, vindo a considerar-se que o publico atribuira a mesma origem a produtos ou servicos de
natureza e utilidade préxima e que sejam habitualmente distribuidos através dos mesmos circuitos,
sendo irrelevante, na emissao de tal juizo sobre a afinidade de produtos e servigos, a classe da tabela
em que se integram, uma vez que a diferente inscricdo ou classificacdo dos produtos e servigos ndo

obsta, por si s8, a que sejam considerados semelhantes.

No vertente caso, a marca registanda e a marca registada a favor da parte contraria destina-se
a assinalar produtos e servicos da classe 42.2 ou seja, na mesma area de actuacdo econdmica da
sociedade detentora da marca prioritaria, pelo que, ndo podemos deixar de concordar com a DSE no
sentido de que a ora recorrente ndo pode ver a sua marca registada, por forca do estatuido nos artigos
214.9n.°22, alineas b) e e) e 215.9 n.°1 a), b) e c) todos do RIPI.

Decisao:

Pelo exposto, julga-se totalmente improcedente o recurso interposto por “A, LIMITED”, e, em

consequéncia, mantém-se o despacho recorrido.

Custas a cargo da recorrente.

Registe e Notifique.
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Trata-se de uma decisdo que aponta para a boa solucao do caso.

Assim, ao abrigo do disposto do n®5 do art® 631° do CPCM, é de negar

provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na deciséo impugnada.»

Pois bem. As razfes séo as mesmas. Isto &, se aqueles caracteres chineses
ndo podiam formar uma marca a favor da empresa de Hong Kong, com o
argumento de que a sua significacio geraria confusao e imitacdo do nome
de um estabelecimento de Macau pertencente a empresa de Macau, aqui
recorrida, e em cuja composicdo faz parte o vocabulo E, cremos, do
mesmo modo, que iguais razdes deveriam ter levado a negar o registo do
mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por
colidir com o sinal E que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente,

dispGe nas suas marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Alias, o proprio TUI, no seu acérddo de 24/10/2011, Proc. n®©38/2011, ja
chegou a concluir que, os sinais C podem “confundir o nome de
estabelecimento hoteleiro ;£ ™ C & #- [Ou Mun D Kuong Cheong], que corresponde
em inglés a Macau E Plaza, com a marca 3 ;& C [Hong Kong D], que corresponde em
inglés a Hong Kong E, esta destinada & classe 37 de servigos (construcdo e

reparagoes)”.

Por conseguinte, ndo € possivel que a recorrida possa dispor desta marca C,
que indissociavelmente conduz a E, na medida em que atenta contra a

marca E que a recorrente possui registadas em Macau.
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Neste sentido, o recurso deve proceder.
**k*
IV — Decidindo

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso e, em

consequéncia:
- Revogam a sentenca recorrida;

- Anulam o despacho da DSE de 13/02/2017, que deve ser substituido por
outro que negue O registo da marca nominativa C, N/XXXXX, para
assinalar servigos da classe 36* requerido pela aqui recorrida particular “B,

Limitada «.
Custas em ambas as instancias pela recorrida particular.
T.S.1., 26 de Abril de 2018
José Candido de Pinho
Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

45/2018 15



