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Das conclusdes da matéria de facto

1.

85/2022

A recorrente considera que, com base nos seguintes testemunhos, os referidos

quesitos 18.%, 20.%¢e 21.©devem-se considerados ndo provados:

a)

b)

d)

1.2 testemunha, minutos 04:05 a 04:45 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
12.12.31 (3F3WINE103520319);

6.2testemunha (C), minutos 51:03 a 52:41 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
16.56.53 (3F4#P)9G03520319);

6.2testemunha (C), minutos 02:00 a 03:10 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
18.00.54 (3F4(#-0W03520319);

7.2testemunha (D), minutos 15:02 a 16:16 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
18.00.54 (3F4(#-0W03520319);

A recorrente, entende que os 22.° e 23.° da base instrutdria deveriam-se
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considerar considerados integralmente provados com base nos testemunhos

adiante referidos:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

4.2testemunha (E), minutos 01:42 a 04:46 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
16.46.52 (3F4#BS@G03520319);

5.2testemunha (F), minutos 39:45 a 43:00 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
16.56.53 (3F4#P)9G03520319);

6.2testemunha (C), minutos 47:45 a 49:37 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
16.56.53 (3F4#P)9G03520319);

6.2testemunha (C), minutos 03:00 a 04:00 - Translator 2 (file: 21.7.8
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at
18.00.54 (3F4(#-0W03520319);

7.2testemunha (D), minutos 12:11 a 15:10 e 20:30 a 25:10 - Translator
2 (filer 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on
08-Jul-2021 at 18.00.54 (3F4(#-0W03520319);

8.2testemunha (G), minutos 05:34 a 06:31 - Translator 2 (file: 21.7.9
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at
10.27.09 (3F5(52JW03520319);

8.2testemunha (G), minutos 02:14 a 05:10 - Translator 2 (file: 21.7.9
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at
10.54.53 (3F5)MD7W03520319);

9.2testemunha (H), minutos 01:50 a 03:34 e 06:30 a 07:15 - Translator
2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on
09-Jul-2021 at 10.54.53 (3F5)MD7W03520319);



i) 10.2testemunha (I), minutos 18:22 a 19:25 - Translator 2 (file: 21.7.9
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at
11.00.52 (3F5-#(MW03520319);

j)  10.2testemunha (1), minutos 09:00 a 11:10 - Translator 2 (file: 21.7.9
CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at
11.21.03 (3F5-K%1G03520319).

Das conclusdes da matéria de direito

3.

85/2022

Nos autos de recursos, bem como na causa principal, estd em causa saber se
ha semelhanca entre as marcas da Autora e da Ré.

A semelhanga, para efeitos do art. 215.° n.° 1 do Regime Juridico da
Propriedade Industrial da RAEM, tem de ser gréafica, nominativa, figurativa
ou fonética.

O facto de existirem dois caracteres em comum (de outros tantos elementos)
entre as marcas da Autora e da Ré significa apenas uma coincidéncia
nominativa e fonética (e nesse ambito apenas).

Para existir uma semelhanca grafica, implicaria que os préprios caracteres
tivessem o mesmo estilo e/ou cor de letra, o que ndo é o caso, conforme alias
decorre dos codigos de elemento figurativos das marcas em causa nos autos
(distintos em cada caso).

Em concreto, no caso das marcas da Ré, ndo é dada sequer relevancia ao
estilo dos caracteres, descrevendo-se outros elementos a nivel do grafismo
das marcas e que, portanto, tiveram maior relevancia.

O Tribunal a quo foca-se apenas no elemento nominativo, em particular,
nesses caracteres 7 4%, e igualmente fonética no ambito de um terceiro
caracter, # no caso da marca da Autora e # no caso das marcas da Ré.

O proprio Tribunal a quo refere que a semelhanca deve ver-se na imagem



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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global das marcas e apenas se pode verificar nos elementos de fantasia, ou
seja, ndo relevam designacdes de elementos genéricos.

N&o obstante, é rejeitada a argumentacido da Ré de que os ditos caracteres
que o Tribunal considera coincidentes entre as marcas nao tém capacidade
distintiva - como alias ficou provado sob a al. cc) -, pelo que se deveria ter
em conta os demais componentes das marcas.

Ademais, a ampla utilizacdo daquela designacdo no comércio para
identificar um tipo de produtos (e ndo uma marca) pode levar a concluséo
inicial pelas pessoas de que os produtos tenham a mesma origem - sO a
analise dos demais elementos da marca permite precisamente discernir entre
as mesmas.

Alias, na identificacdo do consumidor médio para determinar pela eventual
semelhanca, devia-se aferir um consumidor deste tipo de produtos, que sabe
ao que vai, e ndo um qualquer consumidor que nunca se tenha cruzado com
estes produtos.

O proprio Tribunal a quo conclui que a imagem global das marcas €
diferente, pois que embora exista a tal coincidéncia nominativa e fonética, os
restantes elementos s@o muito diversos - e sdo aqueles que conferem a tal
capacidade distintiva que aos caracteres faltam.

Ou seja, se na mente do consumidor os dizeres 7 At & e 7 £-# estdo
associados a um tipo de produtos (in casu, adesivos para aliviar as dores), s6
a analise de outros elementos € que permite distinguir entre as marcas que
distribuem esses mesmos produtos.

De facto, além dessa referéncia genérica, as marcas da Ré tém outros
caracteres, aprofundando assim o elemento nominativo e permitindo a sua

distincdo de marcas que estejam limitadas a designagdes genéricas (como €
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0 caso da marca Autora).

No caso das marcas da Ré N/XXXXXX e N/XXXXXX, além dos dizeres 7 £+
#, constam ainda, respectivamente, XX # i#45 e XX #.

Assim, entendemos que a deciséo recorrida viola a lei no disposto no art.
215.°n.21 al. ¢) do RJPI por néo se verificar a dita semelhanga entre as
marcas.

A decisdo recorrida enferma também de vicio de violacdo de lei no que
respeita a condenacdo da Ré de abster-se de praticar determinados actos
com base no art. 219.°do RJPI, a qual alude ao direito do titular de um
registo de marca de impedir a utilizacao de sinais idénticos ou confundiveis.
Ou seja, essa proibicdo decorre da lei e serve para proteger o titular de
utilizacdes ilegais e indevidas por parte de terceiros.

A Ré, ainda que tivesse feito uso das suas marcas registadas (0 que nem
sequer ficou provado), estava no exercicio dos seus direitos nos termos do art.
5.2do RJPI, ou seja, a fazer fruir e utilizar em pleno e exclusivo os direitos
decorrentes do registo das suas marcas perante uma autoridade publica.

S0 ap6s a procedéncia desta accdo de anulacdo € que a Ré estaria
eventualmente a infringir os direitos da Autora se continuasse a usar as
marcas agora canceladas e que antes era titular, mas sempre teria de haver
apreciacdo desses mesmos factos concretos.

Nos termos do art. 11.° n.° 2 al. b) do Cbéd. Proc. Civil de Macau, a
condenagdo da parte (neste caso, em omitir determinadas condutas)
pressupde uma violacao (real ou eventual) de um direito.

A Autora ndo provou nem que a Ré praticou actos que correspondem a uma
violagao dos direitos da Autora ou sequer que tenha intencéo de o fazer.

Embora o Tribunal a quo considere que a condenacdo € apenas uma



25.

26.

27.

28.

decorréncia do art. 219.2do RJPI, tal ndo corresponde a realidade, pois que
com a decisdo, essa eventual conduta infractora pode passar a constituir um
crime de desobediéncia, que caso contrario ndo o seria.

Essa consequéncia apenas se poderia aplicar caso existisse uma violagéo
verificada do direito da Autora por parte da Ré ou uma ameaca nesse sentido,
caso contrario a Autora simplesmente ndo tem interesse em agir.

De facto, além de néo se provar que a Ré utilizava as marcas, também néo se
provou que tenha agido com intencdo fraudulenta no ambito do registo das
suas marcas.

Ainda que o registo das marcas constitua uma mera presungdo de novidade,
essa presuncdo confere direitos a nivel de uso pleno das marcas, apenas
podendo ser posto em causa precisamente através de acgdes de anulagdo do
registo, e as quais apenas produzem efeitos a partir da decisdo, ou seja, ndo
tém um efeito retroactivo.

Assim, a decisdo recorrida viola a lei na interpretacao do art. 219.2do RJPI,
bem como do art. 11.°n.©2 al. b) do CPC no que toca a apreciacdo da
violagdo de um direito (ou ameaga) que serve de base a ser proferida uma

decisé@o de condenacéo.
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a) A Autora é uma sociedade comercial por quotas, com sede em
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Macau, registada na Conservatoria dos Registos Comercial e



b)

d)

9)
h)
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de Bens Moveis de Macau, sob 0o n©® XXXXX, cujo objecto
social é a venda a grosso de medicamentos de medicina chinesa e
ocidental.

Pelo menos até 2020-01-07, a autora estava licenciada pelos
Servicos de Salde de Macau para a importacdo, exportacdo e
venda por grosso de produtos farmacéuticos.

Em 2010, J, com mais um outro socio, K, constituiu a sociedade
comercial ora Autora.

A Autora requereu o registo em 2011, e obteve a respectiva
concessao em 2012, da marca “7 B:% TONG TIP NENG”, em
seu nome, na Direccdo dos Servigos de Economia sob o n°
N/XXXXX, como marca de produtos para a classe 5, fitas
adesivas para uso medicinal.

A marca da Autora N/XXXXX consiste /®8&%F em:

Em 25 de Fevereiro de 2019, a Direccdo dos Servigos de
Economia, concedeu registo a duas marcas mistas para produtos,
uma com 0 n° N/XXXXXX, cujo elemento nominativo consiste
nos dizeres “XX TONG/U PAN TONG TIP LENG/XX # /{# &7
PE &7 e outra, com 0 N°N/XXXXXX, cujo elemento nominativo
consiste nos dizeres “XX TONG/TONG TIP LENG/XX # /75 Bk
®7ak.

Ambas as marcas foram concedidas para a classe 5 e para 0s
produtos fitas adesivas para uso medicinal e emplastros para
reumatismo.

O registo de ambas as marcas esta em nome da Ré.

A imagem da marca registada da Ré com 0 n® N/XXXXXX
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K)
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apresenta o elemento nominativo e, em baixo, trés quadrilateros,
embora curvos nos vértices, com representagdes de partes do
corpo humano com aplicagdes de fitas adesivas.

A imagem da marca registada da Ré com 0 n© N/XXXXXX
apresenta o elemento nominativo e, em baixo, a representacéo de
um tigre olhando de frente, semideitado, com uma floresta ao
fundo.

Ambas as marcas registadas da Ré incluem no seu elemento
nominativo os caracteres chineses, entre outros (...... ).

As marcas de Ré sdo 0s requintes:

Antes da constituicdo da Autora, 0 agora seu socio, J, ja exercia a
actividade de importacdo, exportacdo e venda por grosso de
produtos farmacéuticos através do estabelecimento comercial
denominado “M”. (quesito 29

Por volta do ano de 2005, J iniciou, através do estabelecimento
“M”, a comercializacdo em Macau de um adesivo medicinal para
alivio de dores, com medicamentos tradicionais chineses,
designadamente “N”, usando para a identifica¢do de tal produto
0s caracteres chineses “J§ Pt%” que se romanizam em TONG
TIP NENG. (quesito 39

O adesivo identificado pela marca 7§ A% TONG TIP NENG é
produzido em Taiwan pela farmacéutica “Taiwan L Co. Ltd. - 4
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L >3 "= 2 7. (quesito 59

O adesivo é vendido embalado numa caixa rectangular, com um
desenho proprio, onde se destacam, na parte da frente, com 0s
seus dizeres em caracteres chineses & BL%, e cinco quadrilateros,
embora curvos nos veértices, dispostos de forma combinada, com
Imagens de partes do corpo humano demonstrativas da forma do
uso do adesivo. (quesito 69

Pelo menos a drogaria O e a Farmacia Pvendem-no ha mais de 10
anos em Macau e as farmécias Q e R, ha mais de 9 anos. (quesito
89

O adesivo associado a marca registada da Autora “J5 Bt % ”TONG
TIP NENG acabou por ter uma grande aceitacdo junto do publico
consumidor em Macau. (quesito 99

O adesivo associado a marca registada da Autora “J5 Bt % ”TONG
TIP NENG esta hoje perfeitamente sedimentado no mercado local.
(quesito 109

O referido adesivo é adquirido a Autora, para revenda ao publico,
pela maior parte das farméacias e/ou drogarias locais. (quesito 119
Durante o periodo compreendido entre 2011 e 30 de Junho de
2018, a Autora vendeu a farmécias e/ou drogarias, para reverenda
ao publico, 431.200 (quatrocentas e trinta uma mil e duzentas)
embalagens do produto associado a sua marca registada, por um
preco global (j& deduzidos os descontos ou ofertas) de
MOP$14.513.674,80 (catorze milhdes, quinhentas e treze mil,
seiscentas e setenta e quatro patacas e oitenta avos). (quesito 129
Durante o periodo referido no quesito 12), a autora vendeu a

10



farmécias ou drogarias de Macau, para revenda ao publico, uma
média anual de 61.200 (sessenta e uma mil e duzentas)
embalagens do produto identificado pela sua marca, por um valor
médio global anual de MOP2.073.382,00 (dois milhdes, setenta e
trés mil, trezentas e oitenta e duas patacas). (quesito 12°9A)

v) Durante o periodo compreendido entre 01 de Julho de 2018 a 31
de Agosto de 2019, foram vendidas a farmaécias, para revenda,
66.779 (sessenta e seis mil, setecentas e setenta e nove)
embalagens, por um preco global de MOP2.372.844,00 (dois
milhes, trezentas e setenta e duas mil, oitocentas e quarenta e
guatro patacas). (quesito 129B)

w) Ainda em Setembro do corrente ano, a Autora requereu e obteve
autorizacdo prévia para a importacdo de mais 50.000 (cinquenta
mil) embalagens. (quesito 139

X) A designacdo & Bt & tem sido utilizada no comércio na China
continental. (quesito 169

y) Os dizeres 7 Bt & sdo imediatamente visiveis nas marcas da ré.
(quesito 179

z) De entre todos os elementos das marcas da ré sdo estes dizeres
que serdo mais memorizados pelas pessoas que contactam com
aquelas marcas. (quesito 189

aa) Levam tais pessoas a concluir que as trés marcas pertencem a
mesma entidade, pessoa ou empresa. (quesito 209

bb) Os dizeres 7§ BE#& levam as pessoas que contactam com a marca
da autora e com as marcas da ré a concluir que os produtos
assinalados com as trés marcas tém a mesma origem de producéo

85/2022 11



e comercializacdo. (quesito 219

cc) Os dizeres 77 BE% e o0s dizeres Ji pt% fazem com que as
pessoas que os léem ou que os ouvem pronunciar oralmente
pensem em produtos adesivos destinados a aliviar dores fiicas,
embora tais dizeres ndo signifiguem directamente “adesivo para

aliviar a dor” nem outro objecto em particular. (quesitos 22° e
239
*
= .2d Mt
1 H¥ R HEA2 TR
AL HEEARARAPN ET 18202122 2 23 iEenE F A Y
I FHPN FAT

18°
De entre todos os elementos das marcas da ré sdo estes dizeres que serdo mais
memorizados pelas pessoas que contactam com aquelas marcas?
20°
Levam tais pessoas a concluir que as trés marcas pertencem a mesma entidade,
pessoa ou empresa?
21°
Levam tais pessoas a concluir que os produtos assinalados com as trés marcas
provém da autora?
22°
Os dizeres 7 £+ & e os dizeres 7 £4# significam um adesivo para aliviar a dor?
23°
Tais dizeres ndo significam nenhum objecto em particular?
&%%%ﬁlﬁi?ﬁ%ﬂ%%g

85/2022 12



- %g@ HAHMNE % 18 15 © “PROVADO” °
- FALRAHPNETF 20 “PROVADO” o
- EFAAAAHPN F % 21 1F  “Provado que os dizeres 7 £ # levam as

pessoas que contactam com a marca da autora e com as marcas da ré a
concluir que os produtos assinalados com as trés marcas tém a mesma
origem de produgdo e comercializagdo”.

- FALEHPNE R 22 % 23 % “Provado apenas que os dizeres 7
£t & e os dizeres 7 £+ 4 fazem com que as pessoas que 0s Iéem ou que 0s
ouvem pronunciar oralmente pensem em produtos adesivos destinados a
aliviar dores fkicas, embora tais dizeres ndo signifiquem directamente
“adesivo para aliviar a dor” nem outro objecto em particular”.

U .&%ﬁ;&@\ A% 1820 % 21 iEHE PR F EE

T EREAHPF S 222 2ZGFRRERET
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ST “Os dizeres 7 £t # e os dizeres 7 £+ # fazem com que as
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7R3

A

Mo 5
pessoas que 0s léem ou que 0s ouvem pronunciar oralmente pensem em produtos
adesivos destinados a aliviar dores fkicas, embora tais dizeres ndo signifiquem
directamente “adesivo para aliviar a dor” nem outro objecto em particular” > 7R 3
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De forma muito genérica e considerando globalmente o regime estabelecido
pelos arts. 479 489 229°e 330°do RJPI pode afirmar-se que, tendencialmente, aos
motivos absolutos de recusa do registo de marca correspondem causas de nulidade do

mesmo registo e que aos motivos relativos de recusa correspondem causas de

anulabilidade.
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A autora invocou, entre outras causas de anulabilidade do registo das marcas da
ré, a imitacdo ou reproducao de marca registada da prépria autora. A autora também
invocou a imitacdo ou reproducdo de marca notdria e de prestigio, cujos requisitos de
invalidade tém especificidades, designadamente ao nivel da afinidade dos bens que as
marcas se destinam a assinalar, mas ja se disse a razao por que a ordem de invocacao
das causas de invalidade escolhida pela autora ndo determina a ordem de
conhecimento na sentenca.

Comecemos, pois, por verificar se ocorre tal causa de invalidade reportada a
marca registada, certos de que, como se disse, caso se conclua que ocorre, sera
desnecessario averiguar as demais causas invocadas, designadamente a imitacao ou
reproducdo de marca notdria, a imitacdo ou reproducdo de marca de prestigio e a
concorréncia desleal.

Dispoe o art. 230°, n° 1, al. b) que “os registos de marca sdo anulaveis ...
quando o titulo for concedido em violagdo das normas contidas ... no n° 2 do art.
214°”. E na alinea b do n° 2 do referido art. 214° dispoe-se que “o pedido de registo
também € 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 servigos idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou
confusdo o consumidor, ou que compreenda risco de associacdo com a marca
registada”.

A funcdo primordial da marca é distinguir bens em funcéo da respectiva origem
comercial (art. 1979. Marcas muito semelhantes, em vez de distinguir, agregam e ndo
conseguem cumprir a sua funcao distintiva. Por isso o registo so deve ser concedido a
primeira para que foi solicitado e se for concedido também as posteriormente
solicitadas deve este tltimo ser anulado.

O que seja reproducdo ou imitagdo capaz de motivar a recusa do registo e a

85/2022 15



anulacdo do mesmo vem regulado no art. 215°por recurso a trés elementos:

- a prioridade,

- a afinidade e

- a semelhanca.

Ali se dispde que:

“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 servicos idénticos ou afins;

c) Tenham tal semelhanca gréafica, 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 néo as
possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reproducdo ou imitacdo parcial de marca, a utilizacdo de certa
denominacdo de fantasia que faca parte de marca alheia anteriormente registada, ou
somente do aspecto exterior do pacote ou invélucro com as respectivas cores e
disposicdo de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os
nao possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente
utilizadas”.

A autora entende que as marcas da ré imitam ou reproduzem o sinal registado
pela prépria autora porquanto todas tém uma expressdao nominativa e foneticvamente
idéntica (-7 /4%, que romaniza tong tip neng e -7 A4 #, que romaniza tong tip leng).

Como se disse, sdo trés os requisitos legais para que haja imitacdo ou
reproducao entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo e a anulabilidade
do registo indevidamente concedido. Todos esses requisitos séo cumulativos, pelo que,

faltando um, ndo ocorreré imitacdo e ndo devera ser recusado nem anulado o registo
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(art. 2159 n°1).

A prioridade.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade
sobre a marca “imitadora” (art. 215 n®1, al. a)). A prioridade advém, geralmente,
do facto de a apresentacdo do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art.
159 n°1). E o que acontece no caso dos autos, como resulta alegado no art. 33°da
peticdo inicial que foi confessado no art. 1°da contestacdo e que, por isso aqui tem de
ser considerado nos termos do disposto no art. 562° n°3 do CPC. A marca registada
pela autora invocada como imitada pelas marcas da ré tem, pois, prioridade.

A afinidade.

O segundo requisito do motivo de recusa e de anulabilidade em anélise consiste
no facto de as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou servigos idénticos ou
afins (art. 2159 n°1, al. b)). Todas as marcas em questdo se destinam a assinalar
produtos da classe 52 da Classificacdo de Nice. A marca da autora destina-se a
assinalar fitas adesivas para uso medicinal e as da ré ainda emplastros para
reumatismo.

E inegavel a qualquer luz que as marcas em andlise se destinam a assinalar
produtos ou servicos idénticos ou afins, dispensando-se outras ociosas consideracoes.

A semelhanca.

Resta, pois, analisar o requisito da semelhanca.

Este requisito do motivo de recusa e da causa de anulabilidade do registo em
analise (imitacdo de marca anteriormente registada) consiste na existéncia de
semelhanca entre as marcas em causa. Trata-se, porém, de uma semelhanca
qualificada pela sua natureza e pela sua eficacia.

A natureza da semelhanca.

Em primeiro lugar a semelhanca tem de ser de ordem grafica, nominativa,
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figurativa ou fonética.

Entre a marca da autora e as 1132 marcas da ré ha uma semelhanca de
ordem gréafica, nominativa e fonética porquanto todas contém dois caracteres chineses
iguais (/% £%£) que tém a mesma grafia, 0 mesmo significado e 0 mesmo som quando
verbalizados — tong tip, em romanizacao - e todas tém um caracter que, tendo grafia
diferente, tem um som muito semelhante # e # (leng e neng em romanizagédo). A
semelhanca ocorre em praticamente toda a marca da autora, pois que a mesma é
quase integralmente nominativa, apenas sendo figurativa no que respeita a estilizacao
dos caracteres 7 £%#, pelo que foneticamente e nominativamente a semelhanca entre
as marcas abrange a quase totalidade dos elementos componentes da marca da
autora.

Conclui-se, pois que as marcas da autora e da ré sdo semelhantes, havendo
ainda que avancar na andlise para decidir se tal semelhanca impede a coexisténcia de
todas as marcas em apreco, provocando a anulabilidade do registo das marcas sem
prioridade. Isto é ha que saber se tal semelhanca é normativa configurando
imitagédo/reproducéo.

A eficécia da semelhanca.

Em segundo lugar, a semelhanca entre as marcas, além de ter uma natureza
especial (nominativa, figurativa, gréafica ou fonética) tem de ter uma eficacia especial.
Tem se ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusdo sobre as marcas ou
capaz de levar o consumidor a associa-las como reportando-se a uma mesma ou
relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa
capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a inducido do consumidor em erro

ou confuséo seja facil (induza facilmente o consumidor em erro ou confuséo, refere a

al. ¢) do art. 2159. A semelhanca tem de ser de relevo para que a inducdo seja facil.

Tem de se verificar nos elementos determinantes e caracter isticos da marca de forma a
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repercutir-se na imagem global desta pois, como vem ensinando a doutrina, so releva
a semelhanca entre elementos de fantasia. SO a semelhanca distintiva ou entre os
elementos distintivos ou imagens globais distintivas (de fantasia) das marcas tem
relevancia. As semelhangas descritivas ou usuais ou provenientes de elementos
genéricos que compdem a marca ndo tém relevancia para o motivo de recusa em
analise.

Abra-se aqui um paréntesis para dizer que néo colhe a afirmacéo da ré quanto a
falta de capacidade distintiva do sinal em controvérsia de imitacdo. Com efeito, a
existir esta falta, deveria provocar nulidade do registo da marca da autora, mas
enquanto tal registo vigorar impede a sua imitagdo ou reproducao.

A semelhanca que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de,
facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela
outra ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca a outra no
sentido de se reportarem a uma mesma ou “proxima” origem comercial. A medida da
facilidade de inducdo do consumidor em erro, confusdo ou associacdo ndo pode ser
encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a
marca. A doutrina e a jurisprudéncia vém referindo que ndo € qualquer consumidor
que serve para testar se a semelhanca pode induzir em erro, confusdo ou associacao.
NZo serve o consumidor distraido nem o minucioso e especialmente atento. E o
consumidor médio que ha-de servir para testar a capacidade da semelhanca entre as
marcas. E este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhanca
indutora impeca o registo simultaneo das duas marcas semelhantes. Depois de
concluir que a semelhanca induz o consumidor médio em erro ou confusio ou que o
pode levar a associar indevidamente marcas que ndo tém relacdo relevante entre si, é
ainda necessario saber como podem ser desfeitos o erro, a confusdo e a indevida

associagdo para saber se a semelhanca é impeditiva da coexisténcia dos registos. Nao
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basta que o consumidor, pensando melhor ou um pouco mais detidamente, recorrendo
a memoria, ainda que imprecisa, com que ficou das marcas a partir do seu normal
contacto anterior com elas, saia do erro, da confusdo ou da associacio em que caiu. E
necessario que o erro, a confusdo e associacdo s6 possam ser removidos através do
exame atento das marcas ou do confronto entre elas.

Provou-se que os dizeres 7 44 & sdo imediatamente visiveis nas marcas da ré e
que de entre todos os elementos destas marcas sdo estes dizeres que serdo mais
memorizados pelas pessoas que contactam com aquelas marcas e levam tais pessoas a
concluir que as trés marcas pertencem a mesma entidade, pessoa ou empresa e levam
as pessoas que contactam com a marca da autora e com as marcas da ré a concluir
que os produtos assinalados com as trés marcas tém a mesma origem de producéo e
comercializagao.

Ha, pois que concluir que a semelhanca entre as marcas carrega em si um risco
de levar os consumidores a associarem as marcas de autora e ré e a associarem a
origem comercial dos bens com elas assinalados. E ndo se vé que essa associaciao
indevida possa ser esclarecida e afastada sendo através de exame atento procurando a
informac&o e o esclarecimento fora dos elementos das marcas.

N&o pode negar-se que as marcas da ré tém uma imagem global diferente da da
autora. Mas também nédo pode negar-se que o elemento semelhante € muito influente
em todas as marcas intervindo determinantemente na composic¢ao da referida imagem
global.

Conclui-se, pois, que as marcas da ré imitam ou reproduzem as marcas da
autora porquanto:

- ndo tém prioridade sobre esta,

- destinam-se a assinalar produtos semelhantes e

- tém uma semelhanca tal que tolhe a capacidade distintiva da marca da autora
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por compreender risco de associacdo desta as marcas da re, risco so evitavel atravées
de exame atento.

Ocorre, pois, motivo de anulacdo do registo das marcas da ré, procedendo a
presente accdo com dispensa de analise das demais causas de anulacdo invocadas
pela autora.

Uma palavra relativa a invalidade parcial.

Quando modificou o pedido na réplica, a autora pediu subsidiariamente a
anulacdo parcial do registo relativamente ao sinal que comp@e as marcas da ré 7 £
#. Aré pronunciou-se pela inviabilidade juridica de tal pedido subsidiario. Tem razao
a ré. O tribunal ndo pode alterar a composicdo das marcas quanto aos seus sinais ou
elementos. O tribunal pode apenas restringir os bens, produtos e servigos, que a marca
pode assinalar e nisso consiste a anulagéo parcial do registo da marca em coeréncia
com o disposto no art. 216° Ora, como se viu, todos os bens a assinalar pelas marcas
em analise sdo idénticos ou afins. Assim, mesmo na perspectiva em que é admissivel a
anulacdo parcial e tendo em conta que o pedido € subsidiario e que é procedente o
pedido principal, nada mais ha a apreciar e decidir quanto a referida invalidade
parcial.

Quanto ao pedido de proibicdo de utilizacdo, é evidente que 0 mesmo procede
em face do que vem sendo dito e do disposto no art. 219°

*

V- DECISAO.

Pelo exposto, julga-se a accdo procedente e, em consequéncia, anula-se o
registo e o respectivo titulo das marcas da ré nidmeros N/XXXXXX e N/XXXXXX,
proibindo-se a ré de utilizar tais marcas na sua actividade comercial na RAEM.... "
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