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1. Quando a firma de fantasia consistir em palavras que tém algum
significado semantico, sé esta em causa o principio da verdade
se a firma é susceptivel de sugerir alguma coisa quanto a
identidade do empresario individual que a adopta e a natureza,
dimensao ou actividades do seu titular.

2. Por forga do principio da novidade, é preciso que a firma seja
distinta de outras ja registadas, de modo a evitar a confuséo ou
erro pelo publico com as ja registadas, no mesmo ambito de
exclusividade.

3. O art® 8° da Convencédo de Paris para a Proteccao da
Propriedade Industrial destina-se a, por um lado, acautelar os



interesses dos titulares das firmas, em relacdo as quais que
uma firma e outros sinais registandos podem apresentar
semelhancas, de modo a evitar a violacdo do principio da
novidade e/ou a possibilidade de concorréncia desleal, e por
outro lado, impedir qualquer confusdo ou erro que 0s sinais
distintivos registandos podem criar nos consumidores com as
aguelas firmas ja registadas ou usadas.

Ora, como se sabe, a firma é um sinal distintivo que tem por
funcao identificar comerciantes ou estabelecimentos comerciais
na sua actividade econdémica.

Assim, o art® 8° da Convencdo néao deve ser interpretado no
sentido de que faculta uma protec¢éo que n&o exige a referida
possibilidade de confusao ou erro, pois o efeito Gtil desta norma
consiste justamente na equiparacdo das firmas estrangeiras
nao registadas no local onde a proteccéo é reclamada as firmas
registadas nesse local.

Efectivamente € assim que deve ser feita a interpretacéo desse
art® 8° da Convencdo e que deve ser concretizada a
regulamentacao da proteccao programada na Convencao na lei
ordinaria em cada um dos paises ou regides subscritoras da
Convencgao.

Pois, quer a Convencao quer o RJPI n&o visam evitar ou
sancionar a simples imitagdo ou criacdo de confusdao sem
qualquer finalidade desonesta a elas subjacente e sem
potencialidade de deslocar clientela, mas antes visam
desempenhar uma funcdo social de prevenir e reprimir
condutas de deslealdade na concorréncia através da imitacao
para induzir consumidores em erro e evitar potencialidade de
deslocar ilegitimamente clientela independentemente da
intencéo.



4. A correcta interpretacdo do art® 16° do Codigo Comercial deve
ser feita no sentido de que a adopcao de uma firma viola o
principio da novidade quando essa firma constitua, no todo ou
em parte essencial, reproducao, imitacdo ou traducdo de uma
marca notoriamente conhecida na RAEM, se o adoptante
daquela firma pretender usa-la para a sua identificacdo nas
actividades comerciais relacionadas com produtos ou servigos
idénticos ou afins aqueles que a marca notoria visa marcat.

5. Para, ao abrigo do art® 8291, in fine, do Cdédigo Civil, exercer o
direito de se opor o uso de outrem do seu nome, ao seu titular

cabe ndo apenas demonstrar 0 uso do nome por outrem, é
ainda preciso demonstrar a antijuridicidade desse uso.

O relator

Lai Kin Hong



Processo n° 715/2010

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

No ambito dos autos da accdo ordinaria, registada sob o n°
CV1-07-0048-CAO, do 1° Juizo Civel do Tribunal Judicial de Base,
foi afinal proferida a seguinte sentenca:

RELATO RIO

AAA J. BBB, empresario com sede nos Estados Unidos da
América, intentou a presente accdo comum sob a forma ordinaria
contra BBB Companhia Limitada, em chinés BBB HfE/\ & e
em inglés BBB Company Limited, alegando, em sintese, que a R.
adoptou a firma ou denominag¢do comercial “BBB Companhia
Limitada”, tendo operado uma copia servil do nome pessoal, da
marca e do nome do negocio do A., apresentando este como
empresario, personalidade televisiva, autor e executivo de topo no
mundo de negoécios, apropriando-se ilegitimamente, em
consequéncia disso, da reputacdo mundialmente conhecida
daguele. Mais alegando que dado a notoriedade e o prestigio do
nome, marca, produtos e servigos do A., 0 comportamento da R.
ndo deixava de ser fraudulenta e ilegal, criando uma situacdo de
confusdo junto dos consumidores, que prejudicava 0 nome e a
reputacdo do A., com isso vinha usufruir gratuitamente e de forma
imoral do enorme investimento feito pelo A., pedindo, a final, que
seja a presente accdo julgada procedente e declarada a nulidade da



firma “BBB Companhia Limitada”, em chinés “BBB HE/\E]” ¢
em inglés “BBB Company Limited”, usada pela R. na sua
actividade comercial, ou subsidiariamente, seja anulada a referida
firma, com todas as consequéncias legais, designadamente
ordenando-se, em ambos 0s casos, 0 cancelamento do registo
comercial daquela firma e a R. que destrua todo e qualquer placar,
material, ou documentos que contenham a mencéo da firma nula ou
anulada; mais pedindo que seja a R. condenada pela violacéo
culposa e fraudulenta dos direitos exclusivos do A. a0 nome e
marcas objecto de proteccdo como marca industrial e logo
protegido como direito de autor e por concorréncia desleal e, em
consequéncia, ordenado o imediato abandono do seu uso; bem
como condenada a R. no pagamento de uma indemnizac&o no valor
de MOP$5.000.000,00, a titulo de danos ndo patrimoniais
referentes a sua reputacdo, tudo melhor conforme a peticéo inicial
de fls. 16 e seguintes.

Citada a R. para contestar, a mesma ofereceu contestacdo, tendo
impugnado os factos articulados pelo A., e referiu que o A. n&o era
empresario registado nem tinha qualquer actividade comercial na
RAEM, pelo que ndo poderia ser vedada a R. a constituicdo da sua
sociedade tendo em vista os fins da sua actividade comercial. Mais
alegou que caso 0 A. quisesse gozar da proteccdo, deveria seguir 0s
mecanismos legais, a saber, registar as suas actividades comerciais
na RAEM, tudo melhor conforme a contestacdo de fls. 98 e
seguintes.

Oportunamente elaborou-se o despacho saneador e foi
seleccionada a matéria de facto relevante para a deciséo da causa.

*



Realizou-se a audiéncia de discussdo e julgamento com
observéancia das formalidades legais.

O Tribunal € o competente e 0 processo o0 proprio.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciarias, séo
legitimas, e tém interesse processual.

N&o existe outras nulidades, excepcdes nem questbes prévias
gue obstem ao conhecimento do mérito da causa.

**k*%k

FUNDAMENTOS

Face a prova produzida, resulta provada a seguinte matéria
factica com interesse para a decisdo da causa:

A 23 de Agosto de 2005, foi registada a sociedade
denominada BBB Companhia Limitada, em chinés “BBB 3 *3 =
# 7 e em inglés “BBB Company Limited”, cujos socios sao C e por
D.(A)

Tal sociedade esta matriculada na Conservatdria dos Registos
Comercial e de Bens Moveis de Macau com 0 nimero XXXX.(B)

AR. tem sede na XXXXXX.(C)

Em 16 de Novembro de 2006, foram registadas as aquisicoes
das quotas dos socios referidos em A) por E.(D)

Entre A. e R. ndo existe qualquer relacdo comercial ou
negocios.(E)

O A. n&o autorizou a R. a usar e registar o seu nome.(19

O A. encontra-se no activo ha mais de 40 anos.(29



A sede da R. situa-se em morada residencial.(49

O A. € um empresario, um executivo no mundo dos
negécios.(59

E uma personalidade televisiva.(69
Sendo o0 nome de AAA BBB célebre nos USA.(79

O A. adoptou como sua marca e imagem o seu apelido
BBB.(89

Este é a denominacéo das suas sociedades nas varias areas de
negdcios em que actua.(99

Tal era do conhecimento da R. e seus socios fundadores.(109

Ao adoptarem a denominagdo “BBB Companhia Lda.”, em
chinés “BBB 73 = #”, a R. e os seus socios fundadores estavam
cientes de que estavam a fazer uma coOpia da pré-existente
marca.(119

AR. foi constituida quando um certo numero de empresarios e
sociedades na area do jogo iniciaram a sua actividade em
Macau.(129

Industria em que o A. tem também certa reputacéo.(139

Estando envolvido na constituicdo e gestdo de alguns
casinos.(149

A R. ndo tem actividade nem porta aberta ao publico até
Agosto de 2008 e depois de Marco de 2009.(159

O A. actua nas areas da construcdo, hotéis e restaurantes, a
excepg¢ao dos casinos, os quais operam sob o nome “BBB
Entertainment Resorts”.(16°)



O A. adquiriu prestigio quando iniciou a construcao de varios
arranha-céus reconhecidos como projectos do préprio, edificios
com uma arquitectura muito especial associada ao seu nome —
AAA BBB.(179

Tal prestigio aumentaram com a renovagdo do “Hotel F”
pertencente ao grupo “G”.(18°)

E continuou com a constru¢ao da “BBB Tower” em Nova
lorque.(199

Seguiram-se-lhe a construcdo de inGmeros projectos
residenciais, incluindo condominios de luxo:

-em 2001, o A. concluiu a constru¢cao da “BBB World Tower”,
um arranha-céus residencial de luxo com 72 andares oposto ao
edificio das XXX;

- N0 mesmo ano, o0 A. iniciou a construcéo do “BBB Palace”,
um empreendimento de multifuncbes, na margem do Rio Hudson;

- 0 A. também construiu o “BBB International Hotel and
Tower”, uma torre com hotel e condominio, no XXXX.(209

Apdls estes empreendimentos na area imobilidria, o A.
expandiu a sua actividade e constituiu a empresa de viagens
GoBBB.com.(219

A BBB Entertainment Resorts, Inc. é proprietaria e gere trés
casinos em XXXX: “BBB Taj Mahal Casino Resort”, “BBB
Plaza” — ambos localizados em XXXX — e “BBB Marina” no
XXXX District.(229

Atenta a proeminéncia do nome BBB entre o0s
empreendimentos imobiliarios, os promotores pagam ao A. pelo
privilégio de usar a denominagdo “BBB” nos seus projectos,



embora por vezes 0 seu envolvimento em tais projectos se limite ao
empréstimo do seu nome e/ou do seu empreendimento e a gestéo
dos mesmos.(239

A associacdo de BBB com empreendimentos imobiliérios,
também se estende ao campo universitairio com a “BBB
University”, empresa fundada pelo Sr. BBB em 2005, vocacionada
para a formac&o em gestao de empresas.(249

O “BBB Institute” ¢ uma empresa que providencia estagios e
seminarios nos campos do imobiliario e dos negdcios.(259

Tal empresa foi fundada pelo A. em Janeiro de 2006.(269

O A. é o anfitrido do programa real televisivo L, em que um
grupo de concorrentes batalham por um emprego do topo do
quadro numa das empresas daquele.(279

Sendo o nome BBB levado a lares familiares por alguns
pakes do mundo.(289

Tal programa televisivo real L foi retransmitido em
Macau.(299

O A. é pouco conhecido em Macau, como autor, sendo 0s seus
trabalhos dirigidos a alguns empresarios e homens de
negocios.(319

Sendo autor de:

- “BBB: The Art of the Deal” (ISBN XXXX);

- “BBB: The Art of Survival” (ISBN XXXX);

- “BBB: The Art of the Comeback” (ISBN XXXX);
- “BBB: Surviving at the Top” (ISBN XXXX);



- “BBB: How to Get Rich” (ISBN XXXX);

- “The Way to the Top: The Best Business Advice | Ever
Received” (ISBN XXXX);

- “BBB: Think Like a Billionaire: Everything You Need to
Know About Success, Real Estate, and Life” (ISBN XXXX);

- “BBB: The Best Golf Advice I Ever Received” (ISBN
XXXX);

- “Why We Want You to be Rich: Two Men — One Message”
(ISBN XXXX).(329

O A. e a H sao comproprietarios da “l Organization”,
organizadora dos concursos de “I”, “J” e “K USA”.(33°)

Em 2005, o A. fundou a “BBB University”, uma institui¢do de
formacdo em gestdo de empresas.(349

Em 2006, o A. fundou o “BBB Institute”, uma instituicao de
educacdo individual.(359

O A. fundou a “BBB Mortgage”, uma firma financeira.(36°)

Em 2000, o A. constituiu “BBB Sales & Leasing”, uma firma
de empréstimos para imoveis.(379

Em 2003, o A. constituiu “BBB Model Management”, uma
agéncia de modelos.(389

*

Em sede do enquadramento juridico, cumpre analisar os factos
e aplicar o direito.

Em primeiro lugar, estd em causa, nos presentes autos, a
questdo da firma.



A firma pode ter um conceito objectivo e outro subjectivo.
Segundo o conceito objectivo, “a firma serd um sinal distintivo do
proprio estabelecimento comercial”, enquanto o conceito
subjectivo, “a firma é um sinal distintivo do comerciante — 0 nome
por ele adoptado no exercikio da sua empresa” — in Liches de
Direito Comercial, Vol I, Ferrer Correia, Universidade de Coimbra,
1973, p. 256 e 258.

O conceito subjectivo é o consagrado no direito de Macau,
melhor dizendo, nos termos do disposto no artigo 14© n® 1 do
Codigo Comercial, onde se dispde que “0 empresario comercial €
designado, no exercicio da sua empresa, sob um nome comercial,
gue constitui a sua firma, e com ele deve assinar os documentos
aquela respectivos”.

Assim, no nosso ordenamento juridico, a firma € o nome do
comerciante.

Num parecer elaborado pelo Professor José de Oliveira
Ascensdo, publicado na Colecténea de Jurisprudéncia, 1988, 4227,
disse que “A firma em sentido amplo abrange quer a firma em
sentido restrito, quer a denominacgao particular. Firma em sentido
restrito ou firma-nome é aquela cujo nucleo distintivo é constituida
por nomes de pessoas; caso contrario, € denominacéo particular,
ou firma-denominacdo.”

Mais suscitou que a firma “é um bem imaterial, sobre o que
recai um direito de exclusivo, de natureza patrimonial e susceptivel
de transmisséo a terceiros. O titular da firma registada tem direito
a que as novas firmas sejam completamente distintas, sem
dependéncia de haver, ou ndo, potencialidade de prejuizos
derivados do uso da nova firma. A adopcdo de firma que se nao
distingue da firma de um concorrente pode enquadrar-se na figura



da concorréncia desleal, suscitando uma situacdo de concurso de
normas em relacdo as que tutelam a firma.”

No respeitante a constituicdo da firma, € aplicavel o chamado
principio da verdade, nos termos do qual na composicdo da firma
devem ser verdadeiros os elementos utilizados, e ndo induzir em
erro sobre a identificagdo, natureza, dimensdo ou actividades do
seu titular.

Como diz o Professor Ferrer Correia, na obra supra citada,
“segundo este principio, a firma devera corresponder a situacao
real a que respeita, ndo podendo conter elementos susceptiveis de
a falsear ou de provocar confusédo, quer quanto a identidade do
empresario (tratando-se de comerciante em nome individual), quer
guanto a identidade dos socios (tratando-se de uma empresa
colectiva), quer ainda quanto a natureza da sociedade e a indole
ou ao ambito do proéprio estabelecimento” .

Contudo, sdo admissiveis, na sua composicao, elementos que
permitem a identificacdo pelo nome civil; pelo nome ou firma de
um, alguns ou todos 0s s6cios ou associados; por designacdes de
fantasia; ou por meras expressdes alusivas a actividade comercial
desenvolvida ou a desenvolver, nos termos dos artigos 15°e 22°do
Codigo Comercial de Macau.

Alega o A. que a firma adoptada pela R. enferme de nulidade
ou anulabilidade por ter sido violado o principio da verdade
consagrado no artigo 15°do Codigo Comercial de Macau.

Salvo o devido respeito, ndo acompanho o entendimento do A.

No nosso ordenamento juridico, sdo admissiveis firmas de
fantasia, nos termos do artigo 22° do Codigo Comercial, salvo
restricbes consagradas no disposto no artigo 15 cujo objectivo €



para evitar a inducdo em erro ao publico sobre a identificacéo,
natureza, dimens&o ou actividades do seu titular.

In casu, a R. adoptou uma designacao de fantasia “BBB” na
sua firma, e salvo melhor opinido em contrario, julgo que o uso da
referida expresséo € legalmente admissivel, isto porque, por um
lado, ndo se trata de um elemento caracterstico que sugiram
actividades diferentes da que o seu titular exerce ou se propde
exercer, nem se trata de expressdo que possa induzir em erro
quanto a caracterizacdo juriica do empresario, no que respeita ao
uso por pessoas colectivas com fim lucrativo de expressdes
correntemente usadas para designacdo de organismos publicos ou
de associacOes sem finalidades lucrativas.

Face as consideragdes acima descritas, davidas de maior nédo
temos em considerar que a firma adoptada pela R. ndo constitui
qualquer violacéo do principio da verdade consagrada na lei.

*

Para além do principio da verdade, a lei exige ainda que a
firma néo seja idéntica a firma registada de outra sociedade, ou tal
forma semelhante que possa induzir em erro, isto €, deve ser
distinta e insusceptivel de confuséo com as ja registadas no mesmo
espaco territorial de afericao.

O problema de confundibilidade das firmas prende-se com o
principio da novidade, que se destina, como disse o Professor
Ferrer Correia, na mesma obra citada, “a assegurar as firmas a sua
funcdo diferenciadora, por forma a permitir a terceiros a facil
identificacAo dos comerciantes com quem pretendam entrar em
relacbes negociais”, havendo “essa inconfundibilidade de ser
aferida em relacdo ao conteudo global da firma, com referéncia a
diligéncia normal do homem médio”.



A possibilidade de confusdo deve ser objectiva, pois a
circunstancia de, eventualmente, ter tido lugar por descuido ou
ligeireza de qualquer cliente ndo é suficiente quando as firmas se
encontram diferenciadas aos olhos de uma pessoa de diligéncia
média. Na comparacdo entre as firmas, o juizo de distintibilidade
deve ser feito em concreto perante o universo dos factores
ponderavelis.

Por outro lado, uma vez atribuida uma firma a determinado
empresario, da ao seu titular o seu uso exclusivo em determinada
circunscricdo, por outras palavras, dentro da area em que o referido
principio tem eficacia, e no nosso caso, em Macau.

Em termos de direito constituido, prevé-se no artigo 16° n°1
do Codigo Comercial de Macau que “a firma deve ser distinta e
insusceptivel de confusdo ou erro com qualquer outra ja
registada”.

A firma goza de proteccdo através do seu registo junto da
competente Conservatdria do Registo.

Usando as palavras do Professor Ferrer Correia, “0 direito a
firma n&o nasce do simples uso, mas apenas do registo, que reveste
assim, nesta matéria, natureza constitutiva”, matéria que ja vem
regulada no disposto no artigo 20°do Cédigo Comercial, onde se
prevé que “o direito a exclusividade do uso da firma s se constitui
apos o registo pelo respectivo titular na conservatdria competente”,
mas sem prejuizo da eventual declaracio de nulidade, anulagéo ou
caducidade da firma, nos termos do mesmo Cadigo.

Ora, o que acontece nos presentes autos ¢ que a firma “BBB
Companhia Limitada” da R. foi registada em Macau a 23 de
Agosto de 2005, altura em que o A. ainda ndo pediu o registo da
sua firma na RAEM, pelo que, em principio, aquela deve



prevalecer sobre esta em Macau.

Por outro lado, importa realgar que a firma e a marca sao
sinais distintivos comerciais diferentes.

A marca pode ser definida em termos gerais, como o sinal
distintivo que serve para identificar o produto proposto ao
consumidor (Carlos Olavo, Propriedade Industrial - Nocdes
Fundamentais, CJ 1987,2,20), enquanto a firma € o nome ou
designacdo que identifica o comerciante na sua actividade
comercial (Brito Correia, Direito Comercial, 1989, I, p. 236).

Embora sejam sinais distintivos diferentes, ndo impede que
sejam susceptiveis de confusdo, quando ndo pertencam ao mesmo
interessado.

O préprio Codigo Comercial, precisamente no seu artigo 169,
n° 6, estipula que na apreciacdo da eventual susceptibilidade de
confusdo ou erro, deve ainda ser considerada a existéncia de nomes
de estabelecimentos, insignias ou marcas de tal forma semelhantes
que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais
distintivos.

Em matéria da questdo da confundibilidade entre as marcas e
a firma, segundo o Ac. do SJT de 14 de Junho de 1995 (CJ 1995, 2,
130), o juizo sobre a distincdo (de firmas, denominagdes ou marcas)
assenta nos seguintes principios:

- na existéncia de semelhancas ou dissemelhancas entre as duas
expressdes que constituem as firmas, denominagdes ou marcas;

- em apurar-se, em face dessas semelhancgas ou dissemelhancas,
uma delas deve ou néo considerar-se susceptivel de confuséo ou
erro com a outra.



In casu, € de verificar que o A. é titular, fora da RAEM, de
algumas marcas com o elemento preponderante “BBB”, o qual ¢
adoptado pela R. na sua firma.

Embora seja verdade que a firma usada pela R. seja basicamente
idéntica as marcas de que o A. € titular, mas como ndo ha
elementos que permite afirmar que foram registadas as referidas
marcas em Macau, os direitos do A. ndo gozam, assim, de
proteccdo na RAEM, salvo excepcOes legalmente previstas, a saber,
se forem as chamadas marcas notorias, marcas de prestigio, etc...

Send&o vejamos.

Como diz Carlos Olavo, “é através da marca que 0
consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou
servico a pessoa que o fornece”.

No que respeita a propriedade da marca, esta resulta do seu
registo, ou seja, este tem eficacia constitutiva ou atributiva.

Como diz o artigo 2199 n® 1 do Regime Juridico da
Propriedade Industrial (doravante designado por RJPI), “0 registo
da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros,
sem 0 seu consentimento, a utilizacdo, na sua actividade
economica, de qualquer sinal idéntico ou confundivel com essa
marca para produtos ou servicos idénticos ou afins aqueles para
0s quais aquela foi registada, ou que, em consequéncia da
identidade ou semelhanca entre os sinais ou da afinidade dos
produtos ou servigos, cria, no espirito do consumidor, um risco de
confusdo que compreenda o risco de associacdo entre sinal e a
marca’.

Assim, como diz Miguel J.A. Pupo Correia, na sua obra
“Direito Comercial”, 7* edi¢do revista e actualizada, 2001,



Ediforum, pag. 345 “s6 a marca registada goza de proteccdo do
direito absoluto e exclusivo, e é protegida independentemente da
ocorréncia de qualquer dano, para o seu titular, pelo uso de marca
semelhante”.

Entretanto, na nossa lei estdo previstos alguns desvios ou
excepcoes.

O primeiro consiste na situacdo de alguém utilizar marca livre
ou ndo registada por prazo ndo superior a 6 meses tem, durante
esse mesmo prazo, direito de prioridade para efectuar o registo da
respectiva marca (artigo 202° do RJPI), bem como qualquer
cidaddo de um dos pases ou territérios membros da Organizacéo
Mundial do Comeércio ou da Unido Internacional para a Proteccéo
da Propriedade Industrial goza do direito de prioridade, durante
seis meses, a contar da apresentacdo do pedido, para requerer o
registo da mesma marca em Macau (artigo 16°do RJPI e artigo 4°
da Convencéo de Paris).

O segundo desvio resulta do regime aplicavel na chamada
marca notOria, mesmo que ndo seja registada. Segundo esse
regime, se for apresentado um pedido de registo de uma marca,
este pode ser recusado com fundamento de a marca requerida ser
confundivel com outra notoriamente conhecida pertencente a um
cidaddo abrangido pelo RJPI (artigo 214° do RJPI). Mais, o
proprietario dessa marca notoria pode ainda pedir a anulacdo do
registo, se foi concedido, provando que ja requereu em Macau 0
registo da respectiva marca notédria (artigo 2309 n°1, alinea b) e n®
2 do RJPI).

Finalmente, a terceira excepcdo € semelhante a segunda e
consiste na proteccdo da chamada marca de prestigio, consagrada
Nno Nosso sistema juridico nos termos do artigo 214 n°1, alinea c)



do RJPI. Assim, um pedido de registo da marca pode ser recusado
se esta se destina para assinalar “produtos ou Servigos sem
afinidade, que constitua reproducdo, imitacio ou traducdo de uma
marca anterior que goze de prestigio em Macau, e sempre que a
utilizacdo da marca posterior procure tirar partido indevido do
caracter distintivo ou do prestigio da marca ou possa
prejudica-los”. Tal como acontece com a marca notoria, 0
proprietario da marca de prestigio pode ainda pedir a anulagéo do
registo, se foi concedido, provando que ja requereu em Macau 0
registo da respectiva marca de prestigio (artigo 230° n°1, alinea b)
e n°3 do RJPI).

Nos presentes autos, veio o A. alegar que a sua marca “BBB”
registada nos Estados Unidos da América e em outros pases do
mundo (com excepcdo em Macau) lhe pertencia, sendo tal
notoriedade conhecida mundialmente, pelo que, violando a R. o
seu direito protegido no ambito do direito de autor e de marca
notoria, devendo a firma da R. ser declarada nula ou anulada.

Como acima se referiu, s6 a marca registada confere ao seu
titular o direito ao seu uso exclusivo, salvo excepgdes acima
descritas e previstas na lei.

Quanto ao regime de anulacdo do registo da marca,
consagra-se no artigo 2309 n°1 do RJPI o seguinte:

“1. Os registos de marca sdo anulaveis nos casos previstos no
artigo 48°e, ainda, quando o titulo for concedido:

a)sem a apresentacdo dos documentos comprovativos e
autorizacoes exigiveis;

b)em violacio das normas contidas nas alineas b) e ¢) do n°1
e no n°2 do artigo 214’



Por sua vez, o artigo 48°tem a seguinte redaccao:

“l. Os tiulos de propriedade industrial sdo total ou
parcialmente anulaveis quando forem violadas as disposicOes que
definem a quem pertence o direito de propriedade industrial e, em
geral, quando tiverem sido concedidos com pretericdo dos direitos
de terceiros, fundados em prioridade ou outro tiulo legal.

2. Se reunir as condicgdes legais, o interessado pode pedir, em
vez da anulacao, a reversao total ou parcial do titulo em seu favor.

3...
4.“’9

Ainda sobre a proteccdo da marca notdria, escreveu o
Professor Pinto Coelho, in RLJ, 89/23, que “para que a marca se
qualifigue como notoriamente conhecida ndo é necessario que o
conhecimento da marca de que ela pertence a certa entidade
constitua facto publico e notdrio, com as caracter sticas que a esta
formula se atribui na nossa legislacdo processual. A opinido
dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada
desde que alcancou notoriedade ou conhecimento geral no circulo
dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores
mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que
a marca se tenha divulgado de modo particular no circulo de
pessoas que é uso designar por meios interessados”.

Como escreve o Professor Ferrer Correia, in Li¢Oes de Direito
Comercial, 1985, vol. I, p. 357, o seguinte: ‘“se perante a
Reparticdo da Propriedade Industrial for apresentado um pedido
de registo de certa marca, esse pedido pode ser indeferido, a
requerimento do interessado, com fundamento de que a marca
registanda se confunde com outra notoriamente conhecida como



pertencente a um cidaddo de outro pak da Unido...”. E mais
adiante (p. 358), vem referir que “a proteccdo concedida aos
titulares de marcas usadas e notoriamente conhecidas como
pertencentes a cidadaos de outros paises da Unido acima referida,
significa, portanto, o abandono do sistema da eficacia constitutiva
do registo, que é o sistema geral da nossa lei”.

Assim, a proteccdo da marca (de facto) notoriamente
conhecida é estabelecida a favor de cidaddo de um pas da Unido
num outro pak da mesma Unido, onde se pretenda registar (ou
onde j& esteja registada) marca que, no todo ou em parte essencial,
seja uma imitacdo, traducao ou reproducao daquela.

Segundo a matéria de facto dado como provada, embora o A.
explore varios ramos de actividades comerciais, mas no fundo, o
seu Centro de actividades esta nos Estados Unidos da Ameérica,
onde tem dedicado a grande maioria dos seus negocios, e em
Macau, o A. é pouco conhecido pelo publico em geral.

Nestes termos, ndo obstante alegar o A. ser ele titular da
marca “BBB”, mas nunca chegou a pedir o seu registo em Macau
antes da data em que a R. apresentou o seu pedido de registo, nem
que tal seja marca notoria ou de prestigio, para além de nédo se
vislumbrar qualquer violacdo das disposi¢des que definem a quem
pertence o direito de propriedade industrial, ou qualquer situacéo
de pretericdo dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou
outro titulo legal, pelo que ndo deve prevalecer sobre a firma
registada a favor da R.

Em altimo lugar, vejamos se o A. goza de proteccdo juridica
através do instituto de concorréncia desleal.



Dispde o artigo 158° do Codigo Comercial de Macau que
“constitui concorréncia desleal todo o acto de concorréncia que
objectivamente se revele contrario as normas e aos usos honestos
da actividade econdmica”.

Nestes termos, um acto de concorréncia desleal pressupoe trés
requisitos: um acto de concorréncia, sendo este contrario as normas
e usos honestos e pode surgir em qualquer ramo de actividade
economica.

E segundo o artigo 159° do mesmo Codigo, “considera-se
desleal todo o acto que seja idoneo a criar confusdo com a
empresa, 0s produtos, os servicos ou o crédito dos concorrentes”;
¢ “0 risco de associacdo por parte dos consumidores relativo a
origem do produto ou do servico é suficiente para fundamentar a
deslealdade de uma pratica”.

Relativamente a questdo da pratica de actos de confuséo, o
Professor Luts M. Couto Gongalves, in Manual de Direito
Industrial, Patentes, Marcas, Concorréncia Desleal, Almedina,
2005, p. 350 e seguintes, deu a seguinte explicagéo:

“Podemos ter trés tipos de situagdes geradoras de confuséo:

120 uso de sinais distintivos protegidos por direitos privativos
industriais, essencialmente a firma, o nome e insignia e a marca;

220 uso de sinais distintivos tipicos susceptiveis de proteccao
individualizada, mas nédo protegidos;

320 uso de sinais ou meios distintivos atipicos insusceptiveis
de proteccédo individual”.

No primeiro caso, ainda segundo 0 mesmo Professor, entende
que “para haver um acto desleal de confusao entre produtos nao



basta a confusdo entre os sinais distintivos mesmo que um deles se
encontre registado. E necessario ainda que a usurpacgdo de marca
registada (o que implica um uso tipico dos sinais) se junte ainda,
por exemplo, a confusdo objectiva dos produtos (para a qual pode
ndo ser bastante a confusédo dos sinais ou 0 Seu uso tipico), a
relacdo de concorréncia (e ndo um simples comportamento de
mercado de um ndo concorrente) e a contrariedade de normas ou
usos honestos comerciais (para além da violagdo da norma
legal)”.

Quanto a segunda situagao, entende que “0 acto desleal atinge
bens susceptiveis de proteccdo, por revestirem capacidade
distintiva e ndo serem confundiveis com sinais anteriores, mas nao
cobertos por um direito privativo (v.g. marca de facto, marca
notéria e marca de prestigio ndo registadas ou nome de
estabelecimento ndo registado). A concorréncia desleal visa,
nestes casos, proteger uma situacdo objectiva de mercado
juridicamente relevante. O concorrente lesado tem de efectuar a
prova de uso e da capacidade distintiva do sinal respectivo™.

Finalmente, no que tange a terceira situagéo, prosseguindo o
ilustre Professor que “cabem, residualmente, as situagdes em que
um concorrente usa meios ou sinais distintivos alheios néo
passiveis de proteccdo exclusiva. Sdo os casos, por exemplo, da
imitacdo da apresentacdo de um estabelecimento ou da imitacéo
servil (do produto ou continente)”.

Ora, salvo o devido respeito, nenhuma das situacbes se
enquadra o caso sub judice, o que significa que ndo estao
preenchidos os pressupostos da concorréncia desleal no respeitante
a prética de actos de confuséo pela R.

E caso assim ndo entendesse, a solucdo seria a mesma ainda



que considerasse ter a R. adoptado na sua firma a expressdo
“BBB”, e que era susceptivel de conduzir a que os consumidores
associassem essa firma ao A., dado que, no fundo, o A. nunca
chegou a dedicar ou explorar qualquer sua actividade comercial em
Macau.

Por outras palavras, o instituto da concorréncia desleal por si
s0 ndo e suficiente para dar proteccdo ao A., pois essa concorréncia
pressupde conquista da clientela de um determinado mercado, quer
em termos de servigos ou produtos colocados em circulagcdo quer
em termos da existéncia de um espaco fiico onde se situa o
respectivo mercado, ou seja, para poder afirmar a existéncia da
concorréncia desleal, é necessario que haja num determinado
espaco fiico servicos ou produtos em concurso.

In casu, ndo resulta provado que o A. fornece seus servicos ou
produtos em Macau, tendo em conta que 0S Seus negoOcios ou
empreendimentos séo explorados nos Estados Unidos da Ameérica,
razdo pela qual nd podemos dizer que ha concorréncia no
mercado de Macau.

No que respeita ao pedido de indemnizacdo por danos ndo
patrimoniais, e sem necessidade de delongas consideracdes, ndo
resta outra alternativa sendo julgd-lo improcedente, em
consequéncia da improcedéncia dos pedidos principais.

**%x

DECISAO

Tudo exposto e nos fundamentos acima descritos, julgo
improcedente a presente accdo ordinéria intentada pelo A. AAA J.
BBB contra a R. BBB Companhia Limitada, absolvendo-a de



todos os pedidos.
Custas do processo pelo A.

Registe e notifique.

N&o se conformando com o decidido, veio o Autor AAA J. BBB
recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

1.De todos 0s aspectos que merecem censura na sentenca recorrida
e que na opinido do Recorrente, devem ser corrigidos em sede
de recurso, sobressai a questdo da ma fé da Ré e dos seus
sOCios.

2. A mesma foi repetidamente alegada em todo o processo e
objecto de prova na audiéncia de discusséo e julgamento:

- O A. é um empreséario, um executivo no mundo de negocios

[Resposta Q. 5].

- O A. é uma personalidade televisiva [Resposta Q. 6].

- Sendo 0 nome de AAA BBB célebre apenas nos USA [Resposta Q.

71.

- O_A. adoptou como sua marca e imagem o seu apelido BBB

[Resposta Q. 8].

- Sendo esta a denominacdo das suas sociedades nas varias

areas de negdcios em que actua [Resposta Q. 9].

- Tal facto era do conhecimento da R. e seus socios fundadores

[Resposta Q. 10].

- Ao adoptarem a denominacdo «<BBB Companhia Lda.», em

chinés «<BBB — HFE/\E]», a R. e 0s seus sécios fundadores

estavam_cientes _de que estavam a fazer uma_copia da

pré-existente marca [Resposta Q. 11]

3. A esses quesitos devemos ainda acrescentar prova documental



g
a)

ue se encontra nos autos:
a 23 de Janeiro de 2007, E e D, actuais socios de Ré,
constituiram entre si uma sociedade, matriculada sob o n®
XXXX (SO), a que concederam a denominacdo de "AAA
BBB HFE/ H]", "AAA BBB Companhia Limitada"” e
"AAA BBB Company Limited";

b) a7 de Marco de 2007,E, sécio maioritario da Ré, requereu

junto dos Servigos de Economia a marca "AAA BBB" para
a Classe 43.

N&o restam qualquer davida sobre a intencdo malévola da Ré
e dos socios, do seu proposito de atingir o A. e de lhe
sequestrar o seu nome, impedindo-0 de 0 usar como marca na
Classe 43 ou como firma de empresario comercial.

Mas que conclusdes se extrairam na sentenca recorrida quanto
a um problema que tem mais de dois séculos e sobre o qual se
debrucava a Convencdo de Paris nos idos de 1883?
Absolutamente nenhumas.

Esta posicdo € claramente insustentavel, que o A. néo
subscreve e que esta em desconformidade com o0s
compromissos internacionais assumidos por Macau - 0S que
assumiram uma dimens&o completamente diferente a partir do
momento em que a economia de Macau, por via da
liberalizacdo do sector do jogo, entrou em acelerada
internacionalizacao.

Ser recordadas as palavras do Prof. Pinto Coelho que, sobre o
artigo 6° bis da Convencdo de Paris, afirmou que a mesma
tem, essencialmente, um  fundamento  ético, (...
inspirando-se no proposito de reprimir certas praticas
contraria a honestidade e a correccdo comerciais, sendo




10.

11.

certo que a lealdade comercial repugna sempre o facto de
alguém pretender beneficios do renome avancado por uma
marca j& existente, devido aos esforgos e merecimentos
alheios, muito embora o comerciante industrial que a criou e
acreditou ndo haja alcancado ainda em relacdo a ela, no seu
pais, a plenitude da protecgdo legal ”.

A sentenca recorrida, nada repugnou a conduta da Ré e dos
seus socios de se aproveitarem do renome avancado por uma
marca ja existente, de se aproveitarem dos "esforcos e
merecimentos alheios™ do Sr. BBB, no activo ha mais de 40
anos.

O Tribunal a quo negou a proteccdo devida ao A. por
alegadamente este ser “pouco conhecido em Macau como
autor de livros" - mas salvo o devido respeito, a proteccédo
legal devida néo esta sujeita ao A. ter porta aberta em Macau
ou a ser aqui célebre. O que releva, face a lei e a doutrina, €
gue a sua "marca seja conhecida como pertencente a certa
entidade apenas no circulo formado pelos produtores ou
comerciantes da especialidade ou no meio dos consumidores
normais do produto™.

O Caodigo Comercial ("C.Com.") estabelece no seu artigo 15.°
"os elementos utilizados na composicao da firma devem ser
verdadeiros e ndo induzir em erro sobre a identificacao,
natureza, dimensdo ou actividades do seu titula” (0
sublinhado é nosso).

Artigo 21.° C.Com. estatui que "o uso ilegal de uma firma
confere aos interessados o direito de exigir a sua proibicao,
bem como uma indemnizacdo pelos danos dai emergentes,
sem prejuizo da correspondente accdo criminal, se a ela




12.

13.

14.

15.

16.

houver lugar".

No nimero 1 do artigo 33.° C.Com., esta prevista a nulidade
como consequéncia ("a firma € nula quando na sua
composicao tiver sido violado o disposto nos artigos 15.% 16.°
e 17.9

Estando ainda presente Anulabilidade, de acordo com o
disposto no niumero 1 do artigo 34.° C.Com., "quando na
respectiva composicdo [da firma] se tenham violado direitos
de terceiros”, mais se esclarecendo, no nimero 2, que este
direito ndo prescreve.

No entanto para o Tribunal a quo o referido principio ndo se
encontra em crise porque a R. adoptou uma designacdo de
fantasia “BBB” !?! Conclusdo que nem A. nem R.
subscrevem e que estd em total desconformidade com a
matéria provada, pois a propria R. veio afirmar o contrério,
quando em juizo e em sede de depoimento de parte, 0
respectivo administrador D confirmou que a escolha de
designacdo se deveu ao facto de esse ser 0 apelido do A..

Apds pedido de esclarecimento pelo A. a 16 de Marco, veio 0
Meritissimo Juiz "a quo" esclarecer que se tratava de mero
lapso, decidindo retirar a expressdo "fantasia" de fls. 12 da
sentenca conforme despacho proferido a 30 de Margo, mas o
esclarecimento prestado em nada resolveu o problema, apenas
0 agravou.

A expressdo continua a ser utilizada no principio do paragrafo
antecedente ("No novo ordenamento juridico, sdo admissiveis
firmas de fantasia, nos termos do artigo 22° do Codigo
Comercial (... )") e sem esta expressdo o Tribunal a quo



acabou efectivamente por retirar qualquer explicacdo cabal
para a escolha, pelos socios da Ré - ndo proferindo assim um
juizo de valor numa matéria em que lhe é claramente exigivel.

17. A hipétese, da designacdo de "fantasia" (!?!), ndo tem
qualquer verosimilhanca, face ao teor da matéria provada:
"Tal era do conhecimento da R. e seus sécios fundadores™
(Resposta ao Quesito 10°)

E

“Ao adoptarem a denominag¢do "BBB Companhia Lda.”, em
chinés "BBB A/ =]",.a R. e 0s seus socios fundadores
estavam cientes de que estavam a fazer uma cdpia da
pré-existente marca".(R. ao Quesito 119).

18. Concluir ainda assim que se trata de uma mera designacao de
fantasia constitui no minimo uma contradicdo entre 0S
fundamentos de facto e a deckdo, que o artigo 571° do CPC
estipula como causa de nulidade da sentenca.

19. Os autos contém prova de que a intencdo dos socios da R. na
constituicio desta sociedade esteva a usurpacao do nome (e marca)
do A.:

) 0s mesmos socios constituram uma outra sociedade,
denominada "AAA BBB Companhia Limitada™ (como referido
supra, paragrafo 9)

ii) 0 socio da Ré E pediu o registo da marca "AAA BBB" sob o
N/XXX (vide supra para. 9);

iii) a Ré ndo tem denominacdo prépria nas linguas chinesa e
portuguesa (cfr. certiddo junta aos autos com o requerimento
avulso de 27 de Julho (a fls. 65)

Iv) a sociedade néo teve qualquer actividade de Agosto de 2005 a
Agosto

de 2008.



20. Face a ma fé da Ré e dos seus socios documentada e provada
exaustivamente, o Tribunal a quo deveria accionar 0s mecanismos
legais que tutelam o A. e 0s seus interesses legitimos.

21. O principio da verdade consagrado no Codigo Comercial
detennina expressamente que a firma devera ter uma correlacéo
directa com o respectivo titular, ou seja com os seus socios, aqueles
gue se propdem prosseguir uma detenninada actividade de
producdo de bens ou de prestacdo de servicos - ndo deve a firma
conter elementos susceptiveis de a falsear ou de induzir em erro
sobre a identificacdo, natureza, dimensdo dos negocios ou
actividades da sociedade comercial e dos seus sdcios.

22. A firma da R. contém apenas um vocabulo distintivo: "BBB",
que se mantém inalterado em qualquer uma das suas trés
redaccdes, ou seja, nas versdes Portuguesa, Chinesa e Inglesa.
O que demonstra a verdadeira intencdo da R.: utilizar o
vocabulo "BBB" como nome proprio, conforme ficou provado
nos autos.

23. O vocabulo distintivo - "BBB" - corresponde ao apelido do A.,
que o integrando-0 na composicdo das denominacdes sociais
das varias sociedades comerciais por si constituidas para
exploracdo das varias areas de negdcio em que actua.

24. “Ao adoptarem a denominacdo BBB Companhia Lda.”, em
chinés “BBB AR/ 5], a R. e o0s seus socios fundadores
estavam cientes de que estavam a fazer uma coOpia da
pré-existente marca" (Resposta ao quesito 11°) o que
demonstra a violacdo do principio da verdade consagrado no
art. 15°do Cddigo Comercial.



25. A intencdo dos socios da Reé foi precisamente copiar a

26.

27.

28.

29.

pré-existente marca (Resposta ao Quesito 11°), tendo os
mesmos conhecimento de que o A. adoptou como sua marca e
imagem o seu apelido "BBB", que é a denominacdo das suas
sociedades nas varias éareas de negOcio em que actua
(respostas aos quesitos 8,9 e 10). Como pode assim ser a sua
firma verdadeira?

A sentenca recorrida € omissa, aplicando o numero 2 do art.
15° do Codigo Comercial sem se debrucar no seu numero 1, -
norma que contém o principio geral, supra enunciado, (de que
0 nimero 2 é uma mera elaboragdo ou enunciacdo) e esta
claramente a ser violado.

O ndmero 2 do artigo 15° é uma mera enumeracdo de
situagbes de violacdo do principio da verdade que NO
ENTANTO, NAO SE REDUZEM &s situagBes ou
circunstancias no mesmo enunciadas podendo existir
variadssimas violagdes do artigo 15° que ndo se reconduzem
necessariamente as situacdes descritas no numero 2 do mesmo
artigo.

O Tribunal a quo passa depois a abordar o principio da
novidade, consagrado no art. 16° do Codigo Comercial, mas
adoptando a perspectiva hermenéutica de que o nome do A., a
uma firma como empresario, sé poderia aqui ser tutelado se
estivesse aqui registado.

O A. também usa 0 seu nome (a sua firma como empresario)
em Macau, como também ficou provado:

O A. adoptou como sua marca e imagem o apelido BBB" (Q.89
""Sendo esta a denominacdo das suas sociedades nas varias areas
de negocios em que actua™ [resposta ao Q.9]

"Tal programa televisivo real L foi retransmitido em Macau" (Q.



29°)

"O A. é pouco conhecido em Macau como autor sendo 0s seus
trabalhos dirigidos a alguns empresarios e homens de negocios”
(Q.31°).

E se o seu programa televisivo foi transmitido em Macau e 0s seus
livros aqui vendidos ent&o temos necessariamente que concluir que
a sua firma foi aqui utilizada - em Macau.

30. Para mais, "O principio da novidade de firma deve, por isso,
entender-se como extensivel aos outros sinais que possam ajudar a
identificar o produtor ou outros produtos, ndo permitindo que se
tornem claramente confundiveis” (cit. a sentenca proferida nos
autos com o numero CV2-08-0004-CAOQ).

31. Na&o existem duvidas de que o A. era detentor de uma marca
("Sendo esta a denominacgédo das suas sociedades nas varias areas
de negdcios em que actua” (Q.9°), que foi copiada pelos socios da
R. ("Ao_adoptarem a denominacido «BBB Companhia Lda.», em
chinés «<BBB — AR/ &k, a R. e 0s seus socios fundadores
estavam cientes de que estavam a fazer uma cépia da
pré-existente marca™ Q.11°) que estavam absolutamente cientes da
reputacdo a mesma associada ("O_A. adoptou como sua marca e
imagem o seu apelido BBB"[Resposta Q. 8];"Sendo esta a
denominacdo das suas sociedades nas varias areas de negocios em
que actua” [Resposta Q. 9]; "Tal facto era do conhecimento da R.
e _seus socios fundadores"[Resposta Q. 10]. "Sendo o nome do A.
também a sua firma, como ficou provado” ("O A. actua nas areas
da construcdo, hotéis e restaurantes, a excepgdo dos casinos, 0S
quais operam sob o0 nome «BBB Entertainment Resorts»
"[Resposta Q. 16]).

32. A mesma questdo é também aplicavel, num plano superior, a
Convencdo de Paris, de que Macau € parte. Esta convencdo



internacional dispde no seu artigo 8° que:
“0O nome comercial sera proteqgido em todos os pakes da Unido

sem obrigacao do reqisto, quer faca ou ndo parte de uma marca de

fabrica ou de comércio”:

33. A proteccéo devida nos termos desta Convencéo Internacional
é acciondvel (i) sem obrigacdo do registo e (ii) quer o nome de

comércio [a firma] a proteger seja ou ndo parte integrante de uma
marca.

34.

35.

36.

37.

Ou seja, da audiéncia de discussédo e julgamento resultou
claramente atestado que o A. é titular de uma firma comercial
(o seu nome), que também usou em Macau (ainda que néo o
tenha registado aqui) - sendo necessario proteger o A. nos
termos do artigo 8° da referida Convencéo de Paris. Ao inves
de, como faz a sentenca recorrida, pressupor que a tutela do
nome do A. estd condicionada ao seu prévio registo na
Conservatéria do Registo Comercial.

Esta interpretacdo minimalista (reduzida ao nimero 1 de uma
norma com mais 5 nameros) ndo corresponde as obrigagoes
que a RAEM assumiu por convencdo internacional, a qual
dispGe claramente que a proteccdo é devida "sem obrigacéo de
registo”(cf. o artigo 8° da Convencéo de Paris).

O artigo 158.° C.Com. consagra que "constitui concorréncia
desleal todo o acto de concorréncia que objectivamente se
revele contrario as normas e aos usos honestos da actividade
econémica.”

No seu artigo 1.°, o Regime Juridico da Propriedade Industrial
("RJIPI") estatui que tal diploma visa regular a "atribuicdo de
direitos de propriedade industrial (...), tendo em vista,



38.

39.

40.

41.

designadamente, assegurar a proteccio (...) da lealdade da
concorréncia e dos interesses dos consumidores" .

O instituto da concorréncia desleal tem aqui uma funcéo
complementar, reforcando a tutela que é conferida ao nome
comercial e a marca notoria pela Convencdo de Paris, pelo
Codigo Comercial e pelo Regime Jurdico de Propriedade
Industrial.

A presenca comercial do A. ou & sua intervenc¢do no mercado
de Macau, a mesma ficou assente na matéria provada. Na
realidade economica dos dias de hoje, ndo se pode exigir ao A.
gue abra um balcdo em Macau a vender "cachorros-quentes"
para entdo ser digno de tutela juridica. Considerando a
actividade desenvolvida pelo A. e 0s inUmeros campos em a
mesma se desenvolve, temos que concluir que a sua
participacdo na actividade economica pode revestir diversas
formas.

O A. prossegue uma actividade empresarial muito ampla e
variada, tendo constituido vérias sociedades comerciais para a
exploracdo dos seus negocios, incorporando todas essas
sociedades nas suas respectivas firmas o nome/marca "BBB"
[Resposta Q. 9]. Facto esse do conhecimento da R. e dos seus
socios [Resposta Q. 10]. De entre as actividades empresarias
prosseguidas pelo A., refira-se a autoria de varios livros
dirigidos a empresarios e homens de negdcios [Resposta Q. 32]
e a participacdo no programa televisivo L[Resposta Q. 6 e 27].

N&o obstante o A. ndo ter nenhum estabelecimento de portas
abertas ao publico, ndo deixa de oferecer em Macau 0s seus
bens e servicos (em particular, os livros, o programa
televisivo e 0s contratos de licenciamento em negociacao) que



demonstram uma actividade real, legitima e digna de tutela...

42. O artigo 156° do Codigo Comercial dispde sobre o ambito
objectivo que: "presume-se que 0 acto é praticado com fins
concorrenciais quando, pelas circunstancias em que se
realize, se revele objectivamente idoneo para promover ou
assegurar a distribuicdo no mercado dos produtos ou servicos
do préprio ou de terceiro". Deste ponto de vista, 0s actos do
A. e de R. estdo num plano de absoluta igualdade:

- nenhuma das partes tem estabelecimento aberto em Macau;

- 0 A. vende os seus livros, distribui 0 seu programa e negociou 0

licenciamento do seu nome a empresarios locais;

- a R. vendeu kebabs na Taipa;

- a R. registou a sua denominacéo social e a marca;

- 0 A. registou inimeras marcas nas mais variadas classes.

Deste ponto de vista ambas as partes, A. e R., praticam actos

objectivos de concorréncia.

43. O regime de concorréncia desleal ndo se limita a confusao,
centrando-se antes na proibicdo constante no art. 158° do Codigo
Comercial que sob a epigrafe "Clausula Geral" dispde que
"Constitui concorréncia desleal todo o acto de concorréncia que
objectivamente se revele contrario as normas e aos usos honestos
da actividade economica”.

44. O art. 165° ("Exploracdo de reputacdo alheia™) é uma das
manifestagbes do principio geral que dispbe que "Considera-se
desleal o aproveitamento indevido em beneficio préprio ou alheio
de reputacdo empresarial de outrem”. Ora, ao usarem, consciente e
deliberadamente, 0 nome e marca (notoria) do A. para a
composicdo da sua firma [Resposta Q. 11] a R. e 0s seus sOcios
praticaram um acto de concorréncia que objectivamente se revela
contrario as normas e aos usos honestos da actividade econémica.




45. Tal comportamento € manifestamente contrario a lealdade
comercial e as boas e aceitaveis praticas concorrenciais,
explorando a reputacdo do A. que se tem por provada nestes - a
mesma intencdo dolosa que esteve subjacente a apresentacdo do
pedido da marca ""AAA BBB' (N/XXX) pelo sécio maioritario
da R., E e a constituicdo, por este ultimo com o outro sécio D,
da sociedade ""AAA BBB Companhia Limitada"".

46. Quanto a notoriedade de marca, no Acorddo do Tribunal
Judicial de Base proferido no ambito do processo judicial numero
CV2-08-0004-CAOQ, foi justamente salientado "(...) 0 néo [a falta]
registo ndo obsta a reclamacdo de proteccdo, porque ha algumas
excepcOes a este principio” geral da eficacia constitutiva ou
atributiva do registo - nomeadamente em caso de notoriedade da
marca.

47. «Para que a marca se qualifigue como notoriamente conhecida
ndo € necessario que o conhecimento da marca e de que ela
pertence a certa entidade constitua facto publico e notério, com as
caractersticas que esta formula se atribui na nossa legislacéo
processual. A opinido dominante € no sentido de que a marca pode
assim ser qualificada desde que alcancou notoriedade ou
conhecimento geral no circulo dos produtores ou dos comerciantes
OU No meio dos consumidores mais em contacto com o0 produto a
que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de
modo particular no circulo de pessoas que € uso designar por
«meios interessados»"(ainda no mesmo Acordéo)

48. O artigo 6.°, bis, 1) Convencdo da Unido de Paris dispde que
"0s pakes da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar, quer
oficiosamente, se a lei do pak o permitir, quer a pedido de quem
nisso tiver interesse, 0 registo e a proibir o uso de marca de



fabrica ou de comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou
traducdo, susceptiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que
autoridade competente do pa do registo ou do uso considere que
nele € notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma
pessoa a quem a presente Convencdo aproveita e utiliza para
produtos idénticos ou semelhantes. O mesmo sucedera quando a
parte essencial da marca constituir em reproducdo de marca
notoriamente conhecida ou imitacdo susceptivel de estabelecer
confusdo com esta" (sublinhado nosso).

49. Quanto a notoriedade da marca do A., ficaram provados, entre
outros, 0s seguintes factos:

- O A. encontra-se no activo ha mais de 40 anos [Resposta Q. 2].

- O A. é um empresario, um executivo no mundo de negdcios
[Resposta Q. 5].

- O A. é uma personalidade televisiva [Resposta Q. 6].

- 0 A. adoptou como sua marca e imagem o seu apelido BBB
[Resposta Q. 8].

- Tal facto era do conhecimento da R. e seus socios fundadores
[Resposta Q. 10].

- Ao adoptarem a denominacdo «BBB Companhia Lda. », em
chinés «BBB — AR/ &k, a R. e os seus sécios fundadores
estavam cientes de

que estavam a fazer uma copia da pre-existente marca [Resposta
Q. 11].

- A R. foi constituida quando um certo numero de empresarios e
sociedades na area do jogo iniciaram a sua actividade em Macau
[Resposta Q. 12].

- Atenta a proeminéncia do nome BBB entre 0s empreendimentos
imobilérios, os promotores pagam ao A. pelo privilégio de usar a
denominacéo «BBB» nos seus projectos, embora por vezes o seu
envolvimento em tais projectos se limite ao empréstimo do seu
nome e/ou do seu empreendimento e a gestdo dos mesmos



[Resposta Q. 23].

- O A. é anfitrido do programa real televisivo L, em que um grupo
de concorrentes batalham por um emprego do topo do quadro
numa das empresas daquele [Resposta Q. 27].

- Sendo 0 nome BBB levado a lares familiares por alguns pases do
mundo [Resposta Q. 28].

- Tal programa televisivo real L foi retransmitido em Macau
[Resposta Q. 29].

- O A. é pouco conhecido em Macau, como autor, sendo 0s seus
trabalhos dirigidos a alguns empresarios e homens de negocios
[Resposta Q. 31].

50.0 A. demonstrou, por via documental, a existéncia de acordos
com entidades locais de destaque na indistria do jogo e da
hotelaria (a saber, a M Limited) para a efectivacdo de um projecto
referente a construgdo de um empreendimento em Macau, o qual
ostentaria a marca "BBB", sem mais.

51. O A. juntou ainda aos autos o0s seguintes documentos:

i) declaracdo de Estacdo N, atestando que o "L" é retransmitido
semanalmente desde 2004 (junto aos autos em 18 de Marco de
2009);

Ii) convites para participar, como palestrante, em seminarios a
realizar na China (docs.16 a 19 do requerimento probatério de 2 de
Junho);

i) contrato celebrado com a M Limited a 11 de Janeiro de 2006
(doc.1 junto aos autos em 11 de Junho de 2009) visando negociar 0
licenciamento do nome do A. para a denominacgéo de uma torre no
Cotai.

52. O exposto nos paragrafos supra atesta que a marca do A.
“alcancou notoriedade ou conhecimento geral no circulo dos
produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores



mais em contacto com o produto a que respeita a marca”.

53. O A. é uma figura conhecida em Macau, em particular no
sector do jogo e da hotelaria, sendo o seu prestigio reconhecido
pelos seus pares que procuram desenvolver aliangas com ele por
forma a valorizar os seus projectos, nomeadamente por via do
licenciamento da marca "BBB".

54. A afirmacao na sentenca recorrida de que "embora o A. explore
varios ramos de actividades comerciais, mas no fundo, o seu
centro de actividades esta nos Estados Unidos da Ameérica, onde
tem dedicado a maioria dos seus negocios(...)", ndo tem qualquer
propdsito legal porquanto nem a Convencao de Paris nem o RJPI
dispbe como requisito que o titular da marca notdria tenha que ter
actividade em Macau para ser merecedor da respectiva tutela.

55. Quanto a concluséo, na sentenca recorrida, de que "Em Macau,
0 A. é pouco conhecido pelo pablico geral.”, ndo pode ser retirada
da matéria provada e estd claramente em contradicdo com 0s
fundamentos de facto da deciséo.

56. Certamente se iniciou nos Estados Unidos, tendo depois
extrapolado este pak em virtude do uso comercial da sua reputacao
num programa de televisdo ("L™) e dos seus livros de negdcios. O
A. desconhece qualquer outra situacdo semelhante ou paralela em
que a personalidade de um empresério tenha atingido tal
notoriedade que d& origem a concursos de Televiséo
(inclusivamente na prépria China!) e a livros que promovem e
divulgam o A. - e com este, a sua marca.

57. A sentenca recorrida aplica incorrectamente a prépria doutrina
que cita quanto ao ambito de notoriedade. Pois o Prof. Pinto
Coelho ensina precisamente que "(...) a marca pode assim ser



qualificada [como notoria] desde que alcancou notoriedade ou
conhecimento geral no circulo de consumidores mais em contacto
com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha
divulgado de modo particular no circulo de pessoas que € uso
designar por meios interessados".

58. A marca notoria do A., que € também o seu nome e a sua firma
comercial, ndo tem que ser conhecida do publico em geral(nem se
percebe a afirmacdo). A marca notdria tem € que ser conhecida do
circulo de comerciantes (i.e., dos empresarios de jogo, da
construcdo civil e de hospitalidade) ou no meio dos consumidores
mais em contacto com o produto [0s servigos] a que respeita a
marca (i.e., 0s consumidores que frequentam hotéis e casinos ou
que podem adquirir uma fraccdo num empreendimento
imobiliario).

59. E ainda de referir que foram os proprios sécios da Ré a
reconhecer essa notoriedade, ao escolheram a denominacéo social
da R. por ser o nome de A., estando perfeitamente cientes de que
estavam a realizar uma copia servil daquele nome.

60. Alias, foram aqueles ainda mais longe ao registarem,
posteriormente, uma outra marca "AAA BBB" e ao
constituirem uma outra sociedade com a firma ""AAA BBB
Companhia Limitada''. O que demonstra, de forma inequivoca,
qual a intencdo da R. e dos seus sOCIOS ...

61. A R. utilizou ilicitamente a marca notéria do A., ao ter
incorporado aquela, sem a sua autorizagdo do A., na firma ora em
crise, pelo que tem o A., ao abrigo do artigo 21.°C.Com., o direito
de exigir a proibicdo daquele uso.

62. Notoriedade essa que confere ao A. um titulo legal de



prevaléncia e um direito de se opdr ao seu uso il ito.

63. Outra das disposicdes legais violadas pela R. e seus socios
respeita ao artigo 82.° Codigo Civil, nos termos do qual se
determina que "toda a pessoa tem direito a ter um nome, a usar
esse nome, completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem o use
ilicitamente para sua identificacdo ou outros fins"(o sublinhado é
Nnosso).

64. Cumulativamente a esse pedido cabera a R. 0 pagamento ao A.
de indemnizacdo pelos danos emergentes do uso ilegal da firma,
nos termos do artigo 21.°C.Com..

Termos em que se conclui como na p.i., dando-se aqui por
reproduzidos os pedidos entdo formulados.

Respondeu a Ré BBB Companhia Limitada pugnando pela
improcedéncia do recurso — vide as fls. 2013 a 2042 dos p. autos.

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Antes de mais, € de salientar a doutrina do saudoso PROFESSOR
JOSE ALBERTO DOS REIS de que “quando as partes pdem ao
tribunal determinada questdo, socorrem-se, a cada passo, de
varias razdes ou fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista;
0 que importa € que o tribunal decida a questdo posta; nédo lhe
iIncumbe apreciar todos os fundamentos ou razées em que elas se
apoiam para sustentar a sua pretensdo” (in CODIGO DE



PROCESSO CIVIL ANOTADO, Volume V — Artigos 658.° a 720.°
(Reimpresséao), Coimbra Editora, 1984, pag. 143).

Conforme resulta do disposto nos art°s 563°/2, 567° e 58993 do
CPC, séao 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.

Em face das conclusOes tecidas na peticdo do recurso, sao as
seguintes questdes que constituem o objecto do presente recurso:

1.

8.

Da violacéo do art® 6° bis da Convencao de Paris;
Da violacéo do principio da verdade;

Da nulidade da sentenca;

Da violacéo do principio da novidade;

Da violacéo do art® 8° da Convencéao de Paris;

Da concorréncia desleal,

Da proteccao da alegada marca notéria BBB; e

Da violac&o do direito ao nome.

Para facilitar a apreciacdo dessa questdo de natureza juridica,
segue-se a transcricdo da matéria de facto assente na primeira
instancia:



A 23 de Agosto de 2005, foi registada a sociedade
denominada BBB Companhia Limitada, em chinés “BBB %
Rz 5”7 e em inglés “BBB Company Limited”, cujos socios
sao C e por C.(A)

Tal sociedade estd matriculada na Conservatoria dos
Registos Comercial e de Bens Moveis de Macau com o
namero XXXX.(B)

A R. tem sede na XXXXXX.(C)

Em 16 de Novembro de 2006, foram registadas as
aquisicdes das quotas dos socios referidos em A) por
JE.(D)

Entre A. e R. ndo existe qualquer relagcdao comercial ou
negocios.(E)

O A. ndo autorizou a R. a usar e registar o seu nome.(1°)
O A. encontra-se no activo ha mais de 40 anos.(2°)

A sede da R. situa-se em morada residencial.(4°)

O A. € um empresario, um executivo no mundo dos
negocios.(5°)

E uma personalidade televisiva.(6°)

Sendo o nome de AAA BBB célebre nos USA.(7°)

O A. adoptou como sua marca e imagem o0 seu apelido
BBB.(8°)

Este € a denominacdo das suas sociedades nas varias
areas de negoécios em que actua.(9°)

Tal era do conhecimento da R. e seus socios
fundadores.(10°)

Ao adoptarem a denominacdo “BBB Companhia Lda.”, em
chinés “‘BBB %/ 5", a R. e 0s seus socios fundadores
estavam cientes de que estavam a fazer uma coOpia da
pré-existente marca.(11°)

A R. foi constituida quando um certo numero de



empresarios e sociedades na area do jogo iniciaram a sua
actividade em Macau.(12°)

- Induastria em que o A. tem também certa reputac&o.(13°)

- Estando envolvido na constituicdo e gestdo de alguns
casinos.(14°)

- A R. ndo tem actividade nem porta aberta ao publico até
Agosto de 2008 e depois de Marco de 2009.(15°)

- O A. actua nas éareas da construcao, hotéis e restaurantes,
a excepcdo dos casinos, 0s quais operam sob o nome
“BBB Entertainment Resorts”.(16°)

- O A. adquiriu prestigio quando iniciou a construcdo de
varios arranha-céus reconhecidos como projectos do
proprio, edificios com uma arquitectura muito especial
associada ao seu nome — AAA BBB.(17°)

- Tal prestigio aumentaram com a renovagdo do “Hotel F”
pertencente ao grupo “G”.(18°)

- E continuou com a construgdo da “BBB Tower” em Nova
lorque.(19°)

- Seguiram-se-lhe a construcdo de inameros projectos
residenciais, incluindo condominios de luxo:

- em 2001, o A. concluiu a constru¢do da “BBB World
Tower”, um arranha-céus residencial de luxo com
72 andares oposto ao edificio das Nacfes Unidas;

- No mesmo ano, o0 A. iniciou a construcao do “BBB
Palace”, um empreendimento de multifungbes, na
margem do Rio Hudson;

- 0 A. também construiu o “BBB International Hotel
and Tower”, uma torre com hotel e condominio, no
Columbus Circle.(20°)

- ApOs estes empreendimentos na area imobiliaria, o A.
expandiu a sua actividade e constituiu a empresa de



viagens GoBBB.com.(21°)

A BBB Entertainment Resorts, Inc. € proprietaria e gere
trés casinos em XXXX City: “BBB Taj Mahal Casino Resort’,
“BBB Plaza” — ambos localizados em xxxx — e “BBB
Marina” no XXXX District.(22°)

Atenta a proeminéncia do nome BBB entre os
empreendimentos imobiliarios, os promotores pagam ao A.
pelo privilegio de usar a denominagdo ‘BBB” nos seus
projectos, embora por vezes 0 seu envolvimento em tais
projectos se limite ao empréstimo do seu nome e/ou do seu
empreendimento e a gestao dos mesmos.(23°)

A associacdo de BBB com empreendimentos imobiliarios,
também se estende ao campo universitario com a “BBB
University”, empresa fundada pelo Sr. BBB em 2005,
vocacionada para a formacdo em gestdo de
empresas.(24°)

O “BBB Institute” € uma empresa que providencia estagios
e seminarios nos campos do imobilidrio e dos
negocios.(25°)

Tal empresa foi fundada pelo A. em Janeiro de 2006.(26°)
O A. é o anfitrido do programa real televisivo L, em que um
grupo de concorrentes batalham por um emprego do topo
do quadro numa das empresas daquele.(27°)

Sendo o nome BBB levado a lares familiares por alguns
paises do mundo.(28°)

Tal programa televisivo real L foi retransmitido em
Macau.(29°)

O A. é pouco conhecido em Macau, como autor, sendo 0s
seus trabalhos dirigidos a alguns empresarios e homens de
negocios.(31°)

Sendo autor de:



- “BBB: The Art of the Deal” (ISBN XXXX);
- “BBB: The Art of Survival” (ISBN XXXX);
- “BBB: The Art of the Comeback” (ISBN XXXX);
- “BBB: Surviving at the Top” (ISBN XXXX);
- “BBB: How to Get Rich” (ISBN XXXX);
- “The Way to the Top: The Best Business Advice |
Ever Received” (ISBN XXXX);
- “BBB: Think Like a Billionaire: Everything You Need
to Know About Success, Real Estate, and Life”
(ISBN XXXX);
- “BBB: The Best Golf Advice | Ever Received” (ISBN
XXXX);
- “Why We Want You to be Rich: Two Men — One
Message” (ISBN XXXX).(32°)
- O A. e a H sdo comproprietarios da “1”, organizadora dos
concursos de 17, ‘3”7 e *K”.(33°)
- Em 2005, o A. fundou a “BBB University”, uma instituicdo
de formac&o em gestdo de empresas.(34°)
- Em 2006, o A. fundou o “BBB Institute”, uma instituicdo de
educacao individual.(35°)
- OA. fundou a “BBB Mortgage”, uma firma financeira.(36°)
- Em 2000, o A. constituiu “BBB Sales & Leasing”, uma firma
de empréstimos para imoveis.(37°)
- Em 2003, o A. constituiu “BBB Model Management”, uma
agéncia de modelos.(38°)

Relembrada a matéria de facto assente na primeira instancia, nao
iImpugnada por via do presente recurso, passemos a apreciar as
questdes colocadas.



1. Daviolag&o do art® 6° bis da Convencao de Paris

Para o recorrente, ante a matéria de facto provada, ndo resta
qualquer duvida sobre a intencdo malévola, por parte da Ré e dos
seus socios, de atingir o Autor e de Ihe sequestrar 0 seu nome,
impedindo de o usar como marca na classe 432 ou como firma de
empresario comercial.

Assim, ao ndo repugnar a conduta por parte da Ré e dos seus
sécios por ter violado o art® 6° bis da Convencao de Paris para a
Proteccdo da Propriedade Industrial, assim como dos art® 15° e 16°
do Cddigo Comercial e do art® 214° do RJPI, a sentenca recorrida
€ de censurar e deve ser corrigida por via de recurso.

Ora, o que o Autor pediu mediante a presente accdo é a
declaracao da nulidade da firma BBB Companhia Limitada, usada
pela Ré na sua actividade econdmica, ou subsidiariamente, a
anulacao da mesma firma.

Pretende agora, por via de recurso, ver que a Ré seja censurada
por ter agido de ma fé por forca do disposto no art® 6° bis da
Convencao de Paris para a Proteccao da Propriedade Industrial,
assim como dos art® 15° e 16° do Cédigo Comercial e do art® 214°
do RJPI.

Pondo a parte a alegada violagcédo dos citados art°s 15° e 16° do
Cddigo Comercial, que sera objecto da nossa apreciacao infra, ndo
cremos que é pertinente a invocacao do art® 6° bis da Convencao e
0 art® 214° do RJPI como fundamento legal para sustentar a tal
pretensao do Autor ora recorrente.



Diz o art® 6° bis da Convencao que:

1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar,
guer oficiosamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido
de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o0 uso de
marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducao,
imitacdo ou traducéo, susceptiveis de estabelecer confuséao,
de uma marca que a autoridade competente do pais do
registo ou do uso considere que nele é notoriamente
conhecida como sendo ja marca de uma pessoa a quem a
presente Convencédo aproveita e utilizada para produtos
idénticos ou semelhantes. O mesmo sucedera quando a
parte essencial da marca constituir reproducao de marca
notoriamente conhecida ou imitacdo susceptivel de
estabelecer confusdo com esta.

2) Devera ser concedido um prazo minimo de cinco anos, a
contar da data do registo, para requerer a anulacdo do
registo de tal marca. Os paises da Unido tém a faculdade de
prever um prazo dentro do qual devera ser requerida a
proibicéo de uso.

3) Nao sera fixado prazo para requerer a anulacdo ou a
proibicdo de uso de marcas registadas ou utilizadas de ma fé.

A0 passo que o art® 214° do RJPI reza que:
1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifigue qualquer dos fundamentos gerais de recusa da
concessao de direitos de propriedade industrial previstos no n.°



1 do artigo 9.9

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducao,
imitacdo ou traducdo de outra notoriamente conhecida em
Macau, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos ou
afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos
possam estabelecer ligacgdo com o proprietario da marca
notoria;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem
afinidade, constitua reproducéo, imitacdo ou traducado de uma
marca anterior que goze de prestigio em Macau, e sempre que
a utilizacado 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:

a) 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) Reproducao ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por outrem, para produtos ou servicos
idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusao o
consumidor, ou que compreenda o risco de associacdo com a
marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptiveis de confusao
com as condecoracbes oficiais ou com as medalhas e
recompensas concedidas em concursos e exposicdes oficiais;

d) Brasfes ou insignias heraldicas, medalhas, condecoracdes,
apelidos, titulos e distincbes 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 nao pertencam ao
requerente ou que o0 mesmo nao esteja autorizado a utilizar, se
for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou confusao;

f) Sinais que constituam infraccdo de direitos de autor ou de
propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituida exclusivamente por sinais
ou indicacdes referidos nas alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo
199.° ndo constitui fundamento de recusa se aquela tiver
adquirido caracter distintivo.

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
guando 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 o respectivo registo
para os produtos ou servicos que Ilhe deram grande prestigio,
ou o faga simultaneamente com a reclamacéao.

Bom, nota-se que quer o citado artigo da Convencéo quer o artigo
do RJPI, ora transcritos, visam definir em que situagcdes ou com
que fundamento o registo ou 0 uso de somente uma marca, e néo
também de outros sinais distintivos, nomeadamente de uma firma,
deve ou pode ser recusado ou proibido, respectivamente.



Como dissemos supra, 0 Autor ora recorrente pretende com a
presente accao a declaracado da nulidade ou a anulacdo de uma
firma da Ré.

Nao estando in casu em causa uma marca e portanto ndo se
verificando os pressupostos da aplicagao do normativo consagrado
nesses dois artigos, naturalmente ndo € atendivel a tal pretensao
gue precisamente tem por fundamento legal nesses dois artigos
gue visam regular as marcas, e nao as firmas.

Portanto, ndo vimos em que termos a sentenca merece censura
por ndo ter repugnado a conduta da Ré com base nesses dois
artigos.

2. Daviolagcéo do principio da verdade;

Na Optica do recorrente, a adopc¢ao da firma BBB, que é o apelido
do Autor, viola o principio da verdade, consagrado no art® 15° do
Cddigo Comercial. E pede a declaracdo da nulidade da firma assim
adoptada com fundamento no art® 33°/1 do Cédigo Comercial.

Ora, o principio da verdade esta consagrado no art® 15° do Cédigo
Comercial que reza:

1. Os elementos utilizados na composicéao da firma devem ser
verdadeiros e nado induzir em erro sobre a identificac&o,
natureza, dimensao ou actividades do seu titular.

2. Nao podem ser utilizados na composicao da firma:

a) Elementos caracteristicos, ainda que constituidos por
designacbes de fantasia, siglas ou composicfes, que sugiram
actividades diferentes da que o seu titular exerce ou se propde



exercer;
b) Expressbes que possam induzir em erro quanto a
caracterizacao juridica do empresério, designadamente o uso,
por pessoas singulares, de designacbes que sugiram a
existéncia de uma pessoa colectiva, ou, por pessoas colectivas
com fim lucrativo, de expressdes correntemente usadas para
designacdo de organismos publicos ou de associacdes sem
finalidades lucrativas.

Por sua vez, o art® 33°1 do Cddigo Comercial diz que a firma é
nula quando na sua composicao tiver sido violado o disposto nos
artigos 15°, 17° e 18°.

Ora, de acordo com o principio da verdade, a firma devera
corresponder a situacdo real a que respeita, ndo podendo conter
elementos susceptiveis de a falsear ou de provocar confuséo, quer
guanto a identidade do empresario (tratando-se de comerciante
em nome individual), quer quanto a natureza da sociedade e a
indole ou ao ambito do proprio estabelecimento.

Por sua vez, Antonio Menezes Cordeiro ensina que por forca do
principio da verdade, a firma deve retratar a realidade a que se
reporte, ou pelo menos, ndo deve transmitir algo que Ihe nao
corresponda — in Manual de Direito Comercial, I, pag. 286.

Na optica do Tribunal a quo, a firma BBB é uma firma de fantasia,
admissivel pelo art® 1592 do Codigo Comercial.

Tratando-se de uma firma de fantasia, muitas vezes, nao tem
significado nenhum.



Ou seja, assim sucede quando a firma em si ndo sugere ou pode
nao sugerir nada quanto a identificacdo, natureza, dimensao ou
actividades do seu titular, ou seja, sugere ou pode sugerir coisa
nenhuma.

Quando a firma de fantasia tenha algum significado, pbe-se o
problema de saber se sugere alguma coisa quanto a identificacao,
natureza, dimensao ou actividades do seu titular.

Quanto a identificacdo, estdo em causa comerciantes pessoas
singulares, pois estes ndo podem adoptar a firma contendo
elementos susceptiveis de a falsear ou de provocar confusdo
quando a identidade do empresério.

N&o se pde a questdo aqui, uma vez que a Ré é uma sociedade
comercial.

Sobre a natureza, dimensao ou actividades do seu titular, como, in
casu, apesar de coincidir com o apelido do Autor, a palavra BBB,
em termos semanticos, € uma palavra inglesa que significa “a card
that belongs to the group of cards that has been chosen to have the
highest value in a particular game; one of the four groups in a set of
playing cards that has been chosen to have the highest value
during a particular game or part of a game; e a situation in which all
four groups of cards have equal value in a game of bridge”— vide o
Cambrige Dictionary e a palavra correspondente em portugués,
TRUNFO, ou seja, substantivo masculino que significa “certo jogo
de cartas, com dois, quatro ou seis parceiros; naipe que prevalece
aos outros, em certos jogos carteados; em sentido figurado,
individuo de grande influéncia e importancia social, e vantagem
que propicia ou permite a vitéria em luta, discussdo, negocio,
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http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/bridge_1

etc.” — vide o Novo Dicionario Aurélio da Lingua Portuguesa,
Editora Nova Fronteira.

Com estes sentidos semanticos possiveis, nada pode sugerir
guanto a natureza, dimenséao ou actividades do seu titular.

Por outro lado, coincidindo com o apelido de uma pessoa que,
como se sabe, € neutro em termos de significacdo e portanto ndo
tem a virtualidade de sugerir actividades, quaisquer que sejam,
praticadas pela Ré, por isso, também ndo vemos em que termos a
sua adopcao da palavra BBB como a firma pode violar o principio
da verdade na vertente concretizada no art® 15°2-b) do Cdédigo
Comercial, a luz do qual ndo podem ser utilizadas na composicao
da firma “as expressdes que possam induzir em erro quanto a
caracterizacao juridica do empresario, designadamente o0 uso, por
pessoas singulares, de designacdes que sugiram a existéncia de
uma pessoa colectiva, ou, por pessoas colectivas com fim lucrativo,
de expressbes correntemente usadas para designacdo de
organismos publicos ou de associacbes sem finalidades
lucrativas.”.

Finalmente, diz o recorrente que “o numero 2 do artigo 15° € uma
mera enumeracdo de situacbes de violagdo do principio da
verdade que NO ENTANTO, NAO SE REDUZEM as situagdes ou
circunstancias no mesmo enunciadas podendo  existir
variadissimas violacdes do artigo 15° que ndo se reconduzem
necessariamente as situacdes descritas no niumero 2 do mesmo
artigo.”.

Ora, quanto a essa afirmacao, a nos cabe apenas dizer que tendo
em conta a redaccado de todo o normativo, nada nos permite



qualificar como meramente exemplificativa a enumeracao das
situacdes em que ndo sdo admissiveis as formas e conteudos das
firmas e ndo vemos razdes para recorrer a analogia nem
interpretar extensivamente uma norma proibitiva ou restritiva da
liberdade na adopcédo da firma, a excepcao da parte final do art®
15°/2-b) que respeita a caracterizacdo juridica do empresario, a
gual ndo é guestionada pelo Autor.

Improcede assim o pedido de declaragao da nulidade da firma da
Ré com fundamento na invocada violacdo do principio da verdade.

3. Danulidade da sentenca

Para o recorrente, ao considerar que a firma BBB adoptada pela
Ré é uma designacao de fantasia, a sentenca padece da nulidade
de contradi¢céo entre os fundamentos de facto e a deciséo, prevista
no art® 571° do CPC, dado que ficou provado que ao adoptarem a
denominagdo BBB Companhia Lda., a Ré e os socios fundadores
estavam cientes de que estavam a fazer uma coOpia da
pré-existente marca.

Todavia, em face do decidido na questao da invocada violagéo do
principio da verdade, cai por terra a tese avancada pelo recorrente
e € de concluir que o Tribunal a quo ndo decidiu de direito em
contradicdo com a matéria de facto provada, pois nesta questao
estando apenas em causa o principio da verdade e tratando-se de
uma firma de fantasia, irrelevantes sao os motivos que levaram a
Ré a adoptar para servir de firma uma denominacéo, que pode ser
coincidente com uma palavra ou com um apelido em qualquer das
linguas ou dialectos do mundo, desde que a firma assim adoptada
nao crie erros ou confusbes a que se refere o citado art® 15° do



Caodigo Comercial.
4. Daviolacédo do principio da novidade

Para o recorrente, a firma da Ré viola o principio da novidade, uma
vez que 0 seu nome é também a sua firma, o que resulta da
matéria de facto provada de que o Autor actua nas areas da
construcdo, hotéis e restaurantes, a excepcdo dos casinos, 0S
guais operam sob 0 nome «BBB Entertainment Resorts» - resposta
ao quesito 16°.

E a interpretacdo minimalista, feita pelo Tribunal a quo, do citado
artigo 16° que consagra o principio da novidade, ndo corresponde
as obrigacdes que a RAEM assumiu na Convencao de Paris, que
estabelece no seu art® 8° que “o nome comercial sera protegido em
todos os paises da Unido sem obrigagcdes de registo, quer faca ou
néo parte de uma marca de fabrica ou de comeércio.”.

Ora, o principio da novidade encontra-se consagrado no art® 16°
do Cdédigo Comercial nos seguintes termos:

1. A firma deve ser distinta e insusceptivel de confusao ou erro
com qualquer outra ja registada.

2. No juizo sobre a distincéo e a insusceptibilidade de confuséo
ou erro, devem ser considerados o tipo de empresario e a
afinidade ou proximidade das actividades exercidas.

3. Os vocabulos de uso corrente e os topénimos, bem como
qualquer indicacdo de proveniéncia geografica, ndo séo
considerados de uso exclusivo.

4. A incorporacédo na firma de sinais distintivos registados esta
Sujeita a prova do seu uso legitimo.



5. Para efeitos de registo de firmas pertencentes ao mesmo
ramo de actividade é permitida a incorporagdo de sinais
distintivos ja registados, desde que haja autorizac&o do titular
do respectivo registo.

6. No juizo a que se refere 0 n.° 2 deve ainda ser considerada a
existéncia de nomes de estabelecimentos, insignias ou marcas
de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a
titularidade desses sinais distintivos.

A este propdésito, diz o Tribunal a quo que a firma goza de
proteccdo atraves do seu registo junto da competente
Conservatéria do Registo e que embora seja basicamente idéntica
as marcas de que o Autor é titular, mas como ndo ha elementos
gue permite afirmar que foram registadas as referidas marcas em
Macau, os direitos do Autor ndo gozam, assim, de proteccao na
RAEM, salvo excepcbes legalmente previstas, a saber, se forem as
chamadas marcas notodrias, marcas de prestigio, etc...

Entdo vejamos.

Ora, a firma é o nome comercial, portanto um sinal distintivo do
comerciante.

Por forca do principio da novidade, é preciso que a firma seja
distinta de outras ja registadas, de modo a evitar a confusédo ou
erro pelo publico com as ja registadas, no mesmo ambito de
exclusividade.

E justamente por isso, o principio da novidade pode ser também
referenciado como o da exclusividade — cf. Antoénio Menezes
Cordeiro, op. cit. pag. 291.



Nao tendo sido demonstrado nos autos que foram registados na
RAEM, os sinais distintivos contendo o elemento BBB, ora
reclamados pelo Autor, ndo se torna necessario averiguar se a
adopcdo pela Ré como sua firma da palavra BBB gera ou ndo o
risco de associar a sociedade da Ré ao Autor enquanto empresario
e de imputar aos produtos ou servicos da Ré a origem que néo é
sua, a nao ser que estamos perante aquelas situacOes
especialissimas, referenciadas e bem pelo Tribunal a quo, em que
estd em causa uma marca notoria ou de prestigio.

No entanto, como demonstraremos infra, a marca BBB ou a marca
contendo o elemento literal BBB, ora reclamada como tais pelo
Autor, ndo € por nds considerada como notdria nem de prestigio.

Assim voltemos a regra geral da proteccdo de marca ordinaria,
Sujeita ao registo e aos principios da territorialidade e da
especialidade.

Ora, novidade significa inconfundibilidade.

Falando da inconfundibilidade, € preciso que estejamos perante
pelo menos duas firmas, uma ja registada na RAEM, portanto
digna da proteccéo juridica.

Inexistindo uma outra firma ja registada, naturalmente ndo pode
haver lugar a confundibilidade, o que torna necessariamente
improcedente esta parte do recurso com fundamento na invocada
violacdo do principio da novidade.

5. Daviolacao do art® 8° da Convencao de Paris



Aqui o recorrente tenta fazer apoiar a sua pretensdo em ver
protegidas as marcas e firmas por ele reclamadas directamente no
normativo do art® 8° da Convencéao de Paris para a Proteccao da
Propriedade Industrial que reza “o nome comercial sera protegido
em todos os paises da Unido sem obrigacdes de registo, quer faca
ou néo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.”.

Apoiando-se nesse normativo, diz o recorrente que “a proteccdo
devida nos termos desta Convencéo Internacional é accionavel (i)
sem obrigac&o do registo e (ii) quer o nome de comércio [a firma] a
proteger seja ou ndo parte integrante de uma marca.”.

Na nossa Optica, isso ndo passa de ser uma interpretacéo literal
sem que tenha em atencdo a mens legislatoris e o bem juridico
gue o tal normativo visa tutelar.

Pois se ndo procurarmos saber a mens legislatoris e o bem juridico
que estdo em causa e acolhermos essa interpretacdo meramente
literal, ser-nos-a extremamente dificil, sendo impossivel, a
concepcéao de firmas novas, pois isso equivale a proibir 0os casos
de homonimia dos sinais distintivos do comerciante, no territorio de
todos os paises subscritores da Convencéo, sendo quase em todo
o mundo.

Para nés, o art® 8° da Convencdo destina-se a, por um lado,
acautelar os interesses dos titulares das firmas, em relacdo as
quais que uma firma e outros sinais registandos podem apresentar
semelhancas, de modo a evitar a violagao do principio da novidade
e/ou a possibilidade de concorréncia desleal, e por outro lado,
impedir qualquer confusdo ou erro que os sinais distintivos



registandos podem criar nos consumidores com as aquelas firmas
ja registadas ou usadas.

Ora, como se sabe, a firma € um sinal distintivo que tem por funcao
identificar comerciantes ou estabelecimentos comerciais na sua
actividade economica.

Assim, o art® 8° da Convencao nao deve ser interpretado no
sentido de que faculta uma proteccao que néo exige a referida
possibilidade de confusdo ou erro, pois o efeito util desta norma
consiste justamente na equiparacdo das firmas estrangeiras nao
registadas no local onde a proteccdo € reclamada as firmas
registadas nesse local.

Efectivamente é assim que deve ser feita a interpretacdo desse
art® 8° da Convencdo e que deve ser concretizada a
regulamentacao da proteccdo programada na Convencao na lei
ordindria em cada um dos pais ou regibes subscritoras da
Convencao.

Pois, quer a Convencgao quer o RJPI n&o visam evitar ou sancionar
a simples imitacao ou criagao de confusdo sem qualquer finalidade
desonesta a elas subjacente e sem potencialidade de deslocar
clientela, mas antes visam desempenhar uma funcdo social de
prevenir e reprimir condutas de deslealdade na concorréncia
através da imitacdo para induzir consumidores em erro e evitar
potencialidade de deslocar ilegitimamente clientela
independentemente da intencao.

Ora, ndo resultando dos autos que o Autor ora recorrente se
encontra a exercer a sua actividade econdémica no mercado em



Macau onde a ora recorrida ja registou a sua firma, nem essa e
aquele outro estao a disputar a mesma clientela em Macau, de
modo algum pode falar-se da existéncia de concorréncia.

Sem concorréncia, naturalmente nao pode haver concorréncia
desleal ou potencial deslocacdo ilegitima de clientela
independentemente da intencdo, que ambos os diplomas visam
reprimir.

Nao havendo concorréncia nem disputa desleal num mesmo
mercado, em nada relevam os eventuais erros ou confusdes que a
Imitacao possa eventualmente gerar.

Para finalizar, cabe uma Ultima reflexdo sobre eventual
concorréncia desleal por parte da Ré, ora recorrida, a qual é
sancionada tanto pela Convencao da Unido de Paris como pelo
RJPI.

Nos termos do art® 10° bis da Convencao “Os paises da Unido
obrigam-se aos nacionais da Unido proteccéo efectiva contra a
concorréncia desleal.”

Por sua vez, o art® 9°, n° 1,c), do RJPI, impbe a recusa do registo
dos direitos de propriedade industrial quando se reconhece que o
requerente pretende fazer concorréncia desleal ou que esta é
possivel independentemente da sua intencéo.

Segundo Carlos Olavo, “...constituem concorréncia desleal os
actos repudiados pela consciéncia normal dos comerciantes como
contrarios aos usos honestos do comércio, que sejam susceptiveis
de causar prejuizo a empresa de um competidor pela usurpacao,



ainda que parcial, da sua clientela. Assenta, assim, a concorréncia
desleal na idoneidade para reduzir, ou mesmo suprimir a clientela
alheia, real ou possivel, com vista a criacdo e expansao directa ou
indirecta, de uma clientela propria.” — in Propriedade Industrial, I,
pag. 252.

Como se Vvé das passagens transcritas, a base da concorréncia
desleal é a supressdo ou deslocacdo da clientela de um
concorrente  em beneficio do outro concorrente. Ora, isso
pressupde a existéncia de uma clientela, efectiva ou potencial, por
parte do primeiro. Aplicando tal raciocinio aos presentes autos, fica
afastada a hipétese da violacédo do art® 8° da Convencéao, por nédo
estar demonstrada nos autos a existéncia de tal clientela na esfera
juridica do recorrente passivel de ser suprimida ou deslocada com
0 registo e uso da firma pela recorrida.

Pelo que, in casu, n&o foi violado o art® 8° da Convencéo.
6. Da concorréncia desleal

O Autor insiste em que ficou demonstrada nos autos a sua
presenca comercial no mercado de Macau.

Todavia, tal como destacou e bem o Tribunal a quo, “segundo a
matéria de facto dado como provada, embora o A. explore varios
ramos de actividades comerciais, mas no fundo, o seu Centro de
actividades estd nos Estados Unidos da América, onde tem
dedicado a grande maioria dos seus negécios, e em Macau, 0 A. é
pouco conhecido pelo publico em geral.”, a matéria de facto
assente estd longe de ser demonstrativa da alegada presenca
comercial do Autor na RAEM, pois para além dos escassos factos



mencionados no ponto 41 das conclusfes do recurso, tais como 0s
livros, o programa televisivo e os contratos de licenciamento em
negociacdo, nada mais nos permite concluir a alegada presenca
comercial efectiva do Autor na RAEM.

No que diz respeito a concorréncia desleal, limitamo-nos a
reproduzir aqui as consideragcdes por nds tecidas na questao
anterior e cremos que por razfes ai expostas € de julgar
improcedente esta parte do recurso.

7. Da proteccéo da alegada marca notoria BBB

Para o recorrente, ante 0s seguintes segmentos da matéria de
facto provada, a marca BBB é uma marca notéria, e merece
proteccdo mesmo nédo registada em Macau, 0 que conduz a
ilegalidade do uso da firma BBB pela Ré:

- O A. encontra-se no activo ha mais de 40 anos [Resposta
Q. 2].

- O A €& um empresario, um executivo no mundo de
negocios [Resposta Q. 5].

- O A. é uma personalidade televisiva [Resposta Q. 6].

- O A. adoptou como sua marca e imagem 0 seu apelido
BBB [Resposta Q. 8].

- Tal facto era do conhecimento da R. e seus sOcios
fundadores [Resposta Q. 10].

- Ao adoptarem a denominacdo «BBB Companhia Lda. »,

em chinés «BBB — %Az 5», a R. e 0s seus sOcios

fundadores estavam cientes de que estavam a fazer uma

cOpia da pre-existente marca [Resposta Q. 11].

A R. foi constituida quando um certo numero de



empresarios e sociedades na area do jogo iniciaram a sua
actividade em Macau [Resposta Q. 12].

- Atenta a proeminéncia do nome BBB entre os
empreendimentos imobilarios, os promotores pagam ao A.
pelo privilégio de usar a denominacdo «BBB» nos seus
projectos, embora por vezes 0 seu envolvimento em tais
projectos se limite ao empréstimo do seu nome e/ou do seu
empreendimento e a gestdo dos mesmos [Resposta Q. 23].

- O A. é anfitrido do programa real televisivo L, em que um
grupo de concorrentes batalham por um emprego do topo
do quadro numa das empresas daquele [Resposta Q. 27].

- Sendo o nome BBB levado a lares familiares por alguns
paises do mundo [Resposta Q. 28].

- Tal programa televisivo real L foi retransmitido em Macau
[Resposta Q. 29].

- O A. é pouco conhecido em Macau, como autor, sendo 0s
seus trabalhos dirigidos a alguns empresarios e homens de
negocios [Resposta Q. 31].

E verdade que, se a marca BBB pudesse ser qualificada como
marca notéria, a firma BBB, adoptada pela Ré, poderia violar o
principio da novidade, consagrado no art® 16° do Cédigo Comercial,
nomeadamente nos seus n°s 1, 2 e 6, a luz dos quais a firma deve
ser distinta e insusceptivel de confusdo ou erro com qualquer outra
marca ja registada, ou com outros sinais distintivos de tal forma
semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade
desses sinais distintivos.

Apesar de exigir ser ja registada a marca em causa, 0 artigo
aplica-se ao caso em apreco se viermos a concluir que a marca
BBB € notoria, que por razbes que passemos a expor infra, merece



a mesma proteccdo que é conferida a uma marca ordinaria ja
registada na RAEM.

Entdo vejamos se essa materialidade fatica sustenta a atribuicéo
da notoriedade a marca BBB, que o Autor usa nhas suas
actividades comerciais.

A proposito da proteccdo da marca registada, notoria e de prestigio,
Luis M. Couto Gongalves ensina que:

“O uso notdrio pode desempenhar um papel muito relevante no
conteudo de proteccdo da marca. O estatuto juridico das
marcas pode ser diferente em func&o do respectivo grau de
notoriedade. Ha lugar para falar em trés categorias de marcas:
as marcas ordinarias, as marcas notérias e as marcas de
prestigio.

A marca ordinaria nacional é protegida no ambito do principio
da territorialidade e do principio da especialidade (isto &,
apenas no confronto com marcas de produtos ou servicos
idénticos ou afins).

A marca notoria é protegida com isencdo do principio da
territorialidade.

A marca de prestigio € protegida com derrogacdo tanto do
principio da territorialidade como do principio da
especialidade” — in Direito Industrial Vol. V, APDI, Almedina,
pag. 390 e 391.

Essa doutrina, na parte respeitante a marca notoria, é justamente a



acolhida pelo nosso legislador.

Dispde o art® 214°/1-b) do RJPI que o registo da marca € recusado
guando a marca constitua, no todo ou em parte essencial,
reproducédo, imitacao ou traducdo de outra notoriamente conhecida
em Macau, se for aplicada a produtos ou servigos idénticos ou
afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam
estabelecer ligagdo com o proprietario da marca notoria.

Bom, como resulta quer dos ensinamentos doutrinarios de Luis M.
Couto Gongalves quer do normativo sobre a recusa de registo da
marca, a proteccdo conferida a marca notlria sujeita-se ao
principio da especialidade, ou seja, quando as marcas em causa, a
notoria e a registanda, visam marcar produtos oOu sServicos
idénticos ou afins.

Mutatis mudantis, a correcta interpretacdo do art® 16° do Cadigo
Comercial deve ser feita no sentido de que a adopcédo de uma
firma so viola o principio da novidade quando essa firma constitua,
no todo ou em parte essencial, reproducao, imitacdo ou traducao
de uma marca notoriamente conhecida na RAEM, se o adoptante
daquela firma pretender usa-la para a sua identificacdo nas
actividades comerciais relacionadas com produtos ou servigos
idénticos ou afins aqueles que a marca notéria visa marcatr.

Na esteira desse raciocinio, a proteccdo com base na marca BBB,
alegadamente notéria, reclamada pelo Autor, pressupde a
comprovacdo dos factos demonstrativos da identidade ou
afinidade dos produtos ou servicos a que se dedicam o Autor
enquanto titular da marca BBB alegadamente notéria e a Ré
enquanto titular da firma BBB.



Em relacdo aos produtos ou servi¢cos a que se dedica o Autor, nao
temos davidas de que ficou provada abundancia dos factos que os
apontam.

Todavia, no que respeita aos produtos ou servigcos a que se dedica
a Ré, nada ficou provado!

Pois o Autor n&o poupou esforgcos para demonstrar a grandeza e
amplitude das suas actividades comerciais, mas ja ndo actuou nos
autos de mesma forma em relacao a actividades em cujo exercicio
gue a Ré usa a firma.

Ou seja, nao foi demonstrado nos autos qué actividades a Ré esta
a exercer com o uso da firma BBB.

Inexistindo assim base factica para aferir a identidade ou afinidade
entre as actividades comerciais exercidas pelo Autor e as
exercidas pela Ré, torna-se desnhecessaria a averiguacao da
natureza notéria ou ndo da marca BBB do Autor.

O que conduz necessariamente a improcedéncia desta parte do
recurso.

8. Da violacéo do direito ao nome

Finalmente o Autor acusa a Ré de ter violado o seu direito ao nome,
tutelado pelo art® 82° do Codigo Civil.

Diz o art® 82° do Cédigo Civil:



1. Toda a pessoa tem direito a ter um nome, a usar esse nome,
completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem 0 use
ilicitamente para sua identificagao ou outros fins.

2. O titular do nome n&o pode, todavia, especialmente no
exercicio de uma actividade profissional, usa-lo de modo a
prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou
parcialmente idéntico; nestes casos, o tribunal decretard as
providéncias que, segundo juizos de equidade, melhor
conciliem os interesses em conflito.

3. As accdes relativas a defesa do nome podem ser exercidas
nao sé pelo respectivo titular, como, depois da morte dele,
pelas pessoas referidas no n.° 2 do artigo 68.°

4. O pseudonimo, bem assim como outros meios de
identificacdo da pessoa, quando tenham notoriedade, gozam
da proteccao conferida ao proprio nome.

Trata-se de uma quest&o nova, pois a invocada violacao do direito
ao nome tutelado pelo art® 82° do Cédigo Civil ndo foi alegada na
peticdo inicial, mas sim apenas pela primeira vez trazida aos autos
pelo Autor nas suas alegacgdes escritas de direito depois de fixagcao
da matéria de facto provada (vide fls. 1889 e 1890).

O que no fundo consubstancia uma ampliacdo do pedido, que
todavia ndo foi minimamente apreciada pelo Tribunal a quo, que
como se V&, nao abordou na sentenca ora recorrida a tal violagao
de um normativo do Cédigo Civil.

N&o tendo sido arguida a nulidade por omissdo na apreciacao



desse “pedido ampliado® no momento da apresentacao das
alegacOes de direito, esse pedido ampliado n&o pode deixar de ser
considerado como uma questdo ndo submetida a apreciacdo no
Tribunal a quo.

A propodsito dos poderes do Tribunal ad quem para conhecer a
matéria nova, € de citar os Doutos ensinamentos de Amancio
Ferreira, que diz:

“O direito portugués segue o modelo do recurso de revisdo ou
reponderacdo. Dai o tribunal ad quem produzir um novo
julgamento sobre o ja decidido pelo tribunal a quo, baseado
nos factos alegados e nas provas produzidas perante este. Os
juizes do tribunal de 22 instancia, ao proferirem a sua deciséo,
encontram-se numa situacao idéntica a do juiz da 12 instancia
no momento de editar a sua sentenca, valendo também para a
22 instancia as preclusdes ocorridas na 12.

Nesta linha, vem a nossa jurisprudéncia repetidamente
afirmando que os recursos sao meios para obter o reexame de
questdes ja submetidas a apreciacao dos tribunais inferiores, e
nao para criar decisbes sobre matéria nova, ndo submetida ao
exame do tribunal de que se recorre.”

Dada a similitude sen&o identidade entre os sistemas de recurso
no direito portugués e no direito da RAEM, os acima citados
ensinamentos s&o-nos pertinentes para a solugao da situacdo em
apreco.

Assim, na esteira desses ensinamentos, este Tribunal ad quem
deve abster-se de conhecer essa questdo por ser uma matéria
nova.



Mesmo assim ndo entenda, é de dizer que esta parte do recurso
iImprocede sempre, pois como se vé supra, o Autor nédo logrou
provar qualquer antijuridicidade da conduta da Ré, uma vez que
nos termos do art® 82°/1 do Codigo Civil, ndo basta o uso do nome
por outrem, é preciso que esse uso seja ilicito.

Por outro lado, como demonstramos supra, além de coincidir com
o apelido do Autor, a palavra inglesa BBB tem o seu significado
préprio, que € “a card that belongs to the group of cards that has
been chosen to have the highest value in a particular game; one of
the four groups in a set of playing cards that has been chosen to
have the highest value during a particular game or part of a game;
e a situation in which all four groups of cards have equal value in a
game of bridge”.

Assim, face ao disposto no art® 82° do Cddigo Civil, ndo se
vislumbram razbes para que o Autor possa opor licitamente o0 uso
por outrem dessa palavra da lingua inglesa.

Tudo visto, resta decidir.

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar
Improcedente o recurso interposto pelo Autor.

Custas em ambas as instancias pelo Autor.

Registe e notifique.
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