Processo n.°2770/2023

(Autos de recurso em matéria civel)

Relator: Fong Man Chong
Data: 07 de Dezembro de 2023

ASSUNTOS:

- Pedido de registo da marca para o comércio de criptomoeda

SUMARIO:

| - Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente depender da
obtencdo da licenca para exercicio de determinada actividade comercial a
concessao de autorizacdo do registo de certos sinais como marca (para essa
mesma actividade), compreende-se que assim seja, porque certas actividades
podem ser livremente exercidas em determinados ordenamentos juridicos, ja néo

sdo autorizadas noutros, € o caso do comércio ligado a moeda virtual.

Il - Face aos elementos juntos aos autos, € suposto que a Requerente exerce uma
actividade econdmica relacionada com a marca, que se prende com
criptomoedas, e como tal tem, em principio, legitimidade para pedir o registo,

pois tem legitimo interesse, conforme exige o art.® 201.° do RJPI.

I11 — Em Macau, como a AMCM néo permite a comercializacdo de criptomoedas,
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é de entender que essa proibicdo é integrada na ordem publica econémica da
RAEM na medida em que ela constitui um principio fundamental do sistema
econdémico macaense, cujo conteddo ndo pode ser derrogado ou alterado por

vontade dos particulares.

IV — E com base na sua contrariedade (comércio de criptomoeda) com a ordem
publica, prevista no artigo 991-b) e artigo 21491-a), todos do RJPI que se deve
negar ao pedido de registo dos sinais identificativos nos autos para a marca do
comércio de moeda virtual (e ndo directamente pela proibicdo da AMCM para
este tipo da actividade), pois, esta em causa uma actividade fora do ambito de

livre iniciativa econdmica da RAEM.

O Relator,

Fong Man Chong
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Processo n°770/2023

(Autos de recurso em matéria civel)

Data : 07 de Dezembro de 2023

Recorrente : ACo. Ltd

Entidade Recorrida : Direccdo  dos  Servicos de  Economia e

Desenvolvimento Tecnoldgico (85 & FIH % EF)

*

Acordam os Juizes do Tribunal de Sequnda Instancia
da RAEM:

| - RELATO RIO

A Co. Ltd, Recorrente, devidamente identificada nos autos,
discordando da sentenga proferida pelo Tribunal de primeira instancia, datada de
07/06/2023, veio, em 21/06/2023, recorrer para este TSI com os fundamentos
constantes de fls. 293 a 305, tendo formulado as seguintes conclusdes:

1. Vem o presente recurso interposto da sentencga proferida pelo Tribunal Judicial de
Base de Macau de fls. 284 a 285 dos presentes autos (a "Sentenca”), que julgou improcedente o
recurso interposto pela ora Recorrente, da decisdo que recusou o registo em Macau de duas marcas,
com os numeros N/195386 e N/196505, para a Classe 36 (as "Marcas Recorridas").

2. Tais pedidos foram rejeitados por deciséo da Chefe do Departamento dos Servigos de

Propriedade Intelectual da Direc¢éo dos Servicos de Economia e Desenvolvimento Teconoldgico (a
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"DSEDT" ou a "Entidade Recorrida") com os seguintes fundamentos (a "Decisdo Recorrida"):

a) A Autoridade Monetéaria de Macau ("AMCM"), através do oficio n.® 5218/2021-
AMCM-CA (a "Notificacdo da AMCM"), informou a DSEDT que as instituicdes financeiras de Macau
estdo proibidas de exercer actividades relacionadas com moeda virtual, solicitando a DSEDT que
consulte previamente a AMCM relativamente a "todos os pedidos relevantes’

b) A Recorrente ndo é uma entidade autorizada a exercer actividades financeiras na
RAEM e, nessa medida, a AMCM manifestou opinido desfavoravel ao registo das Marcas Recorridas;

c) Por conseguinte, e dada a falta de licenca, a Recorrente ndo tem legitimidade para
requerer o registo das Marcas Recorridas ao abrigo do disposto no artigo 201.° do RIPI.

3. Por seu turno, o Tribunal Judicial de Base veio julgar improcedente o recurso interposto
pela Recorrente, apoiando-se essencialmente no teor da decisdo da Entidade Recorrida; ignorando
0s argumentos e documentagdo submetidos pela Recorrente; e proferindo uma Sentenca vaga e
parca em argumentos.

4. Nao se conformando com o sentido e teor da douta Sentenca do Tribunal a guo, vem
agora a Recorrente interpor o presente recurso.

A. QUESTAO PREVIA DO ERRO NA APRECIACAQO DA PROVA E CONSEQUENCIAS DESSE
ERRO

5. A Recorrente vem suscitar uma questdo prévia que se prende com o manifesto erro
na apreciacdo da prova por parte do Tribunal a guo.

6. Ao abrigo do artigo 599.° do CPC, cumpre esclarecer que a Sentenca peca por omissao
de factos de extrema relevancia para a decisdo, pelo que a impugnacdo da decisdo de facto passara
por requerer a apreciacdo de certos factos (e provas) e o consequente aditamento de novos pontos
aos factos assentes.

7. Ora, a Sentenca da apenas como provados 0s seguintes factos:

1) BB AABRAS) 2022935 18H & 2022F4 5198 ZEREABEABRZE
N/195386%% % 55N/1965055% By AZ A+ M EAA (..

2) EREHEE AMR2022F6 H15A %248 48 (RPIMFRITEELR) N.
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) HEAEA:
EN/195386%% $N/196505%%

WEMIX |KLEVA

4) 2021 7H27H, BRI EEREIBE5218/2021-AMCM-CASEA Bk [a KR FH 3k
N RRER2017E AR E A R R ARG Bk A2 MR AT R R
FEEAMNSRRS.

5) AMBEMEBEALIEF T RPN ESREBNEE, RRIBERERY
K& RBEUSEEF T .

6) #raEMARIZEN/1953865E B1Z K FN/19650558 B1Z, HAHR WA BIE 7 B &k
HEARRTS .

1) Em 18 de Marco de 2022 e 19 de Abril de 2022, o requerente "A Co., Ltd." designou

~

seu representante B para submeter os pedidos de marca registrada n° N/195386 e n° N/196505 ao
departamento (...)

2) Os pedidos acima referidos foram publicados no n.° 24, 1| Série, do Boletim Oficial da
RAEM de 15 de Junho de 2022,

3) Imagem da marca:

Marca N/195386 Marca N/196505

WEMIX |KLEVA

4) Em 27 de Julho de 2021, a Autoridade Monetaria de Macau informou a DSEDT, através

do oficio n.© 5218/2021-AMCM-CA, que Macau estipulou claramente, em 2017, que todos os bancos
e instituigbes de pagamento ndo podem participar direta ou indiretamente, nem prestam quaisquer
Servigos financeiros relacionados com moeaa virtual ou digital

5) O requerente da marca em causa ndo é uma Instituicdo autorizada para exercer
negocios financeiros em Macau e nunca obteve uma autorizacdo para 0S Servicos financeiros
abrangidos pelos pedidos de marca.

6) As marcas N/195386 e N/196505 e as suas descricdes incluem servigos relacionados
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com moeada Vvirtual. [tradugdo nossa]

8. Saliente-se que a Unica referéncia feita pela Sentencga a prova submetida aos Autos e
aos argumentos aduzidos pela Recorrente é vaga e, salvo melhor opinido, deficientemente
fundamentada, na medida em que apenas se refere:

FREFMNHGREE, BNHBEEAZBLEEEN, FNELEHMIESEE, At
T AEEEE, MEMRER LRABRZREEHBENEREE, R REEE
E.

Os restantes factos constantes da Peticdo Inicial, em parte, ndo tém qualquer importancia
para o julgamento do processo, outros SG0 1actos conclusivos e, por consequinte, hdo podem ser
classificados como factos provados, e outros ndo podem ser provados com base no facto de o
recorrente ndo Consequiu apresentar provas suficientes para sustentar os factos relevantes. [tradugdo
livre nossal]

9. Refira-se que a DSEDT ndo apresentou contestacdo nem colocou em causa a
veracidade dos documentos submetidos, pelo que é impossivel descortinar os motivos que levaram
o Tribunal @ quo a desconsiderar por completo a prova submetida pela Recorrente.

10. Conclui-se, portanto, que, salvo melhor opinido, o Tribunal & quo serve-se de uma
formulagdo vaga e sem qualquer fundamentagdo ou suporte, apenas com o fito de seleccionar 0s
factos que Ihe permitem chegar a conclusdo quer pretendia, i.e. o indeferimento da pretensdo da
Recorrente.

11. Esta técnica de redaccdo da Sentenca tem também o efeito de impedir o direito de
defesa da Recorrente, na medida em que a esta ndo foi dado o direito de se pronunciar no decurso
do processo que correu no Tribunal @ guo, nem lhe sdo facultados elementos suficientes na Sentenca
que lhe permitam rebater a argumentacao af vertida.

12. No entanto, se é verdade que o Juiz tem liberdade na apreciacédo da prova submetida
a juizo, nos termos do art. 558.° do CPC, essa liberdade estara sempre delimitada pela
impossibilidade de se tomar uma decisdo em clara contradicdo com a prova trazida aos Autos,

especialmente quando, como no caso ora em discussdo, é produzida prova documental que atesta
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factos que, ademais, sdo de conhecimento publico.

13. No caso sub judice, o Tribunal a guo decidiu arbitrariamente, decidindo desconsiderar
a prova carreada aos Autos sem qualquer justificacdo para o fazer, assim violando o disposto no art.
558.° do CPC.

14. Saliente-se que os documentos juntos como Doc. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 ao recurso
submetido no Tribunal @ guo sdo provenientes do website de entidades publicas da RAEM (a
Imprensa Oficial e a DSEDT), acessiveis a qualquer pessoa (e, portanto, de conhecimento publico) e,
reitere-se, que o seu teor e veracidade ndo foram contestados pela DSEDT.

15. Salvo melhor entendimento, na auséncia de contestacdo por parte da DSEDT, se o
Tribunal @ guo considerava que tais documentos necessitavam de algum esclarecimento ou prova
adicional (no que ndo se concede), deveria ter notificado a Recorrente ou até notificar directamente
a DSEDT e a AMCM para esclarecer as duvidas que eventualmente teria sobre o teor dos mesmos.

16. E, caso decidisse ndo os aceitar, como fez, deveria oferecer explicagdo dos motivos
gue o levaram a considerar que 0s mesmos Ndo provam o que a Recorrente alega.

17. Os documentos juntos ao recurso submetido no Tribunal & quo, na opinido da
Recorrente, comprovam - sem margem para dlvidas - os seguintes factos:

1. H& véarias marcas registadas na RAEM, na Classe 36, por entidades estrangeiras - quer
ligadas ao sector financeiro, quer ligadas a outras industrias - sem licenca concedida pela AMCM
(Docs. 3,4 € 5);

2. H& vérias marcas registadas na RAEM na Classe 36, em momento posterior a
Notificagdo da AMCM, cuja descricdo contém mencdes as moedas virtuais, a tecnologia blockchain,
a criptomoedas e tecnologia criptogréfica (Doc. 10).

18. Ora, a argumentacdo da Sentencga e da DSEDT radicam essencialmente no facto de
nao ser permitido registar marcas relativas as moedas virtuais apés a emissdo da Notificagdo da
AMCM e, bem assim, no facto de a Recorrente carecer de legitimidade para requerer o registo das
Marcas Recorridas por ndo ser uma entidade financeira com licenca para operar na RAEM.

19. Todavia, os documentos supra aludidos deitam completamente por terra tal
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argumentagdo, pelo que s6 se pode compreender a sua recusa COMO UM Qrosseiro erro na
apreciacédo de prova que levaria o Tribunal a quo a chegar a uma decisdo diferente.

20. Assim sendo, cré a Recorrente que os factos dados como provados pela Sentenca
estdo truncados, impugnando-se assim a decisdo de facto, na medida em que esta deveria ter
incluido os seguintes factos adicionais:

"7) Vanas instituicdes ndo licenciadas para o exercicio de actividades financeiras em
Macau registaram marcas em Macau, na Classe 36, e

8) Ja em data posterior ao oficio da AMCM n.° 5218/2021-AMCM-CA, foi concedido o
registo em Macau das marcas referidas no documento junto como Doc. 10 pela Recorrente, cujo
conteudo contém referéncias a moedas virtuais, criptomoedas e tecnologia criptografica.”

21. Ora, se a Sentenca tivesse tomado em consideracao estes dois factos, a decisdo do
Tribunal a quo teria obrigatoriamente de ir em sentido oposto.

22. Isto porque, ficaria provado que:

1. A falta de licenca para o exercicio de actividades financeiras ndo é - nem nunca foi -
critério para a recusa de um registo de marca; e

2. Recusar o registo das Marcas Recorridas com base na Notificacdo da AMCM, viola o
principio da igualdade, porquanto outras entidades em condigdes semelhantes a Recorrente viram
0 registo das suas marcas concedido.

23. Consequentemente, careceria de fundamento a recusa do registo das Marcas
Recorridas pois que se esse fundamento ndo se aplica a outros requerentes de registo de marca para
a classe 36, ndo pode forcosamente aplicar-se a Recorrente.

24. Termos em que deve a Decisdo Recorrida - confirmada pela Sentenga - ser revogada
e substituida por outra que permita o registo das Marcas Recorridas.

B. DA IMPROCEDENCIA DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA SENTENCA RECORRIDA

25. Esclarecida esta questdao inicial do erro na apreciacdo da prova, € igualmente
necessario revisitar os argumentos que se expenderam no recurso interposto da decisdo da DSEDT,

e que foram completamente ignorados pelo Tribunal a quo:
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i. Da falta de legitimidade / da ndo necessidade de licenga

26. A obtencdo de qualquer licenga de actividade nédo é - nem nunca foi - requisito legal
para que uma entidade possa registar uma marca em Macau, nem a DSEDT ou a Sentenca
demonstraram que assim o seja.

27. O sufragio desta tese implicaria, em termos praticos, que as marcas de qualquer
entidade financeira estrangeira que ndo opere ao abrigo de uma licenga em Macau estariam a mercé
de apropriagdo pelas entidades locais, uma vez que se ndo pretendessem aqui exercer a sua
actividade nao poderiam ver a sua propriedade intelectual protegida nem registada.

28. Implicaria também que a AMCM passasse a ter competéncias no ambito do registo
de marcas.

29. Ora, ndo s6 nao é esse o espirito do RIPI, como também ndo é essa a pratica na
RAEM, até porque tal pratica obrigaria a DSEDT a comecar imediatamente procedimentos para
anular milhares de marcas registadas em Macau e apenas permitir o registo de marcas na classe 36
por parte das entidades que constem da lista anual de instituicdes financeiras a operar em Macau.

30. E, tanto assim &, que o entendimento aventado para recusar o registo das Marcas
Recorridas néo é seguido em multiplos outros casos, bastando uma breve pesquisa pelo website da
Entidade Recorrida para constatar que varias sdo as marcas registadas na RAEM na classe 36 por
entidades financeiras que ndo estdo licenciadas para operar em Macau, mas também por entidades
que ndo facultam servigos financeiros Nnos seus paises de origem mas que, ainda assim, pretendem
proteger a sua marca de apropriagao na RAEM em diversas classes (nas quais se inclui a classe 36).

31. Fica entdo devidamente estabelecido que ndo ha qualquer requisito legal (nem
sequer é a pratica na RAEM) que exija a necessidade de ser detentor de qualquer licenca ou
autorizacao da AMCM para registar marcas na classe 36, nao devendo os servicos relacionados com
as moedas virtuais ser alvo de tratamento diferente.

32. Ora, se é permitido o registo de uma marca na classe 36 com mencao a actividades
reguladas por parte de entidades que ndo detém qualquer licenga, 0 mesmo raciocinio tem de se

aplicar a actividades relacionadas com moedas virtuais.
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33. Até porque, o facto de uma certa entidade ndo deter uma licenca hoje, ndo quer
dizer que ndo a possa obter no futuro pretendendo que, até 14, a sua propriedade intelectual esteja
devidamente protegida contra a utilizagao abusiva de terceiros.

34. E isto sucede porque a funcdo do registo da marca nao é aferir se o titular da marca
tem ou nado licenga para exercer uma determinada actividade.

35. No caso das Marcas Recorridas, e especificamente da classe 36, o registo das Marcas
Recorridas garante que outros agentes na area financeira ndo fazem um uso indevido das Marcas
Recorridas - que sdo marcas que gozam de prestigio internacional e estdo registadas em varias
jurisdicBes na classe 36, fruto da presenca global da Recorrente.

36. E assim, a Recorrente tem todo o interesse - e legitimidade - em querer ver
protegidos os produtos e servigos do seu comércio de apropriacdo abusiva, prestigiados e
conhecidos a nivel global.

37. Por tudo o supra exposto, conclui-se que ndo pode a Recorrente sufragar o
entendimento da alinea e) do artigo 201.° do RIPI proposto pela Entidade Recorrida e pelo Tribunal
a quo, ndo sendo exigivel a Recorrente qualquer licenca para registar uma marca na classe 36

38. Até porgue, caso se entendesse que o pedido da Recorrente nédo era admissivel ao
abrigo da alinea €), sempre o seria ao abrigo das alineas a) ou b).

39. Caso contrério, e propalando-se o entendimento da DSEDT, seria impossivel registar
uma marca que contivesse qualquer referéncia a moedas virtuais em Macau (ainda que a
comercializagao deste activo nao esteja proibida em Macau) ficando, por conseguinte, tais marcas
completamente desprotegidas e sujeitas a apropriagdo ilegitima por terceiros.

40. Isto porque, as entidades financeiras estdo proibidas de prestar servicos relacionados
com moedas virtuais pelo seu regulador, a AMCM, pelo que, seguindo esse entendimento, ndo
poderiam essas entidades registar marcas alusivas a esse activo

41. Ja as entidades ndo financeiras que ndo estdo sujeitas a licenciamento por parte da
AMCM, nem muito menos proibidas de comercializar moedas virtuais, também estao proibidas de o

fazer.
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42. Salvo melhor entendimento, este entendimento é completamente contréario ao
espirito do RIPI, devendo a Decisdo Recorrida - confirmada pela Sentenca - ser revogada e
substituida por outra que conceda o registo das Marcas Recorridas.

/i. Da violagdo do principio da igualdade

43. Refira-se ainda o0 caso de existirem varias marcas registadas na RAEM que:

a. estdo registadas na classe 36;

b. contém mencgBes a variadas actividades financeiras, nomeadamente actividades
relacionadas com as criptomoedas e tecnologia blockchain;

c. submeteram o pedido de registo em data posterior a Notificacdo da AMCM que a
Entidade Recorrida invoca para recusar o registo da marca da Recorrente; e ainda assim

d. viram o registo das suas marcas concedido.

44. Em face destes elementos, ndo se encontra qualquer explicacdo plausivel para a
recusa de concessdo do registo das Marcas Recorridas que ndo a pura arbitrariedade, o que
consubstancia uma clara e evidente violagdo do principio da igualdade, principio esse plasmado no
art. 5.° do CPA e aplicavel a actuagdo da Administragdo Publica no seu todo e, por conseguinte, a
actuacao da Entidade Recorrida.

45. Refira-se ainda que, o registo das Marcas Recorridas foi recusado fout court, tanto
pela DSEDT como pelo Tribunal a guo.

46. No entanto, a DSEDT tinha a faculdade de conceder o registo parcial das Marcas
Recorridas (tal como permitia o artigo 216.° do RIPI) e, ainda assim, néo o fez.

47. J4 o Tribunal a guo também decidiu recusar o registo das Marcas Recorridas na
integra, ndo se servindo da faculdade do artigo 216.° do RIPI.

48. Ou seja, tanto DSEDT - como posteriormente o Tribunal @ guo - estavam cientes que
0 registo de marcas em Macau, em condigdes em tudo semelhantes as das Marcas Recorridas, é
possivel, legal, e j& ocorreu noutros casos.

49. Concluindo, a Recorrente tem sido alvo de um tratamento que ndo é igual ao

tratamento conferido a outros requerentes do registo de marcas, sem qualquer explicacéo plausivel
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e em clara violacédo do principio da igualdade.

50. E assim, atenta a gritante violagdo dos preceitos legais que regem a actuacdo da
Entidade Recorrida - actuagdo que foi confirmada pela Sentenca -, a recusa do registo das Marcas
Recorridas € ilegal, e deve ser substituida por outra que conceda o seu registo.

fii. Da ndo aplicabilidade dos fundamentos de recusa previstos no RJIP/

51. Finalmente, o RIPI, nos seus artigos 214.° e n° 1 do artigo 9.° (por remiss&o),
estabelece uma lista taxativa de fundamentos para a recusa de registo de uma determinada marca,
nao tendo, salvo melhor entendimento, a Entidade Recorrida liberdade para criar arbitrariamente
novos fundamentos de recusa nem impor requisitos mais onerosos do que aqueles previstos pelo
RJPI ou do que aqueles que impde a outros requerentes.

52. Em suma, ndo tendo a Entidade Recorrida alegado nenhum dos fundamentos
previstos no artigo 214.° (ou 9.°, aplicavel por remisséo) do RJPI, nem sequer em sede de contestagao,
a recusa de registo das Marcas Recorridas carece de qualquer fundamento legal.

53. Raz&o pela qual deve a Decisdo Recorrida - confirmada pela Sentenga - ser revogada

e substituida por uma que autorize o registo das Marcas Recorridas.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

Il - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal € o competente em razdo da nacionalidade, matéria e
hierarquia.

O processo € o proprio e ndo ha nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciaria e sdo
dotadas de legitimidade ‘ad causam”

Ndo ha excepcbes ou questdes prévias que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

2023-770-marca-moeda-virtnal-ordem-publica 12



* * *

111 - EACTOS ASSENTES:

A sentenca recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1) HBANABRAS 2022 %3 A 18 BX 2022 F 4 A 19 HEEREA B @
KEHRZFE N/195386 58K 5% N/196505 SEEtRatfrsE, R et MiNes 36 ARy B it
B BMRBRERMNSCRYG RUNEREBEVUNGE EREBLLER, AfAEER
BHDE RUERSHMEEEBEMNERS mERSE FMELME, FAENSFEERS,

BEEFERETAEISFMENTESTESRS, BBERTIS BRI H R & ke
RS iR, BR STEERBETIMNRE), A AETEFIMN, ABFIMN &7
ETiEE, BTERINTHRERS RHESTERINZIREFTWNER STEK
I, BB TER, BOAERSMENTRESRS BB RERSMTENERS,
EeREERBEASKETAEESFMTENSXETFEESF RSB, MRS 36 HRN#7E

ERAMENESS HEREBXERKRERNCLRYE REEEREEEHNGER &
BEBKRER ANARREREE MH CHRENENERS BTAEESFMENTH
BEs, BELE, BBERFIFMAERBREAEEREBHABNELCRS, EEEFRE
X, BEFEERBETNMRE), AUANETETFXN, /AEFHFETEFEE, EF
ERINRSRERYS RUENSFTEBIAXIREFAHNGESR, EAEE, BBTRFH
BUABESFMENETESS RHENSBNEREBEFUNGER RERSE EBEX 27

B HEARM IR IR
2) DREBEAMER 2022 F£6 B 15 BF 24 HE 4 CRFIBHITHEAR)

3) ®BEAHA

5 N/195386 JER1E % N/196505 SERgIE

WEMIX KLEVA
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4) 2021 F 7 A 27 B, AfIEMEERFEAS 5218/2021-AMCM-CA SR/ o [a) £
BBz RRER 2017 FRHEREMARTEXNERS B RS MR AU EE
BRI FEERBNERRS,

5) BFWBZMABEALIEEFTERPIN ESREBNEE, CARDIZHE
W RS MRBEE T,

6) IEETMANES N/195386 SERIIE &5 N/196505 JESIE, HiER AR EIE T B
BB AARTS .

IV - FUNDAMENTACA O

Como o recurso tem por objecto a sentenca proferida pelo Tribunal de

12instancia, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na sua

douta decisao:

[-% tmin
ACO.LTD. (T4 “}3F4")  3hind i FH 4 2 0 MRS PHH R
fBrd bR (AL R IRAT) 02023#20 7P v aiE S ¥ N/195386% 2 éiN/196505%ri
BARGER ¥ et oo A fdkAz b 3 o
FRIEE P AP Y G B R F AR A DAY A AR
EREBOBE o A A SHEEF RPN AL R FJIE 2L o
% WAL F R A fE 0 AL TG ED

*%

M-#3Rb R

AME kG ORI
RAFWANNE R G oo

oS Sl I R

TEM
%t B2 Bk s Funes b
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Quid Juris?

Ora, salvo o merecido respeito, ndo acompanhamos o raciociio do
Tribunal a quo, por razdes que passemos a expor:

1) — Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente
depender da obtencdo da licenga para exercicio de determinada actividade
comercial a concessdo de autorizagdo do registo de certos sinais como marca,
compreende-se que assim seja, porque certas actividades podem ser livremente
exercidas em determinados ordenamentos juridicos, j4 ndo sdo autorizadas
noutros, ¢ o caso do comércio ligado a moeda virtual.

2) —Pelo que, a certificagdo da necessidade de licenga especial para o
comércio em causa feita pela AMCM nao pode ser fundamento directo da
recusa do pedido do registo apresentado pela Recorrente. Pois, este, face aos
elementos juntos aos autos, suposto que exerce uma actividade econdémica
relacionada com a marca, que se prende com criptomoedas, tem legitimidade

para pedir o registo, pois tem legitimo interesse, conforme exige o art.° 201.° do
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RJPL

3) — Por outro lado, a lei ndo exige que seja exercida a actividade em
Macau, desde que exercida fora de Macau por um nacional de um estado membro
das organizagdes internacionais sobre a propriedade industrial de que Macau seja
parte, v.g., Convengao de Paris, OMC, art.° 2.°.

4) - Por outro lado, a lei protege as marcas notdrias e de prestigio, que
por defini¢do ndo se encontram registadas em Macau, ndo sendo necessariamente
objecto de comercializacdo os respectivos produtos em Macau. Ainda que neste
caso a reaccao contra a usurpa¢do exija o simultaneo pedido de registo da marca
notoria ou de prestigio em Macau. Porém, j& ndo se exige a efectiva utilizacdo a
utilizacao releva para efeitos de caducidade por nao uso. No caso, o registo ¢
recusado porque a AMCM ndo permite a comercializacao de criptomoedas em
Macau, essa proibi¢ao seria considerada como justo motivo da impossibilidade
de uso, sobretudo para efeitos de evitar a caducidade (art.® 231.°/1, al. b) do RJPI).

5) - A questdo mais importante ¢ das consequéncias da decisdo da

AMCM de proibi¢ao da comercializa¢ao de criptomoedas, que constitui 0 motivo,

quando menos mediato, da recusa do registo, tem na decisdo de recusa do registo.

6) — Ora, arecusa de registo pode ter por fundamento um dos motivos

gerais (art.® 9.°) ou especiais (art.® 214.°) que estipulam respectivamente:

(Fundamentos gerais de recusa)

1. Sdo fundamentos de recusa da concessao dos direitos de propriedade
industrial:

a) O objecto ndo ser susceptivel de protecgao;
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b) A violacdo de regras de ordem publica ou os bons costumes;

¢) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia
desleal, ou que esta é possivel independentemente da sua intengao;

d) A violagdo de regras que definem a quem pertence o direito;

e)A falta de apresentagao de documentos exigiveis nos termos do
presente diploma ou das respectivas normas regulamentares;

7) O incumprimento de procedimentos ou formalidades imprescindiveis
para a concessao do direito de propriedade industrial;

g) A falta de pagamento das taxas devidas.

2. Nos casos das alineas e¢)a g)do nUmero anterior, 0 processo ndo
pode ser submetido a despacho sem prévia notificagdo ao requerente, por oficio,
de um prazo para regularizacdo da situagao.

3. Nos casos em que se verifique a existéncia de facto susceptivel de vir
a constituir causa de anulabilidade do titulo requerido, em vez da recusa pode ser
decidida a concessao total ou parcial ao interessado que assim o requerer.

Artigo 214°

(Fundamentos de recusa do registo de marca)
1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifigue qualguer dos fundamentos gerais de recusa da concessdo
de direitos de propriedade industrial previstos no n.° 1 do artigo 9.°;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducdo, imitacdo
ou traducdo de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos
ou servicos idénticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos
possam estabelecer ligagdo com o proprietario da marca notoria;
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¢) A marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem afinidade,
constitua reproducdo, imitagao ou traducdo de uma marca anterior que goze de
prestigio em Macau, e sempre que a utilizagdo da marca posterior procure tirar
partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca ou possa prejudica-
los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou
algum dos seus elementos contenha:

g)Sinais que sejam susceptiveis de induzir em erro o publico,
nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniéncia geografica
do produto ou servico a que a marca se destina;

b)Reprodugdo ou Imitagdo, 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 0O risco
de associagdo com a marca registada;

¢)Medalhas de fantasia ou desenhos susceptiveis de confusdo com as
condecoracdes oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em
CONCUrsos e exposicdes oficiais;

d)Brasdes ou insignias heréaldicas, medalhas, condecoracdes, apelidos,
titulos e distingdes honorificas a que o requerente ndo tenha direito, ou, quando o
tenha, se dai resultar o desrespeito e o desprestigio de semelhante sinal;

e)A firma, nome ou insignia de estabelecimento, ou apenas parte
caracteristica dos mesmos, que ndo pertencam ao requerente ou que 0 mesmo N&ao
esteja autorizado a utilizar, se for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou
confusao;

7) Sinais que constituam infraccao de direitos de autor ou de propriedade
industrial.

3. O facto de a marca ser constituida exclusivamente por sinais ou
indicagdes referidos nas alineas b)e ¢)do n.° 1 do artigo 199.° ndo constitui
fundamento de recusa se aquela tiver adquirido caracter distintivo.
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4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a
alinea b)do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove ja ter
requerido em Macau o respectivo registo ou o faca simultaneamente com o pedido
de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a
alinea ¢)do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove ja ter
requerido em Macau 0O respectivo registo para os produtos ou servicos que lhe
deram grande prestigio, ou o faga simultaneamente com a reclamacao.

7) - Desses apenas se poderia equacionar o geral da contrariedade a
ordem publica ou aos bons costumes. A proibicdo de comercializagdo, pode (e
deve) ser considerada como integrando a ordem publica econdémica. Sobre o
conceito de ordem publica, escreveu-se:

()

Ordem publica (Dir. Civil) — Conjunto de principios basilares de uma dada ordem juridica,
fundados em valores de moralidade, de justica ou de seguranca social, que regulam interesses gerais
e considerados fundamentais da colectividade, e que informam um conjunto de disposi¢des legais.

As normas de interesse e ordem publica sdo inderrogaveis por convencgdo das partes; a
estas opdem-se as normas de interesse e ordem particular, que tém fundamentalmente em vista a
defesa dos interesses dos particulares e que estes podem convencionalmente afastar.”

“‘Em direito interno costumam qualificar-se como de ordem publica

(ordem publica interna) aquelas normas e principios juridicos absolutamente

imperativos que formam os quadros fundamentais do sistema, sobre eles se

alicercando a ordem econémico-social, pelo que séo, como tais, inderrogaveis pela

vontade dos individuos. Seriam, assim, de 0. p., entre outras, aquelas normas que
estabelecem as regras fundamentais da organizacdo econdmica, as que visam

garantir a seguranca do comeércio juridico e proteger terceiros, as que tutelam a
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integridade dos individuos e a independéncia da pessoa humana e protegem o0s
fracos e incapazes, as que respeitam a organizacdo da familia e ao estado das
pessoas, visando satisfazer um interesse geral da colectividade, etc.

Poderiamos, em suma, dizer, com MALAURIE, que a o. p. se
consubstancia no «bom funcionamento das instituicdes indispensaveis a
colectividade». Ela coordena e limita os institutos e principios basilares do sistema
jurfdico, em ordem a garantir a subsisténcia de cada um, s possivel dentro do
equilibrio do todo. Representa, por assim, dizer, o sector-piloto do sistema. (cfr. J

Baptista Machado, Licbes do DIP. Coimbra Editora, 1992, pag. 254).

8) - Asituagdo seria semelhante a recusa do registo de uma marca para
drogas, v.g., canabis, ou para produtos alimentares com substancias de candbis
(ex. gelado, chocolate ...etc que podem ser comercializados livremente em certos
paises). Em certos paises a comercializacdo de produtos & base de canabis ¢é
permitida, mas ndo em Macau. Uma marca desses produtos poderia ser requerida
em Macau, quando a lei proibe e criminaliza a respectiva comercializagdao?
Obviamente a reposta ¢ negativa.

9) - Pela falta de legitimidade (ou direito ao registo - art.° 201.°) é que
nao pode ser fundamento directo de recusa, tal como foi invocado pelo Tribunal
a quo.

Pelo expendido, é de julgar improdente o recurso por fundamentos

diversos invocados pelo Tribunal a quo, mantendo-se a sentenca recorrida.

Sintese conclusiva:
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| - Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente
depender da obtencdo da licenca para exercicio de determinada actividade
comercial a concessdo de autorizacdo do registo de certos sinais como marca
(para essa mesma actividade), compreende-se que assim seja, porque certas
actividades podem ser livremente exercidas em determinados ordenamentos
jurdicos, ja ndo sdo autorizadas noutros, € o caso do comércio ligado a moeda
virtual.

Il - Face aos elementos juntos aos autos, € suposto que a Requerente
exerce uma actividade econdmica relacionada com a marca, que se prende com
criptomoedas, e como tal tem, em principio, legitimidade para pedir o registo,
pois tem legitimo interesse, conforme exige o art.® 201.° do RJPI.

11 — Em Macau, como a AMCM n&o permite a comercializacdo de
criptomoedas, € de entender que essa proibicdo é integrada na ordem publica
econdémica da RAEM na medida em que ela constitui um principio fundamental
do sistema econdémico macaense, cujo conteldo ndo pode ser derrogado ou
alterado por vontade dos particulares.

IV —E com base na sua contrariedade (comércio de criptomoeda) com
a ordem publica, prevista no artigo 991-b) e artigo 21491-a), todos do RJPI que
se deve negar ao pedido de registo dos sinais identificativos nos autos para a
marca do comércio de moeda virtual (e ndo directamente pela proibicdo da
AMCM para este tipo da actividade), pois, estd em causa uma actividade fora do
ambito de livre iniciativa econémica da RAEM.

*
Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *
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V-DECISAO
Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juizes do Tribunal

de 22 Instancia acordam em negar provimento ao presente recurso,

mantendo-se a sentenca recorrida com os fundamentos diversos.

*

Custas pela Recorrente.

Reqiste e Notifique.

RAEM, 07 de Dezembro de 2023.

Fong Man Chong

(Relator)

Ho Wai Neng

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong

(Segundo Juiz-Adjunto)
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