Processo n°®654/2016
(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 13 de Junho de 2019

ASSUNTO:
- Marca
- Imitacéo ou reproducéo

SUMARIO:

- A marca € um sinal distintivo de produtos e servicos de uma empresa
dos de outras empresas.

- O pedido de registo é recusado sempre que a marca ou algum dos
seus elementos contenha reproducdo ou imitacdo, no todo ou em
parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou
servicos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confuséo o
consumidor, ou que compreenda o risco de associagdo com a marca
registada.

- A marg istanda I rcproduz os elementos essenciais da
marca W

jé registada por outrem, gerando assim o risco de
confuséo/associacéo, pelo que n&o pode ser objecto de registo.

O Relator
Ho Wai Neng
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Processo n®654/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 13 de Junho de 2019
Recorrente: A Limited
Recorrida: B Limitada

ACORDAM 0S JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DAR.AEM.:

| — Relatorio
Por sentenca de 20/04/2016, julgou-se procedente 0 recurso
interposto pela Recorrida B Limitada.
Dessa decisdo vem recorrer a Recorrente A Limited, alegando, em
sede de concluséo, o seguinte:
A. Discorda-se desde logo de uma das frases da sentenca, em que se diz que:
"Para evitar a continuacdo desta situacdo de desordem, ndo deve ser
autorizado mais registo de marcas que podem induzir em confusdo."
B. Quem causa confusdo € a ora Recorrida, ndo a Recorrente. Pois as
pessoas de Macau pensam que a D da Recorrida € a mesma de Hong
Kong (a da Recorrente), o que lhe confere o prestigio e selo de qualidade
que ndo lhe pertence. E € essa a razdo da implantacido da Recorrida em
Macau.
C. A reputacdo que a Recorrida tem em Macau existe por causa da

reputacdo e notoriedade, em Macau, da Recorrente porque o valor de
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uma marca ndo esta sé na sua implantacdo fkica, mas principalmente, na
confianga, na qualidade, na verosimilhanga, na originalidade dos
produtos ou servigos que uma marca assinala (atributos estes que,
claramente, ndo sao aplicaveis aos produtos da Recorrida) que no caso
da Recorrente € uma imagem de competéncia, qualidade e sabor.

Em Hong Kong, encontra-se registada a favor da Recorrente desde 20 de
Janeiro de 1971 - data em que a Recorrente nem sequer tinha iniciado a
sua actividade -, para assinalar produtos precisamente da classe 30, a
saber, * bolos, paes e confeitarias, a marca sob o n.©
XXXXX, sendo a Recorrente detentora de 319 marcas registadas em
diversas classes, incluindo na classe 30.

Alids, ndo é por acaso que muitos dos componentes do modelo de
negocio da Recorrente sdo directa e servilmente copiados pela Recorrida
(similaridade ao nivel da disposicdo dos produtos, da forma de embalar
0s mesmos, dos logos usados, etc.). Ou seja, a Recorrida copiou ndo sé a
marca da Recorrente mas também o tipo de produtos (de pastelaria e
padaria), o desenho das lojas, a publicidade, etc..

A verdade € que a Recorrente iniciou a sua actividade em 1956 e exerce
também actividade no ramo da pastelaria desde a década de 1960 (muito
antes da Recorridal), operando hoje a maior cadeia de pastelarias de
Hong Kong com mais de 170 postos de vendas e sendo os seus bolos
lunares lideres de vendas no territério vizinho e ao longo dos anos, a
Recorrente tem sido reconhecida com inumeros prémios e distingdes, em
Hong Kong e no estrangeiro. A Recorrente sempre ganhou varios prémios

de qualidade, em especial prémios relativos aos bolos lunares. De modo
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que em Macau a Recorrida também aposta forte nos bolos lunares, mais
um componente do modelo de negdcio da Recorrente que é acompanhado
de muito perto pela Recorrida. A Recorrente tem exercido a respectiva
actividade de forma continua desde a sua fundacgdo, afirmando-se hoje
como um dos maiores grupos a operar em Hong Kong.

Assim, como é que € possivel que a decisdo afirme que a Recorrente esta
a imitar as marcas da Recorrida!? Entdo a Recorrente esta a imitar as
marcas da Recorrida por usar os caracteres ¢ que a Recorrente ja tem
registados em 13 das suas préprias marcas!?

Ora, aderindo ao que se diz na douta sentenca, 0s dois caracteres "c" sdo
0s elementos constitutivos essenciais da marca cujo registo se pretende”.
Olvida a sentenca é que os dois caracteres "c" sdo o0s elementos
constitutivos essenciais de 13 marcas da Recorrente!

A notoriedade e o prestigio das marcas da Recorrente bastariam, por si
sO, para conceder a necessaria proteccio as mesmas em Macau,
independentemente do respectivo registo. De facto, € inegavel que a
enorme reputacdo de que a Recorrente goza ha mais de 60 anos em Hong
Kong, periodo durante o qual utilizou continuamente a marca "c" e "D",
entre outras, € também observada em Macau, o que se justifica por
ambos os territdrios partilharem de uma tal proximidade geografica,
cultural e comercial, que nédo seria possivel que a notoriedade das
marcas da Recorrente em Hong Kong néo extravasasse para Macau.
Acresce que a notoriedade das marcas da Recorrente, nomeadamente da
marca "c" e "D", verifica-se no ambito restrito do circuito mercantil - do

qual fazem parte produtores, fornecedores, distribuidores e consumidores
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-, como no ambito do publico em geral. As pessoas que compram da
Recorrida créem que esta € a mesma ¢/ D de Hong Kong (Recorrente),
pois ndo estdo cientes dos processos judiciais de disputa sobre a
titularidade da marca c.

Conforme exposto, os caracteres "c" correspondem ao nome e as marcas
que a Recorrente utiliza para se identificar no ambito da sua actividade
h& mais de 60 anos - época em que a Recorrida ainda nédo tinha sido
constituida, quanto mais iniciado a sua actividade - e pelos quais é
reconhecida pelos consumidores, incluindo em Macau.

Acresce que 0s caracteres "c" ja integram uma das marcas da Recorrente
na classe 30 - a marca N/XXXXX constituida por "C & - pelo que
ndo haveria qualquer fundamento para a recusa do registo da marca ora
em litigio, que também assinala produtos na classe 30.

Assim, a Recorrente apenas se limitou a incluir os caracteres "c" em
marca que assinala produtos da classe 30 na qual ja tem outra marca
registada com 0s mesmos caracteres "c".

N&o se compreende como € que a sentenca pode considerar que a marca
da Recorrente esta a imitar ou induzir em confuséo!? Se ela propria € a
marca notoria, é a marca conhecida que os consumidores imediatamente
reconhecem como sendo a legitima? Muitos deles provavelmente nem
iriam as lojas da Recorrida se soubessem desta imitacdo por parte da
Recorrida, por perda de confianca e falta de prestigio da Optica do
consumidor.

A Recorrente, ao registar a marca "N c a0 utilizar os

caracteres "c" na mesma, fé-lo ao abrigo dos seus direitos de propriedade



industrial previamente registados, nomeadamente da marca  "c"
registada em Macau (como atestado na proépria resposta da DSE ao
Recurso Judicial, em particular nos paragrafos a fls. 102).

Fica também claro que a Recorrente ndo se aproveita de qualquer
reputacdo que a Recorrida possa ter em Macau quando, ela propria, €
objecto de enorme prestigio e notoriedade em Macau, criados a partir de
um largo sucesso que a - tornou numa das maiores e mais reconhecidas
empresas a operar no sector da restauracdo em Hong Kong - sendo por
isso, naturalmente, também reconhecida em Macau, dada a grande
proximidade que, a todos os niveis, se observa entre ambas as regides.
Assim, por todos os motivos acima expostos, devera a decisdo ora em
crise ser substituida por uma outra que autorize o registo da marca

N/XXXXX da Recorrente.

*

A Recorrida B Limitada respondeu a motivacdo do recurso acima

em referéncia nos termos constante a fls. 239 a 250 dos autos, cujo teores

agui se

ddo por integralmente reproduzidos, pugnando pela

improcedéncia do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

Il — Factos

Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:

A.
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B Limitada obteve e detém o direito a utilizacdo da firma: "C
k3 "L ", em Portugués "B, LIMITADA", em Inglés
"D CAKE SHOP LIMITED" em Macau. (cfr. fls.21 a fls.24)

B Limitada é também, titular do registo de Nome ou Insignia

’

F_*

x|

de estabelecimento n.© E/XXXXX, " ", com validade

desde 08/01/2010. (cfr. fls.26 a fls.27)

B Limitada é titular, em Macau, das marcas:

- N/XXXXX ™ ", para a classe 30 (Café, cha, cacau,
acucar, tapioca, sagu, farinhas e preparacOes feitas de
cereais, pao, pastelaria e confeitaria.) com registo valido
desde 25/09/2000;



654/2016

N/XXXXX - para a classe 30, (Farinha e produtos
cereais, paes, bolos de lua, pasteis e confeitos) com registo
valido desde 29/09/2000;

N/XXXXX "IN para a classe 30 (cfr. fls.32), com
registo valido desde 05/03/2003;

N/XXXXX "D " para a classe 30 (cfr. fls.34), com registo
valido desde 24/06/2011;

N/XXXXX "D" para a classe 43 (cfr. fls.36), com registo
valido desde 27/02/2013;

N/XXXXX "D" para a classe 29 (cfr. fls.38), com registo
valido desde 14/04/2014;

N/XXXXX "D" para a classe 32 (cfr. fls.40), com registo
valido desde 30/12/2013.

. Em 23/04/2015, o pedido de registo de Marca "C", para a

classe 43, a que foi dado 0 n.°N/XXXXX. (cfr. fls.42 a fls.43)

Em Macau, A Limited é titular, entre outras, das seguintes

marcas.

N/XXXXX constituida por - para a classe 16,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
até 28/04/2016. (cfr. fls.136 a fls.137)

N/XXXXX constituida por - para a classe 29,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
até 28/04/2016. (cfr. fls.138 a fls.139)

N/XXXXX constituida por - para a classe 30,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
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até 28/04/2016. (cfr. fls.140 a fls.141)

N/XXXXX constituida por - para a classe 35,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
até 28/04/2016. (cfr. fls.142 a fls.143)

N/XXXXX constituida por - para a classe 16,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
até 28/04/2016. (cfr. fls.144 a fls.145)

N/XXXXX constituida por - para a classe 29,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e vélida
até 28/04/2016. (cfr. fls.146 a fls.147)

N/XXXXX constituida por - para a classe 30,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e valida
até 28/04/2016. (cfr. fls.148 a fls.149)

N/XXXXX constituida por - para a classe 35,
pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e valida
até 28/04/2016. (cfr. fls.150 a fls.151)

N/XXXXX constituida por " " para a
classe 30, pedida em 17/06/2010, concedida em
25/10/2010 e valida até 25/10/2017. (cfr. fls.152 a fls.153)
N/XXXXX constituida por - para a classe 16,
pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e vélida
até 25/10/2017. (cfr. fls.154 a fls.155)

N/XXXXX constituida por - para a classe 29,
pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e valida
até 25/10/2017. (cfr. fls.156 a fls.157)



- N/XXXXX constituda por - para a classe 35,
pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e vélida
até 25/10/2017. (cfr. fls.158 a fls.159)

- N/XXXXX constituda por - para a classe 43,
pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e valida
até 25/10/2017. (cfr. fls.160 a fls.161)

*

111 — Fundamentacao:

A questdo fundamental do presente recurso jurisdicional consiste
em saber se a marca registanda “l Nl é ou ndo uma marca que
Imita, ou reproduz, ainda parcialmente, as marcas da Recorrida.

A sentenca recorrida tem o seguinte teor:
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Trata-se duma decisdo que aponta para a boa solucdo do caso, com
a qual concordamos na sua integra, pelo que ao abrigo do n®5 do art®631°
do CPCM, é de negar o recurso nesta parte com os fundamentos

invocados na decisdo recorrida.

IV — Decisdo

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar
provimento ao recurso interposto, confirmando a sentenca recorrida.

Custas pela Recorrente.

Notifique e registe.

RAEM, aos 13 de Junho de 2019.

Ho Wai Neng

José Maria Dias Azedo

Fong Man Chong
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