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1. NA&o obstante a natureza hibrida do recurso judicial previsto no
RJPI, dada a sua funcdo indeclinavel de corrigir eventuais
erros com vista a reposicao da justica, algumas regras proprias
do recurso jurisdicional regido no CPC, devem aplicar-se
mutatis mudantis ao recurso judicial previsto no RJPI que
embora tenha por objecto apenas uma decisdo administrativa
e nao judicial.

2. Uma dessas regras € justamente o art® 590°1 do CPC, a luz
do qual se forem vérios os fundamentos da accéo ou da defesa,
o tribunal de recurso conhece do fundamento em que a parte
vencedora decaiu, desde que esta o requeira, mesmo a titulo
subsidiario, na respectiva alegacéo, prevenindo a necessidade
da sua apreciacéo.

3. Aplicando mutatis mutandis esta horma, se a parte contraria do
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procedimento administrativo tiver invocado, em sede da
reclamacao por ela deduzida, varios fundamentos e tiver saido
vencedora na decisdo administrativa que acabou por recusar o
pedido de registo, a parte contraria reclamante pode, na
resposta ao recurso judicial interposto para o Tribunal Judicial
de Base pela requerente, da deciséo que lhe recusou o pedido
de registo da marca registanda, requerer ao Tribunal o
conhecimento daquele fundamento em que decaiu na decisao
do procedimento administrativo, prevenindo a necessidade da
sua apreciagao, nos termos prescritos no art® 590°1 do CPC,
por aplicacdo analdgica.

4. Para recusar o pedido de registo de uma marca com
fundamento na concorréncia desleal, é preciso que se
reconheca que a requerente pretende fazer concorréncia
desleal, ou que a concorréncia desleal €& possivel
independentemente da sua intencao.

5. Se perante a matéria de facto tida por assente, nenhum facto
dela constante habilita o Tribunal a reconhecer a presenca da
uma empresa no mercado de Macau, muito menos a sua
dedicacdo ao ramo de actividade envolvendo os produtos a
que se destina a marcar a marca registanda, ndo ha lugar a
recusa do pedido de registo com fundamento na concorréncia
desleal.

O relator

Lai Kin Hong
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Processo n® 1011/2018

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

A CO. LTD., devidamente identificada nos autos, interpds o recurso
judicial da decisdo do Chefe do Departamento da Propriedade
Intelectual dos Servicos de Economia que lhe indeferiu o pedido do
registo da marca N/....

No ambito dos autos desse recurso judicial na matéria de
propriedade industrial, que foi registado sob o0 n°
CV1-16-0043-CRJ, e correu os seus termos no 1° Juizo Civel do
Tribunal Judicial de Base, foi a final proferida a seguinte sentenca
julgando procedente o recurso, revogando a decisdo administrativa
recorrida e determinado o deferimento do pedido do registo da
marca registanda:
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2 Marca notéria é a marca que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos
aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estdo mais em contacto com o
produto, e como tal reconhecida. (Cfr. Carlos Olavo, in ob. cit., p. 55)
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Notificada e ndo conformada com o decidido, vem parte contraria B
Limited recorrer para este TSI e motivar o seu recurso concluindo e
pedindo que:

A. Duas questbes materiais foram analisadas pelo Tribunal a quo, a
saber, a questdo da concorréncia desleal e a reproducdo ou imitacdo
de marca notdria em Macau, mas a sentenga recorrida ndo fez uma
interpretacdo e aplicacdo correcta das normas que estabelecem os
motivos de recusa do registo de marcas, designadamente com base
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em concorréncia desleal e imitacdo ou reproducdo de marca notoria
em Macau (nos artigos 9.6 n.°1, alinea c) e 214.° n.°1, alinea b),
do RJPI).

B. O Tribunal a quo absteve-se de apreciar 0 fundamento de recusa
invocado pela ora Recorrente - a violacdo de direitos de autor -, o
que constitui omissdo de pronuncia e, nos termos do artigo 571.6
n.°1, alinea d) ex vi artigo 633.°, n.°1, do Cddigo de Processo Civil,
constitui causa de nulidade da sentenca.

C. Como demonstrado pela Recorrente nas fases administrativa e
judicial, a Recorrente adquiriu ao criador original, X, os direitos
patrimoniais de autor sobre o desenho da aguia no topo da letra
"..."" doelemento "..."".

D. Ora, o artigo 1.° do Regime dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos ("RDADC") dispde que "a proteccdo concedida pelo
direito de autor pressupde a exteriorizagdo da obra, mas é
independente da sua divulgacdo, publicacdo, utilizacdo ou
exploracdo economica”, e a alinea g) do n.° 1 do artigo 2.° do
mesmo diploma acrescenta que "sdo obras protegidas, desde que
originais, nomeadamente: (...) g) as obras de desenho (...)", nas
quais se enquadra o desenho da aguia no topo da letra "..." do
elemento "...".

E. Estabelece a alinea a) do n.°2 do artigo 7.°do RDADC que "o
direito patrimonial de autor compreende os poderes exclusivos de:
a) utilizar e explorar economicamente a obra e de autorizar a sua
utilizacdo e exploracio economica, total ou parcial, por terceiro™ -
nao tendo a Recorrida quaisquer direitos directos ou licenciados
ndo pode utilizar e explorar economicamente tal criagcdo nem pode
a marca registanda ser concedida por violar direitos de autor.

F. A Direccdo dos Servicos de Economia entendeu ndo existir
violacdo de direitos de autor com base (i) no sumario do acérdao do
TSI de 12/01/2012 (proc. n.°© 494/2011) e (ii) pelo facto de o
"desenho™ ter sido utilizado pelo Império Romano, no uniforme do
exercito Nazi, por D - E.
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G. A DSE limitou-se a transcrever o sumario do acérdao do TSI sem o
contextualizar nem aplicar a situacdo concreta, pois a data da sua
reclamacdo a Recorrente ndo tinha nenhum registo valido de
marca em Macau (e o pedido de registo pendente ndo equivale a
titularidade de uma marca registada), pelo que a Recorrente ndo
detem outro direito a que se possa subsumir o direito de autor e este
ndo perdeu a sua autonomia.

H. N&o estamos perante uma entidade que criou a sua prépria marca,
sem dimensdo artktica, para efeitos de a utilizar no mercado e
identificar os seus produtos ou servigos - a Recorrente € apenas a
titular dos direitos patrimoniais de autor sobre a obra original de X,
0 qual conserva os direitos pessoais (ou morais) sobre a obra.

I. E o proprio criador original da obra, X, que, exercendo 0S seus
direitos pessoais, se opOe a utilizacdo ilegitima pela Recorrida da
sua criacdo - o desenho da &gquia no topo da letra O do
elemento "'BOY"".

J. O desenho que, alegadamente, foi utilizado pelo Império Romano,
no uniforme do exército Nazi e por D - E foi quica o desenho da
"aguia" mas ndo foi 0 desenho da &guia no topo da letra ™..."" do
elemento "...", tendo a DSE feito uma analise muito superficial da
marca da Recorrente, com uma ainda mais rapida comparacao
com "outras aguias".

L. O Tribunal a quo considerou ndo ser a marca da Recorrente uma
marca notoria com base em dois argumentos: no facto de a
Recorrente ndo ter demonstrado que a respectiva marca tem sido
objecto de promocao e publicidade em Macau (!?!) e no facto de o
registo do qual a Recorrente foi titular em Macau (i.e. marca N/...)
ter caducado a 29 de Julho de 2004 (1?1).

M. O Tribunal a quo referiu também que a notoriedade de uma marca
deve ser aferida em relacdo a Macau, nédo sendo relevante o facto
de uma marca ser notoria em outras jurisdicdes - 0 que ndo estd em
linha com a doutrina e a jurisprudéncia dos tribunais locais, sendo
que segundo o acérddo do Tribunal de Segunda Instancia de 25 de
Abril de 2013 (Proc. n°® 842/2012), "notéria é a marca que

Ac. 1011/2018-11



adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por
todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais
consumidores, que estdo mais em contacto com o produto, e como
tal reconhecida”.

N. Ao contrério do que afirmou o Tribunal a quo, a notoriedade da
marca da Recorrente em outras jurisdices (em particular, na
China continental, Taiwan, Japdo e Hong Kong) releva,
obviamente, para se aferir a notoriedade dessa marca em Macau,
pois uma_marca gue € simultaneamente notdria na China
continental, Taiwan, Japdo e Hong Kong ndo pode, como €
ébvio, deixar de ser notéria em Macau.

O. Os proprios tribunais da China continental ja reconheceram -
também em relacdo a registos prévios de terceiros sobre a mesma
marca "BOY" - que a marca em guestdo pertence a Recorrente,
conforme sentencgas proferidas pelo Supremo Tribunal da Cidade
de Pequim nos processos n.% 3193(2016), a 17 de Julho de 2017, e
2657(2017), a 11 de Janeiro de 2018.

P. O facto de o referido registo ter caducado néo significa que a marca
ndo era usada pela Recorrente (sendo essa conclusdo absurda) -
simplesmente, o registo caducou porque ndo foi renovado e, assim,
expirou nos termos da alinea a), do n.°1 do artigo 51.© RJPI.

Q. Como decidido por esse Tribunal no acordéo de 16 de Fevereiro de
2017 (Proc. n°® 655/2016), "o eixo da marca notoria € 0 seu
conhecimento pelos destinatarios, ndo o seu registo - que nem
precisa de estar feito - num determinado universo mais ou menos
alargado”, acrescentando que "néo é pelo facto de uma marca ndo
estar registada em Macau que deixa de poder ser notoria" e
enaltecendo que "pensar o contrario &, esvaziar, precisamente, de
conteldo a nocdo de marca notdria, € retirar-lhe a sua propria
esséncia".

R. A marca da Recorrente cujo registo caducou (N/...) assinalava
produtos da classe 9, sendo que 0 que esta em causa no presente
processo € o registo de marca na classe 25,que abrange os produtos
comercializados pela Recorrente e para 0s quais a Recorrente
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adquiriu marca notoria.

S. Entendeu o Tribunal a quo ndo dar por verificado o fundamento de
concorréncia desleal pelo facto de a Recorrida ter desenvolvido a
marca na Coreia do Sul, Singapura e Myanmar (?!?), origem de
muitos visitantes de Macau; e pelo facto de o registo do qual a
Recorrente foi titular em Macau (i.e. marca N/...) ter caducado a
29 de Julho de 2004.

T. Tais fundamentos sdo incompreensiveis e ndo devem proceder,
quando estamos perante a pratica flagrante de actos de
concorréncia desleal pela Recorrida - ou, pelo menos, caso assim
ndo se entenda por mera cautela de patrocinio, quando existe a
possibilidade abstracta (ou 0 perigo ou risco) dessa pratica.

U. O Tribunal Judicial de Base ja decidiu, num outro processo
(CV2-16-0040-CRJ) relativo a pedido de registo pela Recorrida
para a mesma marca “ ” (mas para a classe 14), que tal pedido
comporta o "risco de, com a atribuicdo do exclusivo pretendido
pela recorrente [ora Recorrida], ocorrerem desvios de clientela
contra o que dita a consciéncia ética de um empresario médio e o
principio da prestacdo, ou seja, ha risco de ocorréncia de
concorréncia em violagdo das normas e usos honestos da
actividade econémica" (cfr. sentenca do Tribunal Judicial de Base,
proferida nos autos com o n°CV2-16-0040-CRJ a 22 de Marco de
2018).

V. O acérdao do Tribunal de Segunda Instéancia (Proc. n©657/2017) de
7 de Dezembro de 2017 referiu que "a concorréncia desleal nédo €
0 mesmo gue conflito marcario; sdo coisas inconfundiveis. Ou seja,
pode haver concorréncia desleal mesmo que um dos
"concorrentes” ndo tenha marca registada na RAEM, da mesma
maneira que a existéncia de um conflito entre marcas registadas
ndo envolve necessariamente a ideia de concorréncia desleal™.

X. Como referido na sentenca to Tribunal Judicial de Base (Proc. n°
CV2-16-0040-CRJ), de 22 de Margo de 2018, "A consciéncia ética
de um comerciante médio ha-de ditar-lhe que ndo queira utilizar
nem denegrir, em seu proveito, os instrumentos criados por outrem
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e ha-de ditar-lhe também que ndo prescinda de esgrimir na
concorréncia pela clientela os instrumentos que ele préoprio criou”.

Z. Quanto ao principio da prestacéo, a ideia € a de que as prestacdes
dos vérios operadores se devem defrontar no mercado com o
minimo de constrangimentos, para que venca o0 melhor, caso
contrario a concorréncia é falseada - também aqui, 0 mérito proprio
surge como fiel da balanca.

AA A Recorrida ndo criou a marca registanda (apenas a copiou).

BB. O facto de a Recorrida ter vindo a explorar a marca na Coreia do
Sul, Singapura e Myanmar, além de ndo relevar para a decisdo
sobre concorréncia desleal, vem demonstrar, e de forma bem
vincada, o cardcter desleal e contrario as normas e usos honestos da
actividade econémica da conduta da Recorrida.

CC. Se para utilizar a marca na Coreia do Sul a Recorrida adquiriu esse
direito a quem tinha adquirido a Recorrente o licenciamento de
utilizacdo da marca (limitado a Coreia do Sul), ndo esta conforme
as normas e usos honestos da actividade economica que,
posteriormente a Recorrida, procure utilizar a mesma marca
licenciada, sem autorizacdo da Recorrente, em outras jurisdicdes.

DD. Também nao se aceita - a luz da consciéncia ética do comerciante
médio - que a Recorrida, que entendeu ser necessario adquirir
licenca para utilizar a marca na Coreia do Sul, ndo o tivesse
considerado necessario para utilizar a marca em Macau.

EE. O facto de a Recorrida, para sustentar o seu pedido, vir invocar a
utilizacdo da marca em Singapura e Myanmar a luz da violacgéo de
uma alegada licenca de utilizacdo de marca que adquiriu para a
Coreia do Sul, constitui abuso de direito na modalidade de
proibicdo do comportamento contraditério, isto €, venire contra
factum proprium (nos termos do artigo 326.Y Cédigo Civil).

FF. Quanto ao argumento de gque o registo do qual a Recorrente foi
titular em Macau (i.e. marca N/...) caducou a 29 de Julho de 2004,
o facto de o referido registo ter caducado néo significa gue a marca
ndo era usada pela Recorrente.
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Nestes termos e nos mais de direito aplicaveis, deve o
presente recurso ser julgado procedente e, em
consequéncia, ser confirmada a deciséo da Direccéo dos
Servigos de Economia de recusa de registo da marca
N/91365.

Notificadas a Direc¢cédo dos Servicos de Economia e a A CO. LTD,
ora recorrida, da interposicdo do recurso e das motivagcbes do
recurso, veio apenas esta Ultima a responder pugnando pela
improcedéncia do recurso — vide as fls. 463 a 484 dos p. autos.

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art°s 563°/2, 567° e 589°3 do
CPC, ex vi do disposto no art® 282° do «Regime Juridico da
Propriedade Industrial», doravante abreviadamente denominado
RJPI, sao as conclusdes do recurso que delimitam o seu objecto,
salvas as questbes cuja decisao esteja prejudicada pela solucéo
dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

In casu, ndo ha questdes que requeiram o conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusdes do recurso, constituem o
objecto da nossa apreciagcao as seguintes questdes:

1. Danulidade da sentenca por omissao de prondncia;
2. Da notoriedade da marca; e

3. Daconcorréncia desleal.
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Apreciemos.
1. Da nulidade da sentenca por omisséo de pronuncia

A ora recorrente B Limited veio, em sede do presente recurso,
arguir a nulidade da sentenca ora recorrida, por omissao de
pronuncia sobre uma questao ja suscitada em sede reclamacgao no
procedimento administrativo, reiterada na contestagcao ao recurso
judicial.

Em sede de reclamacao a que se refere o art® 211° do RJPI, a ora
recorrente, B Limited, avancou com varios fundamentos para rogar
a recusa do pedido de registo da marca registanda formulado pela
requerente, ora recorrida, A CO. LTD.

Alegou B Limited como fundamentos da reclamacéo a violagao dos
seus direitos de autor, ser ela titular de uma marca notéria, ora
imitada pela requerente A CO. LTD., assim como a pretenséo da
requerente de fazer concorréncia desleal ou pelo menos a
possibilidade de concorréncia desleal.

A Administracao apreciou todos estes fundamentos invocados pela
reclamante e concluiu pela procedéncia de apenas do fundamento
da concorréncia desleal e com base nessa concluséo decidiu
recusar o pedido de registo da marca formulado pela A CO. LTD.

Inconformada a A CO. LTD., recorreu judicial para o Tribunal
Judicial de Base.

Na resposta a motivacdo desse recurso judicial, a parte contraria,
B Limited, ora recorrente, ndo obstante a sua concordancia com a
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decisdo administrativa na parte respeitante a concorréncia desleal,
invocou que a fundamentacdo da decisao administrativa errou
quanto as questbes da violacdo dos direitos de autor e da
notoriedade da marca reclamada por ela, tendo dado por
integralmente reproduzido tudo quanto alegou nos artigos 18° a
28° da reclamacdo deduzida em sede do procedimento
administrativo.

O Tribunal a quo ndo apreciou a questao da violacao dos seus
direitos de autor.

Entdo pergunta-se, ha ou ndo omissao de pronuncia?

Ora, a propdsito da natureza e da finalidade do recurso judicial
previsto nos art® 275° e s.s do RJPI, este TSI chegou a ditar que “o
recurso de recusa de registo de marca tem a natureza de accao
com similitude ao recurso contencioso de anulagdao. Apenas se
vém trés, unicos, importantes desvios: o primeiro em sede de
competéncia, que é do foro comum; o segundo por se tratar de um
contencioso de jurisdicdao, que ndao de mera anulagao; finalmente,
sdo aplicaveis as normas adjectivas comuns, ndo o Cdadigo de
Processo Administrativo Contencioso — vide Acorddao do TSI
datado de 07MAR2002, no processo n° 230/2001.

A proposito da razdo de ser do recurso judicial propriamente dito,
Amancio Ferreria ensina que a admissibilidade dos meios de
impugnacéo, incluindo o recurso ordinario, funda-se na falibilidade

humana e na possibilidade de erro por parte dos juizes. .....O
recurso ordinario visa atacar a decisao judicial por ser errada ou
injusta....... — in Manual dos Recursos em Processo Civil, 62

edicado, pag. 69 e s.s..
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In casu, estamos perante um recurso judicial a que se aludem os
art®s 275° e s.s do RJPI, que é um recurso algo impréprio, isto &,
improprio porque ndo tem por objecto uma decisao judicial, mas
sim uma decisdo administrativa.

N&o obstante a natureza hibrida do recurso judicial previsto no
RJPI, dada a sua funcéo indeclindvel de corrigir eventuais erros
com vista a reposicdo da justica, cremos que, algumas regras
préprias do recurso ordinario regido no CPC, se devem aplicar
mutatis mudantis ao este tipo de recurso judicial previsto no RJPI
gue tem por objecto uma decisdo administrativa.

Uma dessas regras é justamente o art® 590°/1 do CPC, a luz do
qual se forem varios os fundamentos da accdo ou da defesa, o
tribunal de recurso conhece do fundamento em que a parte
vencedora decaiu, desde que esta 0 requeira, mesmo a titulo
subsidiario, na respectiva alegacao, prevenindo a necessidade da
sua apreciacao.

Aplicando mutatis mutandis esta norma, temos presente que a
parte contraria B Limited, em sede da reclamacdo deduzida no
procedimento administrativo, invocou varios fundamentos, quais
sao o da violacdo dos direitos de autor, a notoriedade da sua
marca e a pretensdo da requerente de fazer concorréncia desleal.

Apesar de ter saido vencedora na decisdo administrativa que
acabou por recusar o pedido de registo formulado pela A CO. LTD.,
a B Limited, parte contraria, decaiu nos dois fundamentos, dos
quais um € justamente o da violacdo dos seus direitos de autor.

J& na resposta ao recurso judicial para o TJB, interposto pela
requerente A CO. LTD., da deciséo que |Ihe recusou o pedido de
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registo da marca registanda, a B Limited ‘“impugnou” a decisao
administrativa na parte respeitante aos direitos de autor e
defendendo que a violagcao dos seus direitos de autor deveria ter
sido igualmente um dos fundamentos de recusa do registo.

Ante estas circunstancias todas, a posicéo reiterada da B Limited
quanto a este fundamento ja invocado na reclamacéo em sede do
procedimento administrativo deve ser habilmente considerada
como um requerimento dirigido ao TJB, para onde foi devolvido o
poder de decidir, com a plena jurisdicdo, o pedido de registo da
marca registanda, do conhecimento desse fundamento em que
decaiu no procedimento administrativo.

Portanto, é de concluir que o TJB, em sede do recurso judicial,
deveria apreciar este fundamento.

N&o o tendo feito, a sentenca recorrida padece da nulidade por
omissao de pronuncia — art® 571°/1-d), primeira parte, do CPC.

Por forca da regra da substituicdo estabelecida no art® 630° do
CPC, ex vi do 282° do RJPI, este Tribunal de recurso deve, em
regra, substituir-se ao Tribunal a quo conhecendo este
fundamento.

Todavia, ndo se nos afigura conveniente, sendo possivel operar
agui o sistema da substituicdo, uma vez que, nao foi seleccionada
nenhuma matéria de facto, no que diz respeito aos invocados
direitos de autor, e a falta da matéria tida assente sobre este
fundamento impede-nos a substituir-nos ao Tribunal na apreciacao
e na decisao sobre este fundamento.

Ademais, dada complexidade de eventuais questbes que podem

Ac. 1011/2018-19



suscitar quanto aos invocados direitos de autor, 0 conhecimento
desse fundamento pode conduzir a um incidente, até requer a
instauracdo de uma accdo autonoma, pois a boa solucdo a
questdo fica condicionado pela resolucdo da uma questéo
prejudicial, que é justamente a de saber se a ora recorrente, B
Limited, é titular dos direitos de autor sobre o desenho integrado na
marca registanda, tal como ela assim alegou.

Tudo isto leva-nos a crer que nao podemos sendo mandar remeter
0S presentes autos ao Tribunal a quo, a fim de ali seleccionar
matéria de facto com relevancia a boa deciséo desse fundamento,
e eventualmente resolver incidentalmente, ou por via de uma
accao autdnoma a instaurar por quem tem interesse, a questao
prejudicial da titularidade dos invocados direitos de autor sobre o
desenho integrado na marca registanda.

2. Da notoriedade da marca
Na éptica do Tribunal a quo,

Entende a recorrente que:

NN SRVACE YN sy ol e e ENEE b ST i il e
St T E AU B BV ER - BT B e A )&
(ELFRBIER ~ R B ZOHEE ) Fr#idl Ho&EE (R Carlos Olavo %
(RIFHZERE) > 55 55 H KB E) ° -

FOR sk A (SR ERARERIE) 55 4 RUE ) > iRt tE
JER AT RFT » RIS A A BT -

R > SGEFHEEY > RESRERMIFAE LT EE AGH T%E’JP?I
R E EeES > NI - BEELENERILE B AN R Y50

® Marca notéria é a marca que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos
aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estdo mais em contacto com o
produto, e como tal reconhecida. (Cfr. Carlos Olavo, in ob. cit., p. 55)
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No fundo, foi com base na falta dos factos demonstrativos da
notoriedade em Macau da marca alegadamente pertencente a B
Limited, ora recorrente, que o Tribunal a quo nao aceitou como
fundamento valido para a recusa do pedido de registo da marca
registanda da A CO. LTD.

Ao passo que diz a recorrente que:

L. O Tribunal a quo considerou ndo ser a marca da Recorrente uma
marca notoria com base em dois argumentos: no facto de a
Recorrente ndo ter demonstrado que a respectiva marca tem sido
objecto de promocéo e publicidade em Macau (!?!) e no facto de o
registo do qual a Recorrente foi titular em Macau (i.e. marca N/...)
ter caducado a 29 de Julho de 2004 (1?1).

M. O Tribunal a quo referiu também que a notoriedade de uma marca
deve ser aferida em relacdo a Macau, nédo sendo relevante o facto
de uma marca ser notdria em outras jurisdicbes - 0 que ndo esta em
linha com a doutrina e a jurisprudéncia dos tribunais locais, sendo
que segundo o acérddo do Tribunal de Segunda Instancia de 25 de
Abril de 2013 (Proc. n°® 842/2012), "not6ria € a marca que
adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por
todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais
consumidores, que estdo mais em contacto com o produto, e como
tal reconhecida”.

N. Ao contrério do que afirmou o Tribunal a quo, a notoriedade da
marca da Recorrente em outras jurisdicdes (em particular, na
China continental, Taiwan, Japdo e Hong Kong) releva,
obviamente, para se aferir a notoriedade dessa marca em Macau,
pois uma_marca gque €é simultaneamente notdria _na China
continental, Taiwan, Japdo e Hong Kong ndo pode, como €
6bvio, deixar de ser notéria em Macau.

O. Os proprios tribunais da China continental ja reconheceram -
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também em relacdo a registos prévios de terceiros sobre a mesma
marca "..." - que a marca em questdo pertence a Recorrente,
conforme sentencas proferidas pelo Supremo Tribunal da Cidade
de Pequim nos processos n.% 3193(2016), a 17 de Julho de 2017, e
2657(2017), a 11 de Janeiro de 2018.

P. O facto de o referido registo ter caducado néo significa que a marca
ndo era usada pela Recorrente (sendo essa conclusdo absurda) -
simplesmente, o registo caducou porque ndo foi renovado e, assim,
expirou nos termos da alinea a), do n.°1 do artigo 51.°, RJPI.

Q. Como decidido por esse Tribunal no acérdao de 16 de Fevereiro de
2017 (Proc. n° 655/2016), "o eixo da marca notoria é 0 Seu
conhecimento pelos destinatarios, ndo o seu registo - que nem
precisa de estar feito - num determinado universo mais ou menos
alargado”, acrescentando que "néo é pelo facto de uma marca ndo
estar registada em Macau que deixa de poder ser notdria" e
enaltecendo que "pensar o contrario €, esvaziar, precisamente, de
conteddo a nocdo de marca notdria, € retirar-lhe a sua propria
esséncia”.

R. A marca da Recorrente cujo registo caducou (N/...) assinalava
produtos da classe 9, sendo que 0 que esta em causa no presente
processo € o registo de marca na classe 25,que abrange os produtos
comercializados pela Recorrente e para 0s quais a Recorrente
adquiriu marca notdria.

A recorrente limitou-se a tecer as consideracdes juridicas, tendo
esquecido da matéria no pano factual.

Para nds, a improcedéncia do invocado fundamento da
notoriedade da marca deve-se a insuficiéncia da matéria de facto

provada na primeira instancia.

Ora, foi tida por assente a seguinte matéria de facto:
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Ora, perante esta matéria de facto, ndo impugnada pela ora
recorrente nos termos do art® 599° do CPC, é de concluir que a tal

matéria,

manifestamente insuficiente, sen&o, incapaz de

demonstrar a invocada notoriedade da marca alegadamente
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pertencente a ora recorrente, tal como sensatamente concluiu o
Tribunal a quo.

Improcede esta parte do recurso.
3. Da concorréncia desleal

Para a recorrente B Limited, o pedido de registo da marca
registanda representa a pratica flagrante de actos de concorréncia
desleal pela A CO, ou pelo menos, cria a possibilidade abstracta
dessa pratica.

Face ao disposto no art® 9° do RJPI, constitui, entre outros,
fundamento geral de recusa da concessdo dos direitos de
propriedade industrial o reconhecimento de que 0 requerente
pretende fazer concorréncia desleal, ou que esta é possivel
independentemente da sua intengéo.

Encontram-se definidos os actos de concorréncia desleal no art®
158° do Cébdigo Comercial, nos termos do qual constitui
concorréncia desleal todo o0 acto de concorréncia que
objectivamente se revele contrario as normas e aos usos honestos
da actividade economica.

Conjugando com o0 acima citado art® 991-c) do RJPI, a
contrariedade exigida nessa norma do Codigo Comercial tanto
pode ser intencional como meramente objectiva, ou seja, nao
intencional.

Ora, para recusar o pedido de registo de uma marca com

fundamento na concorréncia desleal, € preciso que se reconheca
que a requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou que a
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concorréncia desleal € possivel independentemente da sua
intencé&o.

Falando-se de concorréncia, € preciso que existam no mercado
duas ou mais operadores de comércio.

Pois o perigo de concorréncia desleal sé se torna possivel quando
no mesmo mercado ha duas ou mais empresas a exercer a sua
actividade econdmica no mesmo ramo de actividade.

In casu, tal como sucede com a supra julgada improcedéncia do
fundamento de marca notéria, perante a matéria de facto tida por
assente na primeira instancia, ndo impugnada pela recorrente em
sede do presente recurso, nenhum facto dela constante
habilita-nos a reconhecer a presenca da B Limited no mercado de
Macau, muito menos a sua dedicagcdo ao ramo de actividade
envolvendo a transaccao do tipo de produtos a que se destina a
marcar a marca registanda.

Para além da inexisténcia dos factos assentes demonstrativos da
sua presenca no mercado, o facto de a marca N/... com validade
até 29JUL2004, de gque era titular a B Limited, se encontrar ja
caducada pelo ndo uso em Macau, se nao puder constituir
fundamento de per si suficiente para afastar a possibilidade da
concorréncia desleal por parte da A CO., é-nos sempre um
argumento fortissimo para reforcar o juizo conclusivo da auséncia
das actividades pela B Limited no mercado de Macau, o que afasta
naturalmente a possibilidade da concorréncia, muito menos a
concorréncia desleal.

Assim sendo, caem por terra todos os argumentos vertidos na tese
da ora recorrente de que o pedido de registo da marca registanda
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visa a préatica de concorréncia desleal, ou pelo menos cria a
possibilidade da concorréncia desleal.

Resumindo e concluindo:

1.

3.

N&o obstante a natureza hibrida do recurso judicial previsto no
RJPI, dada a sua funcéo indeclinavel de corrigir eventuais
erros com vista a reposicao da justica, algumas regras proprias
do recurso jurisdicional regido no CPC, devem aplicar-se
mutatis mudantis ao recurso judicial previsto no RJPI que
embora tenha por objecto apenas uma decisdo administrativa
e nao judicial.

Uma dessas regras € justamente o art® 590°1 do CPC, a luz
do qual se forem varios os fundamentos da ac¢éo ou da defesa,
o tribunal de recurso conhece do fundamento em que a parte
vencedora decaiu, desde que esta o requeira, mesmo a titulo
subsidiario, na respectiva alegacéo, prevenindo a necessidade
da sua apreciacéo.

Aplicando mutatis mutandis esta norma, se a parte contraria do
procedimento administrativo tiver invocado, em sede da
reclamacao por ela deduzida, varios fundamentos e tiver saido
vencedora na decisao administrativa que acabou por recusar o
pedido de registo, a parte contraria reclamante pode, na
resposta ao recurso judicial interposto para o Tribunal Judicial
de Base pela requerente, da decisao que Ihe recusou o pedido
de registo da marca registanda, requerer ao Tribunal o
conhecimento daquele fundamento em que decaiu na deciséo
do procedimento administrativo, prevenindo a necessidade da
sua apreciagao, nos termos prescritos no art® 590°1 do CPC,
por aplicacdo analdgica.
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4. Para recusar o pedido de registo de uma marca com
fundamento na concorréncia desleal, é preciso que se
reconheca que a requerente pretende fazer concorréncia
desleal, ou que a concorréncia desleal é possivel
independentemente da sua intencao.

5. Se perante a matéria de facto tida por assente, nenhum facto
dela constante habilita o Tribunal a reconhecer a presenca da
uma empresa no mercado de Macau, muito menos a sua
dedicacdo ao ramo de actividade envolvendo os produtos a
gue se destina a marcar a marca registanda, ndo ha lugar a
recusa do pedido de registo com fundamento na concorréncia
desleal.

Tudo visto, resta decidir.
1
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em:
® Julgar procedente a arguicdao da nulidade da sentenca,
declarando nula a sentengca na parte que omitiu a
pronuncia sobre o fundamento da violacdo de autores e
determinado a remessa dos autos a instancia para novo
julgamento nos termos acima consignados; e
® Julgar improcedente a restante parte do recurso.

Custas a final pelas na proporcao do seu decaimento.

Registe e notifique.
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RAEM 14NOV2019
Lai Kin Hong

Fong Man Chong
Ho Wai Neng
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