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| - RELATO RIO
A, de nacionalidade chinesa, com identificacio e contacto constantes

da procuracao,
inconformado com a decisdo da Direccdo dos Servicos de Economia

que Ihe indeferiu o pedido de registo das marcas n.% N/... e N/..., vem dela

i nterpor recurso.

Alega que, ndo obstante trés dos seis caracteres que compdem as

marcas registandas, XXXXXX XXXXXX, corresponderem aos da marca
registada n©.., XXX,que obstaculizou o registo, o que se lhes acrescenta
dao-lhe distancia suficiente para se concluir que n&o existe imitacao.

Foi cumprido o disposto no art278 do RJPI.
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Il - SANEAMENTO

O recurso é tempestivo e legal.
O Tribunal é competente em razdo da matéria, territorio e hierarquia.
O processo é o proprio.

As partes tém legitimidade e sdo dotados de personalidade e
capacidade judiciéria.

N&o existem excepcBes ou questdes prévias que obstam ao
conhecimento do mérito da causa.

111 - MOTIVACAO

A. DE FACTO

- a recorrente requereu o0 registo das marcas n.% N/.. e N/..,
respectivamente com a  seguinte  composigdo: = XXXXXX
XXXXXX.(classe 59

- Esta registada sob o N©.. a marca com a seguinte com posicao
XXX (classe 59

B.DE DIREITO

O objecto do presente recurso reside basica e essencialmente na
questdo de saber se as marcas registandas XXXXXX XXXXX imitam a
registadaX XX
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\ejamos.

Dispde o art’197 do RJPI que “sO podem ser objecto de registo ao
abrigo do presente diploma, mediante um ti&ulo de marca, o sinal ou
conjunto de sinais susceptiveis de representacdo gréafica, nomeadamente
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros (....), que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos
de outras empresas”’.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, por definicdo e
no cumprimento do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve,
pois, ser idonea per si, de individualizar uma espécie de produtos ou
Servicos.

Na marca concedida esta capacidade nao esta em causa, “longe disso”.

O que estd em causa é a circunstancia de a DSE entender que as
marcas registandas correspondem a imitacéo da registada sob o n°0 N©..a
marca com a seguinte composicdo XXX, por conseguinte colocando em
“crise” o principio da novidade ou da exclusividade.

Este principio corresponde, na expressao esclarecida de Pupo Correia,
0 mais importante e complexo requisito legal quanto a constituicdo das
marcas, impondo, numa formulagdo positiva, “gue a marca seja nova, i.e.,
que ndo constitua “reprodugdo ou imita¢do no todo ou em parte de marca
anteriormente registada por outrem, para 0 mesmo produto ou servico, ou

produto ou servigo similar ou semelhante”. - Cfr. A. cit. in Direito
Comercial, 102Ed., Ediforum, p.347

Numa perspectiva, digamos, negativa, temos, pois, COmo pressupostos
da recusa, além da (1) reprodug@o ou imitacao (....) de uma outra marca e
da (3) sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar, é que (3) exista
registo anterior.

No caso, 0 segundo e terceiro requisitos estdo observados, sendo o
segundo pelo menos em relacéo a algumas marcas da recorrente.
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Quanto ao primeiro diremos, liminar e peremptoriamente, que néo
estamos perante qualquer reproducéo ou contrafaccéo.

Esta, a contrafaccédo ou reproducdo, como parece claro, corresponde a
uma cépia 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 cépia fiel de marca
anteriormente registada.

Estaremos perante uma imitacio de marca anteriormente reqgistada?

A imitagdo corresponde a “adopc¢do de uma marca confundivel com
outra. Por conseguinte, a imitacdo ndo é identidade, antes supfe 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 Lusiada 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 estd 0 mesmo consagrado no art215h2 do RJIP e
consubstancia uma presuncdo relativa de imitagdo: “‘considera-se
reproducéo ou imitacdo parcial de marca, a utilizacao de fantasia que faca
parte de marca alheia anteriormente registada (....)""

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

Quanto ao primeiro esta 0 mesmo consagrado, no nosso ordenamento,
na al.c) do n° do art®215 do RJPI: “havera violagdo do principio da
novidade quer as duas marcas se confundam gquando postas em confronto,
quer suceda que, estando apenas a vista a marca a constituir (a mais
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moderna), se deva concluir que ela é 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 o 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 concepcéo de BEDARRIDE, largamente acolhida pela
doutrina e a jurisprudéncia, segundo a qual: “a questao da imitacdo deve
ser apreciada pela semelhanca que resulta do conjunto dos elementos gue
constituem a marca e ndo pelas dissemelhancas que poderiam oferecer 0s
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 confusdo, pela facil inducdo em
erro do consumidor, haverd imita¢do da primeira pela segunda”. Cfr. A. e

op. cit. pag.348

Dito isto, que concluséo retirar em relacdo aos sinais conflituantes,
havera ou ndo imitacdo da registada pela registanda?

A questdo ndo se coloca a luz do referido critério objectivo, tanto
bastando para o efeito o confronto dos sinais em crise e a respectiva
natureza nominativa.

Na&o hé na registanda a utilizacdo de qualquer elemento de fantasia das
registadas (que ndo os tém também), ou seja, uma qualquer expressao que
deve reservar-se para termos sem significado préprio, cujo objectivo é
apenas a sonoridade que resulta de uma determinada combinac&o de letras,
fruto da imaginacdo e destituida de correspondéncia na realidade.

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

Na&o olvidando que estamos na presenca de_marcas nominativas e que,
nessa medida, se devera atender ao contetdo ideoldgico ou significativo
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dos sinais, pela nossa parte, na procura da melhor solucdo, utilizando-se
como critério a bitola do consumidor abstracto a que as marcas
concorrentes se destinam, consumidor médio dos produtos e servigos que
identificam e referentes a classe 52 diremos gue as marcas em causa Sao
iguais na sua componente leonina, sendo que o0 que se acrescenta em cada
uma delas, no confronto de uma com a outra, ndo da as registandas
diferenciacéo suficiente para afastar a imitacéo.

E facil perceber que o coracdo dos sinais em crise reina, impde-se,
dominando na sua individualizacéo, é o seguinte: XXX

Este sinal no seu efeito fonético e ou visual/grafico destaca-se
patentemente, relegando o demais pela sua natureza meramente acessoria,
portanto a desconsiderar na identificacdo das marcas em disputa. Os demais
elementos das marcas concorrentes sd0 muito menos susceptiveis de
interessar e impressionar a atencdo do consumidor médio. - Cfr. Ac. do
STJ de Portugal de 25 de Marco de 2004, in DGSI.

Se assim ocorre, ndo temos como censurar a deciséo recorrida por
acertada no nosso humilde entendimento.

Improcede, pois, 0 recurso.

IV- DECISAO

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso interposto pelo
A, mantendo-se a deciséo recorrida.

Custas a cargo do recorrente.
Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283°do RJPI.
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