Processo n.° 345/2006

Data: 12/Outubro/2006

Assuntos:

- Registo de marcas; impugnagdo do despacho que recusou o
registo de marca

- Ineptiddo da peti¢do

SUMARIO:

Nao deve ser considerada inepta a peti¢ao, em sede de recurso
de um despacho que recusou o registo de uma marca, quando ai se
conclui que a entidade administrativa competente devia ter sobrestado
na decisdo até que uma outra questdo que estava pendente nao fosse
decidida, alegando-se com bastante desenvolvimento as razdes pelas
quais se entendia existir tal prejudicialidade, assim, se discordando das
razdes de recusa do registo e assim se devendo entender que tal recusa

nao devia ter ocorrido.

O Relator,

Joao A. G. Gil de Oliveira

345/2006 1/13



Processo n.° 345/2006

Data: 12/Outubro/2006

Recorrente: A

Recorridas: Direccao dos Servicos de Economia
(RHER)
B

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIA DA R.A.E.M.:

I - RELATORIO

A, admitido que foi o recurso jurisdicional por si interposto para
o Tribunal de Segunda Instancia do despacho que julgou a peticao inicial
inepta e, consequentemente, julgou nulo todo o processo, despacho esse
proferido em 10 de Fevereiro de 2006, concluiu as suas alegacdes da

seguinte forma:

Imputa a Recorrente a decisdo recorrida o vicio de violagdo da lei e de
violagdo do principio do poder de direcgdo do processo consagrado no art. 6° do

Codigo de Processo Civil de Macau.

345/2006 2/13



O Meritissimo Juiz a quo, para decidir da forma como o fez, subscreveu o

entendimento de que os recursos judiciais de marca sdo recursos de mera legalidade,

ao contrario das posi¢oes propugnadas e undanimes no sentido de que 0s recursos

judiciais de marca sdo recursos de plena jurisdicdo.

O facto do Regime Juridico da Propriedade Industrial, ao atribuir

competéncia ao Tribunal Judicial de Base (tribunal comum) para rever um acto da

Administragdo, permitir que o Tribunal Judicial pronuncie um acto administrativo de

declaracdo constitutiva, conduz-nos a conclusdo de que, sdo de natureza judicial os

"recursos judiciais de marca"” (e ndo de contencioso administrativo de anulagdo), pelo
que lhe sdo aplicaveis as normas do Codigo de Processo Civil, onde se inclui, pois, a

possibilidade do aperfeicoamento da p.i.

Da conjugagdo das normas dos artigos 6° e art. 397.°, n.° 1, do Codigo de
Processo Civil, tendo sido detectadas deficiéncias na peti¢do inicial eram elas
susceptiveis de consistir fundamento para que o Juiz da causa exercesse o poder de
convidar a Recorrente a aperfeicod-la, sendo essa a ratio da ultima disposi¢do

indicada.

No modesto entendimento da Recorrente, na sua peti¢do inicial ndo ha falta
de pedido, considerando antes tratar-se de um pedido complexo, sendo certo que o
facto de ndo ter sido apresentada uma p.i. perfeita, todos os fundamentos foram
trazidos ao conhecimento do Meritissimo Juiz a quo, razdo por que ndo se pode

conformar com a decisdo de ser julgada inepta a p.i. por falta de pedido.

Decorre das normas contidas nos artigos 10°, alinea j), 280.° e 283.° do

Regime Juridico da Propriedade Industrial que, em Macau, o legislador pretendeu
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considerar que os recursos das decisoes da DSE por que se concederem ou recusarem
direitos de propriedade industrial ndo sdo recursos de mera legalidade mas de plena

Jurisdigdo.

Na modesta opinido da Recorrente, face a peti¢do inicial e aos fundamentos
nelas invocados, o Meritissimo Juiz a quo so podia ter langado mdo a dois meios: (1)
ter mandado aperfeicoar o pedido apresentado pela sua subscritora - a Recorrente -
de forma a que esta pudesse apresentar o pedido no sentido de ser conhecida a
questdo em toda a sua plenitude, independentemente do conhecimento do primeiro
processo no qual a Recorrente propugnou para que lhe fosse reconhecido o direito de
prioridade e, neste caso, o Mm° Juiz podia fazé-lo pois foram alegados todos os factos
de forma a ser explicitada uma decisdo segundo a sua convicg¢dao ou (2) ter mandado

suspender a presente instancia até ser decidida a primeira causa.

Em termos formais, ndo podia, efectivamente, a Recorrente apontar qualquer
vicio ao despacho da DSE que recusou a marca aqui em apreciagdo; porém, ndo se
podia conformar com a decisdo de ver recusada a marca por si requerida e, por isso,
recorreu para o Tribunal Judicial de Base, para que pudesse encontrar a solugdo

adequada.

NESTES TERMOS ¢ contando com o douto suprimento de
Vossas Exceléncias, deve ser dado provimento ao presente recurso e, em
consequéncia, deve ser revogada a decisdo recorrida, determinando-se a

substitui¢ao por outra que mande prosseguir o processo, nos termos legais.
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A Direccido dos Servicos de Economia da Regiio
Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director Substituto,
Dr. C, Entidade Recorrida, nos autos a margem identificados, notificada

das alegacdes da Recorrente A, vem contra-alegar, dizendo, em sintese:

E a prépria Recorrente que afirma « andou mal a Recorrente, quando,
depois de ter alegado todos os fundamentos(...) se limitou a pedir que fosse
considerado intempestivo o despacho da DSE que recusou o registo de marca, pelo

que, obviamente, ndo fez coincidir o pedido com o objecto da accdo da accdo por si

intentada (...)» [11 da PI];

E, nos explica porque é que decidiu recorrer para o TJB, «(...) Em termos

formais, ndo podia, efectiamente, a Recorrente apontar qualquer vicio ao despacho da

DSE que recusou a marca aqui em apreciagdo, porém ndo se podia conformar com a

decisdo de ver recusada a marca por si requerida, e, por isso, recorreu para o
tribunal judicial de Base, para que pudesse encontrar a solucdo adequada.» [n.° 8 da

CJ;

Conforme o Mm° Juiz a quo «(...) O ambito do recurso ¢, porém, aquele que
a propria lei define, ou seja, o despacho/decisdo que conceda ou recuse o direito de
propriedade industrial. Nao cabe no ambito do recurso a apreciagdo do processo que
conduziu a decisdo ou a oportunidade da mesma. Com efeito, a fiscaliza¢do de
legalidade da actividade da administragio — DSE - no dmbito do processo
administrativo de concessdo ou recusa é matéria que extravasa claramente do ambito

do presente recurso, nao podendo ser apreciada nesta sede.(...)».

Conclusao: Devera pois, ser negado provimento ao recurso e
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manter-se a decisdo do Tribunal a quo.

IT - FACTOS
Com pertinéncia, t€ém-se por assentes os factos seguintes:

No ambito do processoN/13175 (390) a ora recorrente A
requereu o registo da marca TAO TI (cftr. fls 1 do processo em apenso),
pedido esse que veio a ser recusado por despacho da Exma Senhora Chefe

do Departamento da Propriedade Industrial de 10/2/06.

Veio A, no ambito do presente recurso judicial, pedir que o
tribunal declare que o despacho da DSE-DPI que recusou o registo da

marca mista N/13175 — TAO TI -, fosse intempestivo.

Fundamentou a sua pretensao pela seguinte forma : 4 marca Tao
Ti é a romanizacdo dos caracteres chineses %E/'f"? A marca romanizada
e a marca em caracteres chineses é incindivel e deverd ser registada favor
do mesmo titular. A titularidade da marca ;Fi#*, é objecto de um litigio
entre a ora recorrente e a aqui parte contraria. Assim, entende que a
DSE nao deveria recusar a ora recorrente o registo da marca TAO TI
enquanto o litigio sobre a titularidade da marca ;fi 77 ndo for

definitivamente decidido.
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III - FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente pela
questdo de saber se 0 Mmo Juiz recorrido devia ter ou nao conhecido do
pedido de recusa da marca em causa ou se andou bem ao considerar inepta
a peticdo no recurso judicial intentado pela requerente sobre o despacho da

Exma. Senhora Chefe do departamento da Propriedade Industrial.

2. Pretende agora a recorrente a apreciacdo judicial de um
pedido de recusa da marca em que se traduziu o despacho da DSE-DPI

que recusou o registo da marca mista N/13175 — TAO TI.
Mas atente-se no pedido que foi formulado pela recorrente.

Depois de fundamentar a sua pretensdo, dizendo que a marca
Tao Ti ¢ a romanizagdo dos caracteres chineses :£//7 e que a marca
romanizada e a marca em caracteres chineses ¢ incindivel e deverd ser
registada favor do mesmo titular, alertando para o facto de a titularidade
da marca ;£//7 ser objecto de um litigio entre a recorrente € a parte
contraria e entender que a DSE ndo deveria recusar a ora recorrente o
registo da marca 74O TI enquanto o litigio sobre a titularidade da marca
2E[#*7 ndo fosse definitivamente decidido, acabou por formular o seguinte
pedido no sentido de se considerar que o despacho, embora ndo
enfermando de qualquer vicio formal, foi dado intempestivamente,

porque ndo estando definitivamente decidida a questdo de saber a quem
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pertence a marca - , # > todos os pedidos de marcas cuja eficacia
distintiva resida na expressao TAO TI que constitui a romanizacdo da
expressdo chinesa s£/ #J devem ser suspensos, pois a quem for
reconhecida a titularidade de tal marca terd que lhe ser reconhecido o
direito de proibir o uso de tal expressdo na composi¢cao de marcas
pertencentes a terceiros, de onde decorre que a marca aqui em apreco sé

podera ser registada em nome da mesma titular.

Por lapso ou nao, falha que o proprio recorrente reconhece nas
suas alegagdes, ao dizer que “E verdade que se pode entender que andou

mal a Recorrente, quando, depois de ter alegado todos os fundamentos

que permitiam ao douto Tribunal conceder (ou recusar com outro
qualquer outro fundamento) a marca aqui em apreciagdo, se limitou a
pedir que fosse considerado intempestivo o despacho da DSE que recusou
o registo da marca, pelo que, obviamente, nao fez coincidir o pedido com
o objecto da ac¢do por si intentada (recurso judicial de marca)” - artigo
11° das suas alegagdes -, o certo ¢ que o pedido que foi formulado

expressamente foi o da declaracao de intempestividade do recurso.

3. Ora, perante isso, 0 Mmo Juiz a quo considerou inepta a
peticao, no fundo, se bem se compreende, porque o pedido formulado nao
caberia na competéncia do TJB em matéria de apreciagdo dos registos de

marcas ou até porque o alegado nao suportaria o pedido formulado.

De acordo com o disposto na al. a) do art. 275° do Regime

345/2006 8/13



Juridico da Propriedade Industrial cabe recurso para o Tribunal Judicial de
Base das decisdes que recusem direitos de propriedade industrial,
competéncia essa que de acordo com o disposto no art. 28° da Lei de

Bases da Organizacao Judiciaria cabe aos Juizos Civeis.

Como se disse naquele despacho, ¢ verdade que o ambito do
recurso ¢ aquele que a propria lei define, ou seja, o despacho/decisdao que
conceda ou recuse o direito de propriedade industrial. E dai parte o Mmo
Juiz para concluir que ndao cabe no ambito do recurso a apreciacdo do
processo que conduziu a decisdo ou a oportunidade da mesma. Até porque
a fiscalizacdo da legalidade da actividade da administragdo — DSE — no
ambito do processo administrativo de concessdo ou recusa de marca ¢
matéria que extravasa claramente do ambito do presente recurso, nao

podendo ser apreciada nesta sede.

4. Assim, nos termos da decisdo recorrida, questdo traduzia-se
em saber se a DSE-DPI deveria ter declarado suspenso o processo
administrativo aguardando uma decisdo judicial ou, por outras palavras, se
deveria ou nao ter proferido a decisdo no processo administrativo, seria

matéria, eventualmente, susceptivel de impugnacao administrativa.

E certo que o que cabia ao Tribunal conhecer era se havia ou nao
lugar & recusa da marca submetida a registo, decisdo proferida pela

entidade competente.
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Mas ndo se pode deixar de reconhecer que a declaracdo de
intempestividade ndo deixa de ser um pressuposto do conhecimento do
mérito. Se, para indagar da prejudicialidade de uma outra questao, no caso,
para saber se o registo requerido estava ou ndo dependente de uma outra
concessao e aprovagao de marca, com consequente registo, ainda pendente,
parece claro que a DSE, se tal se impusesse, ndo deveria deixar de
sobrestar no processo em curso e aguardar pela outra decisdo que a

condicionaria.
E foi isto que a recorrente alegou essencialmente.

E verdade que veio requerer registo que veio a ser indeferido
pela entidade competente. E ndo se pode deixar de entender com algum
espirito de boa vontade, mas ainda dentro de uma interpretagdo conforme
ao pedido formulado e a causa de pedir subjacente, que o pedido no
recurso para o tribunal de Base ¢ o de inconformagdo com essa decisdo e
uma das razdes aventadas ¢ exactamente o daquela prejudicialidade. Isto é:
o que a recorrente diz € que ndo se conforma com a rejeigdo, que nunca

podia ter sido proferida decisdo sem que o outro caso estivesse resolvido.

Poder-se-a, pois dizer que se devia considerar integrante do
pedido a apreciagdo de todas as questdes que se reputem relevantes para a
aprovagao ou denegacao do pedido de registo de marca, onde nao se pode

deixar de inclui o da prejudicialidade suscitada.
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5. Afirmar que o pedido formulado ndo pode produzir efeitos no
ordenamento juridico, pois que ao requerimento inicial falta o pedido que,
nos casos de recurso judicial de marca, € tipico afigura-se uma visdo um
tanto formalista do processo, sabendo-se que nao se estd perante um
recurso de mera anulagdo, cabendo, neste caso, ao Tribunal apreciar as
questdes que conformem o0s interesses em presenca € tutelem as situagdes

juridicas a regular.

E que ndo se deixa de se estar perante um recurso de plena
jurisdigdo e ndo de mera legalidade, o que permitiria ao Mmo Juiz
conhecer da questdo em toda a sua plenitude e apreciar do seu direito de
prioridade, j4 que foram alegados factos nesse sentido, tal como se tem
entendido este Tribunal, alids, de acordo com Jurisprudéncia que a propria

recorrente ndao deixa de citar.

Diz-se inepta a peticdo quando falte ou seja ininteligivel a
indica¢do do pedido ou da causa de pedir, quando o pedido esteja em
contradi¢do com a causa de pedir, ou quando se cumulem causas de pedir
ou pedidos substancialmente incompativeis, ou numa perspectiva mais
doutrinaria', quando a peti¢do esta viciada por falta ou contradigdo interna
da matéria ou objecto do processo, quando mostre desde logo nado ser

possivel um (acto) unitario de julgamento.

Mas o certo ¢ que, mesmo faltando o pedido ou este seja

ininteligivel, desde que o réu conteste e o juiz, ouvido o autor, considere

' _ Castro Mendes, Dir. Proc. Civil, 1980, III, 41
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que foi interpretada convenientemente a peticdo, pode ela nao ser julgada

inepta.

Ora, no caso sub judice nenhuma destas situacdes se verifica,
seja no sentido estrito da lei - artigo 139° do CPC -, seja naquela acepgao
mais ampla de desconformidade entre a regulagdo a operar € o objecto do

Processo.

A recorrente pretendia o registo que formulou junto dos Servigos
respectivos € por que se bateu e, ao ver recusado o registo, assaca a
decisdo proferida um vicio, qual seja o do conhecimento de uma matéria
que, no seu entender devia ter conhecido, o da prejudicialidade, para a boa
decisdo da causa, pretendendo que se dia ter sobrestado na decisdao do

registo.

Se tem ou ndo razdo, essa ¢ uma outra questdo e que cabera ao
Tribunal apreciar, mas que se percebe perfeitamente e vem

circunstanciadamente alegada, parece ndo haver duvidas quanto a isso.

6. Em todo o caso ndo se deixa de reafirmar que, mesmo na
perspectiva da decisdo recorrida, a ndo existéncia de competéncia para
apreciacdo da questdo suscitada, pretendendo-se remeter a parte para uma
via de impugnagdo administrativa, tal fundamento ndo integraria uma

situagdo de ineptidao de peti¢do, mas sim de incompeténcia do Tribunal.

E se a questdo assenta numa desconformidade entre o alegado e
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o requerido - o que ndo nos parece ser o caso - sempre restaria a
possibilidade de se proferir um despacho de aperfeicoamento, alids, na
esteira das razdes legislativas que tém presidido as reformas do Processo
Civil e que vao no sentido do aproveitamento possivel dos actos

praticados.

Pelas razdes expostas o recurso nao deixard de proceder.

IV - DECISAQO

Pelas apontadas razdes, acordam em julgar conceder provimento
ao recurso, revogando a decisdo recorrida, devendo os autos prosseguir os

seus termos.
Sem custas, por delas estar isenta a entidade recorrida.
Macau, 12 de Outubro de 2006,
Jodo A. G. Gil de Oliveira
Choi Mou Pan

Lai Kin Hong
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