Processo n.° 507/2008

(Recurso Civil )

Data: 26 /Margo/2009

ASSUNTOS:

- Marcas; pressuposto de anulagéo do registo
- artigo 230°, n.° 3 do RJPI

SUMARIO:

Se um interessado pretende propor ac¢cdo de anulacdo de registo de
marca defendendo uma marca de grande prestigio deve comprovar ter requerido
prévia ou simultaneamente o registo da marca para os produtos ou servigos que

se propde defender.

O Relator,
Jodo A. G. Gil de Oliveira

507/2008 1/16



Processo n.° 507/2008

(Recurso Civil)

Data: 26 de Marco de 2009
Recorrente: A Limited
Recorrido: B (XXX)

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.AE.M.:

| - RELATORIO

Vem 0 presente recurso interposto por A LIMITED", da sentenca
proferida em 3 de Abril de 2008, que julgou a acgcdo por ela intentada
improcedente e, em consequéncia, absolveu o Réu B dos pedidos por si
apresentados, quais sejam, “(i) a declaracéo de anulabilidade do titulo do registo

da marca n.° N/16902 (para a classe 25%), ou, pelo menos, parcialmente anulado,

V”"
impedindo-se que o elemento figurativo que consiste em , integre a

referida marca; (ii) a declaracdo de anulabilidade do titulo do registo da marca

n. N/16903 (para a classe 34% ou, pelo menos, parcialmente anulado,

> o
impedindo-se que o elemento figurativo que consiste em ' \ , integre a

referida marca.”
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Com tal decisdo ndo se conforma a recorrente pelas razfes que

sinteticamente se enunciam:

1.2 A Recorrente, através do presente recurso, impugna a decisdo de facto, no que
respeita a actividade desenvolvida pelo Réu, considerando incorrectamente julgados os factos
vertidos nos quesitos 27° e 28° da Base Instrutdria, uma vez que dos elementos constantes do

processo impunha-se decisdo diversa, no que a tais factos respeita.

2.2 A Recorrente imputa a douta sentenca o vicio da nulidade, prevista no art.
571.°, n° 1, d) (primeira parte), do Codigo de Processo Civil, uma vez que, tendo invocado a
falta de legimitidade para o Réu poder registar na RAEM qualquer marca, ndo houve
qualquer referéncia a tal questao; constando do processo todos os elementos de prova, pode o

Tribunal ad quem suprir tal vicio, pronunciando-se sobre a questao.

3.2 O Réu ndo logrou provar que tipo de actividade exerce, isto é, se € um
industrial, um comerciante ou um prestador de servi¢cos, de onde decorre que nao provou o

legitimo interesse na obtencdo das nlarcas cujo registo pediu.

4.2 Por falta de legitimo interesse - art. 201.° do RJPI -, deviam ter sido recusadas
ao Réu as marcas aqui em apreciagdo; porém, tendo sido concedidas pela DSE, 0s respectivos
titulos sdo anulaveis, razdo por que, através de decisdo judicial, devem ser declarados

anulados.

5.2 A Recorrente imputa a douta decisdo recorrida contradi¢cdo na fundamentacao,
porquanto, ao debrucar-se sobre a questéo da notoriedade da(s) marca(s) da titularidade da
Recorrente, da-se a mesma por ndo provada mas, simultaneamente, fundamenta-se a

improcedéncia do(s) pedido(s) da Recorrente com o facto de ndo se reconhecer que as marcas
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notérias merecam proteccdo especial na RAEM, desde que, aqui, ndo se encontrem

registadas.

6.2 Da factualidade dada por provada, parece ser incontornavel a decisdo de

qualificar a marca da Recorrente como marca notéria.

7.2 Finalmente, imputa a Recorrente a decisdo recorrida um vicio de violagao da
lei substantiva consistente em erro de interpretacdo, na medida em que o Meritissimo Juiz a
quo, para decidir, no modesto entender da Recorrente, interpretou as normas dos artigos
214.°, 215.°, 230.°, todos do Regime Juridico da Propriedade Industrial, e do art. 6.°,. bis, 1),
da CUP, com um sentido que o0s respectivos textos ndo comportam por nado ter

correspondéncia com o pensamento legislativo.

82 O facto do Regime Juridico da Propriedade Industrial consagrar uma
proteccdo especial as marcas notdrias evidencia que introduziu no ordenamento juridico de
Macau uma norma de um Tratado Internacional, uma vez que, enquanto membro da
Organizacdo Mundial do Comércio, a isso ficou vinculada; trata-se da norma prevista no art.

6., bis, 1), da CUP.

9.2 O Meritissimo Juiz a quo interpretou a norma do art. 6.°, bis, 1), da CUP, no
sentido de que ndo se pode postergar o principio do registo constitutivo ou atributivo que é
caracteristico do nosso direito, colocando na mesma situacdo o proprietario da marca
registada e o da marca de facto notoriamente reconhecida, quando ambos sejam residentes de

Macau, afirmando que, com tal norma, visa-se uma desigualdade de tratamento.

10.2  Tal norma constitui, porém, uma excepcdo ao sistema da eficacia constitutiva
do registo que €, sem davida, o sistema geral da nossa lei, certo sendo que para que se aplique,

apenas, se toma necessario saber se o titular da marca notéria, que aqui em Macau a invoque,
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tem-na registada no pais de origem e se esse pais € um dos paises da Unido.

11.2 E unanime o entendimento no sentido de que as marcas notorias merecem
proteccdo nos paises e territorios da Unido, razdo por que, também, em Macau, uma marca
notdria registada no seu pais de origem (no caso, no Reino Unido) deve merecer proteccéo,
nao podendo ser concedida a qualquer outra pessoa, colectiva ou singular, que ndo seja a sua

titular ou uma sua subsidiaria, agente ou representante.

12.2 Reconhecida a notoriedade da marca da Recorrente, dividas ndo existem de
gue, posta em confronto com as marcas do Réu, ha semelhanca gréfica e figurativa, razéo por
gue se terd que concluir que as marcas concedidas ao Réu constituem uma reproducéo parcial

da marca mista da Autora.

13.2 O elemento figurativo, no caso, tem uma expressao muito vincada, tratando-se
do desenho de uma raposa com contornos muito peculiares, razdo por que nao pode deixar de
se entender que, mesmo que a marca do Réu - pelo menos a que se destina a assinalar
produtos integrados na classe 25% - tenha um elemento nominativo constituido por uma
expressdo chinesa, essa semelhanga, decorrente do recurso ao mesmo elemento figurativo
para compor as marcas aqui em confronto, vai criar confusdo junto do consumidor médio que

nao deixara de as associar.

142 A Recorrente ndo pode deixar de estranhar o facto do Meritissimo Juiz a quo
ter feito descaso do pedido de anulagdo parcial, uma vez que, na sua douta convicgao,

considera que existe semelhanca figurativa entre as marcas em confronto.

TERMOS EM QUE entende dever ser julgada a ilegitimidade do Réu,
aqui Recorrido, para requerer o registo de qualquer marca na RAEM, por falta

de interesse legitimo.
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Caso, assim, ndo venha a ser julgado,

Requer que seja declarada a anulabilidade parcial do titulo do registo

da marca mista que tomou o n.° N/016902, para assinalar produtos da classe 25.2,

~

consistindo em # #® # e foi concedida por despacho da Direccdo dos Servicos

de Economia de 9 de Setembro de 2005, ndo sendo permitido o uso do elemento

figurativo em tal marca, desta forma se fazendo a costumada Justica.

B, responde, alegando fundamentalmente:

1. Nos termos legais, o recorrido tem o direito para requerer o registo da marca
a autoridade e pode-lhe ser concedido o referido direito a marca, e tal direito é
juridicamente tutelado.

2. Compete a Direccao dos Servigos de Economia decidir se a marca em causa
constitui ou ndo a marca notoria. Tal decisdo cabe no &mbito de discricionariedade da
Direccdo dos Servicos da Economia, ndo estando sujeita a fiscalizacdo dos 6rgaos
judiciais.

3. A Direcgdo de Servicos de Economia autorizou o registo por entender que a
marca do recorrente ndo é marca notoria, nem a marca € idéntica ou similar com aquela
registada pelo recorrido.

4. A marca do recorrente ndo foi registada em Macau, nem foi por isso pago
nenhuma custa a RAEM, pelo que ndo é tutelada pela lei de Macau

5. Em face do direito do recorrido, deve prevalecer o direito do recorrido.

6. O recorrente intentou a presente acgdo em 5 de Outubro de 2006 junto ao
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Tribunal a quo, pedindo a declaracdo da anulacéo total ou parcial do titulo do registo da
marca N/16902 (classe 25) e N16903 (classe 34)

7. O Tribunal a quo através da sentenca recorrida indeferiu a todos os pedidos
do recorrente.

8. Inconformado com a decisdo, o recorrente interpds o presente recurso. Na sua
alegacdo de recurso, solicitou o Tribunal para declarar que o recorrido ndo tem
legitimidade para requerer o registo de qualquer marca. Se ndo assim o entender, solicitou
para anular parcialmente o titulo da marca N/16902 (classe 25) e proibir o uso deste.

9. Na contraste do pedido deduzido pelo recorrente na sua peticéo inicial com o
pedido formulado na alegagdo de recurso, depreende-se que 0 recurso interposto ndo é
dirigido contra a decisdo recorrida. Portanto, o recorrente ndo pretende que o Tribunal
declare a nulidade da sentenca, e revogue, anule ou altere a respectiva sentenca.

10. O recorrente de facto intentou, por via de recurso, uma nova ac¢ao junto ao
Tribunal, com o novo pedido que ultrapassa o ambito do pedido da ac¢édo original.

11. O recurso deve ser rejeitado.

12. De acordo com o recorrente, a sentenca recorrida é nula por ndo resolver
todas as questdes propostas pelo recorrente.

13. Porém, a sentenca recorrida ndo contém o vicio indicado pelo recorrente.

14. Além disso, quanto a referida questdo, esse Tribunal afirmou sua posicéo
através das varias sentencas.

15. Nem contém os vicios como falta da fundamentacdo, violagdo da lei

substantiva, tal como postos em causa pelo recorrente. N&o procede o recurso.

Foram colhidos os vistos legais.
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Il - FACTOS

Vém provados os factos seguintes:

“ Da Matéria de Facto Assente:

Por despacho da Direcgdo dos Servicos de Economia, de 9 de Setembro de

2005, publicado no B.O., Il Série, n.°40, de 5 de Outubro de 2005, foi

i

concedido ao R. o registo da marca £ # ¥ que tomou o n.° N/016902 para

a classe 252 (alinea A da Especificagéo).

Por despacho da Direcgdo dos Servicos de Economia, de 9 de Setembro de

2005, publicado no B.O., Il Série, n.°40, de 5 de Outubro de 2005, foi

i

concedido o registo da marca ¥ # ¥  que tomou o n.° N/016903 para a

classe 342 (alinea B da Especificacao).

A Autora apresentou na Direc¢do dos Servigos de Economia pedido de registo

Ve

da marca figurativa consistente em * # ¥  para assinalar produtos na

classe 252 0 qual tomou 0 no N/24429 (alinea C da Especificacdo).
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* * *

Da base Instrutéria:

- Pelo menos desde 1755, as empresas antecessoras da A. fabricavam e
vendiam uma diversidade de produtos tais como, artigos de vestuario, calcado

e chapelaria de alta qualidade (resposta ao quesito 1°).

- Tais produtos sdo reconhecidos pelos consumidores de muitos paises por
estarem assinalados com a marca “A” transmitida pelos antecessores da A.

(resposta ao quesito 2°).

- Esses produtos constituiam o objecto do negdcio das antecessoras da A. e,

agora, do seu préprio negocio (resposta ao quesito 3°).

- Em 1935, em sinal de reconhecimento pela alta qualidade dos artigos que
vinha fabricando e comercializando através da sua colocacdo nos
estabelecimentos de venda a retalho, a A. foi galardoada com a “Garantia

Real” (cfr. fls. 189 e 825) (resposta ao quesito 4°).

- No desenvolvimento da sua actividade, a A.. passou a fabricar e a distribuir
produtos integrados nas classes 182 e 252 e a prestar servi¢os integrados na

classe 352 (resposta ao quesito 5°).

- A Autora vem usando as seguintes marcas a partir de datas a seguir indicadas

(resposta ao quesito 6°):

. Wolsel 1999 fis. 4g e 51);
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VAR~
Wolsey .

i = - 1977 (fls. 33):
W ™™

V. P - 2004 (fls. 33 a 46).

- idem;

- A marca “A” é a “marca da casa” e € aposta em quase todos os “produtos”
fabricados e/ou vendidos pela A. ou pelos seus licenciados (resposta ao

quesito 7°).

- Posteriormente a A. decidiu usar como simbolo a figura de uma raposa

estilizada (resposta ao quesito 8°).

- A Autora e 0s seus antecessores pediram o registo das marcas “A”,

b‘\':\f) w‘ﬁw e Ili{b‘%a’f num consideravel nimero de paises ou
cidades, incluindo no Reino Unido, Argentina, Canada, Chile, China, Grécia,
Hong Kong, Filipinas, Arabia Saudita, Taiwan, india, Indonésia, Jap&o,
Libano, Malésia, Noruega, Singapura, Africa do Sul, Suécia e Tailandia,

tendo obtido o registo em alguns deles e estando o pedido de registo pendente

noutros (resposta ao quesito 9°).
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A7 1w
. dilplisd=%i A~ . .
- Os produtos assinalados com a marca Wolsey tém sido e continuam a ser

vendidos em varios paises do mundo (resposta ao quesito 10°).

- Além do Reino Unido, onde a A. tem estabelecimentos de venda proprios, a
mesma tem acordos comerciais em Hong Kong, no Japdo, na Republica
Popular da China, na Australia, no Libano, na Turquia e na Alemanha

(resposta ao quesito 11°). 3

- A Autora tem agentes comerciais para a venda de produtos assinalados com a

i i A
Wolsey

marca , homeadamente, em Hong Hong, no Japdo, na Repulblica

Popular da China, etc. (resposta ao quesito 12°).

FA4 £ ] e
Wolsey

- A marca tem sido difundida por outras empresas para tal

licenciadas pela Autora (resposta ao quesito 13°).

- Os produtos da Autora sdo vendidos em loja propria (resposta ao quesito 16°).

- A Autora tem publicitado e promovido a(s) marca(s) “A” através das revistas

internacionais, publicagdes periddicas (resposta ao quesito 199).
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- No mesmo dia em que o R. pediu o registo das marcas n° N/016902 e

\ ol
Wolsey

N/016903), o mesmo pediu o registo da marca para assinalar

produtos da classe 252 que tomou 0 n°® N/016904 (resposta ao quesito 21°).

- Posteriormente, na composicdo da marca N/016904, o Réu manteve a raposa

estilizada e alterou o elemento A para Goldenfox (resposta ao quesito 24°).

- Em datas diferentes, o R. pediu o registo de dezassete marcas, que tomaram
0s n% N/011540, N/013180, N/13674, N/13675, N/13676, N/13974, N/16903,
N/18745, N/18746, N/19852, N/19853, N/22323, destinadas a assinalar
produtos da classe 342 e N/16902, N/16904, N/17813, N/17814 e N/22324,
destinadas a assinalar produtos integrados na classe 25 (resposta ao quesito

299).

Algumas dos registos foram recusados e outros concedidos (resposta ao

quesito 30°).

111 - FUNDAMENTOS

1. S&o trés as questdes que importa apreciar:

- Erro no julgamento de facto, enquanto pressuposto para a

ilegitimidade do R. para requerer o registo da marca n.° N/16902 (para a Classe
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25.2 e da marca n.° N/16903 (para a Classe 34.%), em causa;

A concluir-se que a questdo da ilegitimidade para requerer o registo

ndo procede, dever-se-a ver

- Da notoriedade da marca;

- Da sua confundibilidade e contradicbes na fundamentacdo da

sentenca;

2. Ha, no entanto, uma questdo prévia relacionada com o
preenchimento de um pressuposto da ac¢do intentada pela A. e que importara

conhecer.

Invocando fundamentalmente a notoriedade da marca que remonta a
1755, reputando-a de produtos de grande qualidade e comercializados 0s
produtos em lojas privativas, com agentes préoprios e exclusivos, assinalando o
consideravel namero de paises ou cidades onde os comercializa, incluindo o
Reino Unido, Argentina, Canada, Chile, China, Grécia, Hong Kong, Filipinas,
Ardbia Saudita, Taiwan, india, Indonésia, Jap3o, Libano, Malasia, Noruega,
Singapura, Africa do Sul, Suécia e Tailandia, tendo obtido o registo em alguns
deles e estando o pedido de registo pendente noutros, tudo isto matéria que vem
provada, pretende a A., em defesa da sua marca, a anulagéo de um registo feito

por terceiro na RAEM.

E independentemente de se apurar da questéo da identidade da marca,

sendo patente que o elemento figurativo € exactamente igual aquele que a A.,
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ora recorrente reclama como seu, o que desde logo se constata € o interesse que
a A. tem em proteger a sua marca na RAEM, donde resultara, ndo sera dificil
concedé-lo, também uma proteccdo do consumidor no sentido de ao vir a
adquirir produtos com aquele elemento figurativo ndo ser induzido em confuséo

sobre a proveniéncia e autenticidade de determinados produtos.

Ora, se a questdo da proteccdo do consumidor , do respeito pela
propriedade industrial e da proteccéo concedida atraves da notoriedade da marca
é um valor em si, importa ndo esquecer que o registo € a forma adequada a

garantir tal proteccéo.

Donde, vista a dimensdo e o interesse alargado de proteccdo e
eventual comercializacdo dos produtos da recorrente na RAEM, se tal € motivo
suficiente para requerer a anulacdo de um registo de terceiro, com toda a
eficacia e proteccdo que dele resulta, ndo ha razdo para dispensar a interessada

de aqui fazer esse registo.

Se se pode compreender que uma dada empresa, detentora de
determinada marca, dotada de uma certa reputacdo e notoriedade, malgré tout
ndo tenha capacidade econdémica de proceder ao registo em todos 0s
ordenamentos do Mundo, ja ndo se compreende facilmente que o deixe de fazer
a partir do momento em que invoca um determinado interesse de proteccédo
comercial num dado ordenamento, vista até a propria natureza e finalidade do

registo.

E assim que se compreende e plasma a disposicdo normativa contida
no artigo 230°, n.° 3 do RJP, DL 97/99/M, de 13 de Dez. ai se estabelecendo que

“0 interessado na anulagdo da marca com fundamento na proteccdo de marcas
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de grande prestigio s6 pode intervir no processo quando prove ja ter requerido
em Macau o registo para os produtos ou servicos que lhe deram grande

prestigio ou o faca simultaneamente com o pedido de anula¢éo™.

Pelas razdes acima aduzida facilmente se compreende a necessidade
deste requisito. Sob pena até, de a julgar procedente o pedido, a A. beneficiar de
uma proteccdo sem registo da sua marca na RAEM, contrariando as finalidades

do proprio Registo.

Assim a falta deste pressuposto de ordem adjectiva impedira que se
conhecam das outras razdes e fundamentos, constituindo um pressuposto prévio

ou simultaneo da accao.

Como pressuposto adjectivo que &, tal falta conduzira a absolvicdo de
instdncia do Réu e o conhecimento desta excepgdo obstara, como € 6bvio ao

conhecimento das restantes questoes..

IV — DECISAO

Pelas apontadas razdes, acordam em julgar procedente a excepgéo de
falta do registo prévio ou simultdneo a accdo e, em consequéncia, absolvem o
Réu da instancia, relativamente a anulacdo dos registos da marca n.° N/16902

(para a classe 25%) e da marca n.° N/16903 (para a classe 342).

Custas pelo recorrente.
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Macau, 26 de Marco de 2009,

Jodo A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong
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