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1. O uso de marca livre nédo registada deve ser avaliado tendo em
consideracdo a sua funcdo: a de que serve para que o0s agentes econdmicos
utilizem e experimentem a marca no mercado, existindo um mecanismo de
triagem, com base no qual sobreviverdo aquelas que permanecerem na membdria
dos consumidores, manifestando capacidade distintiva suficiente para
assinalar os produtos ou servigcos a que se destina.

2. O uso que releva em sede de marca livre ndo registada deve ser
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entendido como um uso inicial e geral, adequado as finalidades deste tipo
de marcas, aliado ao interesse sério, por parte do usuadrio da marca, na
sua utilizacdo na sua actividade comercial.

3. O RJPI ndo clarifica quais sdo os meios de prova que devem ser
apresentados para reivindicar prioridade de registo com base no uso de
marca livre, sendo claro que o termo “documento” é utilizado na acepcéao
dada pelo artigo 355° do Cdédigo Civil de Macau.

4. O Tribunal a quo aplicou uma concepcédo de uso desajustada ao uso
da marca livre ndo registada.

5. Os documentos juntos pela Recorrente na DSE demonstram o uso sério,
efectivo e legitimo da marca: correspondem a preparativos sérios para
abertura de um hotel e casino de luxo, com projeccdo a nivel mundial.

6. In casu, estamos perante uma situacdo de uso de marca que, no
nosso entender, é diferente da nogdo de uso para efeitos de manutencao
de registo: trata-se do “primeiro” uso que é feito de uma marca, que pode
ser reivindicado (ou oposto a quem tiver dado entrada de pedido de registo
idéntico ou semelhante) no prazo de 6 meses. Ora, o Requerente pode fazé-1o
no primeiro dia desse prazo.

7. A Recorrente anunciou o Hotel e Casino A através da publicacéo
de um artigo de imprensa no website do Union Gaming.

8. Desse artigo de imprensa publicado no Union Gaming Research
(www.unionresearch.com), em que se faz referéncia a circular da C.
Engineering (antiga firma da Recorrente) datada de 5 de Janeiro de 2013,
resulta que a Recorrente, emitiu uma circular acerca da construgdo do

“premium mass market-focused casino, known as A at the south end of Cotai,
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as had been previously anounced” — correspondendo essa data a oficializacéao
da construcdo do empreendimento A, o qual j& era conhecido por este nome,
mesmo antes do anuncio oficial nos media.

9. O “Union Gaming” ¢é um conhecido banco de investimento e
consultoria focada na industria global de jogos, tendo grande relevancia
para os interessados em casinos e também para o publico e geral de Macau.

10. Uma vez que os servigos que a Recorrente visa prestar com a marca
“A” s&8o servicos Hotel e Casino nas classes 41 e 43, parece-nos que a
publicacdo da informacdo acerca do projecto da Recorrente no “Union Gaming”,
representa uso sério da marca, trata-se de uma publicacdo autorizada e
realizada para uma revista focada em jogo.

11. Os restantes 3 documentos juntos como prova do uso prévio da
marca, ainda que com datas posteriores a 5 de Janeiro de 2013, fazem parte
da concretizacdo do projecto “A”, revelando, todos eles, a seriedade com
que a marcas é usada pela Recorrente.

12. Apesar da data do mencionado comunicado de imprensa no Union
Gaming ser o unico documento apresentado pela Recorrente que precede oS
pedidos de registo da Parte Contrédria (note-se que é ummés de antecedéncia),
esse uso constituil facto notdério da existéncia de um projecto de hotel
e casino de luxo - ora, esse elemento tem de ser relevado num territdrio
pequeno como o de Macau, dominado pela industria do jogo.

13. Deve ser dado relevo ao critério proposto por Ferndndez-Névoa,
pois é notdério que a Recorrente estd efectivamente a fazer os preparativos
necessarios e exigiveis para prestar os servicos das suas marcas: a

utilizacdo damarca feita pela Recorrente foi levada a cabo de forma genuina,
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séria e legitima, o Tribunal a quo deve, pois, rever o conceito de uso
para efeitos de reivindicacdo de prioridade registal com base no uso de
marca livre, adaptando-o as circunstédncias do caso concreto e, por
conseguinte, validar in totuma reivindicacédo de prioridade realizada pela
Recorrente.

14. A andlise que o Tribunal a quo fez dos documentos, salvo o devido
respeito, parece-nos extremamente incipiente e indiferente as
consequéncias que resultariam da concessdo das marcas em aprego a Parte
Contréaria.

15. O Tribunal adopta uma noc¢do de uso da marca que ndo nos parece
ser a visdo apropriada para o regime da marca livre ndo registada, e nem
sequer fundamenta devidamente a sua posigdo, limitando-se a fazer uma
avaliacédo superficial, muito pouco informada, da prova que a Recorrente
apresentou em defesa do uso prévio das marcas “A” em Macau com referéncia
as classes 41 e 43.

16. Face ao exposto, sé se pode concluir que todos os meios de prova
de uso de marca livre ndo registada devem ser admitidos como prova de uso
sério da marca, pois da sua andlise percebe-se que respeitam a utilizacéao,
no periodo relevante, do sinal para cujo pedido de registo se pretende
garantir prioridade.

17. Ndo ficou demonstrado o prestigio da marca das Parte Contréaria
porquanto ndo ficou provado que a percentagem de consumidores de Macau
que conhece a marca corresponde a uma maioria qualificada de 75% ou, pelo
menos, de dois tercos dos consumidores no mercado em referéncia.

18. Faria sentido admitir a que a B € uma marca de prestigio (o que
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ndo se concede), mas j& ndo em relacdo a marca A - sendo flagrante que,
em Macau - que é o territdério onde interessa avaliar a existéncia do
prestigio - a presenca desta marca apenas se intensificou aquando do
anuncio da abertura do hotel e casino da Recorrente, coincidindo, por
conseguinte, com o inicio do litigio entre as partes - assim criando a
ilus&o de que a marca A é enormemente conhecida em Macau - o que é falso.

19. N&do se demonstrou que a marca “A” tenha especial capacidade
evocativa, pois a associacgédo da marca de conhaque “A” a ambientes de luxo
ndo é suficiente para alargar proteccdo a todas as classes de produtos
e servicos.

20. No entender da Recorrente, os documentos apresentados néo
indiciam que a marca “A” é uma marca de prestigio, porquanto todos dizem
respeito a promocdo do conhaque A e, embora alguns desses elementos de
prova demonstrem que A é difundido em hotéis, nenhum desses documentos
sugere que a marca A goze de reputacdo para além do conhaque.

21. Ainda que nos autos de discuta uma questdo de elevado pendor
subjectivo, a Recorrente nédo se conforma com a deciséo proferida, por falta
qualquer suporte ao estatuto de marca de prestigio conferido a marca da
Parte Contrdria no territdrio.

22. Aprova que a Parte Contraria trouxe aos autos apenas pode relevar
para considerar a marca de conhaque “A” uma marca notdria, mas, ainda que
se reconheca esse estatuto a marca, ndo se cré que o consumidor estabeleca
uma ligacdo com a B.

23. De acordo com o que vem sendo defendido na Doutrina e

Jurisprudéncia, quer local quer estrangeira, a notoriedade e prestigio
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devem ser aferidos, cada um, pela aplicacdo de critérios quantitativos
e qualitativos, sob pena de, se assim ndo for, se alargar o reconhecimento
de ambos os estatutos a um grande ntmero de marcas e, assim, esvaziando-se
o contetdo do Principio da Especialidade das marcas.

24 . Concorda-se que o conceito de consumidor relevante tenha de se
adaptar ao tipo de produtos em causa, mas ndo podemos concordar que o tipo
de consumidor para efeitos de marca de prestigio seja tdo de t&o pequena
dimens&o, correndo-se o risco de todas as marcas notdrias serem marcas
de prestigio — pois estamos perante dois tipos de marcas diferentes, cada
uma com a sua funcao.

25. Para efeitos de marca de prestigio, de acordo com o que Doutrina
e Jurisprudéncia vém defendendo, o conceito de consumidor terd de ser mais
alargado, justificando-se assim, pelo grande numero de consumidores que
conhecem a marca e, pela qualidade e exuberédncia associada aos produtos,
a ascensdo a marca de prestigio.

26. Tal como é defendido por Luis Couto Gongalves, a excepcional
notoriedade da marca de prestigio deveréd ser aferida no sentido de ser

“espontdnea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-publico

consumidor e ndo apenas dos correspondentes meios interessados”. (Vide
Luis Couto Goncalves, “Manual de Direito Industrial”, 5% ed., 2014, p.
264)

27. Como sustentacdo da posicdo adoptada, o Tribunal refere ainda
Pedro Sousa e Silva, o qual entende que uma marca de prestigio deve
“beneficiar de um considerdvel prestigio junto do publico. Isto &,

tratar-se de uma marca particularmente apreciada [..]. O puUblico a
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considerar, para este efeito, serd a generalidade dos consumidores de um
pais [..] e ndo apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados
pela marca célebre.” (Vide Pedro Sousa e Silva, “O principio da
especialidade das marcas. A regra e a excepgdo: as marcas de grande
prestigio”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58 — Volume I - Janeiro
1998, pag. 393; ob. cit. No Acdérdédo do Tribunal da Relacgdo de Lisboa,
processo n.° 463/07.3TYLSB.L1-1, de 15/03/2011)

28. Efectivamente, se uma marca é conhecida “apenas junto dos meios
interessados”, ndo faz “muito sentido protegé-la para além do principio
da especialidade”, pois significa que assim consegue “pelo direito aquilo
que ndo alcancara pelo mercado, isto é, um circulo de proteccdo juridica
superior ao circulo de afirmacdo econdémica”. (Vide Luis Couto Gongalves,
ob. cit., p. 261; ob. cit. No “Cdédigo da Propriedade Industrial Anotado”,
Antdénio Campinos, Luis Couto Gongalves, 2015, 22 Edicdo Revista e
Actualizada, p. 432)

29. O juizo sobre a notoriedade e prestigio deve incidir sobre a
prova disponivel a data dos pedidos de registo e levar em conta o
conhecimento que é tido da mesma a data de entrada dos pedidos.. Fica a
Recorrente com a sensacdo de que o Tribunal a quo se deixou influenciar
pela torrente de documentos junta pela Parte Contraria e pela publicidade
a marca a que a B, entretanto, deu inicio..

30. Portanto, relativamente ao requisito de natureza quantitativa,
a marca de prestigio deve ser, espontdnea, imediata e generalizadamente
conhecida do grande-publico consumidor, e n&o apenas dos correspondentes

meios interessados, como um sinal distintivo de uma determinada espécie
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de produtos ou servigos.

31. Embora ndo haja um valor percentual obrigatdério, parece-nos ser
consensual que quanto maior for, maior serd o conhecimento que se tem da
marca, funcionado os valores acima indicados como mera referéncia.

32. A Parte Contréaria ndo provou que a maioria do grande publico
(incluindo o puUblico interessado) ou do mercado em referéncia de Macau
conheca a marca de conhaque “A”.

33. 0 facto de o preco dos produtos “A” ser elevado e exibirem um
estilo requintado ndo é suficiente para reconhecer prestigio a marca.

34. Salvo o devido respeito, as conclusdes a que o Tribunal a quo
chegou sdo infundadas, ndo passando de ilacgdes superficiais e genéricas.
Ndo tendo ficado demonstrado, nomeadamente, quanto ao segundo requisito
acima referido, de natureza qualitativa, que a marca “A” tenha especial
capacidade evocativa, pois a associagcdo da marca de conhaque “A” a
ambientes de luxo ndo é suficiente para alargar proteccdo a todas as classes
de produtos e servicgos.

35. No entender da Recorrente, os documentos apresentados néo
indiciam que a marca “A” é uma marca de prestigio, porquanto todos dizem
respeito a promocdo do conhaque A e, embora alguns desses elementos de
prova demonstrem que A é difundido em hotéis, nenhum desses documentos
sugere que a marca “A” goze de reputacdo para além do conhaque.

36. As decisdes tomadas em jurisdigdes estrangeiras ndo vinculam
dentro do ordenamento juridico da RAEM, podendo, no entanto, reconhecer-se
algum peso na tomada de decis&o — mas, nada a isso obriga e nada nos indica

que tais decisdes estédo correctas..
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37. Nenhum dos documentos, artigos e comentdrios constantes dos
documentos juntos pela Parte Contrdria indicam confusé&o no espirito do
consumidor, causada pela adopg¢édo da marca “A” pela Recorrente, muito menos
para produtos na classe 16.

38. Ao invés, esses documentos referem as duas marcas de forma
distinta, reforcando o argumento de que s&do perfeitamente distinguiveis
uma da outra. Em bom rigor, esses documentos sdo prova de que a suposta
confusdo dos consumidores na pratica ndo se verifica.

39. No que diz respeito aos comentdrios retirados de um Férum de

Macau no sitio Web www.tripadvisor.com, relativo a comentdrios online de

peritos, urge referir que as reviews escritas no Tripadvisor sdo escritas
anonimamente, ndo havendo qualquer garantia de que o contetdo é verdadeiro.

40. A este respeito, a Advertisement Standards Authority no Reino
Unido emitiu uma decisdo relativamente ao TripAdvisor, realcando que quem
contribui para o site ndo tem que assegurar que ndo tem qualquer interesse
competitivo no local/negdcio que estd a ser revisto e que ndo estdo a
escrever a review para beneficiar um rival ou outra parte interessada.

41. Para além se tratarem de apenas trés comentdrios suportamente
provenientes destination experts, a verdade é que os contributos sdo dados
na mesma por pessoas andnimas, sem qualquer verificacdo da sua
identidade/afiliacdes/interesses, com a agravante de que os féruns néao
sdo monitorizados pelo pessocal do TripAdvisor.

42 . Alémdisso, o factode alguém ter o titulo de “destination expert”
para Macau, ndo significa que viva em Macau ou que faca parte do consumidor

de Macau. Efectivamente, o TripAdvisor refere que uma pessoa é escolhida

RF L FE R % 199/2016 55 ¥ 9

o


http://www.tripadvisor.com/

para ser um “destination expert” com base na regularidade com que respondem
a diferentes tépicos e na calorosidade com que o fazem, como se pode
verificar pela explicacdo sobre esta matéria dada pelo Help Center do
TripAdvisor.

43, N&o existe processo de escrutinio nenhum, pelo que n&o se pode
aferir onde é que as pessoas que comentaram vivem ou onde devem ser
consideradas como consumidoras para efeito de consumidor médio, pelo que
os comentadrios escritos por aquelas trés pessoas ndo devem ser considerados
como prova de que existe qualquer associacdo entre as marcas pelo
consumidor de Macau.

44, Portanto, a amostra de comentdrios do Férum de Macau, além de
ser de origem duvidosa, pondo em causa a sua forca probatédéria, também ndo
corresponde a um numero suficiente de pessoas que leve a concluir que o
consumidor de Macau estabelece uma ligacédo com a B, cuja notoriedade apenas
de admite por mero dever de patrocinio.

45. As marcas notdrias sdo as marcas muito conhecidas pelo publico
interessado, constituem assim excepg¢des 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, sb6 Dbeneficiam da proteccéo
determinada em funcéo do produto e servico especificamente
comercializado — cf. art. 214° N° 1-b) do RJPI.

46. Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestigio, é
preciso que goze ndo s6 um maior grau de notoriedade em comparacdo com

as marcas notdérias, como também seja simbolo de grande qualidade e de boa
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imagem, junto do publico em geral. Assim, as marcas de grande prestigio,
enquanto tais, j& fogem aos principios do registo, da territorialidade
e da especialidade, pois, além de nédo precisar de registo anterior num
determinado territdério para beneficiarem de tutela juridica, merece ainda
a proteccdo alargada a produtos ou servicos ndo semelhantes ou afins -
cf. art® 214°/1-c) do RJPI.

47. A Parte Contréaria estd a tentar bloquear o registo da marca “A”
para todas as classes de produtos manifestamente distintos dos produtos
na classe 33, de forma leviana, contrdria aos usos honestos de mercado.

48. Ora, no caso vertente, ndo subsistem dividas de que o pedido
de registo das marcas registandas n&do é iddéneo a causar confusdo com os
produtos da Recorrente, pela manifesta diferenca que existe entre os
produtos em questdo.

49. Na verdade, como j& é de conhecimento geral, a Parte Contraria
estd impedir o registo da marca “A” pela Recorrente, em varias classes,
desde que esta divulgou e publicou, em 5 de Janeiro de 2013, o seu objectivo
de abrir em Macau um hotel e casino sob o nome “A”.

50. A Parte Contréaria estéd, por conseguinte, a obstar ao registo
das marcas registandas emmanifesta md-fé com o tnico e exclusivo objectivo
de impedir que a Recorrente registe as marcas para classes de servicgos
completamente diferentes dos produtos bebidas alcodlicas, prosseguindo,
por conseguinte, fins ilegitimos.

51. Portanto, a conduta da Parte Contrédria ndo pode deixar de relevar
na medida em que a sua intencdo é impedir a Recorrente de registar marcas

para a classe 16, para o que possui total legitimidade, impedindo-a de
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desenvolver a sua actividade com normalidade em Macau.

52. Por ultimo, note-se que as decisdes proferidas nos Processos
Judiciais n°s CVv2-14-0050-CRJ e CV2-14-0051-CRJ, para os quais o Tribunal
a quo remete, ainda ndo transitaram em julgado, encontrando-se em fase
de recurso na Segunda Insténcia.
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A Parte Contraria € uma sociedade registada nas Bermudas que
detém varias empresas em Hong Kong, que fazem parte do Grupo "A".

A Parte Contréria estd a desenvolver um novo complexo turistico
hoteleiro em Macau, inspirado no estilo de vida sumptuoso e opulento do
rei francés AA.

A Parte Contraria € a titular do nome de dominio "xxxxx.com".

A Parte Contréria, desde 28 de Marcgo de 2013, é titular do registo

das marcas NN o . na jurisdicdo do Mdnaco, em varias

classes, incluindo na classe 41.

A Recorrente pediu o registo da marca CLUB A em Franca, sob o
n.©11 3 825 005 de 19 de Abril de 2011, para identificar servigos nas
classes 322 332 e 432

A Recorrente tem registado na RAEM as marcas (i) A, com 0 n.°
N/ (i) A, com o n.°N/JJJJJ; (iii) A DE B RARE CASK, com 0 n.°
N/KKKKK; (iv) A/ B, com o0 n.° N/LLLLL; (v) A de B, com o n.°
P/IMMMMM, todas elas para assinalar produtos da classe 332 (Bebidas
alcoolicas e Bebidas espirituosas beneficiando da denominacéo de origem
COGNAQ).
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A Recorrente € uma empresa francesa que tem como actividade
principal a producdo, a oferta ao publico e venda a nivel mundial de
bebidas alcoodlicas e produtos e actividades relacionados, tanto
directamente, como atraves de parceiros comerciais.

A empresa surgiu e especializou-se em bebidas finas da regido de
Cognac, sendo que, inicialmente, tudo foi produzido sob a orientacdo do
enologo francés B.

A qualidade e especificidades dos conhaques foram, historicamente,
atendidas pelas autoridades francesas; o Rei Francés AA, no século XVII,
promulgou regras especificas e implementou varios principios para a
proteccdo, elaboracdo e venda de Conhaque, sendo que esta
regulamentacdo real teve como resultado o sucesso mundial e a bastante
conhecida Denominacdo de Origem do Conhaque.

O Rei BB de Franca concedeu, a aqui Recorrente, o direito
excepcional a plantar novas vinhas em 1738, sem prejuizo da respectiva

proibicéo legal datada de 1731.
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A marca “A” comecou por ser aposta pela Recorrente, no século
XIX, como tributo ao Rei francés A, no seu conhaque, misturado a partir
de mais de 1200 destilados oriundos da regido de Champagne Grande, e
envelhecido até 100 anos em barris centenarios de carvalho Limousin,
dos quais apenas 3% da bebida evapora durante aquele periodo de
envelhecimento.

O quadro do Rei AA pintado por Champaigne foi reproduzido em
alguns artigos promocionais da E. B & Co.

Apenas as uvas “UgniBlanc”, da regidao de Champagne Grande,
sdo utilizadas na elaboracéo do conhaque “A”.

Em qualquer pagina electrénica sobre a marca A, pode verificar-se
que é dada a informacao sobre (i) como se produz este conhaque; (ii) qual o
tempo de envelhecimento a que se submete esta bebida; (iii) o seu valor,
podendo uma so garrafa de 750ml chegar ao montante de US$34.000,00 e
(iv) como é promovida tal marca.

O conhaque “A” é engarrafado num décanteur - elaborado por
maos de vinte artesdos especializados - com um gargalo em ouro de 24
quilates e tampa em formato de flor-de-lis, em cristal Baccarat, a
Recorrente lanca regularmente e oferece ao publico edicBes limitadas do
“A”, em particular um décanteur de luxo feito de cristal, ouro e diamantes.

O conhaque “A” tornou-se um sinénimo de qualidade superior,
luxo, distincdo e exclusividade.

As marcas “A” estdo constantemente a serem consideradas marcas
de luxo por varias organizacbes, em particular na Asia e na Republica

Popular da China, em particular as ofertas de turismo de luxo ao publico
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em Singapura, no dia 12 de Marco de 2011.

O Conhaque “A” é um embaixador do estilo de vida francés pelo
mundo; cativou as cortes reais da Europa, antes de atravessar o Atlantico,
no final do século XIX, no navio de cruzeiro “Normandy”, enquanto
vérias garrafas foram enviadas para Xangai, pela primeira vez, em 1882.

O sinal “A” tem sido promovido durante todos estes anos em
vérias situacOes famosas, designadamente, no Banquete Real dado em
honra de Suas Majestades, Rei CC e Rainha DD do Reino Unido, na Sala
de Espelhos do Chateau de Versailles em 21 de Julho de 1938.

Em 12 de Marco de 2011, num leildo em Singapura, a B ofereceu
para venda a unica garrafa de luxo “A” remanescente da série das que
foram servidas durante o referido banquete real, em 1938, no Chateau de
Versailles, na presenca do Rei CC e da Rainha DD; tal garrafa “A” dos
anos 30 do século XX foi vendida por USD$70,000.00 (setenta mil
ddlares americanos).

Foi lancada, em 2001, para celebracdo do século XXI, a edicéo
limitada da garrafa de diamante “A”, na qual foi incluida uma rolha em
diamante da cor do conhaque.

Em 2012, a World Luxury Association publicou uma lista anual das
cem marcas luxuosas de topo, a nivel mundial.

A cerimonia de entrega de prémios teve lugar em Pequim e a A foi
classificada como uma das marcas mais luxuosas de bebidas espirituosas
a nivel mundial, sendo, igualmente, considerada, pela classificacio
HURUN, uma marca que goza de especial notoriedade e é de luxo.

Em Macau, o conhaque “A” da Recorrente, foi um dos catorze
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produtos apresentados na exposi¢do “Luxinside”, que teve lugar em
Dezembro de 2012 e promovida ao longo do ano de 2012, da artista
Laurence Picot, por conta do Instituto Francés, operador do Ministério
dos Negdcios Estrangeiros Francés para as Actividades Culturais, como
simbolos de qualidade intemporal e luxo.

No Aeroporto de Macau, foi aberto em Setembro de 2012, um “A
Podium” para exibic¢do e comercializa¢ao dos produtos “A” da Recorrente,
tendo a imprensa de Macau noticiado que o referido local chama a atencéo
dos passageiros do aeroporto pelo seu ambiente luxuoso.

Encontram-se algumas lojas e restaurantes espalhados pelos varios
hotéis e casinos de Macau, na Asia e pelo mundo, assim como
mostruarios em hotéis, restaurantes, “lounges” e bares que promovem e
comercializam os conhaques “A” da Recorrente, tendo também areas
exclusivas para produtos e servicos relacionados (por exemplo, salas,
“lounges” ¢ bares “A”).

Em Macau, as marcas A da Recorrente, sdo conhecidas da
populacdo em geral, ndo sO pelo uso na Regido mas, também, pelos
distintos eventos e campanhas de promocdo, que contribuem para o
enquadramento das marcas A.

A marca A surge associada e referenciada a realizacdo e promocéo
de varios eventos sociais, culturais e desportivos por toda a A sia, sendo
objecto de publicidade feita em publicacdes asiaticas de produtos de luxo e
de investimentos.

Os consumidores locais estdo dispostos a pagar elevadas quantias

para adquirir produtos A da Recorrente.
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A Recorrente fez acordos com parceiros locais (Asia) com o
objectivo de expandir o sinal A a vérios ramos de actividade,
designadamente a servicos nas areas de hotelaria e alojamento temporario,
produtos de luxo e acessorios de moda.

A nivel internacional a Recorrente tem um programa de servicos
“A” que fazem parte da pratica de expansao de varias empresas e marcas
de luxo e de prestigio para as actividades empresariais nas areas de
hotelaria e alojamento. A B e 0s seus parceiros (vide, em particular, o sitio
web WWW.XXXXXXXXX-Cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses)
alargaram nos ultimos anos a utilizacdo e a proteccdo das marcas “A” a
produtos de luxo e actividades, nomeadamente, a area da hotelaria e dos
restaurantes.

E objectivo da B promover e / ou vender os produtos e oferecer aos
clientes servigos de luxo assinalados com a mesma marca de luxo "A" por
véarios meios, tendo estabelecido relacbes comerciais com parceiros em
hotéis e restaurantes de prestigio e produtores de acessorios de luxo e
produtos de moda também prestigiados para:

(i) Exploracéo e uso comercial da marca “A” como um clube, por
exemplo "www.clubxxxxx.xxxxx-xxxx.com", em 2010;

(if) Exploracgéo de um lounge em aeroportos, como o Aeroporto de
Macau em 2012, e também em hotéis em todo o0 mundo;

(iii) Promocdo dos produtos de luxo "A" em hotéis, bares e
restaurantes de hotéis de luxo;

(iv) “Co-branding” entre a marca “A” e outras marcas de prestigio

de parceiros com actividades nas éareas da hotelaria, restauracdo e
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alojamento;

(v) Organizacédo de eventos em hotéis, por exemplo: Dorchester (em
Inglaterra), Hotel Okura (em Toquio), La Gloutonnerie (na Cidade do
Meéxico), Storchen (em Zurique) (CH), SANDS Cotai Central e GALAXY
(Macau), Maison A no Grand Hyatt de Toquio (Japdo), LE CRILLON,
MEURICE, George V, Plaza Athénée (Fr), Hotel de Paris (Monaco),
Waldorf Astoria (NYC), Burj Al Arab, Ritz Carlton (Osaka), Wynn Casino
(Las Vegas), Seasons Hotel (Los Angeles), Sofitel (Londres), Bolchoi
(Rassia), A Clubs nos Hotéis Fairmonts, na discoteca VIP Room em
Cannes (Franca), entre outros (vide,
WWW.XXXXXXXXX-Ccognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses). Tais
parcerias tém adoptado vérias formas como, por exemplo, a aposicéo de
cartazes com o sinal A, em menus do hotel, etc., jantares, provas de
conhaqgues, mostruarios.

(vi) “Co—branding” entre a marca “A” e outras marcas de prestigio
da indudstria da moda e dos acessorios de luxo, por exemplo, Hermes, ST
Dupont, Montblanc, Baccarat, Louis Vuitton.

Todas estas actividades da Recorrente, na industria hoteleira e da
restauracéo, e com parceiros de prestigio nas industrias da moda e de
acessorios com alguns titulares de marcas de prestigio em todo o mundo,
estdo focadas, exclusivamente, em hotéis, restaurantes, “lounges”, bares de
luxo, em acessorios de moda e de luxo, tendo como puablico-alvo os
clientes ricos.

As marcas “A” encontram-se registadas e/ou gozam de prioridade

no registo em Macau e, também, encontram-se registadas em muitos pases
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do mundo, para além do registo no pas de origem (Franca).

Entre uma sociedade do grupo empresarial da Recorrente e a
sociedade D foi celebrado um Memorando de Entendimento para a criacéo
de uma aplicagdo de telemovel que, sob a seccao “Legendary Places”,

sugere, aos seus utilizadores, os melhores hotéis do mundo.

Nos ultimos anos a Recorrente tem desenvolvido e diversificado as
suas actividades comerciais e alargado o uso da sua marca “A” para
produtos de luxo, nomeadamente, decantadores, vidraria, colares, joias,
anéis, bandejas, mostruarios, botdes de punho, canetas, sacos e acessorios
de couro, chocolates, pisa-papéis, corta-charutos, materiais de papel e
cartdo — por exemplo, revistas, livros, panfletos, embalagens e servicos
relacionados.

De entre as parcerias comerciais, também, se destacam as
implementadas com designers de prestigio (E, a titulo exemplificativo) e a
parceria com a Baccarat (que fabrica a garrafa A ha muitos anos).

A Baccarat ndo s6 fabrica o luxuoso decantador A mas, também, as
jéias vendidas com algumas edicdes limitadas de A Diamond, incluindo
uma garrafa e uma joia de diamante; sem perder de vista que 0s materiais
utilizados no fabrico de decantador A, tais como, cristal, ouro e diamantes,
fazem com que o decantador A ndo seja um mero recipiente de uma bebida
mas sim uma peca de arte, tal como o séo os frascos de perfume e, portanto,
artigo de coleccao.

A marca “A” aparece no TOP-10 de uma classificacio de marcas de
luxo — na categoria de vinhos e bebidas espirituosas — feita em 2012 pela

World Luxury Association — WLA — criada tendo em consideragéo factores
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como a quota de mercado e o nivel de satisfacio dos consumidores — vide
artigo publicado em 20 de Janeiro de 2012 no site XXX.XX.

A marca “A” esté classificada em 1.°lugar na classificacdo BEST
OF THE BEST de marcas de luxo, nas categorias “Best Luxury Drinks
Brand” e “Best Ultra Luxury Cognac”, organizadas anualmente pelo THE
HURUN RESEARCH INSTITUTE, desde 2008. As demais marcas
referidas noutras categorias incluem a CHANEL, a CARTIER, a
MONTBLANC, a PATEK PHILIPPE, a HERMES, a GUCCI, a DIOR, a
JAEGER LE COULTRE, a LOUIS VUITTON, a ROLLS ROYCE, a
FERRARI, etc.

Numa pesquisa, que teve lugar em 2012 por aquela entidade, junto
do publico-alvo principal das actividades da Recorrente, i.e., 0s
consumidores de nacionalidade chinesa com elevada capacidade
financeira, ficou demonstrado que quase 88% das pessoas inquiridas tinha
consumido os produtos “A” da Parte Contraria nos 12 meses anteriores e
que o nivel de reconhecimento espontaneo daquelas marcas era de 49% e
que atingia 0os 99% quando se oferecia alguma assisténcia (vide
resultados da classificacdo Hurun de 2012).

Uma lembranca da presenca dos produtos “A” no banquete real
servido na Sala de Espelhos do Palacio de Versailles no dia 21 de Julho de
1938, foi aposta nos rétulos do gargalo das garrafas “A” por mais de 30
anos, bem como em numerosos materiais publicitarios do ora Recorrente.

A marca “A” foi oferecida a bordo do transatlantico “SS
Normandie”, do “Concord” e no comboio Expresso Oriente.

A marca “A” foi objecto de numerosos artigos de imprensa,
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publicidade, comentarios na imprensa internacional e em particular na
Republica Popular da China.

A marca “A” é utilizada no contexto da parceria entre a ora
Recorrente e a THE FILM FOUNDATION para a promogao e preservagao
de trabalhos cinematogréficos.

A apari¢ao da “famosa garrafa” “A” numa sequéncia de Varios
segundos no filme MAJORDOME (The Butler) é notada pelo jornal
francés CHARENTE LIBRE.

A marca “A” foi reconhecida como tendo uma “duradoura reputacao
mundial” na publicacio PRESTIGE DESIGN.

A marca “A” aparece na capa e em varias paginas da revista
internacional NEWSWEEK, de 25 de Outubro de 1999.

O artigo publicado no jornal francés de referéncia de economia “Les
Echos”, intitulado “The Cognac B Returns to Home Territory”, qualifica o
produto “A” como iconico.

Em relacdo a marca “A”, a revista FIGARO refere-se ao “famoso
vintage A”, na sua edigdo de 8 de Dezembro de 2007.

A garrafa “A” é qualificada como “lendaria” pela revista OFFRIR
CLUB, de Maio/Junho de 2003.

A revista FASHION & LUXURY LIFESTYLE, no seu artigo
intitulado “A” qualifica o conhaque “A” como um “embaixador do estilo
de vida francés”, destacando a sua origem no ano de 1874 como o do
“nascimento de uma lenda”.

Os consumidores de Macau, tal como acontece em grande parte do

mundo, tém a marca A/A como referéncia de elevada reputacdo e
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qualidade consagrada, associando-a, sempre, aos produtos e servicos
relacionados da Recorrente.

Em 27 de Julho de 2013, a Parte Contraria organizou um Jantar de
Gala, em Macau, num saldo rectangular, com uma réplica do Saldo dos
Espelhos do Palécio de Versalhes, decorado com portas de vidro, lustres e
exibindo numa parede lateral, a marca “A” em letras douradas num fundo
vermelho. Esse Jantar de Gala, ao estilo francés, esta em relacdo directa
com o Banquete Real que foi oferecido a Suas Majestades, 0 Rei CC e a
Rainha DD do Reino Unido, no Saldo dos Espelhos do Palécio de
Versalhes em 21 de Julho de 1938 e a marca “A”, conforme usada pela
Recorrente na sua embalagem.

A Parte Contraria apresentou recentemente uma imagem de um
edificio relacionado com um projecto baseado no trabalho do arquitecto
Peter Marino. De acordo com a comunicacdo da Requerente & imprensa,
"Para este projecto arquitectonico, imaginei uma tanica vermelha real ao
redor de um nucleo de cristal, do qual emerge um diamante de 20 metros
- 0 material geométrico mais perfeito do planeta ", declarou Marino.

A Parte Contraria anunciou os planos de construgdo de um
casino-hotel em Macau, denominado “A”, vindo o respectivo Chairman a
declarar que o novo nome “captura a esséncia de uma experiéncia
super-luxuosa sem precedentes que iremos oferecer aos nossos abastados
clientes.”.

Apbs a apresentacdo dos pedidos de registo da marca por parte da
Parte Contraria, houve uma associacao imediata por terceiros com a marca

“A” da Recorrente.
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posterior desde que o requerente pretenda fazer concorréncia desleal ou que esta seja
possivel independentemente da sua intengao (...)"
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Carlos Olavo #7z - “Em termos do direito positivo, a utiliza¢do de um sinal distintivo,
sem que 0 mesmo tenha sido registado, ndo confira qualquer direito a marca, a lei
teve em conta tal utilizacdo, mitigando, em certas situacBes, o principio do caracter
constitutivo do registo”

D RFEERETD G MR E T (T 1 EAEEL) F
227 i¥ » 7 2 a5+ - "Il No contexto da apreciacdo referida no n.” 2, a mera
alegacdo, por parte do interessado, de que vem usando, por periodo ndo superior a
seis meses, o sinal que pretende registar, ndo é suficiente para garantir a prioridade
decorrente da marca livre, sendo necessario que comprove esse facto. Como meios de
prova do uso da marca por prazo ndo superior a seis meses podem ser apresentados,
entre outros, o proprio produto, pedidos de encomenda, facturas de fornecimento,
fichas de producdo, embalagens, fotografias, etiquetas e provas de publicidade da
marca, devendo tais elementos probatorios permitir perceber que respeitam a
utilizacdo, no periodo relevante do sinal para cujo pedido de registo se pretende

garantir prioridade (sendo, pois, importante que dos mesmos se consiga extrair a
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data do uso que se procura demonstrar)-

I11. Extravasado o periodo de seis meses apos o inkio da utilizacao da marca,
deixa de ser possivel recorrer ao regime previsto no artigo 2279 tendo, no entanto,
como refere Luis Couto Gongalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 200) o
usudrio ‘o direito de se opOr ao registo de marca posterior desde que o0 requerente
pretenda fazer concorréncia desleal ou que esta seja possivel independentemente da
sua intencao e ainda (o que corresponde uma solucéo inovadora do CPI de 2003) o
direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento (...). No
primeiro caso (durante o periodo de seis meses), ha uma mera expectativa juridica;
no segundo caso (fora do periodo de seis meses), ha uma posicao legitimamente
adquirida no mercado que pode ser protegida através das normas punitivas da
concorréncia desleal.’”
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AP AHIEA o AL PR ATIGEY TR o AfRESE (1 EAEZ
RHIR) ¥ 202 i #2381 % 232 iE(F HEF]R R E i@ 5 5l iii4 28) it B P
TR P T - R o

£ 4~ Luk Couto Gongalves #77; # 77 © “o uso sério pressupée,
necessariamente, dois requisitos essenciais: 0 uso comercial e 0 uso tipico de marca,
ou seja, por um lado, a utilizacéo efectiva da marca, de um modo quantitativamente
suficiente, no mercado dos produtos ou servigos a que se destina e, por outro, a
capacidade de identificar e distinguir uma origem. O uso estritamente simbdélico ou
artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental,
preparatério, meramente publicitirio (a ndo ser que este preceda a sua

2

comercializagdo efectiva) e espordadico ndo preenche estes requisitos.
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“ Por tudo isto, a abertura do sistema a protec¢do de marcas célebres deve
ser 0 mais exigente possivel. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos,
um quantitativo e outro qualitativo:

1.°gozar de excepcional notoriedade;

2.9gozar de excepcional atraccao e-ou satisfacdo junto dos consumidores.

O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser,
espontanea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-publico consumidor,
e ndo apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma
determinada espécie de produtos ou servicos.

O conhecimento pode ser limitado ao ambito de um sé pak. Esta é a solucéo

mais defensavel ante a l6gica normativa da DM (que néo interfere com o principio da
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territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude a marca nacional de
prestigio).

O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca
deva contar ou com um elevado valor simbdlico-evocativo junto do publico
consumidor, ndo obstante ndo seja de grande consumo, ou com um elevado grau de
satisfacdo junto do grande publico consumidor. Este Gltimo aspecto néo significa que
0s produtos ou servigos, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade
objectiva. Ndo é da qualidade dos produtos ou servigos que se trata, mas sim do
particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem a
satisfacdo, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Nesse sentido,
deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espirito do consumidor com uma
imagem positiva de qualidade dos produtos ou servigos que distingue.

Em conclusdo, a marca de prestigio, para além de uma excepcional
capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma
excepcional aceitacdo no mercado, num caso e noutro de modo tdo intenso que,
dificilmente, e sempre com o risco de depreciacdo, se a imagina desligada dos
produtos ou servigos que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou
Servigos.”
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