Processo n° 927/2017
(Autos de recurso civil)

Data: 17/Maio/2018

Assuntos: Marca
Parte contraria no recurso judicial
Concorréncia desleal

SUMARIO

Se for interposto recurso judicial de decisdes do
Departamento da Propriedade Intelectual da Direcgdo dos
Servicos de Economia e se se entender que o provimento
deste recurso pode prejudicar os interesses de algum
interessado, é necessario assegurar o direito do
contraditério do respectivo visado.

Assim, o facto de ndo ter intervindo oportunamente
no procedimento administrativo ndo significa que o
interessado (na recusa do registo de marca) perdeu o
direito de intervir no posterior recurso Jjudicial de
decisdes cujo provimento poderd prejudicar os seus
interesses.

A concorréncia desleal ¢é toda aquela actuacéo
contradria as normas e usos honestos da actividade
econbémica, designadamente aquela que seja idbnea a criar
confusdo entre produtos ou servicos de diferentes agentes
econbémicos e o que configure aproveitamento da reputacdo

empresarial de outrem.
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A consequéncia da concorréncia desleal traduz-se
num desvio de clientela, pelo que, para se poder afirmar
que o concorrente pretende fazer concorréncia desleal ou
que esta é objectivamente possivel, é necessario provar a
existéncia de conexao entre o) comportamento do
concorrente e o desvio de clientela.

Uma vez que os factos provados ndo permitem
inferir uma situacdo objectiva de concorréncia desleal,
muito menos conseguem revelar qualquer intencionalidade
por parte do recorrido particular, ndo se pode concluir

que haja concorréncia desleal.

O Relator,

Tong Hio Fong
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Processo n° 927/2017
(Autos de recurso civel)

Data: 17/Maio/2018

Recorrente:
- A

Recorrido:
- B

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instédncia da RAEM:

I) RELATORIO

B, com sinais nos autos, interpds Jjunto do
Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso Jjudicial do
despacho da Chefe do Departamento da Propriedade
Intelectual dos Servicos de Economia, gque recusou O
registo das marcas N/99476 e N/99477 (“XXX”), para oS
produtos nas classes 172 e 19°%.

Por sentenca proferida pelo Tribunal Judicial de
Base, foi Jjulgado procedente o recurso e concedido o
registo das marcas N/99476 e N/99477.

Inconformada, deduziu A, sociedade comercial com
sede na Dinamarca, com sinais nos autos, na qualidade de
parte contraria, dois recursos Jjurisdicionais para este
TSI, em cujas alegacdes formulou as seguintes conclusdes:

1° Recurso:

“a. O Tribunal a quo veio dar razdo ao entdo Recorrente B
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de que a resposta ao presente recurso apresentada em nome da A deve
ser desentranhada por ndo gozar de legitimidade processual para
intervir.

b. O Tribunal a quo fundamenta a decisdo na sua
interpretacdo dos n.° 4 e 5 do art. 214° do RJPI ao defender que o
facto de a A ndo ter reclamado dos pedidos de registo em causa lhe
veda intervencdo no processo de registo em sede de recurso judicial
contra o despacho de recusa dos pedidos de registo das marcas em
apreco.

o

v. Os comandos legais contidos no n.° 4 e 5 do no art. 214°
do RJPI s&o claros ao determinarem que a intervencdo no processo do
interessado é permitida se este provar Jj& ter requerido o respectivo
registo em Macau ou o faca simultaneamente com a Reclamacdo.

d. Ora, os n.° 4 e 5 do art. 214° do RJPI apenas
concretizam as condig¢des para recusar determinado pedido de registo
com fundamento em marca notdéria ou de prestigio e nada mais, né&o
limitando a intervencdo em sede de recurso a apresentacdo de
reclamacéao.

e. Por outro lado, o art. 211° do RJPI epigrafado
“Reclamacdo e Contestacdo” ndo estipula qualquer consequéncia
processual para o caso de ndo se reclamar (ou contestar)
relativamente de determinado pedido de registo, nada dizendo,
designadamente, quanto a intervencdo em sede de recurso judicial de

marca.

f. Mais, o art. 279° do RJP prevé gque “Havendo Parte
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Contréaria, esta é citada para, querendo, responder no prazo de um
més” - com efeito, a intervencdo da Parte Contradria ndo é delimitada
pelo facto de ter havido ou ndo reclamacdo no processo de registo de
marca, mas sim por um conceito de legitimidade muito mais amplo e
adequado do que o defendido pelo Recorrente e Tribunal a quo.

g. Chama-se a atencdo para o n.° 2 art. 41° do Cdbébdigo de
Propriedade Industrial de Portugal gquando a legitimidade para
recorrer, de acordo com o qual “A titulo acessdério, pode ainda
intervir no processo quem, ndo tendo reclamado, demonstre ter
interesse na manutencdo das decisdes do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial”

h. Infere-se da disposicédo supracitada que as pessoas que
intervém a titulo acessdério sé6 o podem fazer argumentando a favor
das decisdes do INPI objecto de recurso e ndo para se opor a elas
(“Propriedade Industrial”, Cdédigo de Propriedade Industrial Anota de
José Mota Maia, Volume II, Almedina, pag. 134 e 135, Janeiro de
2005) .

i. O acima explanado vai de encontro ao previsto no art.®
276° do RJPI, o qual dita que “Tém legitimidade para interpor
recurso Jjudicial das decisdes da DSE o requerente ou titular do
direito de propriedade industrial em causa, os reclamantes, bem como
0s sucessores de ambos e, em geral, qualquer pessoa que seja directa
e efectivamente prejudicada pelas referidas decisdes”.

J. Os artigos transcritos encontram-se em sintonia,

resultando de ambos o reconhecimento de legitimidade processual
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activa a todos quantos possam ser directamente prejudicados pela
decisdo, normas essas gque devem ser interpretadas igualmente no
sentido de abrangerem a legitimidade processual passiva e a
intervencdo de qualquer interessado.

k. Sendo certo que a A pretende que o despacho de recusa da
DSE dos dois pedidos de registo do Recorrente se mantenha, deve pois
ser relevado o seu 1interesse em intervir no processo em sede de
recurso, em defesa dos seus interesses directos relevantes (como
resulta do despacho da DSE e do contetdo da resposta ao recurso que
apresentou) na qualidade de Parte Contrédria ou de Interessado
titular de interesse relevante.

1. Deve ser assegurada a intervencdo no processo de todos
aqueles que sejam titulares de direitos relacionados com o objecto
do processo e que possam Vvir a ser prejudicados com a decisdo -
neste caso, a atribuicdo do direito exclusivo ao registo das marcas
em causa.

m. A intervencdo no processo de recurso deve levar em
consideracdo a existéncia de interesse processual que a legitime.

n. A apreciacdo do interesse deve ser aferida em relacdo as
circunsténcias observadas no momento da interposicdo do recurso,
nomeadamente dos argumentos contidos no despacho de recusa.

o. In casu, ndo tendo a A reclamado, tera todavia pedido
registo para a marca W“XXX”, conforme se demonstrou na resposta ao
recurso e Doc. 1 que ora se junta.

p. Nos n.° 4 e 5 do art. 214° do RJPI por “processo” se
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deve entender todo o processo de registo de marca, desde o pedido
até decisdo final e definitiva, i.e., englobando a fase de recurso
judicial.

g. In casu, a decisdo impugnada versa sobre interesses
privados antagdénicos de ambas as partes e a recusa tem por base a
probabilidade de ocorréncia de —concorréncia desleal devido a
precedéncia de direitos da A sobre marca idéntica pré-existente,
correndo-se o risco de as marcas registandas serem atribuidas a
terceiro.

r. A intervencdo da A no processo Jjustifica-se por lhe
dizer directamente respeito, e da procedéncia do recurso, ou seja,
da concessdo do registo as marcas, poderem advir prejuizos para a
sua actividade, sé assim se assegurando a Jjusta composicdo do
litigio em respeito pelos interesses das partes envolvidas no
processo.

s. Embora ndo tenha reclamado dos pedidos de registo em
causa, a intervencdo da A no processo de recurso é sempre permitida
em sede de recurso de marca, por esta ser titular de um interesse
obviamente relevante, Jj& que a recusa das marcas teve por Dbase
fundamento relacionado directamente com ela - o despacho de recusa
da DSE é peremptdério quando refere a A para recusar as marcas - pelo
que deve ser-lhe dada oportunidade de se pronunciar quanto a registo
que 1ira afectar e ©prejudicar profundamente a sua actividade
econémica ndo sb6 em Macau, mas a nivel internacional.

t. Andou mal o Tribunal a quo quando ao ordenar a citacdo
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da A de seguida, a mando da Recorrente, acaba por a “expulsar” do
processo, procedendo a 1interpretacdo manifestamente infeliz dos
comandos legails que cita, na parca justificacdo que apresenta.

u. Deve o Tribuna ad quem reconsiderar a posicdo da A nos
autos, visto a sua intervencdo no processo ndo lhe ser vedada por
lei e por ser de todo relevante ser levada em conta a sua posicéo,
vertida na resposta que apresentou, cujo articulado deve ser
admitido, nos termos do art. 275° e ss do RJPI.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas

Exceléncias, Venerandos Juizes, por estarem reunidos os pressupostos

para o) presente Recurso de Reviséo, requer-se, muito
respeitosamente, seja o mesmo considerado procedente e, em
consequéncia:

i) A decisdo recorrida revogada, substituindo-se por outra
que reconheca legitimidade a A para intervir no recurso judicial de
marca contra a decisdo que concedeu registo aos pedidos de registo
das marcas em apreco, admitindo o seu articulado de resposta, como é
de JUSTICA!”

Ao recurso respondeu B nos seguintes termos
conclusivos:

“A. A Recorrente vem reagir contra o despacho Jjudicial
proferido pelo Tribunal a quo, que decidiu pela ilegitimidade
processual da mesma Recorrente, o que claramente faz por entender
que: “(..) andou mal o Tribunal a quo quando.., a mando da Recorrente

(B), acaba por a “expulsar” (A) do processo, procedendo a
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interpretacdo manifestamente infeliz dos comandos legais (..)”. (cfr.
a fls. 13, alinea t) das conclusdes das alegacgdes do recurso)

B. A Recorrente ndo se conforma, nem entendeu que O
Tribunal a quo proferiu uma decis&do perfeitamente Jjusta e em
obediéncia ao estrito principio da legalidade, alegando até que,
essa insténcia, procedeu a uma interpretacdo manifestamente infeliz
dos comandos legais.

C. E, val dai, tenta construir a sua defesa fazendo uma
interpretacdo incorrecta do comando previsto no artigo 276° do RJPI,
bem sabendo que o preceito se reporta apenas a legitimidade para
interpor recurso judicial das decisbdes da DSE, ndo sendo possivel
estendé-lo, como o faz, a legitimidade para interpor recurso das
decisbes do Tribunal a quo que recairam sobre decisdes da DSE e,

D. Invoca, ainda, que: () In casu, ndao tendo a A
reclamado, terd todavia pedido o registo para a marca “XXX” (..)7,
remetendo-nos para o doc. 1 que junta (cfr. a fls. 12, alinea o) das
conclusdes das alegagdes do recurso), o qual compulsado, indica que
o pedido foi formulado em 14 de Fevereiro de 2017, sendo certo que
teria de ter tido lugar no prazo de dois meses a contar da data da
publicacdo do pedido do ora Recorrido, no Boletim Oficial, nos
termos do n.° 1 do artigo 211° conjugado com o n.° 4 e o n.° 5 do
artigo 214°, do RJPI.

E. Acontece que ¢é matéria de facto assente nos autos, dque
em 14-05-2015, o ora Recorrido (B) formulou pedido de registo da

marca mista XXX para os produtos nas classes 17% e 19%, que tomaram
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os numeros, N/99476 e N/99477 e que esses pedidos foram publicados
no BORAEM, n.° 26-II Série, de 01/07/2015, logo, a “A” fez o pedido,
cerca de um ano e meio depois do prazo devido.

F. Aliéas, a “A”, litiga de m&-fé porque ndo pode
desconhecer que para efeitos de poder afastar o principio do direito
de prioridade no registo, deveria ter reclamado e solicitado o
registo de marca obstativa, o que efectivamente ndo aconteceu, na
medida em gque ndo deu, em devido tempo, entrada dos pedidos de
registo da marca XXX, para os produtos nas classes 17% e 192, que
tomaram os numeros, N/99476 e N/99477.

G. Razédo pela qual andou bem o Tribunal a quo ao dar sem
efeito a citacdo efectuada no presente recurso e ao mandar
desentranhar o articulado de resposta & ora Recorrente, ndo a
considerando parte contrdria para efeitos do artigo 279°, n.° 1, do
RJPI, tanto mais que, ndo sendo esta titular da marca XXX na RAEM, é
para os devidos efeitos legais um terceiro, isto é, parte ilegitima
no recurso judicial interposto pelo ora Recorrido.

H. A decisdo judicial proferida pelo Tribunal a quo é clara
e fundamenta-se, para além de mais, no seguinte:

“(.) A lei é rigorosa quanto a intervencdo dos interessados
nos recursos judiciais, pois sé determinados interessados
“qualificados” como tal é que o permita que intervir.

Tanto o n.° 4 como o n.° 5 do disposto no artigo 214° do
RJPI prevéem que sb6 o reclamante e que j& tenha requerido em Macau o

respectivo registo ou o faca simultaneamente com a reclamacdo é que
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o0 permita intervir nos respectivos processos.

Ora, uma vez que “A” ndo reclamou nem solicitou o registo
na fase da reclamacdo, ela ndo pode intervir nos presentes autos
como parte contraria.

Assim, assiste razdo o recorrente qguanto ao invocado
ilegitimidade da interessada “A”, uma vez que ndo é considerada como
parte contraria (..)”.

I. Atenda-se, ainda, gque na decisdo de recusa proferida
pela DSE, o que estd em causa é a apreciacdo pelo Tribunal da
validade do novo despacho proferido pela mesma Direccdo de Servicgos,
que ndo acatou a douta sentenca de 23 de Maio de 2016, proferida no
dmbito do processo que correu termos sob o n.° CV2-16-0019-CRJ, no
Tribunal Judicial de Base e que,

J. Vem, desta feita, invocar que o ora Recorrido,
pretenderia fazer concorréncia desleal ou que esta seria possivel,
independentemente da sua intencdo, argumentos gque ndo encontram o
minimo de correspondéncia, nem no espirito, nem na letra do RJPI,
tanto mais que a possibilidade de transferéncia de reputacdo da
marca alheia, para os produtos a marcar com a marca registanda,
implicaria o registo da marca XXX na RAEM, ou que produtos com essa
marca fossem comercializados na RAEM pela “A”, o que a DSE néo
logrou provar.

K. Por tudo o que foi dito e provado, quer em sede
administrativa, quer em sede dos dois recursos judiciais de primeira

instdncia, a ora Recorrente “A” ndo deve ser considerada parte
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contradria no presente processo.

L. Tanto mais que, a ora Recorrente apenas se dispdem a
intervir, apds a interposicdo do recurso judicial em causa pelo ora
Recorrido, o qual tem por objecto a apreciacdo do mérito do despacho
da DSE, datado de 28 de Setembro de 2016, gque veio recusar novamente
o pedido das marcas N/99476 e o n.° N/99477.

M. Razdo pela qual, uma coisa é certa, a ora Recorrente néo
é titular da marca XXX na RAEM, sendo por isso e para efeitos do
artigo 279°, n.° 1 do RJPI um terceiro, isto é, parte ilegitima no
recurso judicial interposto pelo ora Recorrido.

Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas
Exceléncias, Venerandos Juizes, requer-se, muito respeitosamente,
que seja considerado improcedente o presente Recurso e dJue, em

consequéncia, seja mantido o despacho judicial, como é de JUSTICA!”

2° Recurso:
“a. O Tribunal a gquo revogou o despacho de recusa das
marcas registandas ©por essencialmente entender as mesmas ndo
promovem actos de concorréncia desleal.

b. O Tribunal a quo alega que Se a marca “XXX” ndo esté
registada em Macau e se ndo reclamou do registo das marcas
registandas, entdo ndo pode gozar de reputacdo em Macau.

c. Dos autos resulta de forma inabaldvel que existe uma

reputacdo séria da marca W“XXX” pertencente a Recorrente, tanto no
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exterior como em Macau, a qual legitima a recusa de registo através
do instituto da concorréncia desleal, independentemente da
notoriedade da marca, qualidade que lhe deve ser reconhecida.

d. A Recorrente é titular do registo da marca “XXX” noutras
jurisdig¢des para produtos idénticos e afins nas classes 17 e 19.

e. Tendo igualmente dado entrada em Macau dos pedidos de
registo para a marca “XXX” nas classes 17 e 19, os quais adoptaram
0s numeros N/120226 e N/120227.

f. O Tribunal a quo deveria ter valorizado o facto de a DSE
ter, desde logo, pedido a referida autorizacdo ao Recorrente, por
ter associado de imediato uma entidade & outra - o que ¢é
demonstrativo desse risco de confuséo.

g. Estando também errado ao afirmar que a DSE néo
demonstrou a reputacdo da marca “XXX” da Recorrente. O tribunal a
quo ndo apresentou justificacdo suficiente para concluir que a prova
reunida pela DSE ndo demonstra tal reputacdo, e é evidente que a DSE
explora exaustivamente esse fundamento de recusa na decisdo.

h. A DSE estd correcta quando afirma que o uso e registo
das marcas registandas configuram perigo de se confundir a origem
comercial (confusdo entre as duas entidades) dos produtos em causa.

i. Permitir que o Requerente da marca registanda, idéntica
a outra ja& em uso no mercado pela Recorrente, se arrogue o direito
de usar e registar essa marca em Macau, visando o mesmo sector de
mercado, a mesma clientela, ultrapassa em muito as limites ditados

pelas normas e usos honestos da actividade econdémica.
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j. O facto de a Recorrente ndo ter reclamado ao pedido de
registo ndo obsta a que as marcas sejam recusadas em seu favor.
Mesmo se assim né&o fosse, na hipbdétese de as marcas virem a ser
concedidas ao Requerente poderia sempre requerer-se a anulacdo do
registo das marcas.

k. O fundamento de recusa da préatica de concorréncia
desleal ¢é aplicdvel in <casu, visando-se evitar que um agente
parasitdrio se apodere se marca alheia utilizando-a no mercado, a
custa do seu criador original.

1. Deve, poils, ser mantida a decis&o de recusa da DSE por
ter concluido justa e adequadamente da possibilidade da préatica de
concorréncia desleal por parte do Requerente das marcas.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas

Exceléncias, Venerandos Juizes, por estarem reunidos os pressupostos

para ) presente Recurso de Reviséo, requer-se, muito
respeitosamente, seja o mesmo considerado procedente e, em
consequéncia:

i) A decisdo recorrida seja revogada, substituindo-se por
outra que recuse O registo as marcas registandas, como é de
JUSTICA!”

A este segundo recurso respondeu B formulando as
seguintes conclusdes:

“I. A DSE, ndo acatou a decisdo proferida na douta sentenca, de 23 de Maio de 2016,
que correu termos sob o processo n.°CV2-16-0019-CRJ, no Tribunal Judicial de Base. E,

Il. Vem, mais de cinco meses apds o transito em julgado da citada sentenca, recusar,
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novamente, as marcas registandas, com o n.°N/99476 e o n.°N/99477, invocando desta feita e para o
efeito “(...) a alinea c¢) do n.° 1 do artigo 9°, aplicavel ex vi alinea a) do n.° 1 do artigo 214° do Regime
Juridico da propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro (...)”
(cfr. doc. 1, informacdo n.°© 357/DPI, de 28 de Setembro de 2016, que se tem aqui por integralmente
reproduzido).

I11. O ent8o Recorrente e ora Recorrido, reagindo contra o citado despacho da DSE de 28
de Setembro de 2016, interpds recurso para o Tribunal Judicial de Base, tendo sido proferida pelo
tribunal a quo a decisdo seguinte: “(...) Nestes termos ¢ pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso
procedente, devendo a DSE conceder o registo das marcas N/99476 e 0 n.°N/99477, se ndo havendo
outro motivo que o obste para tal (...)” (cfr. a fls. 215 V., da sentenca proferida nos autos a margem
referenciados).

IV. Acontece que a “A”, ora Recorrente, vem reagir contra esta decisdo, ndo obstante
ndo poder desconhecer que ndo é parte contréria no &mbito deste processo, tanto mais que recorrer
autonomamente do douto despacho judicial de fls. 211 e 212 dos autos, no qual o tribunal a quo
também decidiu pela sua ilegitimidade processual.

V. A Recorrente insiste, sem razdo, a coberto do que designa por “cautela de patrocinio”,
em apresentar as presentes alegacBes sem ignorar que o objecto do Recurso Judicial consistiu na
apreciacdo do Despacho da DSE de 28 de Setembro de 2016.

VI. Acontece que somente se esse recurso for julgado procedente, isto &, se for revogada
o despacho judicial de fls. 211 e 212 dos autos, podera o presente recurso ser apreciado, caso contrério,
tera necessariamente de improceder por, a ora Recorrente, ndo ter legitimidade para o interpor, uma
vez que foi considerada parte ileg&ima.

VII. A decisdo dessa matéria é fundamental, por a apreciacdo deste recurso estar
dependente da resolu¢do daquele outro, contudo a Recorrente “A”, adianta-se e recorre da douta

sentenca proferida pelo tribunal a quo, constante a fls. 213 e seguintes dos autos, sem que esteja
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reconhecida a sua legitimidade processual e sem que tenha sequer sido admitido o seu articulado de
resposta, o qual foi mandado desentranhar, tentando consequentemente, fazer preterir o direito ao
contraditério que assiste ao Recorrido.

VIIIL. Alias, a “A”, litiga de ma-fé, porque ndo pode desconhecer que para efeitos de
poder afastar o principio do direito de prioridade no registo, deveria ter reclamado e solicitado o
registo de marca obstativa, o que efectivamente ndo aconteceu na medida em que ndo deu, nos termos
do n.°1 do artigo 211° conjugado com 0 n.°4 e o n.°5 do artigo 214S do RJPI, em devido tempo,
entrada dos pedidos de registo da marca XXX, para os produtos nas classes 172a 192 que tomaram 0s
nameros, N/99476 ¢ N/99477, nem tdo pouco provou ser titular do registo da marca “XXX” noutras
Jurisdigdes.

IX. Fé-lo, unicamente para tentar iludir este Venerando Tribunal e, consequentemente,
beneficiar do efeito suspensivo do recurso, para impedir a execucdo, de imediato, da decisdo vertida na
douta sentenca proferida pelo tribunal a quo, pondo em causa o registo sobre os pedidos formulados
pelo Recorrido e pugnando pela manutencéo do despacho de recusa da DSE.

X. De resto constata-se, também no caso sub judice que, conforme dispde o n.°1 do
artigo 223°do CPC, o tribunal deve ordenar a suspensdo da decisdo do presente recurso por este estar
dependente da decisdo de outro recurso ja interposto, no qual o ora Recorrido ja apresentou as suas
contra-alegacoes.

XI. Conforme ensina o ilustre professor Alberto dos Reis, uma causa € prejudicial em
relacdo a outra quando a decisdo daquela pode prejudicar a decisdo desta, isto €, quando a decisdo da
primeira tira razdo de ser a existéncia da segunda (Alberto dos Reis, Comentério, 111, pag. 206).

XII. Daique o artigo 226° n.©2 do CPC, estabeleca que se a decisdo da causa prejudicial
fizer desaparecer o fundamento ou razdo de ser da causa que estiver suspensa, é esta julgada
improcedente.

XIII. Analisando esta problematica, afirma, ainda, o professor Alberto dos Reis,
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Comentério, citado, pag. 269: «Segundo o Prof. Andrade, a verdadeira prejudicialidade e dependéncia
sO existird quando na primeira causa se discuta, em via principal, uma questdo que € essencial para a
decisdo da segunda e que ndo pode resolver-se nesta em via incidental, como teria de o ser, desde que a
segunda causas nao é reproducdo, pura e simples, da primeira (...).»

XIV. Também na jurisprudéncia dos tribunais superiores portugueses encontramos
diversos arestos que tratam desta matéria, citando-se, entre outros, o Ac6rddo do Supremo Tribunal de
Justica de 06-07-2005, consultavel em www.dgsi.pt, Relator Conselheiro Araljo de Barros, onde se
refere que “(...) a decisdo de uma causa depende do julgamento de outra quando na causa prejudicial
esteja a apreciar-se uma questdo cuja resolucdo possa modificar uma situacéo juridica que tem de ser
considerada para a decis@o ou outro pleito.”

XV. Pelo exposto, deverdo ser julgadas improcedentes, as alegacBes apresentadas pela
Recorrente e, consequentemente, as conclusdes deste recurso ndo devem ser apreciadas por se verificar
prejudicialidade justificativa da suspensdo da instancia, nos termos do n.©1 do artigo 223°do CPC, por
estar dependente da decis&o de outro recurso.

Contudo e & cautela:

XVI. A DSE decidiu, em 28.09.2016, que a ora Recorrida pretende fazer concorréncia
desleal e veio recusar as marcas registandas, sem fundamentar como e em que termos, a identidade
entre os produtos que as marcas registandas se destinam a assinalar e aqueles que “A” comercializa,
podem configurar a possibilidade de transferéncia de reputacdo desta marca para os produtos a marcar
com a marca registanda, tanto mais que esta ndo tem sinal semelhante registado em Macau.

XVII. Acresce que a DSE ndo se pode substituir ao interessado e, sem comprovar as
buscas realizadas e o0 registo da marca XXX em varias jurisdicles, e se deu ou nao por verificados 0s
critérios da recomendacao conjunta da Assembleia da unido de Paris e da Assembleia Geral da OMPI,
para a afericdo do estatuto de notoriedade da marca em causa, afastar sem mais o principio do direito

de prioridade no registo, “first to file, first to serve”, que assiste ao ora Recorrente de acordo com o
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RJPI, com o argumento deslocado e inaceitavel de existéncia de perigo de concorréncia desleal para os
produtos que a “A” comercializa.

XVIII. Quando é sabido que o Recorrente solicitou os pedidos do registo da marca XXX
em seu nome, em 14-05-2015 e que, a “A” ndo goza de qualquer direito a marca na RAEM.

XIX. Aligs, no caso dos autos, ddvidas ndo subsistem, como alude e bem a douta
sentenca do tribunal a quo a fls. 215, de que a Recorrente ndo pode gozar de proteccdo no ambito do
RIJPIL: “(...) Ora, se a alegada marca “XXX” de “A” ainda ndo se encontra registada em Macau e a
mesma interessada nem sequer tinha reclamado aquando da base de reclamacdo, a referida marca
(exterior) (n&o registada em Macau) ndo pode gozar de protec¢io no &mbito do RJPI, a ndo ser que se
trate de uma marca de prestigio e notdria ca no territério (...)”, referindo logo de seguida que, “(...) A
esse respeito, refere a DSE lapidarmente no seu relatorio a fls. 18 que a marca “XXX” ¢ uma marca de
reputacéo, contudo, ndo logrou demonstrar esse facto, uma vez que ndo consta nos autos elementos
para o tribunal formar a tal convic¢do de que a dita marca “XXX” ¢ uma marca notdria ¢ de prestigio
..)"

XX. Atenda-se que o regime estabelecido no RJPI pressupde, nos termos da alinea b) do
n.°1 do artigo 214, que a marca requerida sé possa ser recusada quando “(...) constitua, no todo em
parte essencial, reproducdo, imitacdo ou traducdo de outra notoriamente conhecida em Macau, se for
aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos
possam estabelecer ligagdo com o proprietario da marca notaria”.

XXI. Mais, dos autos ndo resulta qualquer prova, nem foram apurados elementos factuais
donde decorra ou se possa concluir que a “A” ¢ titular da marca XXX e que esta dispfe de uma
notoriedade tal, de forma a poder merecer proteccdo de marca ndo registada na RAEM ao ponto de
inviabilizar os pedidos de registo das marcas registandas a favor da ora Recorrida por motivos de
concorréncia desleal.

XXII. Sendo de realcar que, a “A”, ndo provou ou sequer tentou provar, ser titular do
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registo de marca XXX noutros ordenamentos juridicos, sendo certo que ndo fez prova da duragao,
extensdo e areas geograficas de promocgdo desta marca e nem td0 pouco provou merecer protecgdo
dentro da jurisdicdo da RAEM, por aqui ser notoriamente conhecida (cfr. artigo 214% n.° 1, alinea b)
do RJPI).

XXIII. Assim, ndo podera relevar a favor da “A”, a excepcdo concedida & marca notoria,
e que se reconduz ao principio da territorialidade previsto no artigo 4° do RJPI por, em regra, as
marcas valerem apenas para o territério do pai ou regido onde séo reconhecidos e dentro do qual
podem opor o contelido da sua protecc¢&o.

XXIV. Atenda-se, ainda, que os pedidos de registo de marca ndo podem ser recusados
sem mais, com fundamento na alinea c¢) do n.°1 do artigo 9°do RJPI, na medida em que a factualidade
dada como assente pela DSE ¢ manifestamente insuficiente para permitir concluir que “A”, que ndo
reclamou nem solicitou o registo de marca obstativa, € titular da marca XXX.

XXV. Assim, somos a concluir que o tribunal a quo, na fundamentag&o juridica utilizada
respeita 0s comandos normativos acolhidos no Regime Juridico da Propriedade Industrial vigente,
tanto mais que, ao recusar ao Recorrido os pedidos de registo da marca XXX, a coberto de invocacao
de concorréncia desleal, significaria a possibilidade de a DSE se valer in casu do exercicio de um
poder arbitrério, para violar quer o principio da prioridade, quer o principio da territorialidade do
registo, subvertendo principios basilares acolhidos no citado regime juridico vigente na RAEM.

Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Exceléncias, Venerandos
Juizes, requer-se, muito respeitosamente, que:

A) Sejam julgadas improcedentes, as alegacdes apresentadas pela Recorrente e,
consequentemente, as conclusdes deste recurso ndo sejam apreciadas por se verificar prejudicialidade
justificativa da suspensdo da insténcia, nos termos do n.° 1 do artigo 223° do CPC, por estar

dependente da decis&o de outro recurso.
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Subsidiariamente, caso ndo proceda,

B) Seja julgado improcedente o presente recurso e, em consequéncia, mantida a douta
sentenca proferida pelo tribunal a quo, concedendo ao ora Recorrido o registo para a marca XXX, para
0s produtos nas classes 172 e 192 que tomaram 0s numeros, N/99476 e N/99477, como € de
JUSTICA!”

* Kk %

II) FUNDAMENTACAO

A sentenca impugnada deu por assente a seguinte
factualidade:

B em 14/05/2015 requereu os registos das marcas
N/99476 e N/99477 para as classes 172 e 19°2.

Foi publicado o pedido de registo no BO-RAEM, n.°
26-11 Série, de 01/07/2015.

Ndo houve reclamacao.

Ndo se encontra marca similar registada em Macau.

Por despacho de 26/01/2016, a DSE recusou oOs
pedidos de registos das marcas N/99476 e N99477, o qual
foi objecto do recurso Jjurisdicional gque correu termos
nos autos CV2-16-0019-CRJ, em que é recorrente também B.

A decisdo judicial acima referida datada de
23/05/2016 concedeu parcialmente provimento ao recurso,
entendendo em suma gque nao tendo o B relacdo contratual
como agente ou representante do titular da marca
estrangeira, ndo had lugar a aplicacd&o do artigo 207°, n.°

1, al. ¢c) do RJPI, em mandou a DSE para proceder ao exame
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substancial das marcas N/99476 e N/99477, se outro motivo
para tal ndo obste.

Por despacho de 28, a DSE vem novamente recusar o
registo das marcas N/99476 e N/99477, com base em perigo
de concorréncia desleal nos termos do artigo 9°, n.° 1,
al. c), aplicavel ex vi artigo 214°, n.° 1, al. a), por
se entender que as marcas em causa fazem confundir com o
sinal “XXX” pertencente a “A”.

O sinal “XXX” da “A” n&o se encontra registada em

Macau.

No primeiro recurso interposto pela recorrente A,
insurge-se contra a decisdo do Tribunal a quo gue néao
admitiu a sua intervencdo no recurso judicial interposto
pelo recorrido B, por se entender ndo ser aquela parte
contraria.

Estd em causa a seguinte decisdo recorrida:

o

«O artigo 214°, n.° 4 reza que “o interessado na
recusa do registo ... s6 pode 1intervir no respectivo
processo quando prove ja ter requerido em Macau O
respectivo registo ou o faca simultaneamente com o pedido
de recusa”.

AL}

bPor seu turno, o n.° 5, também reza que o)
interessado na recusa do registo ... s6 pode intervir no

respectivo processo quando prove ja ter requerido em

Recurso civel 927/2017 Pagina 19



Macau o respectivo registo para o0s produtos ou Servigos
que lhe deram grande prestigio, ou o faca simultaneamente
com a reclamacdo”.

Nos presentes autos, o objecto do recurso consiste
na apreciacdo do mérito do despacho da DSE que recusou O
pedido do registo das marcas do recorrente, tendo embora
a DSE referido que “A” é titular de uma marca ndo
registada em Macau mas registada no exterior de Macau.

A tal simples referéncia no despacho recorrido ndo
torna “A” como parte contraria.

A lei é rigorosa quanto 4a Intervencdo dos
interessados nos recursos judiciais, polis sé determinados
interessados “qualificados” como tal é que o permita
intervir.

Tanto o n.° 4 como o n.°

5 do disposto no artigo
214° do RJPI prevéem que sO o reclamante e que jd tenha
requerido em Macau o respectivo registo ou o faca
simultaneamente com a reclamacdo é que o permita intervir
nos respectivos processos.

Ora, uma vez que “A” ndo reclamou nem solicitou o
registo na fase de reclamacdo, ela ndo pode intervir nos
presentes autos como parte contrdria.

Assim, assiste razdo o recorrente quanto ao

invocado 1ilegitimidade da 1interessada “A”, uma vez que

ndo é considerada como parte contrdria.
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Nestes termos, dou sem efeito o despacho de
citagdo a parte contraria exarado a fls. 157 e em
consequéncia deve ser considerado como ndo escrita a
resposta de fls. 164 a 194, desentranhando-as.

Notifique.»

Vejamos.

E verdade que a recorrente A, sendo interessada na
recusa do registo das marcas em aprego, nhdo provou ter
requerido em Macau o respectivo registo das marcas nem O
fez simultaneamente com o pedido de recusa, nos termos
consagrados no n.° 4 e 5 do artigo 214.° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial.

Tal implica simplesmente que a mesma recorrente
nao pode intervir no respectivo procedimento
administrativo de registo de marca, e foli assim que
aconteceu, pois a recorrente A ndo chegou a apresentar
reclamag¢cdes ou intervir de qualquer forma no procedimento
de registo de marca.

Ndo obstante, somos a entender que o facto de nao
ter intervindo no procedimento administrativo ndo
significa que deixou de ter legitimidade para intervir no
posterior recurso judicial.

No tocante a questdo da legitimidade para interpor

recurso judicial (legitimidade activa), o artigo 276.° do
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Regime Juridico da Propriedade Industrial deixa bem claro
que “tém legitimidade para interpor recurso judicial das
decisbes da DSE o requerente ou titular do direito de
propriedade industrial em causa, os reclamantes, bem como
0s sucessores de ambos e, em geral, qualquer pessoa que
seja directa e efectivamente prejudicada pelas referidas
decisées”.

Mas em relacdo a legitimidade passiva, a lei manda

apenas citar a parte contrdria para querendo responder ao

recurso no prazo de 1 més (artigo 279.°, n.° 1 do RJPI).

E quem deve figurar como parte contraria no
recurso judicial?

Entende a decisdo recorrida que, ndo tendo a
recorrente A apresentado reclamacdo nem solicitado a sua
intervencdo na fase graciosa, ndo pode ser considerada
como parte contraria e dal intervir no recurso judicial.

Sem embargo de melhor opinido, julgamos ndo ser a
melhor solucédo.

A nosso modesto ver, a intervencdo da recorrente
no recurso judicial é necesséaria por lhe permitir exercer
0 seu direito ao contraditoério.

A parte contrdria aqui em causa assemelha-se a
figura de contra-interessados prevista no artigo 39.° do

Cédigo de Processo Administrativo Contencioso'!, em que

! Artigo 39.° CPAC: Tém legitimidade para intervir no processo como contra-interessados, as
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sdo pessoas que podem ser afectadas pelo provimento do
recurso.

Em boa verdade, se for interposto recurso judicial
e se se entender que o provimento deste recurso poder
prejudicar os interesses de algum interessado, ¢é 6bvio
que temos que assegurar o direito do contraditdério do
respectivo visado.

Em anotacdo ao artigo 39.° do CPAC, observam
Viriato Lima e Alvaro Dantasz, citando a doutrina de José
Carlos Vieira de Andrade, Mario Aroso de Almeida e Carlos

A\Y

Alberto Fernandes Cadilha, que a melhor doutrina
assinala razbes de natureza processual, nomeadamente
tendentes a assegurar o principio do contraditdério, como
justificativas da exigéncia da citagdo dos contra-
interessados”.

No caso vertente, apesar de a recorrente A ndo ter
intervindo no procedimento de registo de marca, mas ndo é
dificil concluir que aquela passou a ser interessada,
mais precisamente, parte contraria no recurso judicial,
na medida em que, face ao contetdo do despacho proferido
pela DSE, ela pode ser directamente afectada pelo

provimento do respectivo recurso.

Nestes termos, o facto de a recorrente A nao ter

Eessoas a quem o provimento do recurso possa directamente prejudicar.
Cédigo de Processo Administrativo Contencioso Anotado, CFJJ, 2015, pag. 156
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intervindo oportunamente no procedimento administrativo
ndo significa que perdeu o direito de intervir no
posterior recurso Jjudicial de decisdes cujo provimento
poderd prejudicar os seus interesses.

Pelo que, héa-de <conceder provimento a este

primeiro recurso.

Apreciemos o segundo recurso interposto pela mesma
recorrente A.

A decisdo recorrida tem o seguinte teor:

“Dispbe a al. a) do n.° 2 do art. 214° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.°
97/99/M de 13 de Dezembro que o registo de marca é
recusado quando se verifique qualquer dos fundamentos
gerais de recusa da concessdo de direitos de propriedade

industrial previstos no n.°

1 do artigo 9°

O regime consagrado no artigo 9°, n.° 1, al. c) do
RJPI, visa evitar o registo da marca que possa Vir criar
a situacdo de concorréncia desleal.

w

Segundo Carlos Olavo, 0 I1nteresse protegido
pelas regras de concorréncia é preservagdo de uma
estrutura de mercado caracterizado por ser um mercado
aberto ..”

Quanto a concorréncia desleal, anota-se que a

concorréncia desleal é a actuacdo contrdria as normas e
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usos honestos da actividade econdmica, & designadamente
aquela que seja idodonea a criar confusdo entre produtos ou
servigcos de diferentes agentes econdémicos e O que
configure aproveitamento da reputacdo empresarial de
outrem.

Um acto de concorréncia serd aquele que possa
influenciar a clientela, influir sobre as opg¢gdes no
mercado. Ha acto de concorréncia sempre que uma empresa
procura obter uma posi¢do favordvel na concorréncia,
embora tal se faca em detrimento das restantes. E a
existéncia de concorréncia ndo deixa de ser sauddavel no
mundo dos negdcios, dela beneficiando os empreendimentos,
por via dela se melhorando a qualidade e a
competitividade, bem como o consumidor.

Questiona-se o seguinte: influenciar que
clientela? Clientela pertencente a quem?

Na oJptica da DSE parece-nos que aponta para
influenciar (ou com intencdo de influenciar) a clientela
de “A” que alegadamente ser titular da marca “XXX”
registada no exterior e ndo em Macau.

Ora, se a alegada marca "“XXX” de "“A” ainda ndo se
encontra registada em Macau e a mesma Interessada nem
sequer tinha reclamado aquando da fase de reclamacdo, a
referida marca (exterior) (ndo registada em Macau) ndo

pode gozar de protecgcdo no dmbito do RJPI, a ndo ser que
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se trate de uma marca de prestigio e notdria cd no
Territdrio.

Marca notdria é a marca que adquiriu um tal renome
que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles,
produtores, comerciantes ou eventuals consumidores, que
estdo mais em contacto com o produto, e como tal
reconhecida. (cfr. Carlos Olavo, in ob. cit., p. 55)

Marca de prestigio é aquela que es destina a
assinalar produtos ou servigcos de excepcional e muito
elevado grau de qualidade e de excepcional reputagdo
entre especialistas e que motiva uma grande atracgdo ou
sugestdo psicoldgicas sobre os consumidores para
aquisicdo dos bens que assinala.

E o prestigio dos bens a assinalar e a capacidade

invulgar de criar desejo de consumo (sugestdo) e de
canalizar (atraccdo) que confere a qualificagcdo de
prestigio a marca.
E precisamente essa notoriedade ou prestigio que
obsta a confusdo dos servicos por ela assinalados, ndo
havendo perigo de o0s consumidores pensarem tratar-se de
um servigco oriundo do mesmo fornecedor ou que estes se
encontram associados, uma vez que qualquer consumidor
sabe distinguir as duas marcas, ndo existindo, portanto,
reprodugdo ou imitagcdo de marca.

A esse respeito, refere a DSE lapidarmente no seu
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relatério a fls. 18 que a marca “XXX” é uma marca de
reputac¢cdo, contudo, ndo logrou demonstrar esse facto, uma
vez que ndo consta nos autos elementos para o tribunal
formar a tal convicgdo de que a dita marca "“XXX” & uma
marca notdria e de prestigio.

Destarte, ndo subsistindo a razdo da recusa por
parte da DSE, deve julgar procedente o recurso e conceder
o registo das marcas N-99476 e N-99477 se ndo havendo

outro motivo que o obste para tal.”

Defende a recorrente dgque a marca “XXX” goza de
reputacdo em todo o mundo, incluindo em Macau, ou melhor,
entende que se trata de uma marca de prestigio, a qual
legitima a recusa de registo através do instituto da
concorréncia desleal.

Salvo o devido respeito, Jjulgamos ndo assistir
razdo a recorrente.

De facto, ndo logrou a recorrente A demonstrar,
através de elementos factuais, que a marca “XXX” de que é
titular goza de Dboa reputagdo junto aos consumidores,
incluindo os de Macau.

Preceitua a alinea c¢) do n.° 1 do artigo 214.° do
RJPI que ¢é recusado o registo de marca que, ainda que
destinada a produtos ou servicos sem afinidade, constitua

reproducdo, 1imitacdo ou traducdo de uma marca anterior
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que goze de prestigio em Macau, sempre que o uso da marca
posterior ©procure tirar partido indevido do caréacter
distintivo ou do prestigio da marca.

Decidiu-se no Acdérddo deste TSI, proferido no
dmbito do Processo n.° 873/2009, o seguinte:

“As marcas notdrias sdo as marcas muito
conhecidas pelo publico interessado, constituem assim
excepcdbes aos principios do registo e da
territorialidade. No entanto, por serem apenas muito
conhecidas pelo publico interessado, e ndo publico em
geral, ficam sempre sujeitas ao principio da

especialidade, ou seja, Ss6é beneficiam da proteccdo

determinada em funcdo do produto ou servico
especificamente comercializado - cf. art® 214°/1-b) do
RJPI.

Ao passo que para ser apelidada marca de grande
prestigio, €& preciso que goze ndo SO um maior grau de
notoriedade em comparacdo com as marcas notdorias, Ccomo
também seja simbolo de grande qualidade e de boa imagem,
junto do publico em geral. Assim, as marcas de grande
prestigio, enquanto tais, ja fogem aos principios do
registo, da territorialidade e da especialidade, pois,
além de ndo precisar de registo anterior num determinado
territério para beneficiarem de tutela juridica, merece

ainda a protecgdo alargada a produtos ou servig¢cos ndo
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semelhantes ou afins — cf. art® 214°/1-c) do RJPI.”

Em boa verdade, sobre os elementos que se podem
relevar para se concluir pelo prestigio da marca, releva,
por exemplo, a quota de mercado, alcance geografico,
investimento na promoc¢do, atencdo da comunicacdo social,
duracdo da utilizacdo, etc..’

No caso vertente, ndo se logrou provar dque a
marca “XXX” é uma marca bem conhecida pelo publico, muito
menos uma marca de grande prestigio ou gque goza de
elevada reputacdo Jjunto dos consumidores da RAEM ou de

outros paises.

Por outro lado, também ndo entendemos gue O caso
dos autos se enquadra na situacdo de concorréncia

desleal.

Vejamos.

Segundo o art. 9°, n.° 1, alinea c¢) do RJPI, séo
fundamentos de recusa da concessdo dos direitos de
propriedade industrial, entre outras, o reconhecimento de
que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou
que esta é possivel independentemente da sua intencéo.

Porque a lei do regime Jjuridico da propriedade

industrial ndo descreve as situagdes que configurem o

% Cfr. Jorge Gongalves, A Marca Prestigiada no Direito Comunitario das Marcas, Direito
Industrial, Vol. V, Coimbra, Janeiro 2008, pag. 339 a 341
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quadro de concorréncia desleal, haverd que pedir socorro
ao Cbébdigo Comercial, para o qual o simples acto de
concorréncia é o que se revele Y“objectivamente iddneo
para promover ou assegurar a distribuig¢do no mercado dos
produtos ou servigos do proprio ou de terceiro” (artigo
156.°, n.° 2).

Como observa Luis M. Couto Gongalves o a
apreciacdo tem de ser mais ampla: para haver um acto
desleal de confusdo entre os produtos ndo basta a
confusdo entre os sinais distintivos mesmo que um deles
se encontre registado. E necessdrio ainda que & usurpacdo
de marca registada (o que iImplica um uso tipico dos
sinais) se junte ainda, por exemplo, a confusdo objectiva
dos produtos (para a qual pode ndo ser bastante a
confusdo dos sinais ou o 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 violacdo da norma
legal) .”

A nosso ver, para chegar 1l&, é necessario provar a
pratica, pelo recorrido particular, de actos de
concorréncia e qgue estes sejam contrarios as normas e
usos honestos.

Existe autonomia entre a concorréncia desleal e a

* Luis M. Couto Goncalves, Manual de Direito Industrial, 2005, pag. 350 e 351
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violacgédo dos direitos privativos da propriedade
industrial, mas no caso vertente, salvo o devido respeito
por melhor opinido, entendemos gue apenas estamos no
dmbito dos direitos da propriedade industrial, e néo
resulta da pouca matéria de facto constante dos autos na
conclusdo de que o recorrido particular tenha ou pretenda
praticar actos de concorréncia desleal.

Em boa verdade, a consequéncia da concorréncia
desleal traduz-se num desvio de clientela, pelo que, para
se poder afirmar dgque o concorrente, neste caso o
recorrido particular, pretende fazer concorréncia desleal
ou que esta ¢é objectivamente possivel, ¢é necesséario
provar a existéncia de conexdo entre o comportamento do
concorrente e o desvio de clientela.

Ora bem, o gque temos no presente caso é que a
recorrente alega ser detentora da marca W“XXX” em alguns
paises do mundo entretanto ndo chegou a efectuar o
registo desta na RAEM antes do pedido de registo da mesma
marca pelo recorrido.

Assim sendo, na medida em que os factos alegados
e que se encontram provados ndo permitem inferir uma
situacdo objectiva de concorréncia desleal, muito menos
conseguem revelar qualquer intencionalidade por parte do
recorrido, ndo se pode concluir qgue haja concorréncia

desleal.
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Posto 1sto, hé&-de negar provimento ao segundo
recurso e confirmar a sentenca recorrida.

* x %

III) DECISAO

Face ao exposto, acordam em conceder provimento
ao primeiro recurso 1interposto pela recorrente A,
determinando gue a mesma tem legitimidade para intervir
no respectivo recurso judicial, e negar provimento ao
segundo recurso, confirmando a sentenca recorrida que
concedeu o registo das marcas N/99476 e N/99477 se né&o
houver outro motivo que a isso obste.

Custas ©pelas partes vencidas nos —respectivos
recursos, em ambas as i1instédncias, fixando-se o valor da
causa em 500 U.C.

Registe e notifique.

* % %
RAEM, 17 de Maio de 2018
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong

Fong Man Chong
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