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Processo n° 362/2014

Acordam em conferéncia na Seccao Civel e Administrativa no
Tribunal de Segunda Instancia da RAEM:

No ambito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de
propriedade industrial, registado sob o n°® CV3-13-0012-CRJ, do 3°
Juizo Civel do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte
sentenca que concedeu provimento ao recurso interposto pela A
SE, revogando a decisdo da DSE que concedeu a requerente B o
registo da marca e determinando a recusa do seu registo :

A, SE, sociedade comercial alema, com sede em XXX,

inconformada com a decisdo da Direccdo dos Servigos de
Economia que deferiu o registo da marca N/XXX (classe 289 e
requerida por B,

vem dela interpor recurso.

Apresenta as seguintes conclusoes:

1.- A possibilidade de confusdo entre marcas deve ser apreciada pela
Impressdo de conjunto deixada pelas marcas quando examinadas
sucessivamente, sem apurar as suas diferencas.

2.- Deve contudo atender-se ao elemento determinante e distintivo das
marcas em questdo, que in casu, é o elemento figurativo.

3.- O consumidor médio sera facilmente levado a crer que as marcas em
confronto tém a mesma origem empresarial.



4.- A marca da Recorrente € uma marca notéria em Macau pelo que
deveria ter sido aplicado o disposto no art.°214 (1) (b) do RJPl e o
pedido de marca n© N/XXX deveria ter sido recusado.

5.- O facto de as marcas da Recorrente serem reconhecidas como
marcas notorias ndo significa que o consumidor médio tenha um
conhecimento exacto de todos os elementos que as compdem.

6.- Decorre da comparacdo entre as marcas em OpoSiGdo que existe
inegdvel imitacdo das marcas prioritarias da Recorrente, de cuja
notoriedade a Recorrida tenta claramente obter ilicita vantagem para
si.

7.- Alias, o pedido de marca no. N/XXX foi claramente efectuado pela
Recorrida de ma fé, sendo evidente que existe intencdo de fazer
concorréncia desleal.

8.- Mas mesmo que ndo se considerasse que havia intencdo de fazer
concorréncia desleal, o que ndo se admite mas meramente a cautela
se verte, bastava o facto de esta ser possivel para que se impusesse
uma decisdo de recusa do pedido de marca, tal como dispde o art.°9
(1) (c) do RJPI. Ora no caso presente ficou demonstrado que existe
forte possibilidade de ocorrer concorréncia desleal, nomeada mas
ndo exclusivamente através da diluicdo das marcas notdrias da
Recorrente.

9. - Existem inegaveis semelhancas de relevo entre as marcas em apreco,
sendo inquestionavel que ambas as marcas se destinam a assinalar
produtos idénticos e afins, e que as marcas notorias da Recorrente
sdo prioritarias.

10.- O risco de confusdo entre as marcas sub judice € igualmente
aumentado pelo facto das marcas da Recorrente gozarem de
notoriedade.

11.- Encontram-se preenchidos o0s requisitos legais para que se
considere que existe imitacdo de marca, nos termos dos artigos 214 e
215 do RJPI, pelo que se impde a revogacdo do despacho de



concessao e a recusa da marca no. N/XXX na sua totalidade.

Foi citado a Direccdo dos Servigos de Economia nos termos do art278°
do RJPI e na sequéncia do que pugnou pela legalidade da respectiva
deciséo, argumentando com a capacidade distintiva da marca registanda
em face das ja registadas e da titularidade da recorrente.

Foi também citado B, requerente do citado registo cujo concessao €
ora impugnado, pugnando pela manutencéo da deciséo por considerar que
existe, efectivamente, capacidade distintiva da marca registanda em
relacdo as marcas ja registadas da recorrente.

Il - SANEAMENTO
O recurso é tempestivo e legal.

O Tribunal é competente em razdo da matéria, territorial e
hierarquia.

O processo é o proprio.

As partes tém legitimidade e s&o dotados de personalidade e
capacidade judiciaria.

N&o existem excepgdes ou questbes prévias que obstam ao
conhecimento do mérito da causa.

111 - MOTIVACAO

A. DE FACTO

- A Recorrente é titular do registo de marca de Macau n.© XXX,

: requerido a 31 de Dezembro de 1987 e concedido a 3 de
Marco de 1988, que assinala na classe 28* “jogos e brinquedos, e



aparelhos para exercikio fiico, para ginastica e para desporto,
incluindo bolas de desporto”;

- Arecorrente é titular do registo de marca de Macau n.°N/XXX

requerido a 15 de Julho de 2008 e concedido a 2 de Fevereiro de 2009,
que assinala na classe 18* “pele e imitagdes de pela e produtos feitos de
pele ou de imitagBes de pele, incluidos nesta classe; sacos (incluidos
nesta classe) e outras malas ndo adaptadas ao produto que pretendem
conter, assim como pequenos artigos de pele, incluidos nesta classe;
bolsas, carteiras, estojos para chaves; sacos de mao, sacos de viagem,
sacos desportivos e bolsos desportivos, incluidos nesta classe, sacos de
viagem, mochilas, malas da escola, bolsas para a cintura, bolsas de
toilete; bals e malas de viagem; chapéus-de-chuva, paraséis e
bengalas”;

- Arecorrente é titular do registo de marca de Macau n.°N/XXX

requerido a 15 de Julho de 2008 e concedido a 2 de Fevereiro de 2009,
que assinala na classe 28" “jogos e brinquedos; aparelhos de ginastica e
de desporto (incluidos nesta classe); bolsas para jogos, bolas de golfe,
caneleiras, joelheiras, cotoveleiras, protectores de tornozelos para fins
desportivos, luvas de desporto (incluidas nesta classe); raquetes de ténis;
bastdes de criquete, tacos de golfe, tacos de hoquei, raquetes de
ténis-de-mesa, raquetes de badminton e de squash; sacos para artigos
desportivos adaptados aos produtos que pretendem conter; sacos
adaptados e coberturas para raquetes de ténis, badminton e squash;
raquetes de ténis-de-mesa e bastdes de criquete; tacos de golfe e tacos
de hoquei, patins de rodas, patins para gelo e patins em linha; mesas e
redes para ténis-de-mesa”.

-Por despacho publicado no Boletim Oficial de 6 de Margo de
2013, a DSE concedeu a B a marca com 0 n.°N/XXX



e para a classe 282 entendo ndo se verificar a previsao
vertida no art214 n%, al.b e 215 do RJPI

B.DE DIREITO

Louva-se a recorrente no disposto do art214°n? al.b) e 215 do
RJPI, para fundar a sua pretensédo de ver alterada a decisdo de concessdo
da _marca N/XXX (classe 289 e no confronto com as suas marcas,
anteriormente registadas, com o nXXX-M (classe 289, N/XXX (classe
189 e N/XXX (classe 289.

\Vejamos entdo, tendo presente que estdo materializadas no seguinte as
marcas em confronto:

Dispde o art°197 do referido RJPI que “s6 podem ser objecto de
registo 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,
numeros (....), que sejam adequados a distinguir os produtos ou servi¢os
de uma empresa dos de outras empresas”’.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, utilizando a
expressado de Couto Gongalves, por definicdo e no cumprimento do seu
escopo, ter relevante capacidade distintiva, deve, pois, ser idonea per si,
de individualizar uma espécie de produtos ou servicos — Cfr. Manual de
Direito Industrial, 4°Ed., p.199.

Esta funcdo distintiva é, consabidamente, primordial da marca,
sendo aqueloutras duas funcbes que a doutrina discute, funcdo qualidade

e publicitaria, meramente complementares.

Na marca concedida esta capacidade distintiva ndo esta em causa,



“longe disso”.

O que estaem causa € a circunstancia de, na visdo da recorrente, a
marca registanda se “aproximar”, na sua conformagdo, excessivamente
das marcas registadas previamente sob 0s nSXXX-M (classe 289,
N/XXX (classe 189 e N/XXX (classe 289, por conseguinte colocando
em “crise” o principio da novidade ou da exclusividade.

Este principio corresponde, na expressdo esclarecida de Pupo
Correia, 0 mais importante e complexo requisito legal quanto a
constituicdo das marcas, impondo, numa formulagdo positiva, “que a
marca seja nova, i.e., que ndo constitua “reprodu¢do ou imita¢do no todo
ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para 0 mesmo
produto ou servi¢o, ou produto ou servigo similar ou semelhante”. - Cfr.
A. cit. in Direito Comercial, 102Ed., Ediforum, p.347

Como emerge deste enunciado, pressuposto da recusa, além da
reprodugdo ou imita¢do (....) de uma outra marca e da Sintonia dos
produtos que ambas visam salvaguardar (as registadas e registandas), é
que exista registo anterior.

No caso vertente, 0s dois Ultimos requisitos estdo observados, ndo
se impondo a propoésito qualquer especulacdo.

Quanto ao primeiro, denodadamente, diremos que, na nossa
Optica, estamos efectivamente perante uma situacdo subsumivel no
arn214m2 al.b) e 215 do RJPI.

A contrafaccdo ou reproducdo em sentido estrito, como parece
claro, corresponde a uma copia fiel, integral, isto é 0 uso da marca
anteriormente registada sem qualquer modificacdo — Cfr. A. e loc. cit. .

No caso é evidente que ndo estamos perante copia fiel de marcas
anteriormente registadas, bastando para tal o confronto das mesmas.



Estaremos perante uma imitacdo de marcas anteriormente
registadas?

A imitagdo corresponde a “adopcdo de uma marca confundivel
com outra. Por conseguinte, a imitacdo ndo é identidade, antes supde a
existéncia de elementos comuns e outros diferentes” - Cfr. A. e loc. cit.

Pela clareza de raciocinio ndo podemos deixar de continuar a
transcrever aquele citado e Il. Professor da Universidade Lusida e
quanto a forma de aferir a existéncia de imitacdo de uma marca por outra,
se € ou ndo confundivel com outra anteriormente registada.

Refere que “(...) o legislador consagra dois critérios: um
subjectivo e outro objectivo”.

Quanto ao segundo esta 0 mesmo consagrado no art21512 do
RJIP e consubstancia uma presuncao relativa de imitacdo: “considera-se
reproducdo ou imitacio parcial de marca, a utilizacdo de fantasia que
faga parte de marca alheia anteriormente registada (....) "

Nestes casos “€ desnecessaria a verificacdo da possibilidade
psicoldgica de inducao em erro, nos termos do critério subjectivo”.

Quanto ao primeiro estd o mesmo consagrado, NO NOSSO
ordenamento, na al.c) do n° do art?215 do RJIPI: “havera violag¢do do
principio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas
em confronto, quer suceda que, estando apenas a vista a marca a
constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela € susceptivel de ser
tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento,
a menos que o observador proceda a um exame atento ou confronto.
Considera-se imitada a marca que for tdo parecida com outra, que 0
consumidor s6 as possa distinguir depois de exame atento ou confronto
de uma com a outra’.

Adianta ainda que “Esta formula¢do normativa harmoniza-Se



perfeitamente com a concepcdo de BEDARRIDE, largamente acolhida
pela doutrina e a jurisprudéncia, segundo a qual: “‘a questdo da imitacdo
deve ser apreciada pela semelhanca que resulta do conjunto dos
elementos gue constituem a marca e ndo pelas dissemelhancas que
poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e
separadamente ”.

Deste modo, se a semelhanca de conjunto, entre a marca anterior
protegida e a mais recente, sem consideracdo dos pormenores
diferenciadores, gerar a possibilidade de confuséo, pela facil inducdo em
erro do consumidor, haverd imitagdo da primeira pela segunda”. Cfr. A.

e op. cit. pag.348

Em face disso que conclusdo retirar em relacdo as marcas
conflituantes? Havera ou ndo imitacéo das registadas pela registanda?

Cremos que a questdo ndo se coloca a luz do referido critério
objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise
face as registadas.

Ndo ha na registanda a utilizacdo de qualquer elemento de
fantasia, nomeadamente das registadas (que n&o os tem), ou seja, uma
qualquer expressao que deve reservar-se para termos sem significado
proprio, cujo objectivo é apenas a sonoridade que resulta de uma
determinada combinacéo de letras, fruto da imaginacéo e destituida de
correspondéncia na realidade.

O problema tem de se resolvido, pois, a luz do critério subjectivo.
N&o olvidamos que a marca registanda € uma marca mista,
composta por um felino e por elemento verbal (nominativo). Este, na sua
literalidade e significado n&o é confundivel com o elemento verbal (de

apenas uma por s6 uma o ter) das marcas registadas da recorrente.

Ja a parte desenhistica ou emblematica (figurativa) da marca



registanda, na nossa Optica, € manifestamente idéntico ao das registadas.

Na apreciacéo global das marcas, diremos, denodadamente, que a
confundibilidade existe. E se ndo for patente, pelo menos “chegaremos” a
essa conclusdo com recurso ao competente juizo valorativo gquanto a
susceptibilidade da marca registanda ser tomada pelas marcas registadas
da recorrente ou associada com elas. Diremos ainda mais: estamos
perante um caso de escola de imitacdo de marca. - Cfr. Ac TJ de
11/11/97, C-251/95, no sentido de que “o risco de associagcdo ndo é uma
alternativa ao conceito de risco de confusdo mas serve para definir 0
alcance deste”

Para a conclusdo retirada, como é corrente, segundo cremos
unanime, devemos ajuizar o elemento preponderante ou dominador da
marca mista, ou seja, o felino em movimento de salto. E com uma
consideracdo especial relativamente a este elemento que se deve fazer a
avaliacdo, relevando-o substancialmente na analise que se faca do

conjunto.

Note-se, como se referiu e se reafirma, a “questdo da imitacao
deve ser apreciada pela semelhanca que resulta do conjunto dos
elementos gue constituem a marca e nao pelas dissemelhancas que
poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e
separadamente.”

Se olharmos, com a visdo do consumidor normal dos produtos
assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteddo
essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos
que o que chama a atencao na sua construcao ¢ o “felino”. Nao interessa
se na registanda estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se
trata de um leopardo. Este dado é pormenor de somenos importancia
quando até o movimento captado € exactamente 0 mesmo das registadas
em nome da recorrente. De resto, ambas as figuras estdo estruturadamente
construidas de forma muito similar.



Reafirmando, o que desperta a atencdo ao consumidor dos
produtos das marcas conflituantes, por ser o seu nucleo ou “coragdo”, é
exactamente o tal “felino”.

Por a marca A ser uma marca sobejamente conhecida, diremos até
notdria (ndo interessa escalpelizar o conceito por ndo estarmos perante a
proteccdo de uma marca ndo registada: as marcas da recorrente tem
registo anterior e nessa medida, independentemente de serem de
prestigio/notorias ou ndo, estdo tuteladas por via do disposto no
art214m2 al.b) e 215 do RJPI), diremos que € da nossa experiéncia, da
experiéncia comum, que o “felino” identifica imediatamente o produto
gue assinala (Note-se, de resto, que duas das marcas registadas, nao
comportam sequer qualquer elemento verbal).

E este elemento figurativo no seu efeito visual e gréfico que se
destaca, avulta, e prevalece, “propiciando a indug¢ao do consumidor em
erro ou confusao. Os demais elementos de ambas as marcas sao, a N0sso
ver, menos susceptiveis de interessar e impressionar a atencdo do
consumidor médio (....) — ndo tendo por isso, a eficacia distintiva (....) " -
Cfr. Ac. do STJ de Portugal de 25 de Marco de 2004, in DGSI

O risco de confusao, como é consabido, deve ser entendido em sentido
lato de forma a incluir, quer o risco de confusdo em sentido rigoroso, quer
0 risco de associacao, ou seja, mesmo nas situagdes em que o consumidor
néo € induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que
distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequéncia um produto ao
outro. Como refere Coutinho de Abreu, “créem erroneamente tratar-se
de marcas e produtos imputaveis a sujeitos com relagdes de coligacéo ou
licenca, ou tratar-se de marcas comunicando analogas qualidades dos
produtos” — A. e op. cit., pag.376.

Como adjuvante desta concluséo, diremos ainda, ndo ser exigivel na
ponderacdo comparativa que se imponha, utilizando o critério do
consumidor médio, que se confronte as marcas, e por, em regra, 0
consumidor ndo o poder fazer. Releva o que retém de memdria da marca



prioritaria e no momento da compra de um produto determinado como
uma ‘“nova” marca — Cfr. Ferrer Correia, in Licbes de Direito
Comercial, V.1, 1973, p.329 (doutamente citado pela recorrente)

Acresce que a “a indugdo do consumidor em erro ou confusdo”,
como sapientemente é anotado pela recorrente, é tanto maior quanto
maior for o relevo da marca “copiada”, facto que se deve reconhecer as
marcas da recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa
em face da sua notdria dimenséo internacional, qualidade e antiguidade,
etc....

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a douta
decisédo da DSE, substituindo-a por outra que recuse o registo das marcas
identificadas nestes autos.

IV - DECISAO

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto
pela A SE, revogando a deciséo recorrida e determinando-se a recusa do
registo da marca N/XXX:

Custas a cargo apenas de B e por a DSE delas estar isenta.
Registe e notifique.
Oportunamente cumpra o disposto no art.283°do RJPI.

N&o se conformando com o decidido, vem B, Requerente da marca
registanda recorrer da mesma para este TS| e motivar 0 seu
recurso concluindo e pedindo que:

A EEEEE



¥ FERATEERZE R, 9 e 10)F5H "Para a conclusdo retirada, como é
corrente, segundo cremos unanime, devemos ajuizar 0 elemento
preponderante ou dominador da marca mista, ou seja, o felino em
movimento de salto. E com uma consideracdo especial relativamente a
este elemento que se deve fazer a avaliacdo, relevando-o
substancialmente na andlise que se faca do conjunto.

Note-se, com se referiu e se referiu e se reafirma, a "questdo da imitacdo
deve ser apreciada pela semelhanca gue resulta do conjunto_dos
elementos gue constituem a marca e nao pelas dissemelhancas que
poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e
separadamente.”

Se olharmos, com a visdo do consumidor normal dos produtos
assinalados pelas marcas em confronte, para o respectivo contetdo
essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos
que o que chama a atencao na sua construcdo € o “felino”. Nao interessa
se na registanda estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se
trata de um leopardo. Este dado é pormenor de somenos importancia
quando até o movimento captado € exactamente 0 mesmo das registadas
em nome da recorrente. De esto ambas as figuras estdo estruturadamente
construidas de forma muito similar."

O risco de confusdo, como € consabido, deve ser entendido em sentido
lato de forma a incluir, quer o risco de confusdo em sentido rigoroso,
quer o risco de associacdo, ou Seja, mesmo nas situagdes em que o
consumidor ndo é induzido a tomar uma marca por outra, bastando que
ele, ainda que distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequéncia um
produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, "créem erroneamente
tratar-se de marcas e produtos imputéveis a sujeitos com relagdes de
coligagdo ou licenga ou tratar-se de marcas comunicando anélogas
qualidades dos produtos™-A. e op. Cit.,pag.376 "
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23.

24.

25.

26.

i EEFAYHIIE (cfr.10 e 1DFE5H “Como adjuvante desta conclusdo,
diremos ainda, ndo ser exigivel na pondera¢do comparativa que se imponha,
utilizando o critério do consumidor médio, que se confronte as marcas, € por,
em regra, o consumidor ndo o poder fazer. Releva o que retém de memoria da
marca prioritdria e no momento da compra de um produto determinado como
uma "nova" marca. - Cfr. Ferrer Correia, in Li¢oes de Direito Comercial, V.1,
1973, p.329(doutamente citado pela recorrente)

Acresce que a "2 indu¢io do consumidor em erro ou confusido”. Como
sapientemente € anotado pela recorrente, é tanto maior quanto maior for o
relevo da marca "copiada", facto que se deve reconhecer as marcas da
recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa em face da sua
notoria dimensao internacional, qualidade e antiguidade, etc ...

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a douta decisdo da
DSE, substituindo-a por outra que recuse o registo das marcas identificadas
nestes autos.

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto pela A SE,
revogando a decisdo recorrida e determinando-se a recusa do registo da marca
N/XXX :

Custas a cargo apenas de B e por a DSE delas estar isenta.”
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Notificadas a Direccdo dos Servicos de Economia e a A SE,
recorrente na primeira instancia e ora recorrida, da interposicéao do



recurso e das motivacdes do recurso, veio apenas esta Ultima a
responder pugnando pela improcedéncia do recurso — vide as fls.
274 a 287 dos p. autos.

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art®s 563°/2, 567° e 58993 do
CPC, ex vi do disposto no art® 282° do RJPI, sao as conclusdes do
recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questbes cuja
decisao esteja prejudicada pela solugcao dada a outras e as que
sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusbes dos recursos, as
guestbes levantadas que delimitam o thema decidendum na
presente lide recursoria podem ser reduzida a questdo de saber se
ocorre in casu o fundamento de recusa do registo da marca
registanda, ou seja, se a marca registanda contem reproducao ou
imitacdo parcial da marca anteriormente ja registada pertencente a
ora recorrida, face ao disposto nos art®s 214°/2-b) e 215° do RJPI.

Assim, passemos a debrucar-nos sobre essa Unica questdo
levantada.

Face ao disposto nos art°s 214°2-b) e 215%1 do RJPI, para
funcionar como fundamento de recusa do registo de uma marca
considerada, no todo ou em parte, reproduzida ou imitada de uma
outra, € preciso que esta ultima tenha sido anteriormente registada
e se destina a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins aos
produtos ou servigcos a que se destina a marca registanda.



Eis os principios da prioridade e da especialidade.

Como se vé na sentenca recorrida, o Tribunal a quo ja concluiu
pela verificacdo da prioridade e da especialidade, concluséo essa
gue nao foi posta em crise em sede do presente recurso.

Assim, esta apenas em causa a guestdo de saber se, quando
confrontadas a marca registanda e a marca registada pertencente
a ora recorrente, existe a tal semelhanca que impde a recusa do
registo da marca registanda.

A propdsito de conceito de marcas, o Prof. Ferrer Correia ensina
gue se trata de um sinal destinado a individualizar produtos ou
mercadorias e a permitir a diferenciacdo de outros da mesma
espécie e que a marca € um sinal distintivo de mercadorias ou
produtos — in Li¢oes de Direito Comercial, Vol. I, 312 a 313.

Quanto a constituicdo de marcas, diz o mesmo Mestre que “Os
interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais
distintivos que hao-de constituir a marca. Prevalece aqui em
grande escala a imaginacdo e a fantasia. A marca pode ser
constituida por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca
nominativa), figurativos ou emblematicos (marca figurativa ou
emblematica), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca
mista ...... ” —ibidem, 321 a 322.

In casu, a marca registanda € uma marca mista e consiste em:
A0 passo que a marca registada pertencente a ora recorrida é uma
mista, isto €, constituida por elemento nominativo e figurativo, e

consiste em:

Sinteticamente falando, para a Direccdo dos Servicos de



Economia, em confronto nominativo, grafico e fonético, a marca
registanda n&o constitui reproducédo das marcas registadas da ora
recorrida — vide a informacao sobre a qual foi proferido o despacho
da DSE que concedeu o registo a ora recorrente.

Ao passo que na optica do Exm® Juiz a quo:

Em face disso que concluséao retirar em relagdo as marcas
conflituantes? Haver4 ou ndo imitacdo das registadas pela
registanda?

Cremos que a questdo nédo se coloca a luz do referido critério
objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas
em crise face as registadas.

N&o h& na registanda a utilizacdo de qualquer elemento de
fantasia, nomeadamente das registadas (que nao os tem), ou
seja, uma qualquer expressdo que deve reservar-se para
termos sem significado proprio, cujo objectivo é apenas a
sonoridade que resulta de uma determinada combinagao de
letras, fruto da imaginacéo e destituida de correspondéncia na
realidade.

O problema tem de se resolvido, pois, a luz do critério
subjectivo.

N&o olvidamos que a marca registanda é uma marca mista,
composta por um felino e por elemento verbal (nominativo).
Este, na sua literalidade e significado ndo é confundivel com o
elemento verbal (de apenas uma por s6 uma o ter) das marcas
registadas da recorrente.

Ja a parte desenhistica ou emblematica (figurativa) da marca



registanda, na nossa optica, € manifestamente idéntico ao das
registadas.

Na apreciagdo global das marcas, diremos, denodadamente,
que a confundibilidade existe. E se n&o for patente, pelo menos
“‘chegaremos” a essa conclusdo com recurso _ao _competente
luizo valorativo quanto a susceptibilidade da marca registanda
ser tomada pelas marcas registadas da recorrente ou
associada com elas. Diremos ainda mais: estamos perante um
caso de escola de imitacdo de marca. - Cfr. Ac TJ de 11/11/97,
C-251/95, no sentido de que “o risco de associagcdo nao é uma
alternativa ao conceito de risco de confusdao mas serve para
definir o alcance deste”

Para a concluséo retirada, como é corrente, segundo cremos
unanime, devemos ajuizar o elemento preponderante ou
dominador da marca mista, ou seja, o felino em movimento de
salto. E com uma consideracdo especial relativamente a este
elemento que se deve fazer a avaliacdo, relevando-o
substancialmente na analise que se faca do conjunto.

Note-se, como se referiu e se reafirma, a “questdo da imitagcdo
deve ser apreciada pela semelhanca que resulta do
conjunto_dos _elementos que _constituem _a marca e nao
pelas dissemelhancas que poderiam oferecer os diversos
pormenores, considerados isolados e separadamente.”

Se olharmos, com a viséo do consumidor normal dos produtos
assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo
conteudo essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui,
facilmente detectamos que o que chama a atencdo na sua
construcgo € o ‘“felino”. N&o interessa se na registanda
estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se trata



de um leopardo. Este dado € pormenor de somenos
importancia quando até o movimento captado é exactamente o
mesmo das registadas em nome da recorrente. De resto,
ambas as figuras estao estruturadamente construidas de forma
muito similar.

Reafirmando, o que desperta a atencdo ao consumidor dos
produtos das marcas conflituantes, por ser o seu nucleo ou
“coracdo’, € exactamente o tal “felino”.

Por a marca A ser uma marca sobejamente conhecida,
diremos até notéria (ndo interessa escalpelizar o conceito por
nao estarmos perante a proteccdo de uma marca nao
registada: as marcas da recorrente tem registo anterior e nessa
medida, independentemente de serem de prestigio/notoérias ou
nao, estao tuteladas por via do disposto no art®214°n°2 al.b) e
215 do RJPI), diremos que é da nossa experiéncia, da
experiéncia comum, que o ‘“felino” identifica imediatamente o
produto que assinala (Note-se, de resto, que duas das marcas
registadas, ndo comportam sequer qualquer elemento verbal).

E este elemento figurativo no seu efeito visual e gréafico que se
destaca, avulta, e prevalece, “propiciando a indugdo do
consumidor em erro ou confusdo. Os demais elementos de
ambas as marcas sdo, a nosso ver, menos susceptiveis de
interessar e impressionar a atencdo do consumidor médio
(....) — ndo tendo por isso, a eficacia distintiva (....)” - Cfr. Ac.
do STJ de Portugal de 25 de Marco de 2004, in DGSI

O risco de confusdo, como € consabido, deve ser
entendido em sentido lato de forma a incluir, quer o risco de
confusdo em sentido rigoroso, quer o risco de associacao, ou
seja, mesmo nas situacbes em que o consumidor ndo é



induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda
gue distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequéncia um
produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, “créem
erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputaveis a
sujeitos com relacbOes de coligacao ou licenga, ou tratar-se de
marcas comunicando analogas qualidades dos produtos” — A.
e op. cit., pag.376.

Como adjuvante desta conclusao, diremos ainda, nao ser

exigivel na ponderacdo comparativa que se imponha,
utilizando o critério do consumidor médio, que se confronte as
marcas, e por, em regra, o consumidor ndo o poder fazer.
Releva o0 que retém de memodria da marca prioritaria e no
momento da compra de um produto determinado como uma
‘nova” marca — Cfr. Ferrer Correia, in Licbes de Direito
Comercial, V., 1973, p.329 (doutamente citado pela
recorrente)
Acresce que a “a indugéo do consumidor em erro ou confusao’,
como sapientemente é anotado pela recorrente, € tanto maior
guanto maior for o relevo da marca “copiada’”, facto que se
deve reconhecer as marcas da recorrente, facto que ninguém,
de boa fé, pode por em causa em face da sua notoria
dimensé&o internacional, qualidade e antiguidade, efc....

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a
douta decisao da DSE, substituindo-a por outra que recuse 0
registo das marcas identificadas nestes autos.

Salvo o devido respeito, ndo sufragamos este entendimento.

Ora, a fim de se averiguar se uma marca é reproducdo de uma
outra ja registada, é preciso que o grau de semelhanca que a



marca nao deve ter com outra registada anteriormente seja
definido por este elemento: possibilidade de confusdo de uma com
outra no mercado — ibidem, pag. 329.

In casu, postas em confronto a marca registada da ora recorrente e
a registada da ora recorrida, verificamos que apesar de ambas
terem uma parte integrante figurativa semelhante que consiste no
desenho de um animal quadrapede do género gato, o certo € que o
elemento nominativo integrante da marca registanda se apresente
bem diferente da marca registada da ora recorrida, quer fonética
guer figurativamente.

Pois, ndo nos parece ser confundivel a expressdo ou palavra C,
que € a romanizacao fonética da expressa chinesac (leopardo agil),
com a expressao ou palavra inglesa A que significa uma espécie
de ledes da origem da América do Sul.

Como se sabe, alguns animais carnivoros do género gato, tais
como leopardos, tigres, lebes, caracterizam-se pelas suas
inegaveis forca, robustez, bravura, energia, agilidade e fortissima
capacidade de ataque.

Na verdade, justamente pelas suas tais caracteristicas, a imagem
desses animais é frequentemente aproveitada para integrar na
composicao de marcas de modo a tentar criar na mente de
consumidores uma imagem metaférica de que os produtos que
visam marcar sao cheios de forca ou de que os produtos s&o
susceptiveis de proporcionar aos seus utentes energia e agilidade.

Assim, seria abusiva a pretensdo da ora recorrida de privar outros
operadores no mercado da utilizacdo de uma tal imagem para
marcar 0s seus produtos.



Além disso, € de notar que in casu, a figura do leopardo,
estilisticamente trabalhada, ndo se apresenta compacta, mas sim
esqueletonizada, e consiste na unido do caracter chinés Cc com o
caracter chinés C, tal como o recorrente explicou cuidadosamente
na motivac&o do recurso.

O que, para além de conferir maior capacidade distintiva a marca
registanda, habilita-nos a afirmar a inconfundibilidade da marca
registanda com a marca ja registada da ora recorrida.

Finalmente, é de citar o exemplo, bem convincente, ja citado pela
DSE na informacdo em que foi langcado o despacho que concedeu
ao ora recorrente o registo da marca registanda, de uma marca
mista, bem conhecida, sendo notéria, pelo menos no sector de
produtos desportivos, especialmente nos de ténis, que consiste no
seguinte:

Esta marca apresenta-se, no que respeita ao grau de semelhanca
da sua composicdo, tdo proxima, sendo mais proxima, da marca
registada da ora recorrida como a marca registanda.

Todavia, nem por isso se apresenta confundivel com a marca
registada da ora recorrida e consabidamente ambas as marcas
coexistem pacificamente no mercado de produtos desportivos do
mundo.

Por identidade de razbes, somos levados a concluir que a marca
registanda é igualmente insusceptivel de induzir consumidores em
erro ou confusao.

Conclusao essa que prejudica as outras questdes suscitadas pela
ora recorrida no petitério do recurso interposto para o Tribunal de
12 Instancia, que se prendem e se apoiam na alegada



confundibilidade entre a marca registada da ora recorrida e a ora
registanda e no alegado risco de induc&o de consumdores em erro
ou em confusao.

Pelo que fica supra dito e afastada a confundibilidade da marca
registanda com a ja registada da ora recorrida, deve,
consequentemente e face ao disposto nos art°s 214°/2-b) e 215°
do RJPI, a contrario, ser concedido o0 registo a requerente, ora
recorrente.

Tudo visto, resta decidir.

1]
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar
procedente o recurso revogando a sentenca recorrida e mantendo
a decisao da DSE que concedeu o registo a marca gue consiste no
seguinte:
Custas pela ora recorrida A SE.
Cumpre o disposto no art® 283° do RJPI.
Registe e notifique.
RAEM 29JAN2015
Lai Kin Hong

Joao A. G. Gil de Oliveira
Ho Wai Neng



