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SUMARIO

1. Se bem que o recurso judicial a que alude o art.° 275.° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo art.’° 1.° do Decreto-Lei
n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro, tenha a natureza subjacente de um
recurso contencioso, a ele ja ndo se aplica o principio da jurisdicdo de

mera legalidade, mas sim da plena jurisdigao.

2. Sendo o controlo do abuso do direito uma matéria susceptivel de
conhecimento oficioso, o tribunal pode socorrer a todos os elementos
decorrentes do exame dos autos em questdo para efeitos de verificacdo de
eventual abuso do direito, mesmo que esse problema niao tenha sido

previamente suscitado pelas partes em pleito.
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3. Nao ha abuso do direito se ndo se verifica, desde logo, nenhuma

negacao do proprio interesse.

O relator,

Chan Kuong Seng
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Processo n.” 398/2006

Recorrente: A

Entidade administrativa recorrida: Direc¢do dos Servigos de Economia da RAEM

Recorrido: B

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DA
REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Em 8 de Fevereiro de 2006, foi proferida pelo Tribunal Judicial de
Base a seguinte sentenca, no ambito do recurso judicial interposto pela A,
da decisao da Direcgao dos Servicos de Economia que deferiu o registo da

marca n.° N/8003 entdo requerido por B :

<<1. Relatorio

A, sociedade com sede na Rua [...], Taipa, Regido Administratriva Especial de

Macau, veio apresentar recurso do despacho do Departamento de Propriedade

Intelectual dos Servicos de Economia da Regido Administrativa Especial de Macau,

que concedeu o registo da marca n° N/8003.
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Alegou a recorrente, em sintese, o seguinte:

- Da marca n° N/8003 consta o elemento “Cherykoff” que faz parte da

composicao da firma da Recorrente;

- A utilizagdo desse elemento ¢ susceptivel de induzir o consumidor em erro e
confusdo, levando a crer que os produtos da Recorrente ou os servigos
prestados pela mesma sdao os produtos ou servigos vendidos ou prestados pelo

Requerente da marca;

- O despacho recorrido violou, desta forma, o disposto no art. 214° n° 2 al. e) do
Regime Juridico da Propriedade Industrial;

- O registo da marca N/8003 viola o direito de propriedade da Recorrente sobre
a marca em causa, uma vez que a mesma vinha sendo utilizada por esta como
marca livre;

- Finalmente, a concessdao do registo da marca N/8003, poderd permitir ou
causar a concorréncia desleal por parte do requerente da marca em relagdo a
Recorrente.

A Entidade Recorrida apresentou resposta na qual, em sintese, contestou todos os

fundamentos invocados pela recorrente, entendendo que ndo existem fundamentos

para a recusa do registo da marca e, como tal, pronunciou-se no sentido de ser
negado provimento ao recurso € mantida a decisdo recorrida.

A parte contraria, B, apresentou contestagdo em que, invocou, em sintese, o

seguinte:

- A ilegitimidade do Recorrente para interpor o presente recurso, por a decisdo
recorrida nao lhe ser desfavoravel,

- Airregularidade da representagdo da Recorrente;
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- A tentativa de concorréncia desleal por parte de C, administrador da

Recorrente;
- Aligancia de ma-f¢é do dito C.
2. Saneamento
O tribunal é competente em razdo da nacionalidade da matéria e da hierarquia.
Da legitimidade da Recorrente

Vem invocada, em sede de contestacdo apresentada por B, a ilegitimidade da
Recorrente para a interposi¢ao do presente recurso, com o fundamento de que a

mesma nao foi prejudicada pela decisdo recorrida.
Salvo o devido respeito, tal ilegitimidade ndo ocorre.

Existe norma especial que regula a matéria da legitimidade para interpor recurso
das decisdes da Direccdo dos Servigos de Economia em matéria de propriedade
industrial. Com efeito, nos termos do disposto no art. 276° do Regime Juridico da
Propriedade Industrial (RJPI): “Tém legitimidade para interpor recurso judicial
das decisoes da DSE o requerente ou titular do direito de propriedade industrial
em causa, os reclamantes, bem como os suicessores de ambos, e, em geral,
qualquer pessoa que seja directa e efectivamente prejudicada pelas referidas
decisoes”.

Ora, parece-nos claro, face ao modo como a Recorrente configurou a sua
pretensdo — e ¢ isso que interessa: art. 58° do CPCM — que a mesma ¢ directa e
efectivamente prejudicada pela decisdo que concedeu um registo de marca que, na
alegacdo da Recorrente, deveria ter sido recusado por colidir com um direito de
propriedade sobre um sinal distintivo (firma) de que ¢ titular e, bem assim, ainda na

alegacdo da Recorrente, por possibilitar uma situagao de concorréncia desleal.
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Tanto bastara, parece-nos, para justificar a legitimidade da Recorrente.

Improcede, por isso, a invocada excepc¢io o que se decide.

/
Da alegada irregularidade na representacio da Recorrente

Na douta contestacdo apresentada por B, vem ainda suscitada a questdo da

irregularidade da representagdo da Recorrente.

Também aqui, salvo o devido respeito, a Parte Contraria no presente recurso, nao

tem razao.

A presente accao foi interposta por uma sociedade comercial - A — através de

mandatario judicial devidamente constituido.

E isso o que resulta da analise da procuragdio junta com a peticdo inicial, da qual
consta que a mesma foi outorgada por C, em representacdo da sociedade
Recorrente e com poderes para o acto, em conformidade, de resto, com o que
consta da certiddo da Conservatoria dos Registos Comercial e Automovel de fls. 20

e2l.

Por outro lado, nao se vislumbra fundamento legal para a exigéncia de deliberacao
dos sdcios prévia a instauragdo do presente recurso, quer porque nao cabe esse
matéria no elenco geral das matérias reservadas a competéncia deliberativa dos
socios a que se refere o art. 216° do Cddigo Comercial, quer porque, a norma
invocada nesse sentido — art. 247° do Codigo Comercial — se refere apenas a ac¢ao
de responsabilidade dos administradores para com a sociedade prevista no art. 245°

do mesmo diploma legal, que ndo € o que aqui esta em causa.

Nao se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade de representacao da Recorrente,

improcedendo, por isso. a excepcao invocada, o que se decide.
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Nao se existem quaisquer outras nulidades, excepcdes ou questdes prévias que

obstem ao conhecimento do mérito da causa.

/

3. Fundamentacdo

3.1. De facto

a)

b)

g)

h)

No dia 11 de Maio de 2001, B, representado pelo senhor advogado, Dr. XXX,
requereu o registo da marca n°® N/8003, para produtos da classe 30 — rebugados
de “nougat”, bolachas de “cookie”, pao, pastelaria, confeitaria e bolo lunar.

A referida marca consiste no seguinte: “Padaria Cherykoff” e os caracteres
chineses”Che Lei Ko Fu”.

O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Regido Administrativa
Especial de Macau (BORAEM), n°® 27 — I Série, de 4 de Julho de 2001.

Em 6 de Margo de 2000, foi inscrito na Conservatoria dos Registos Comercial
¢ Automodvel da RAEM, o acto constitutivo da Recorrente, incluindo a firma
A.

Sao sdcios dessas sociedade, os seguintes: B; C e D.

Sao administradores da sociedade os socios B e C.

Em 1 de Dezembro de 1990, B iniciou, em Macau, a exploragao do
estabelecimento comercial designado “Padaria Cherykoft”.

Em 15 de Marco de 2001, C, apresentou na reparti¢ao de Financas de Macau,
uma declaracdo de inicio de actividade para efeitos de liquidacao de
contribuicdo industrial, relativamente ao estabelecimento comercial

“Cherykoff Nougat”, com sede na Rua XXX.

Em 8 de Janeiro de 2001, C requerera o registo da marca N/7431, composta
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pelas expressoes “Nougat Cherykoff” e pelos caracteres chineses Che Lei Ko

Fu, destinada a produtos da classe 30.
j)  Tal registo foi recusado por despacho de 24 de Julho de 2001.
k) Tal despacho foi objecto de recurso judicial interposto por C.

1) Por despacho de 20 de Fevereiro de 2002, foi deferido o pedido de registo da
marca n° N/8003.

m) O despacho recorrido foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n° 14, 11
Série, de 3 de Abril de 2002.

n) No dia 3 de Maio de 2002, deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o

presente recurso.
3.2. De direito

A primeira questao colocada pela Recorrente e que agora importa apreciar e decidir
¢ a de saber se ocorre o fundamento de recusa de registo da marca n° N/8003

previsto no art. 214° n° 2 alinea e) do Regime Juridico da Propriedade Industrial.

Decorre da referida norma legal que o registo da marca ¢ recusado sempre que a
marca ou algum dos seus elementos contenha “a firma, nome ou insignia de
estabelecimento, ou apenas parte caracteristica dos mesmos, que ndo pertencam ao
requerente ou que o mesmo nao esteja autorizado a utilizar, se for susceptivel de

induzir o consumidor em erro ou confusao”.

A adopg¢do, como elemento caracteristico de um sinal distintivo, de expressao
idéntica ou semelhante a que caracteriza um sinal distintivo de tipo diferente, ¢
susceptivel de induzir o publico em confusdo ou erro na medida em que possa
atribuir a0 mesmo empresario actividades prosseguidas por empresarios

diferentes — assim, Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Volume I, 2* Edicao, pag.
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137.

Procedendo a decomposicao analitica da norma legal referida, podemos ver que

para que ocorra recusa do registo da marca, torna-se necessaria a verificagdo dos

seguintes requisitos:

a) Que a marca ou algum dos seus elementos contenha a firma, nome ou insignia
de estabelecimento ou parte caracteristica dos mesmos;

b) Que essas firma, nome ou insignia ndo pertencam ao requerente nem este
esteja autorizado a utiliza-las;

c) Que dessa utilizagdo decorra a susceptibilidade de induzir o consumidor em
erro ou confusao.

Vejamos agora, por referéncia ao caso concreto, se tais requisitos se verificam.

A marca registada N/8003 consiste em ‘“Padaria Cherykoff” e nos caracteres

chineses “Che Lei Ko Fu”.

Por outro lado, a firma da Recorrente, em portugués, ¢ a seguinte: A.

Como facilmente se constata, existe um elemento comum entre os sinais distintivos

em referéncia. Em ambas existe a palavra “Cherykoff” e os caracteres chineses

correspondentes.

E de notar, a este proposito, que basta, como sucede no caso presente, que parte da

marca contenha parte da firma para que possa ocorrer o fundamento de recusa do

registo previsto no art. 214° n° 1 alinea e) do RJPL.

Ocorre, portanto, o primeiro dos pressupostos da recusa do registo da marca com

base na norma do art. 214° n° 2 al. e) do RJIP.

Por outro lado, ¢ necessario que a firma ndo pertenga ao Requerente ou que o

mesmo nao esteja autorizado a utiliza-la.
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Também este requisito se verifica, uma vez que o requerente da marca N/8003, B,
sendo embora socio da Recorrente, ndo se confunde com esta, que tem, como ¢

sabido, personalidade juridica propria.

Por outro lado, a circunstancia de o requerente da marca ter utilizado, entre
Dezembro de 1990 e o ano de 1997, a firma “Padaria Cherykoff”, ndo basta para

que se diga que a marca N/8003 reproduz uma firma que lhe pertence.
Com efeito, relativamente ao direito a firma, vigora o sistema de registo

constitutivo que existe relativamente aos demais sinais distintivos do comércio: o

direito apenas existe se € na medida em que esta registado a favor do respectivo

titular — cfr. art. 20°n° 1 do Codigo Comercial de Macau.

O requerente do registo da marca ndo registou a referida firma “Padaria Cherykoft”

e, como tal, ndo € o mesmo titular do direito de propriedade sobre a mesma.

Finalmente, importa apreciar o ultimo dos requisitos que a lei refere: a

susceptibilidade de indugdo do consumidor em erro ou confusao.
Em principio, também este requisito se verifica no caso agora em analise.

Com efeito, destinando-se a marca a produtos semelhantes aqueles cuja
comercializa¢do era efectuada pela Recorrente e imitando a marca o elemento mais
caracteristico da firma da Recorrente — “Cherykoff” — perante um consumidor
médio, ¢ de considerar que este possa pensar que os produtos da marca aqui em

causa fossem comercializados pela sociedade agora Recorrente.

No entanto, emergem no caso concreto especificidades que importa ter em conta
num operar judicativo-decisoério que procure uma adequa¢do materialmente justa da
solucao a encontrar.

Tais especificidades prendem-se com a circunstdncia de num determinado

momento, os dois socios responsaveis pela administragdo da Recorrente terem
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passado a prosseguir com independéncia e autonomia, quer entre si quer em relagao
a sociedade, as suas actividades de producdo e comercializagdo de produtos de

nougat, de confeitaria e padaria.

Com efeito, resulta da matéria provada que em Margo de 2001, o C apresentou uma
declarag¢dao de incicio de actividade relativamente a um estabelecimento comercial
designado “Cherykoff Nougat” e requerera, dois meses antes, o registo da marca

“Nougat Cherykoff”.

Por sua vez, o B requereu em 11 de Maio de 2001 o registo da marca ‘“Padaria
Cherykoft”, aqui em litigio, o que igualmente indicia o inicio de uma actividade

comercial autbnoma.

Esta separacdo dos dois Unicos socios administradores e o desenvolvimento por
parte da cada um deles da actividade que era levada a cabo pela sociedade, permite
concluir, com toda a segurancga, que a Recorrente, por si, deixou de prosseguir a sua

actividade, como vem referido pelo B na sua contestacao.

De resto, a confirmar esta conclusdo esta o facto, também provado, de o C, ter

iniciado o exercicio da sua actividade em nome individual no mesmo local onde a

Recorrente tinha a sua sede.

Ora, o circunstancionalismo factico que se apontou, referente a prossecucao, em
separado ¢ de modo autonomo, por parte dos Administradores da recorrente da
actividade que esta desenvolvia e ainda o facto de o C ter encetado esforgos
tendentes ao registo da marca “Cherykoff” em seui nome pessoal e ter,
inclusivamente, sustentando um litigio judicial que ainda se encontra pendente com
vista, justamente, a obter aquele desiderato, demonstra que o presente recurso,
interposto embora pela A, visa apenas a prossecucao do interesse de um dos seus

socios ¢ administrador, o C, contra outro socio, o B, ¢ ndo é mais do que uma
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instrumentalizacdo da dita sociedade ao servico dos interesses individuais do dito

socio.

Sabemos que as sociedade comerciais correspondem a um modo colectivo de
funcionamento do direito e que, subjacente a personalidade colectiva esta uma
constru¢do complexa que, em todo o caso desemboca sempre em incumbéncias

dirigidas e que recaem sobre pessoas singulares.

Dai que, o que fagam ou deixem de fazer as sociedades, nas mais diversas
circunstancias, licita ou ilicitamente, € obra dos administradores. As decisoes
societarias mais relevantes sdo-no dos administradores — sobre este ponto, cfr.

Antonio Menezes Cordeiro, Manual de direito das sociedades, pag. 688.

Dai que, e revertendo ao caso concreto, ndo possamos perder-nos em jogos de
sombras. SO formalmente aparece a sociedade A a interpor o presente recurso.
Olhada a substancia das coisas o que aparece ¢ o s6cio C em mais uma tentativa de

obstaculizar o registo da marca por parte do B.

Recorde-se o conflito que decorreu em sede administrativa, perante a Direc¢do dos
Servicos de Economia, € que teve como protagonistas o B e € o C. A sociedade
jamais teve qualquer intervencdo. SO perante o indeferimento da sua pretensiao de
registar a marca e o reverso sucesso do B ao obter tal registo, ¢ que, numa espécie
de ultimo recurso, o C langou mao da sociedade, instrumentalizando-a aos seus fins

proprios, para poder atacar o registo obtido pelo B.

Mais. Que este recurso nao ¢ sendo uma manifestacdo do interesse especifico e
particular do C ¢ o que resulta, claramente, da circunstancia de a sociedade,
actuando através desse socio, pretender colocar em causa o registo de uma marca
que, ndo coincidentemente, esse mesmo socio tentou, embora debalde, registar a

seu favor, mantendo ainda um litigio judicial sobre a matéria.
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Tendo o administrador C optado, numa certa altura, por prosseguir a sua actividade
fora do ambito da sociedade que criara juntamente com o B, tendo, inclusivamente,
procurado apropriar-se individualmente da marca livre que essa sociedade utilizava
no seu comércio, surge como contraria aos ditames da boa fé e abusiva, esta sua
actuacdo através da qual pretende colocar a sociedade a litigar com vista a
satisfacdo do seu proprio interesse e exclusivamente por causa desse interesse. Com

efeito, o C, de modo ostensivo, serve-se da sua qualidade de administrador para

exercer uma actividade que, s6 aparentemente, assume uma dimensio societaria,

tanto mais que essa actuacio se integra numa estratégia que inclui a utilizacdo, por

si proprio, da marca idéntica aquela que agora, sob a capa da Recorrente, ataca

(pode, inclusivamente, ver-se aqui uma situa¢do de conflito de interesses entre a

sociedade e o dito administrador C, uma vez que, admitindo que a sociedade teria

interesse no presente recurso, a avaliagdo da necessidade da efectiva interposi¢cdo
do mesmo ndo poderia ser feita pelo C, uma vez que o mesmo, pessoalmente e
abstraindo da qualidade de socio-administrador, tem um manifesto interesse na

respectiva instaura¢do).

Do que se trata ¢ de uma actuagdo do C que, formalmente, se enquadra nos poderes
de administracdo da Recorrente de que se encontra investido mas que, em concreto
e substancialmente, se traduz na violagdo do fundamento que
material-normativamente justifica e fundamentam tais poderes de administragdo.
Ora, tal fendmeno juridico consistente na contradicdo entre o respeito por uma
estrtura formal (através da qual se invoca um direito) e a violagdo da intencao
material em que normativamente se funda o mesmo direito que aquela estrtura
pretende traduzir, ¢, pode dizer-se, acompanhando um importante Autor Portugués,

o abuso do direito — cfr. Anténio Castanheira Neves, Questao de Facto — Questao
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de Direito ou o Problenma Metodoldgico da Jridicidade, pags. 524 e segs.

A figura do abuso do direito encontra-se prevista, no art. 326° do Codigo Civil de
Macau, que preceitua que: “E ilegitimo o exercicio de um direito, quando o titular
exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou

pelo fim social ou econdmico desse direito”.

Trata-se de uma excepcao de conhecimento oficioso e a sua verificagao obstaculiza
ao exercicio do direito: ¢ dominante a jurisprudéncia portuguesa neste sentido, cfr.
Ac. STJ de 9 Outubro 2001, Processo 02B749; Ac. STJ de 27 Abril 2004,
Processo 04B3828, www.dgsi.pt. Na doutrina, Pedro Pais de Vasconcelos, Teoria
Geral do Direito Civil, pags. 666-667.

Como dissemos, uma sociedade comercial age através dos seus administradores e,
por isso, uma actuacao com abuso do direito destes inquina, de modo irremedidvel,

a actuagdo da propria daquela.

Obstaculizado o exercicio do direito que aqui se pretendia fazer valer, pelos

fundamentos expostos, improcedera, na integra o presente recurso.

Com efeito, as consideragdes que antecedem valem, naturalmente, para todos os
fundamentos invocados no recurso, ficando, deste modo, prejudicada a sua

apreciacdo mais detalhada.

Nao vislumbramos litigdncia de ma-fé.
4. Decisao

Assim, pelo exposto, decide-se:

Julgar o presente recurso improcedente e, consequentemente, manter a

decisao recorrida.

Custas pela Recorrente.
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[..]>> (cfr. o teor de fls. 115 a 123v dos presentes autos correspondentes, €

sic).

Inconformada, veio recorrer para este Tribunal de Segunda Instancia a

dita sociedade entdo requerente do recurso judicial, tendo para o efeito

finalizado a sua alegacdo de moldes seguintes:

<<[...] CONCLUSOES:

1.

Salvo o devido e merecido respeito, andou mal o Tribunal a quo
quando considerou que, em consequéncia da actuagdo do
administrador ¢ socio da Recorrente, C, a Recorrente tera incorrido

numa situagao de abuso de direito.

A sentenga de que ora se recorre padece de um erro na apreciagdo da
prova e consequente erro de direito, sendo que foi proferida partindo
de pressupostos de facto que nao poderiam ter sido considerados pelo
Tribunal, nem tdo pouco correspondem a verdade dos factos. Sendo

vejamos:

Foi a ora Recorrente, que apresentou o recurso judicial do despacho
do Despacho do Departamento de Propriedade Intelectual dos
Servicos de Economia da RAEM, que concedeu o registo da marca n°

N/8003, ao Recorrido.

A Recorrente ¢ uma sociedade comercial dotada de personalidade
juridica e capacidade judicidria, com legitimidade para interpor o
recurso judicial dos presentes autos.

Ademais, a sociedade estd devidamente registada, com inscri¢gdo em
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vigor, na Conservatoria dos Registos Comercial e de Bens Moveis

sob 0 n.° (SO) 13662.

6. O presente recurso foi interposto pela ora Recorrente, através de
mandatario devidamente constituido, mediante procuracdo outorgada
pelo administrador, com poderes para o acto, C, ndo apresentando o

processo qualquer irregularidade.

7. Por outro lado, nenhuma das partes produziu prova em relagdo a
factos que se referissem as vicissitudes e acontecimentos que se
verificaram na vida da sociedade, desde a sua constituicao, até a

interposicao do recurso judicial dos presentes autos.

8. Desta forma, ndo podia o Tribunal a guo tirar ilagdes da conduta dos
legais representantes da ora Recorrente, designadamente do

administrador e socio C.

9. Na verdade, a sociedade ora Recorrente, esteve em vias de entrar em
processo de dissolugdo, por ndo acordo dos socios relativamente a

determinadas decisOes cruciais para a vida da sociedade.

10. E, foi nessa altura, o Sr. C, a titulo individual, requereu o registo da
marca N/7431, dando pleno conhecimento ao outro sécio da ora
Recorrente, D, que ndo se opds, nem dentro, nem fora da sociedade,
nem tdo pouco se encontra em conflito de interesses com a sociedade,
ora Recorrente.

11. Posteriormente a notica do deferimento do pedido do registo da
marca n° N/8003, pertencente ao Recorrido, foi decidido pela
sociedade reactivar a sua actividade e reagir contra esse deferimento

que, no entender da ora Recorrente, ¢ prejudicial e danoso para a
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sociedade.

12. O sécio D manifestou a sua concordancia com a interposicao do
presente recurso € declarou ter tido conhecimento de todos os factos

constantes dos presentes autos (Doc. 2).

13. Fica assim cabalmente comprovado que foi decisdo da sociedade, ora
Recorrente, interpor o recurso judicial dos presentes autos, que em
nada estd relacionado com o recurso judicial pendente do Sr. C,
legitimamente interposto, a titulo individual e em nada prejudicial

dos interesses da sociedade ora Recorrente.

14. Alias, ainda que assim nao fosse, ndo pode a actuacdo e conduta do
administrador e socio C, ser confundida com a vontade societaria da
ora Recorrente, que, para todos os efeitos legais, tem 6rgaos proprios

e uma regulacdo estatutaria propria.

15. Assim, considera a Recorrente, salvo o devido respeito, que o
Tribunal a quo tirou conclusdes abusivas do comportamento do
administrador e socio C, aquando de um fase em que a sociedade,

apesar de legalmente em actividade, ndo o estava comercialmente.

16. A tUnica explicagdo para o Sr. C ter exercido a sua actividade a titulo
individual e ter pedido o registo da supra referida marca, prende-se
exclusivamente com o facto da sociedade se encontrar num impasse,
causado pelo abandono, por parte do Recorrido, dos seus cargos e
obrigagdes societarias.

17. Aquando do deferimento da marca n° N/8003 - como ja ficou dito
supra e provado através dos documentos - a sociedade decidiu reagir

esse deferimento que feria os seus legitimas interesses.

Processo n.° 398/2006 Pag. 17/27



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Com base na matéria provada e no desconhecimento que tinha em
relagdo a vida da sociedade, ora Recorrente, nada mais poderia o

Tribunal a quo concluir.

Fica, assim, demonstrado que o recurso judidal interposto do
deferimento da marca n°® N/8003, ndo visou "apenas a prossecugdo
do interesse de um dos seus socios e administrador” € ndo ¢ uma
mera "instrumentalizacdo da dita sociedade ao servigco dos interesses
individuais do dito socio”.

Pelo exposto e ndo podendo ficar demonstrado que a sociedade ora
Recorrente foi instrumentalizada pelo socio e administrador C,
inexiste abuso de direito, que ¢ o Unico argumento que sustenta o

improcedimento do recurso judicial interposto pela Recorrente.

Alids, com o devido respeito, o Tribunal a quo ndo se dirige
concretamente a questao de saber quem &, efectivamente, o titular do

direito ilegitimo, por exceder os limites impostos pela boa fé.

In casu, a decisdo da sociedade foi tomada pelos socios C e D, que
ndo se encontram em conflito de interesse com a sociedade ora

Recorrente.

Assim, nao se entende se o Tribunal a quo considera que o exercicio
do direito ilegitimo por manifestamente contrario a boa fé deve ser
imputado ao sécio C, ao administrador C, ou a sociedade, ora
Recorrente.

Igualmente o Tribunal a quo nunca refere que a sociedade e a
manifestacdo da vontade societaria, ndo estdo unicamente nas maos

do socio C.
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25. Neste sentido, ndo se imputando ao sécio C o exercicio ilegitimo do
direito de recorrer judicialmente do deferimento da marca n° N/8003
(que consubstancia o abuso de direito), jamais se podera imputar tal
exercicio a sociedade ora Recorrente, pelo que, como ja ficou
suficientemente explicado, interpds legitimamente o recurso judicial

cuja sentenga aqui se recorre.

26. Ainda que se admita que tenha existido tal abuso de direito, por parte
da ora Recorrente (ou por parte do soécio C, cuja consequéncia seja a
improcedéncia do recurso judicial interposto pela ora Recorrente),
convém relembrar os ensinamentos de Pires de Lima e Antunes
Varela nas anotagdes ao artigo 334° do Codigo Civil portugués (4*
edicdo): "Exige-se que o excesso cometido seja manifesto. Os
tribunais so podem, pois, fiscalizar a moralidade dos actos
praticados no exercicio de direitos ou a sua conformidade com as
razoes sociais ou economicas que os legitimam, se houver manifesto
abuso. E a licdo de todos os autores e de todas as legislagoes.
Manuel de Andrade refere-se aos direitos "exercidos em termos

clamorosamente ofensivos da justica (...)".

27. Ora, no sentido desta concepg¢ao ético-juridica, analisando a conduta
do socio C (e, em ultima instancia, da ora Recorrente) vemos com
clareza que jamais poderia o Tribunal a quo determinar a
improcedéncia do recurso dos presentes autos com base no abuso de
direito, visto que:

28. O sécio C exerceu o seu direito de interpor recurso de uma decisao

que considerou danosa dos seus interesses individuais e interpds
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recurso, legitimamente, sem existir qualquer conflito de interesses
com a sociedade ora Recorrente e, mais tarde, a sociedade ora
Recorrente, com base numa decisdo societaria valida e legal, exerceu
o seu direito de interpor recurso de uma decisao (a mesma) que
considerou danosa dos seus interesses sociais € interp0s recurso,

legitimamente.

29. Nao se vislumbra que direito tenha sido exercido de forma
clamorosamente ofensiva da justica ou da boa fé nem se pretendeu

prosseguir interesses que exorbitem o fim proprio do direito.

30. O direito da ora Recorrente de recorrer judicialmente de uma decisao
lesiva dos seus interesses nao pode ser prejudicada pelo exercicio
anterior (e, alids, igualmente legitimo) de apenas um sécio, que
reagiu individualmente, com fundamentos diversos dos da ora

Recorrente.

31. Daqui se retira - e salvo o devido respeito - que inexiste qualquer

abuso do direito.

32. Em face de todo o exposto - e salvo o devido respeito pelo Tribunal a
quo - afigura-se ser de revogar a sentenca aqui em crise, por errada e
abusiva interpretagdo dos factos, e consequente erro na aplicacdo do

direito.

Nestes termos e nos melhores de direito aplicaveis [...], deve o

presente recurso ser julgado totalmente procedente,

revogando-se a decisdo recorrida em conformidade [...]
[..]>> (cfr. o teor de fls. 158 a 163 dos autos, € sic), tendo junto a sua

mesma motivagado, € ao abrigo do art.® 616.°, n.° 1, do Codigo de Processo
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Civil de Macau (CPC), uma declaragao escrita assinada por D, segundo a
qual este, sendo também socio da propria sociedade A, e depois de ter
tomado conhecimento da concessdo do registo da marca n.° N/8003
requerido pelo outro so6cio da mesma sociedade B, decidiu, em conjunto
com o também socio da sociedade, C, em reactivar a exploracao da propria
sociedade, bem como em fazer discutir por via judicial tal decisdo

administrativa por ser desfavoravel a sociedade.

A esse recurso, respondeu apenas a entidade administrativa entdo
recorrida, através da respectiva contra alega¢do concluida de seguinte

maneira;

<<[...]
1.°
Alega a Recorrente que a sentenca proferida padece de um erro na apreciag¢do da

prova e consequente erro de direito |1, 2];
2.°
Conta-nos a criacao, a evolucao ¢ a dissolugdo (?) da sociedade [3a 7,9, 17, 18, 23
a 28];
30
Explica-nos, porque € que, no seu entender, a Recorrente tem legitimidade para

interpor o este recurso [6, 11 a 13] ;

4.°

Adianta-nos os motivos porque ¢ que o Sr. C legitimamente intervém no processo,
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nao em proveito proprio mas em nome da recorrente [6, 8, 10, 13 a 16];
5.°
Apresenta-nos uma declaracdo de 2006, em que o Sr. D, declara ter perfeito

conhecimento do que se passava [10 e 12];

6 (]
Em relagdo aos juizos de valores [5, 7 e 8 € 19 a 21 e 29 a 32] abstemo-nos de
comenta-las, valem pelo que sao;

7 (]
Como afirma a Recorrente: <<Na verdade, convem esclarecer o tribunal que a
sociedade ora recorrente, esteve em vias de entrar em processo de dissolugdo, por
ndo acordo dos socios relativamente a determinadas decisoes cruciais para a vida
da sociedade. E foi nessa altura que o Sr. C, a titulo individual requereu

individualmente o registo da marca N/7431,(...).

Posteriormente a noticia do deferimento do pedido do registo da marca n.° N/§003
pertencente ao Recorrido, foi decidido pela sociedade reactivar a sua actividade e
reagir (...). fls. 3 do Rec.>>;

8.°
Quanto as concepgodes €tico juridicas sobre abuso de direito, remetemos para o n.°
anteriror ¢ para a sentenca do tribunal a quo: <<Dai que, e revertendo ao caso

concreto, ndo possamos perder-nos em jogos de sombras.>>.

Conclusao: Devera pois, ser negado provimento ao recurso € manter-se a Douta

Sentenga do Tribunal a quo.>> (cfr. o teor de fls. 172 a 173 dos autos, e sic).
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Feito o exame preliminar dos presentes autos recursorios € corridos

inclusivamente os vistos legais, cumpre decidir.

Ora juridicamente falando, e antes do demais, ¢ de observar, como tese
em abstracto, que se bem que o recurso judicial a que alude o art.® 275.° do
Regime Juridico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo art.® 1.°
do Decreto-Lei n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro, tenha a natureza
subjacente de um recurso contencioso, a ele ja ndo se aplica o principio da
jurisdicdo de mera legalidade, mas sim da plena jurisdicdo (em sentido
convergente, cfr. o acorddo deste Tribunal de Segunda Instancia, de 25 de
Julho de 2002, no processo n.° 28/2002).

Entretanto, ¢ de improceder, desde ja, a tese ora defendida pela
sociedade recorrente no sentido de que o Tribunal a guo ndo podia ter
tirado ilagdes da conduta dos legais representantes da propria sociedade
comercial, designadamente do seu socio administrador C, para decidir pela
existéncia do abuso do direito, como fundamento para negar provimento
ao recurso judicial interposto pela sociedade, in casu representada por esse
socio administrador (cfr. o afirmado mormente no 2.° paragrafo da pag. 3
da sua motivagdo, a fl. 153 dos autos, ¢ os pontos 7 ¢ 8 da parte das
conclusdes da mesma peca): E que sendo o controlo do abuso do direito
uma matéria susceptivel de conhecimento oficioso, em sintonia com os
ensinamentos da doutrina juridica (tal como o que acontece também com o
controlo da litigancia de ma fé a luz do art.° 385.° do vigente Codigo de

Processo Civil), o Tribunal a quo pode efectiva e legalmente socorrer a

Processo n.° 398/2006 Pag. 23/27



todos os elementos decorrentes do exame dos autos em questdo para
efeitos de verificagdo de eventual abuso do direito, mesmo que esse

problema nao tenha sido previamente suscitado pelas partes em pleito.

Esclarecido tudo isto, vamo-nos debrugar agora sobre a justeza, ou nao,
do outro fundamento invocado, alids a titulo principal, pela sociedade ora
recorrente para sustentar a procedéncia do seu recurso jurisdicional, qual
seja, o de que a propria sociedade, ao contrario do concluido pelo Tribunal
a quo na sentenca recorrida, ndo se acha instrumentalizada pelo seu socio
administrador C no acto de interposicdo do recurso judicial subjacente a
presente lide recursoria (cfr. as razdes a este respeito aduzidas na
motiva¢do do recurso vertente, e jA nomeadamente sumariadas nos pontos

9 a 13 da mesma pecga, a fl. 159 dos autos).

Ora, quanto a esta questdo, somos da opinido de que in casu,
independentemente da intengdo e do inegavel interesse pessoal do proprio
socio administrador C na instauracdo do recurso judicial da decisdao
administrativa de deferimento do registo da marca n.° N/8003 entdo
requerido pelo outro socio B também administrador da mesma sociedade,
J4 que chegou aquele a pedir a titulo pessoal e com manifesto prejuizo a
propria sociedade, o registo de uma outra marca (n.® N/7431), congénere a
ora em questdo nos presentes autos, nao se pode negar a propria sociedade
recorrente o seu direito legal de fazer discutir por via judicial a ilegalidade

ou justeza de tal decisdo administrativa, por esta decisdo ser também

indubitavel e objectivamente desfavoravel a propria sociedade.

Isto porque, frisa-se e em suma, nao ha, no caso, qualquer negacao do
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interesse da propria sociedade na defesa contra o acto pessoal e prejudicial
do socio administrador B, pelo que ndo se pode concluir pela verificagdo
do abuso do direito no acto de interposi¢do do recurso judicial daquela
decisdo administrativa por parte da propria sociedade, se bem que
representada, para este efeito e concretamente, pelo outro socio
administrador C, também prejudicial a propria sociedade na sua actuacao,
em nome particular, de pedido de registo da marca n.° N/7431 — neste
sentido, cfr. a preciosa e conceituada doutrina do Saudoso e Insigne
PROFESSOR ORLANDO DE CARVALHO sobre os dois
pressupostos — quais sejam, a utilizagdo de um direito sem interesse, com
lesdo dos interesses de outrem (i.e., a “negacdo de interesses proprios”
“com reflexos sensiveis na esfera de interesses de outrem”) — do abuso do
direito, in Teoria Geral do Direito Civil, Sumarios desenvolvidos para uso
dos alunos do 2.° Ano (1.* Turma) do Curso Juridico de 1980/81, Centelha,
Coimbra, 1981, pag. 60 e 63, em especial.

Desta feita, ¢ de revogar a sentenca recorrida desde logo na parte
atinente ao juizo de verificagdo do abuso do direito, ainda que com
fundamentagdo nossa acima exposta que ¢ algo diversa da sustentada na
motivagdo da ora sociedade recorrente, sendo por outro lado desnecessario
conhecer do restante alegado a titulo subsdidrio na mesma motivagao

acerca da mesma questao de abuso do direito.

Com 1isso, ¢ de conhecer ainda da procedéncia ou nao do recurso

judicial entdo interposto pela mesma sociedade comercial.

A este proposito, e depois de analisada a peticdo desse recurso judicial

Processo n.° 398/2006 Pag. 25/27



(afls. 2 a 17 dos autos), e a matéria de facto entdo ja dada por provada no
texto da sentenga recorrida, ¢-nos claro o provimento do mesmo recurso
judicial, nos precisos termos ja observados pelo Tribunal a gquo na
primeira parte da fundamentacdo juridica da sua sentenga ja acima
transcrita, material e propriamente sob a égide do art.° 214.°, n.° 2, alinea

e), do vigente RJPI.

Por isso, ¢ em conclusdo, procede o presente recurso de segunda
instancia, embora com fundamentacdo algo diversa da alegada pela
sociedade recorrente, com consequente revogacdo da decisdo judicial
recorrida apenas na parte referente ao juizo de verificagdo do abuso do
direito, com o que fica provido o recurso judicial entdo interposto pela
mesma sociedade da decisdo administrativa de concessao do registo da
marca n.° N/8003, com necessaria anulacdo contenciosa desta ¢
consequente imposi¢dao do indeferimento do registo da mesma marca, nos
termos ditados pelo art.® 214.°, n.° 2, alinea ¢), do RJPI, entdao citado
expressa e inclusivamente pela propria sociedade ora recorrente maxime
no ponto 9 das conclusdes da peticdo do seu recurso judicial para rogar a

invalidacdo daquela decisao administrativa.

Dest’arte, acordam em:

— revogar, ainda que com fundamentacao algo diversa da alegada pela
ora recorrente A, a sentenca recorrida tdo-s6 na parte em que se decidiu,
com fundamento no abuso do direito, pelo improvimento do seu recurso

judicial do despacho de deferimento do registo da marca n.° N/8003
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requerido por B;

— ¢ passar a julgar provido esse recurso judicial, anulando tal decisao
administrativa, com simultdnea imposi¢do da recusa do registo dessa

marca.

Custas em ambas as duas Instancias pelo recorrido B, com oito UC de

taxa de justica na Primeira Instancia e quatro UC de taxa nesta Segunda.

Transitada em julgado a presente decisdo, cumpra o art.° 283.° do
RJPL

Macau, 12 de Outubro de 2006.

Chan Kuong Seng
(Relator)

Jodo Augusto Gongalves Gil de Oliveira
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)
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