Processo n°® 1076/2015

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

I
No ambito dos autos do recurso judicial na matéria de propriedade
industrial, registado sob o n°® CV2-14-0051-CRJ, do 2° Juizo Civel
do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentenca:
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para consumir fora, jantar e restaurante, restaurante serve a si
proprio, snack-bar e bares para venda de sanduiches, bar de café,
loja de café, cafés, buffets, sala de cha, salas para aperitivos e
bares para aperitivos; alojamento temporario, restaurantes, bares,
apartamentos com servico de limpeza e hotéis; arbitragem;
fornecimento de instalagdes para conferéncias e convencoes;
angariacdo de fundos, termas, servicos de amas para bebés,
massagens, servicos de acompanhantes, salbes; servicos de
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UU) A Recorrente € uma sociedade registada nas Bermudas que detém
varias empresas em Hong Kong, que fazem parte do Grupo "D".

VV) A Recorrente esta a desenvolver um novo complexo turistico
hoteleiro em Macau, inspirado na sumptuosidade e estilo de vida
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opulento do rei francés D.

WW) A Recorrente é a titular do nome de dominio "D.com”.

XX) A Recorrente, desde 28 de Marco de 2013, é titular do registo
das marcas | N - . no Principado do Monaco, em
varias classes, incluindo na classe 41 (cfr. doc. n.°9°da p.i.)

*

YY)  AParte Contréria pediu o registo da marca CLUB D em Franca,
sob 0 n.©11 3 825 005 de 19 de Abril de 2011, para identificar
servicos nas classes 322 332 e 432

ZZ) Em Setembro de 2012, foi inaugurado, no Aeroporto de Macau, 0
“D Podium”, para exibi¢do e comercializa¢do dos produtos D e da
exposicao itinerante “E”.

AAA) Em Dezembro de 2012, em Macau, no empreendimento de luxo
“F”, foram exibidos 14 artigos de luxo previamente seleccionados,
entre 0s quais se encontrava a garrafa conhaque D da Parte
Contraria.

BBB) A Parte Contréaria tem registado na RAEM as marcas (i) D, com o
n.°N/5XXX1; (ii) D, com 0 n.°N/4AXXX9; (iii) D DE G, com 0 n.°
N/4AXXX1; (iv) D / H, com 0 n.° N/XXX41; (v) D de H, com o n.°
P/XXX77, todas elas para assinalar produtos da classe 332(Bebidas
alcoolicas e Bebidas espirituosas beneficiando da denominacdo de
origem COGNAC).

CCC) A A é uma empresa francesa que tem como actividade principal a
producdo, a oferta ao publico e venda a nivel mundial de bebidas
alcoolicas e produtos e actividades relacionados, tanto directamente,
como através de parceiros comerciais.

DDD) O Rei | de Franga concedeu, a aqui Parte Contraria, o direito
excepcional a plantar novas vinhas em 1738, sem prejuizo da
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respectiva proibicéo legal datada de 1731.

EEE) A marca “D” comecou por ser aposta pela Parte Contraria, no
seculo XIX, como tributo ao Rei francés D, no seu conhagque mais
luxuoso e distinto, misturado a partir de mais de 1200 destilados
oriundos da regido de Champagne Grande, e envelhecido até 100
anos em barris centenarios de carvalho Limousin, dos quais apenas
3% da bebida evapora durante aquele periodo de envelhecimento.

FFF) Apenas as uvas “UgniBlanc”, da regido de Champagne Grande,
sdo utilizadas na elaboragdo do conhaque “D”.

GGG) O conhaque “D” ¢é engarrafado num décanteur unico - elaborado
por maos de vinte artesaos especializados - com um gargalo em ouro
de 24 quilates e tampa em formato de flor-de-lis, em cristal XX

HHH) As marcas “D” estdo constantemente a serem consideradas
marcas de luxo por varias organizacBes, em particular na A sia e na
Republica Popular da China, em particular as ofertas de turismo de
luxo ao publico em Singapura, no dia 12 de Marco de 2011.

[11)A Parte Contraria lanca regularmente e oferece ao publico edicBes
limitadas do conhaque “D”, em particular um décanteur de luxo feito
de cristal, ouro e diamantes.

JJJ) O sinal “D” tem sido promovido durante todos estes anos em
vérias situagdes famosas, designadamente, no Banquete Real dado
em honra de Suas Majestades, Rei Jorge VI e Rainha Elizabeth do
Reino Unido, na Sala de Espelhos do Chéateau de Versailles em 21 de
Julho de 1938.

KKK) Em 12 de Marco de 2011, num leildo em Singapura, a A ofereceu
para venda a unica garrafa de luxo “D” remanescente da série das
que foram servidas durante o referido banquete real, em 1938, no
Chéteau de Versailles, na presenca do Rei Jorge VI e da Rainha
Elizabeth; tal garrafa “D” dos anos 30 do século XX foi vendida por
USD$70,000.00 (setenta mil délares americanos).
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LLL) Foi lancada, em 2001, para celebracdo do século XXI, a edi¢cdo
limitada da garrafa de diamante “D”, na qual foi incluida uma rolha
em diamante da cor do conhaque.

MMM)  Em 2012, a World Luxury Association publicou uma lista
anual das cem marcas luxuosas de topo, a nivel mundial.

NNN) A cerimonia de entrega de prémios teve lugar em Pequim e a D
foi classificada como uma das marcas mais luxuosas de bebidas
espirituosas a nivel mundial, sendo, igualmente, considerada, pela
classificagdo HURUN, uma marca que goza de especial notoriedade
e é de luxo.

0O0OO0O) Em Macau, o conhaque “D” da A, aqui Parte Contraria, foi um
dos catorze produtos apresentados na exposi¢do “E”, que teve lugar
em Dezembro de 2012 e promovida ao longo do ano de 2012, da
artista Laurence Picot, por conta do Instituto Francés, operador do
Ministério dos Negocios Estrangeiros Francés para as Actividades
Culturais.

PPP) No Aeroporto de Macau, foi aberto em Setembro de 2012, um “D
Podium” para exibi¢do e comercializacdo dos produtos “D” da A,
tendo a imprensa de Macau noticiado que o referido local chama a
atencdo dos passageiros do aeroporto pelo seu ambiente luxuoso.

QQQ) Encontram-se algumas lojas e restaurantes espalhados pelos
hotéis e casinos de Macau, assim como mostruarios em hotéis,
restaurantes, “lounges” e bares que promovem e comercializam os
conhaques “D” da A.

RRR) Em Macau, as marcas D da Recorrente, s&o conhecidas da
populacdo em geral, ndo s6 pelo uso na Regido mas, também, pelos
distintos eventos e campanhas de promocao, que contribuem para o
enquadramento das marcas D.

SSS) A marca D surge associada e referenciada a realizacdo e
promocdo de varios eventos sociais, culturais e desportivos por toda
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a Asia, sendo objecto de publicidade feita em publicagBes asiaticas
de produtos de luxo e de investimentos.

TTT) Os consumidores locais estdo dispostos a pagar elevadas quantias
para adquirir produtos D da Parte Contraria.

UUU) A Parte Contraria fez acordos com parceiros locais (A sia) com o
objectivo de expandir o sinal D a varios ramos de actividade,
designadamente a servicos nas éreas de hotelaria e alojamento
temporario, produtos de luxo e acessérios de moda.

VVV) A nivel internacional a Parte Contraria tem um programa de
servigos “D” que fazem parte da pratica de expansdo de varias
empresas e marcas de luxo e de prestigio para as actividades
empresariais nas areas de hotelaria e alojamento. A A e 0S seus
parceiros (vide, em particular, 0 sttio web
www.louisxiii-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses)
alargaram nos ultimos anos a utilizacdo e a protec¢do das marcas
“D” a produtos de luxo e actividades, nomeadamente, a area da
hotelaria e dos restaurantes.

WWW) E objectivo da A. promover e / ou vender os produtos e
oferecer aos clientes servigos de luxo assinalados com a mesma
marca de luxo "D" por vérios meios, tendo estabelecido relacdes
comerciais com parceiros em hotéis e restaurantes de prestigio:

(i) Exploracdao e uso comercial da marca “D” como um clube, por
exemplo "www.clublouis.louis-xiii.com", em 2010;

(if) Exploracdo de um lounge em aeroportos, como o Aeroporto de
Macau em 2012, e também em hotéis em todo o0 mundo;

(iii) Promocdo dos produtos de luxo "D"™ em hotéis, bares e
restaurantes de hotéis de luxo;

(iv)“Co —branding” entre a marca “D” e outras marcas de prestigio de
parceiros com actividades nas areas da hotelaria, restauracdo e
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alojamento;

(v) Organizacdo de eventos em hotéis, por exemplo : J (em Inglaterra),
Hotel K (em Téquio), L (na Cidade do México), M (em Zurique) (CH),
N e O (Macau), P de Toquio (Japdo), Q, R, S, T (Fr), Hotel de U
(Monaco), V (Nova lorque), W, X (Osaka), Y (Las Vegas), Z Hotel (Los
Angeles), AA (Londres), AB (Russia), AC Hotels, AD Nightclub, em AE
(Franca), entre outros. Tais parcerias tém adoptado vérias formas como,
por exemplo, a aposic¢ao de cartazes com o sinal D, em menus do hotel,
etc.

(iv)“Co —branding” entre a marca “D” e outras marcas de prestigio da
industria da moda e dos acessoérios de luxo, por exemplo, AF, AG, AH,
Al, AJ;

XXX) Todas estas actividades da Parte Contraria, na industria
hoteleira e da restauracdo, estdo focadas, exclusivamente, em hotéis,
restaurantes, “lounges”, bares de luxo, em acessorios de moda e de
luxo, tendo como publico-alvo os clientes ricos.

YYY) A marca “D” aparece no TOP-10 de uma classificacio de marcas
de luxo — na categoria de vinhos e bebidas espirituosas — feita em
2012 pela World Luxury Association — WLA - tendo em
consideracdo factores como a quota de mercado e o nivel de
satisfacéo dos consumidores.

ZZZ) A Parte Contraria desenvolve a sua actividade desde 1724 e
apondo o sinal “D” nos seus produtos e servicos luxuosos, em
particular, o conhaque “D”.

AAAA) A marca “D” esta classificada em 1.° lugar na classificagdo
BEST OF THE BEST de marcas de luxo, nas categorias “Best
Luxury Drinks Brand” e “Best Ultra Luxury Cognac”, organizadas
anualmente pelo THE HURUN RESEARCH INSTITUTE, desde
2008.

BBBB) As demais marcas referidas noutras categorias incluem a AK,
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aAL,aAH,aAM, aAF aAN,aAO,aAP,aAl,aAQ, aAR, etc.

CCCC)  Numa pesquisa, que teve lugar em 2012 por aquela entidade,
junto do puablico-alvo principal das actividades da Parte Contraria,
i.e., 0s consumidores de nacionalidade chinesa com elevada
capacidade financeira, ficou demonstrado que quase 88% das
pessoas inquiridas tinha consumido os produtos “D” da Parte
Contréria nos 12 meses anteriores e que o nivel de reconhecimento
esponténeo daquelas marcas era de 49% e que atingia 0s 99%
quando se oferecia alguma assisténcia (vide resultados da
classificacdo Hurun de 2012).

DDDD) A marca “D” foi objecto de numerosos artigos de imprensa,
publicidade, comentarios na imprensa internacional e em particular
na Republica Popular da China.

EEEE) A marca “D” ¢ utilizada no contexto da parceria entre a Parte
Contréria e a THE FILM FOUNDATION para a promocdo e
preservacdo de trabalhos cinematogréaficos.

FFFF) A marca “D” ¢ reconhecida como tendo uma “duradoura
reputacao mundial” na publicacio PRESTIGE DESIGN.

GGGG) A marca “D” aparece na capa e em varias paginas da revista
internacional NEWSWEEK, de 25 de Outubro de 1999.

HHHH) O artigo publicado no jornal francés de referéncia de
economia “AS”, intitulado “AT”, qualifica o produto “D” como
iconico.

[111) Em relagdo a marca “D”, a revista FIGARO refere-se ao “famoso
vintage D”, na sua edi¢@o de 8 de Dezembro de 2007.

JJJJ) A decantador “D” ¢é qualificada como ‘“lendaria” pela revista
OFFRIR CLUB, de Maio/Junho de 2003.

KKKK) A revista FASHION & LUXURY LIFESTYLE, no seu
artigo intitulado “D” qualifica o conhaque “D” como um
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“embaixador do estilo de vida francés”, destacando a sua origem no
ano de 1874 como o do “nascimento de uma lenda”.
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1E#4 Lus Couto Gongalves FifEf Ay @ “O titular de uma marca
livre ou ndo registada, durante o periodo de seis meses a contar do uso
inicial, tem, para além do direito a registar em primeiro lugar a sua
marca, o direito a reclamar do pedido do registo feito por outrem dentro
daquele prazo ou a recorrer judicialmente contra a decisdo de concesséo

1

fTa 1 #5244 > ¥ L Ac. RL, proc. n.°3520/08-6, 2009/11/05 -
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desse registo (cfr. art. 2279 236 n.°1, 17% n.°1 e 419. Fora do periodo
de seis meses 0 usuario tem o direito de se opor ao registo de marca
posterior desde que o requerente pretenda fazer concorréncia desleal ou
que esta seja possivel independentemente da sua inten¢ao (.. )2
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2 Lu®k Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal,
43ed., pag. 172.
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iZ AT H BVE R RIS G S B e R RV B - (F RLLEDES
= 140 Carlos Olavo FiT = : “Em termos do direito positivo, a utilizagdo
de um sinal distintivo, sem que o mesmo tenha sido registado, nédo
confira qualquer direito & marca, a lei teve em conta tal utilizacéo,

mitigando, em certas situacdes, o principio do caracter constitutivo do

mgisto”3

FELLEOA AN S - S EECEPIHIEART LY (s LEE
FEEBL) 55 227 & HHEREEE © “I1. No contexto da apreciacio referida no n.©2,
a mera alegac&o, por parte do interessado, de que vem usando, por periodo ndo superior a seis
meses, 0 sinal que pretende registar, ndo é suficiente para garantir a prioridade decorrente da
marca livre, sendo necessario que comprove esse facto. Como meios de prova do uso da
marca por prazo ndo superior a seis meses podem ser apresentados, entre outros, o proprio
produto, pedidos de encomenda, facturas de fornecimento, fichas de producdo, embalagens,
fotografias, etiquetas e provas de publicidade da marca, devendo tais elementos probatérios
permitir perceber que respeitam a utilizagao, no periodo relevante do sinal para cujo pedido de
registo se pretende garantir prioridade (sendo, pois, importante que dos mesmos se consiga
extrair a data do uso que se procura demonstrar)-

111, Extravasado o periodo de seis meses ap6s o inicio da utilizacdo da marca, deixa de
ser possivel recorrer ao regime previsto no artigo 2279, tendo, no entanto, como refere Luis
Couto Gongalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 200) o usuario ‘o direito de se opor
ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorréncia desleal ou
que esta seja possivel independentemente da sua intencdo e ainda (0 que corresponde uma
solucdo inovadora do CPI de 2003) o direito de anular o registo da marca conflituante com o
mesmo fundamento (...). No primeiro caso (durante o periodo de seis meses), ha uma mera
expectativa juridica; no segundo caso (fora do periodo de seis meses), ha uma posigdo
legitimamente adquirida no mercado que pode ser protegida através das normas punitivas da
concorréncia desleal.””
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® Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. 1, 22Edic&o Actualizada, pag. 121.
* Anténio Campinos e Lu® Couto Gongalves, Cdigo da Propriedade Industrial, Anotado, pag. 443.
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1F40 Lus Couto Goncalves FiF5ZEHY  “o uso sério pressupde,
necessariamente, dois requisitos essenciais: o0 uso comercial e 0 uso
tipico de marca, ou seja, por um lado, a utilizacéo efectiva da marca, de
um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou
servicos a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e
distinguir uma origem. O uso estritamente simbdlico ou artificial
(apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado,
experimental, preparatorio, meramente publicitario (a ndo ser que este

preceda a sua comercializaco efectiva) e esporadico ndo preenche estes
requisitos.”
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® Lu®k Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal,
43ed., pag. 317 e 318.
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“ Por tudo isto, a abertura do sistema & protec¢do de marcas célebres deve ser o mais
exigente possivel. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e
outro qualitativo:

1.9gozar de excepcional notoriedade;
2.°gozar de excepcional atraccdo e-ou satisfacdo junto dos consumidores.

O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontanea,
imediata e generalizadamente conhecida do grande-piblico consumidor, e ndo apenas dos
correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de
produtos ou servigos.

O conhecimento pode ser limitado ao ambito de um s6 pak. Esta é a solugcdo mais
defensavel ante a logica normativa da DM (que ndo interfere com o principio da
territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude a marca nacional de prestigio).

O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou
com um elevado valor simbdlico-evocativo junto do publico consumidor, ndo obstante ndo
seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfacdo junto do grande publico
consumidor. Este Ultimo aspecto nédo significa que os produtos ou servigos, em si, devam ter
uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Nao é da qualidade dos produtos ou
servicos que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do
consumidor médio em ordem a satisfacdo, bem sucedida, de determinadas necessidades
concretas. Nesse sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espirito do
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consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou servigos que distingue.

Em conclusédo, a marca de prestigio, para além de uma excepcional capacidade distintiva,
deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitacdo no
mercado, num caso e noutro de modo tdo intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de
depreciacdo, se a imagina desligada dos produtos ou servicos que assinala ou ligada,
simultaneamente, a outros produtos ou servigos.”
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® Luf Couto Gongcalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal,
43ed., pag. 261 a 263.
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Luk Couto Gongalves TE& : “A soluco, na nossa opini&o, deveria ser outra,
mais exigente, tecnicamente mais adequada e mais coerente. Essa solucdo seria a de permitir a
invalidade do registo de uma marca que tivesse sido efectuado de ma fé, em circunstancias
particularmente graves e reveladoras de uma actuacdo consciente e intencional do titular da
marca em prejudicar terceiros ou obstaculizar a concorréncia. N&o bastaria, por exemplo,
provar que o titular do registo sabia ou devia saber que um terceiro utilizava, com
anterioridade, um sinal confundivel. Seria necessério, ainda, ter em conta a intencdo do
requerente no momento do registo.
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Por tudo isto melhor fora considerar como fundamento auténomo de causa de invalidade
o registo efectuado de ma fé. Do ponto de vista juridico seria um fundamento diferente do da
concorréncia desleal. Os pressupostos de censura de um agente com base na ma fé sdo mais
exigentes do que os pressupostos de censura por simples deslealdade objectiva. A ma fé,
embora revestindo a censura de uma conduta, e nessa medida ser relevante em sentido
subjectivo, deve ser sempre apreciada eticamente na perspectiva da desconformidade da
actuacdo do titular do registo com regras de conduta concorréncias sérias, correctas e leais. O
valor da lealdade relevaria agora de modo positivo, enquanto regra de conduta imposta a todos
0s interessados no momento do registo da marca, e ndo de modo negativo, enquanto limite ao
registo, como acontece com o instituto da concorréncia desleal.”
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® Luk Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal,
43ed., pag. 252.
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Nao se conformando com o decidido, veio a Recorrente B Limited
recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

a)

b)

d)

f)

O uso de marca livre ndo registada deve ser avaliado tendo em
consideragcdo a sua funcdo: a de que serve para que 0S agentes
econdémicos utilizem e experimentem a marca no mercado,
existindo um mecanismo de triagem, com base no qual
sobreviverdo aquelas que permanecerem na memoria dos
consumidores, manifestando capacidade distintiva suficiente para
assinalar os produtos ou servigos a que se destina.

O uso que releva em sede de marca livre ndo registada deve ser
entendido como um uso inicial e geral, adequado as finalidades
deste tipo de marcas, aliado ao interesse sério, por parte do usuario
da marca, na sua utilizacdo na sua actividade comercial.

O RJPI ndo clarifica quais s&o 0s meios de prova que devem ser
apresentados para reivindicar prioridade de registo com base no uso
de marca livre, sendo claro que o termo “"documento™ € utilizado na
acepcao dada pelo artigo 355°do Cdédigo Civil de Macau.

O Tribunal a quo aplicou uma concepcéo de uso desajustada ao uso
da marca livre néo registada.

Os documentos juntos pela Recorrente na DSE demonstram o uso
sério, efectivo e legitimo da marca: correspondem a preparativos
serios para abertura de um hotel e casino de luxo, com projeccédo a
nivel mundial.

In casu, estamos perante uma situagdo de uso de marca que, no
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nosso entender, € diferente da nocdo de uso para efeitos de
manutencdo de registo: trata-se do “primeiro” uso que é feito de
uma marca, que pode ser reivindicado (ou oposto a quem tiver dado
entrada de pedido de registo idéntico ou semelhante) no prazo de 6
meses. Ora, 0 Requerente pode fazé-lo logo no primeiro dia desse
prazo.

g) A Recorrente anunciou o Hotel e Casino D através da publicacéo
de um artigo de imprensa no website do C.

h) Desse artigo de imprensa, em que se faz referéncia a circular da
AV (antiga firma da Recorrente) datada de 5 de Janeiro de 2013,
resulta que a Recorrente, emitiu uma circular acerca da construcao
do "premium mass market-focused casino, known as D at the south
end of Cotal, as had been previoulsy anounced" - correspondendo
essa data a oficializacdo da construcdo do empreendimento D, o
qual ja era conhecido por este nome, mesmo antes do andncio
oficial nos media.

i) O "C" éum conhecido banco de investimento e consultoria focada
na inddstria global de jogos, tendo grande relevancia para 0s
interessados em casinos e também para o publico e geral de Macau.

)  Uma vez que os servigos que a Recorrente visa prestar com a
marca "D" sdo servicos de Hotel e Casino nas classes 41 e 43,
parece-nos que a publicacdo da informacdo acerca do projecto da
Recorrente no "C", representa uso sério da marca, tratando-se de
uma publicacdo autorizada e realizada para uma revista focada em
jogo.

k) Os restantes 3 documentos juntos como prova do uso prévio da
marca, ainda que com datas posteriores a 5 de Janeiro de 2013,
fazem parte da concretizacao do projecto "D", revelando, todos eles,
a seriedade com que a marca € usada pela Recorrente.

I) Apesar da data do mencionado artigo de imprensa no C ser o Unico
documento apresentado pela Recorrente que precede os pedidos de
registo da Parte Contréria, esse uso constitui facto notorio da
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P)

q)

existéncia de um projecto de hotel e casino de luxo de esse
elemento tem ~e ser relevado num territorio pequeno como o de
Macau, dominado pela inddstria do jogo.

Deve ser dado relevo ao critério proposto  por
FERNA NDEZ-NO VOA, pois é notorio que a Recorrente esta
efectivamente a fazer os preparativos necessarios e exigiveis para
prestar os servigos das suas marcas: a utilizagdo da marca feita pela
Recorrente foi levada a cabo de forma genuina, séria e legitima, o
Tribunal a quo deve, pois, rever o conceito de uso para efeitos de
reivindicacdo de prioridade registai com base no uso de marca livre,
adaptando-o as circunstancias do caso concreto e, por conseguinte,
validar in totum a reivindicacdo de prioridade realizada pela
Recorrente.

A analise que o Tribunal a quo fez dos documentos, salvo o devido
respeito, parece-nos extremamente incipiente e indiferente as
consequéncias que resultariam da concess@o das marcas em apreco
a Parte Contréria.

O Tribunal adopta uma nocgéo de uso da marca que ndo nos parece
ser a visdo apropriada do regime da marca livre ndo registada, e
nem sequer fundamenta devidamente a sua posicdo, limitando-se a
fazer uma avaliacdo superficial, muito pouco informada, da prova
que a Recorrente apresentou em defesa do uso prévio das marcas
"D" em Macau com referéncia as classes 41 e 43.

Face ao exposto, sé se pode concluir que todos os meios de prova
de uso de marca livre ndo registada devem ser admitidos como
prova de uso sério da marca, pois da sua andlise retira-se que

respeitam a utilizacdo, no periodo relevante, do sinal para cujo
pedido de registo se pretende garantir prioridade.

N&o ficou demonstrado o prestigio da marca da Parte Contraria,
porquanto ndo ficou provado que a percentagem de consumidores
de Macau que conhece a marca corresponde a uma maioria
qualificada de 75% ou, pelo menos, de dois tercos dos
consumidores no mercado em referéncia.
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r)  Poderia fazer sentido admitir que a H € uma marca de prestigio (o
que ndo se concede), mas ja ndo em relacdo a marca D, sendo
flagrante que, em Macau - que é o territdrio onde interessa avaliar a
existéncia do prestigio - a presenca desta marca apenas se
intensificou aquando do anuncio da abertura do hotel e casino da
Recorrente, coincidindo, por conseguinte, com o inicio do litigio
entre as partes - assim criando a ilusdo de que a marca D €
enormemente conhecida em Macau - o0 que € falso.

s) Na&o se demonstrou que a marca "D" tenha especial capacidade
evocativa, pois a associacio da marca de conhaque "D" a ambientes
de luxo ndo € suficiente para alargar proteccdo a todas as classes de
produtos e servicos.

t) No entender da Recorrente, os documentos apresentados nao
indiciam que a marca "D" € uma marca de prestigio, porquanto
todos dizem respeito a promocdo do conhaque D e, embora alguns
desses elementos de prova demonstrem que D é difundido em
hotéis, nenhum desses documentos sugere que a marca D goze de
reputacédo para além do conhaque.

u) A Recorrente chama a atencao para o facto de os exemplos a que o
Tribunal alude, constantes dos art. 194 e seguintes a resposta da
Parte Contraria, ndo reflectirem o risco de confusédo com a marca
da Recorrente: referem-se a "D Cognac de H", reforcando, assim,
a posicdo da Recorrente de que "D" é uma sub-marca da Parte
Contréria, cuja reputacéo é indissociavel da H e do conhaque.

Além disso, essas declaracdes ndo se referem a Macau, aludindo,
simplesmente, ao seu uso em jantares, degustacOes e reserva de
hotéis para clientes VIP, etc., tudo centrado em pessoas degustando
conhaque.

v) Esses documentos ndo mostram qualquer confusdo causada pela
adopcéo do nome D no consumidor de Macau, pois, para além de
ndo passarem de meras opinides, representam um universo limitado
de individuos e tém lugar num sistema de comentarios aberto.
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w) Ainda que se admita uma tendéncia de internacionalizacdo das
regras de propriedade industrial, ndo nos parece que in casu se deva
permitir que na RAEM se reconheca prestigio a uma marca cujo
conhecimento ndo é evidente para os interessados em conhaque (a
fatia dos interessados em conhaque € muito pequena) e muito
menos para a populacdo em geral.

x) Discorda-se por completo do Tribunal quando ao facto de a
popularidade do Hotel e Casino D da Recorrente sé ter surgido
depois de a Parte Contraria ter solicitado o registo das marcas
objecto do presente recurso - o uso da marca "D" da Parte
Contréria € que, na verdade, se tornou mais intenso a partir do
momento em que se oficializou a construcéo do empreendimento, o
que basta para reconhecer que a data dos pedidos de registo a
marca de conhaque néo era tao publicitada em Macau.

y) O registo das marcas objecto do presente recurso para assinalar os
mesmos servigos na classe 41 e 43 configura uma tentativa de
boicote, pela Parte Contraria, ao projecto da Recorrente.

z) Nao subsistem duvidas de que o pedido de registo das marcas
registandas é idoneo a causar confusdo com os servicos da
Recorrente, poisa marca D, nas classes 41 e 43, esta associada a
esse conhecido projecto, configurando um acto de manifesta
concorréncia desleal.

aa) Se a Parte Contraria solicita registo das marcas, é porque
pretende usa-las e, por conseguinte, aproveitar-se-a da fama e
reputacdo alheia, sendo susceptivel de constituir um acto idoneo a
criar confusdo com a sua empresa e servicos.

bb) Tendo em conta a dimensdo do projecto da Recorrente em Macau,
estamos em crer que, ainda que a marca de conhaque lhe pré-exista,
tal ndo é suficiente para afastar a pratica de actos de concorréncia
desleal - ndo pode o Tribunal afastar a possibilidade da sua
ocorréncia, sem fazer uma analise ponderada dos varios factores.

cc) A actuacdo da Parte Contraria é de manifesta e intencional
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deslealdade para com a Recorrente, deve ser entendida como
expressdo e prova da ma-fé, pois nas circunstancias em que 0s
pedidos de registo surgem s6 podem ter por fim a obtencéo de
beneficios ilegitimos, aproveitando a confusdo que gera com 0s
Seus Servigos.

dd) Portanto, a conduta da Parte Contraria ndo pode deixar de relevar
na medida em que a sua intencdo é impedir a Recorrente de
registar uma marca, notdria, para o que tem total legitimidade,
impedindo-a de desenvolver o seu projecto com normalidade em
Macau.

ee) Assim, somos de opinido de que o uso da marca pela Recorrente,
tendo sido, desde logo, pautado pela boa-fé, acompanhado de uma
série de preparativos sérios que envolveram investimento avultado,
com projeccdo para |4 dos limites internos da empresa, com
abertura anunciada para 2017, ndo visando defraudar as
expectativas dos consumidores - deve pois ser considerado uso
sério da marca.

ff) Ainda que ndo se provasse a finalidade ilegitima dos pedidos de
registo, basta, como se viu, a presenca de risco de concorréncia
desleal objectiva - que existe a partir do momento em que a H
solicita pedidos de registo nas classes 41 e 43.

I11. Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de
Vossas Exceléncias, Venerandos Juizes, requer-se,
muito respeitosamente, que seja considerado procedente
0 presente Recurso e que, em consequéncia, seja
revogada a sentenca recorrida, e substituida por outra
que recuse o registo das marcas impugnadas, como é de

JUSTICA!

Notificadas a A, requerente do registo das marcas, e a DSE, esta
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ofereceu o merecimento dos autos e aquela respondeu pugnando
pela improcedéncia do recurso (vide as fls. 1226, 1230 a 1267 dos
p. autos).

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

A sentenca ora recorrida foi proferida no ambito do recurso judicial
gue tem por objecto o despacho da Senhora Chefe do
Departamento de Propriedade Intelectual dos Servicos de
Economia que concedeu a A, ora Recorrida, registo das varias
marcas para assinalar servicos incluidos nas classes 412 e 432,

A recorrente do recurso judicial B Limited, ora recorrente,
fundamentou os seus pedidos da revogacdo do despacho
recorrido e da consequente determinac&do da recusa dos registos
pretendidos pela A, no direito de prioridade fundado no uso das
suas marcas por prazo nao superior a 6 meses, na notoriedade
das suas marcas, na ma-fé por parte da requerente A e na
possibilidade de existéncia de actos de concorréncia desleal.

Conforme resulta do disposto nos art°s 563°/2, 567° e 589°/3 do
CPC, ex vi do disposto no art® 282° do RJPI, sao as conclusdes do
recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questdes cuja
decisao esteja prejudicada pela solugdo dada a outras e as que
sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusdes do recurso, as questbes
levantadas que delimitam o thema decidendum na presente lide
recursoria podem ser reduzidas as questdes de saber se a ora
recorrente tem direito de prioridade fundado no uso das suas
marcas por prazo nao superior a 6 meses, se sao notoérias as suas
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marcas, se ha ma-fé por parte da requerente A e se ha
possibilidade de existéncia de actos de concorréncia desleal.

Ora, todas estas questbes ja foram ai devidamente apreciadas,
debatidas e decididas na sentenca recorrida.

Conforme se vé na sentenca recorrida, foram demonstradas, com
raciocinio inteligivel e raz0es sensatas e convincentes, a
inexisténcia da prioridade fundada no uso por prazo nao superior a
6 meses, a insusceptibilidade de serem qualificadas como notoérias
as marcas que a ora recorrente alegou ser suas, a inexisténcia da
ma-fé por parte da requerente e a impossibilidade de existéncia de
actos de concorréncia desleal, assim, ndo se nos afigura outra
solucdo melhor do que a de louvar aqui a sentenca recorrida e, nos
termos autorizados pelo art® 631°5 do CPC, remeter para os
Doutos fundamentos invocados na sentenca recorrida, julgando
improcedente in totum o recurso e confirmando a sentenca
recorrida.

Resta decidir.
11

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar
provimento ao recurso, mantendo na integra a decisédo recorrida.

Custas pela recorrente B Limited.
Notifique.

RAEM, 30JUN2016
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Lai Kin Hong

Jodo Augusto Gongalves Gil de Oliveira

Ho Wai Neng
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