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O presente recurso vem interposto da sentenca proferida nos autos pelo Tribunal Judicial de Base,
que julgou improcedente o recurso interposto pela Recorrente, mantendo a decisdo recorrida, da
Direccao dos Servigos de Economia ("DSE") publicada no Boletim Oficial n.°12, 112Série, de 19 de
Marco de 2014, e que concedeu o registo das marcas n.%s N/70893, N/70894 e N/70895 (o0 "Acto
Administrativo").

A decisdo recorrida reincidiu no vicio que constava da decisdo da DSE publicada no Boletim Oficial
n.° 12, 112 Série, de 19 de Margo de 2014, que consistia em se ter omitido o exame - a fase
culminante de qualquer registo de marca. O mesmo problema se manifesta na sentenca ora recorrida,
que de novo, ndo procedeu a analise sistematica dos requisitos para a concessao da marca (conjunto
de procedimentos que a lei designa de "exame").

Verifica-se uma duplicacdo de lapsos: o exame que ndo foi efectuado pela DSE (ndo consta da
respectiva decisao) foi de novo obliterado na decisao recorrida, que nao sanou o vicio da decisdo da
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DSE nem procedeu de, per se, a esse exame.

- O exame deve ser efectuado pela DSE, decorrido o prazo para a apresentacdo de reclamacoes,
segundo 0 n.°2 do artigo 212.° do RJPI consiste "na apreciacao do alegado pelas partes e, principal e
obrigatoriamente, no exame da marca requerida e sua comparagdo com a marca ou marcas registadas
para 0 mesmo produto ou servico, ou para produtos ou servigos idénticos ou afins, depois do que é
elaborado relatério do processo e submetido a despacho, que pode ser de concessao ou de recusa”
(sublinhados nossos).

- O exame é fundamental no processo de registo de marcas, pois sem 0 mesmo nao é possivel aferir se
a marca preenche os requisitos legais (absolutos e relativos) nem verificar a existéncia dos
fundamentos de recusa do registo de marca previstos no artigo 214.° do RJPI.

- Da andlise do processo administrativo consta a decisdo de concessdo a fls. 19 do processo
administrativo, constando da frase standard: “Concordo com a presente informacéo, pelo que (...)". O
exame em concreto, que fundamenta ("Concordo com a presente informacdo (...)") a decisdo de
conceder o registo, consta da informacéo na folha anexa (a fls. 20)

- Ora, a informacdo decompde-se em cinco paragrafos, (conforme numeracdo aposta na propria
informacg&o) dos quais apenas um, o Ultimo, contém informacao que respeita ao exame, resultando do
mesmo que "Feita a busca nada obsta ao regfto da presente marca, que tem capacidade dktintiva
essim deverd a mesma ser concedida (...)".

- Como da decisdo da DSE consta apenas que as marcas concedidas possuem carécter distintivo,
coloca-se a questdo de saber qual o caminho percorrido pela DSE para alcancar tal concluséo. Do
processo administrativo e, em particular, da decisdo da DSE, ndo resulta que tenha sido efectuada
comparagio com a marca ou marcas registadas para 0 mesmo produto ou servico, ou para produtos
ou servicos idénticos ou afins, e, no caso concreto, com as marcas da Recorrente.

- Néo tendo sido efectuado o necessario e indispensavel exame, ndo pode a DSE ter avaliado a
existéncia dos fundamentos de recusa do registo de marca previstos no artigo 214.° do RJPI, ndo se
compreendo, assim, o que levou a DSE a considerar que as marcas concedidas possuem caracter
distintivo.

- Aconclusdo impliita na frase ("Fefta a busca nada obsta ao reg6to da presente marca (...)") de que
ndo existiam pedidos ou registos prévios estad em absoluta contradi¢do com o que consta dos autos:-
do processo administrativo constam nada menos do que 7 (sete!) paginas de pedidos/registos
anteriores contendo pelo menos um dos elementos das marcas em questdo (3 paginas para a Classe
35, 2 péaginas para a Classe 36 e 2 paginas para a Classe 41).

- Caso os resultados tivessem sido analisados no exame, com certeza que a informacao (que é suposto
conter o exame) conteria algumas consideracdes sobre os motivos que levaram o examinador a
excluir estes registos como ndo sendo conflituantes, o que n&o se verifica.

- A conclusdo implkita no exame (“feita a busca nada obsta (...)") esta também desmentida pelos
préprios registos da DSE, que podem ser acedidos pelo publico em www.economia.gov.mo. Da mera
consulta a este site utilizando os critérios de busca "XX" (a romanizagdo dos caracteres XX e
também dos caracteresXX), que pelos vistos sao diferentes dos critérios usados no exame da marca,
resultam: i) marcas registadas anteriores que sdo confundiveis com as marcas concedidas; e ii)
marcas anteriores da ora Recorrente que sdo confundiveis com as marcas em recurso. Verifica-se,
assim, uma contradicao flagrante.
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No presente processo ndo teve lugar, por parte da Recorrente, a apresentacdo da reclamacéo prevista
no artigo 211.° do RJPI, mas a DSE, aquando da respectiva decisdo, dispunha de toda informacéo e
elementos probatérios carreados para o processo pela Recorrente nos autos com o n.°
CV3-13-0021-CAO, a que a DSE teve acesso como consta da prépria informacdo. O mesmo se pode
dizer do Tribunal a quo, o qual teve acesso aos varios elementos facultados pela Recorrente e, dessa
forma, se encontrava provido da informagdo necesséria para levar a cabo uma andlise detalhada do
pedido de registo.

Deparando-se com a completa omissdo do exame por parte da DSE (que determina o vicio da falta
de fundamentacg&o), deveria o Tribunal a quo, como solicitado, ter procedido & anélise da marca
requerida e efectuado a sua comparacdo com as marcas da Recorrente, o que ndo se verificou.

A sentenca recorrida considerou que a Recorrente invocou a falta de fundamentacdo do Acto
Administrativo de forma intempestiva, mas este fundamento (invocacéo da falta de fundamentagéo)
foi arguido na sequéncia da notificacdo da resposta da DSE a 9 de Junho de 2014, que habilitou a
Recorrente a consulta do processo no Tribunal, incluindo dos processos administrativos que foram
entretanto juntos aos autos.

No momento em que o recurso judicial foi interposto ndo tinha a Recorrente acesso ao contetido do
processo administrativo nem tinha sido notificada pela DSE do teor integral da decisdo proferida,
pelo que o vicio de falta de fundamentacdo do Acto Administrativo ndo era, nem podia ser,
conhecido da Recorrente aquando da interposi¢do do recurso judicial, sé tendo sido invocado pela
Recorrente assim que se tornou por si conhecido.

Deve o viio de falta de fundamentagdo do Acto Administrativo ser tido como de conhecimento
superveniente, uma vez que sO chegou ao conhecimento da Recorrente apés a interposicdo do
recurso judicial (e ndo com a deciséo da concessdo, como deveria ser 0 caso). Sendo certo que a falta
de fundamentacio pode ser invocada a todo o tempo, devendo o Tribunal, em conformidade,
conhecer da nulidade e declarar a decisdo nula.

O Tribunal a quo, na sentenca recorrida, afirmou que o Acto Administrativo ndo padece de vicio de
falta de fundamentacéo por ter referido, simplesmente, que as marcas concedidas possuem carécter
distintivo (1?1?), juizo que é demasiado sucinto, linear, simplista e, sobretudo, esta em contradi¢do
com os documentos - tanto na Resposta como na Informac&o lavrada no processo administrativo ndo
foi feita nenhuma analise entre as marcas em confronto - entre as marcas da Recorrente e as marcas
indevidamente concedidas (e ora impugnadas).

Da Resposta da DSE a Unica frase que alegadamente aprecia ou refere esse confronto entre as duas
marcas esta a folhas 100, quando se termina o ponto VI. dizendo "ou seja, ndo tem semelhanca
gréfica, figurativa ou fonética" (informacgéo desmentida pelo préprio site da DSE como vimos supra),
comentario (a posteriori!) esse que € inexplicavel e incompreensivel porquanto da Informagdo no
processo administrativo ndo consta nenhuma analise, apenas se referindo outra questdo prévia (que
n&o se relaciona em nada com os direitos prévios da Recorrente).

Resulta daqui que a analise que a DSE deveria ter efectuado (na verdade, a esséncia do exame para
efeitos de concessdo) entre os caracteresXX e XX (romanizados com o chang tek e com exactamente
a mesma pronuncia), foi de todo omitida. obliterada, esquecida. Os restantes dois caracteres %, 4
(com idéntico significado) das marcas recorridas (que significam "conceito") ndo tém capacidade
distintiva, sendo apenas uma referéncia indirecta ao objecto social.
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A confirmar estas semelhangas estéo as pesquisas feitas pela propria DSE (que integram os presentes
autos), em que, segundo a classificacao que ai se faz, denota-se que a romanizacao é exactamente a
mesma, acrescendo que o som é o mesmo! Portanto, entreXXeXX (romanizado - XX, com
exactamente os mesmos tons), hd sempre uma semelhanca fonética, porque ambas se pronunciam da
mesma maneira, e ha uma semelhanca gréafica, porque se baseiam em caracteres que sdo, pelo menos,
50% iguais. Um caractere é igual e o outro é parecido, pelo que se tem de considerar que a
semelhanca grafica é de 50%, ou mais.

Em todas estas marcas em questdo o elemento essencial é constituido pelos caracteres em lingua
chinesa e ndo pelo elemento de design que as rodeia e compde, o qual é apenas um mero adorno
decorativo que se colocou a volta dos caracteres.

A decisao de que se recorreu é nula por falta de fundamento, que pode ser invocada a todo o tempo,
e o Tribunal, nessa conformidade, deve constatar essa nulidade, deve declarar a decisdo nula e
substituila por outra que rejeite as marcas - apos analise dos elementos que constam do processo.

Se a frase da decisdo recorrida ("ou seja, ndo tem semelhanca grafica, figurativa ou fonética"), a
Unica que potencialmente é aplicavel ao caso, estd em directa contradicdo com 0 que consta no
proprio processo, temos contradicio insanavel que determina falta de fundamentagdo - nulidade,
a declarar no presente processo.

Considerou-se ainda na sentenca recorrida ndo estarem preenchidos os requisitos de que depende o
conceito de reproducdo ou imitacdo de marca, previstos no artigo 215.°, n.°1, do RJPI e, em
particular, que relativamente as marcas impugnadas N/70893 (classe 35) e N/70894 (classe 36) ndo
se encontra preenchido o requisito previsto na alinea b) do artigo 215.°, n.° 1, do RJPI: "Sejam
ambas destinadas a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins".

A respeito da marca N/70895 (classe 41), também em recurso, entendeu o Tribunal ndo se encontrar
preenchido o requisito previsto na alinea c¢) do artigo 215.°, n.°1, do RJPI: "Tenham tal semelhanca
gréafica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro
ou confusdo ou que compreenda um risco de associacdo com marca anteriormente registada, de
forma que o consumidor néo as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto™.
Entende a Recorrente que todos os requisitos do artigo 215.°, n.° 1, do RJPI se verificam
relativamente a todas as marcas objecto do presente recurso (N/70893, N/70894 e N/70895), pelo
que as mesmas constituem uma reproducdo ou imitacdo das marcas da Recorrente para efeitos da
aplicacdo do fundamento de recusa previsto na alinea b) do n.°1 do artigo 214.° do RJPI.

O Tribunal a quo pelo menos considerou os registos anteriores da Recorrente (com 0s nimeros
N/69780 e N/69781), completamente ignoradas pela propria DSE. Nao devendo existir davidas que
se tratam de pedidos anteriores (submetidos a 28 de Setembro de 2012, ao passo que as marcas em
recurso foram apresentadas a 13 de Novembro de 2012) e examinadas antes (a 21 e 24 de Fevereiro
de 2014 - informacbes 109 e 110/DPI) das marcas em recurso (cujo "exame" foi efectuado a 26 de
Fevereiro de 2014). E certo que o despacho de concessdo de todas estas marcas foi proferido na
mesma data (28 de Fevereiro de 2014) o que ndo se compreende nem se deve aceitar, dado que entre
as datas de apresentacdo a registo passaram mais de 6 semanas...

Quanto as duas primeiras marcas em litigio, N/70893 e N/70894, as mesmas destinam-se a proteger,
respectivamente, servigos de "comércio” na classe 35 e servigos de "consultadoria de investimento,
assuntos de imobiliario” na classe 36 - quanto as marcas da Recorrente (N/69780 e N/69781), as
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mesmas destinam-se a proteger servigos de "Publicidade; gestdo de empresas; administracdo de
empresas; servicos de escritorio” na Classe 35 e servigos de "Educacdo; prestacdo de formacdo;
entretenimento; actividades desportivas e culturais” na Classe 41.

E claro que os servicos que as diversas marcas assinalam ndo sdo idénticos, mas entende a
Recorrente existir afinidade entre os mesmos, sendo essa a questdo relevante (quanto a marca
N/70895 - classe 41 -, entendeu o Tribunal a quo que se encontra preenchido o requisito previsto na
alinea b) do artigo 215.°, n.°1).

A lei ndo regula expressamente o conceito de afinidade, cabendo a respectiva determinagdo a
doutrina e jurisprudéncia, sendo apontados como "factores a ter em consideragdo neste processo de
indagacdo: a natureza dos servigos e produtos, a composicdo destes, a sua finalidade, funcdo, as suas
diversas utilidades, os canais de distribuicdo usados e o género de estabelecimento em que s&o
comercializados, o respectivo preco, grau de qualidade e, sobretudo, o tipo de consumidores”. Como
também indicado pelo Supremo Tribunal de Justica de Portugal, "como requisito alternativo da
imitacdo, exige-se "afinidade de produtos”, e esta consubstancia-se, em Ultima anélise, na
investigacdo em concreto dos destinos ou aplicacdo dos produtos” (Ac. STJ, de 08.01.1974).
Verifica-se que a marca N/70893 assinala servicos da mesma classe que a marca N/69780, da
Recorrente, isto &, servigos da classe 35. O facto de ambas as marcas pertenceram a mesma classe
ndo pode deixar de sertido em consideracdo para efeitos de se apurar a existéncia de afinidade, pois
agrupando cada classe produtos ou servigos que tém muita proximidade entre si, o facto de as marcas
em causa pertencerem a mesma classe indica, por si sO, que 0s respectivos servicos tém uma
conexao bastante proxima. Um dos critérios repetidamente usados pela prépria jurisprudéncia.

As especificagdes das marcas N/69780 e N/69781 (as marcas anteriores da ora Recorrente)
correspondem aos cabecalhos ("headings"”) das classes 35 e 51, o que significa que as expressdes
utilizadas incluem e abrangem todos 0s outros servigos nessa mesma classe. Sendo certo que
servicos de "publicidade; gestdo de empresas; administracdo de empresas; servicos de escritério”
(N/69790) inclui também, e necessariamente, "servicos de comércio”. Sendo este também um dos
critérios usados pela jurisprudéncia para determinar a afinidade.

Ainda que as marcas em causa ndo tenham especificaces coincidentes, observa-se que as
especificacfes das marcas N/70893 e N/70894 sdo vincadamente latas, ndo permitindo afastar a
afinidade entre as mesmas e as marcas da Recorrente.

Estando em confronto marcas que assinalam servigos, os critérios decisivos dizem respeito ao
mercado no qual tais servicos sdo prestados e 0s potenciais consumidores dos mesmos, resultando
claro que as marcas N/70893, N/70894 e N/70895 s&o utilizadas para servicos afins aos das marcas
da Recorrente - em particular, por serem prestados no mesmo mercado e para 0s mesmos potenciais
consumidores -, 0 que é atestado pelo facto de terem sido vérios os clientes e fornecedores da
Recorrente que a alertaram para a existéncia de uma concorrente a operar sob a mesma firma (da
qual se decalcaram as marcas N/70893, N/70894 e N/70895), incluindo a entidade que supervisiona
este sector, a Associacdo de Convencdes e Exposicfes de Macau.

Os servicos em questao sao de tal forma afins que varios clientes e fornecedores chegaram ao ponto
de enviar a Recorrente as contas das outras sociedades (as que requereram o registo das marcas
N/70893, N/70894 e N/70895).

Resulta claro que se verifica afinidade entre os servicos assinalados pelas marcas da Recorrente e
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pelas marcas N/70893 e N/70894, encontrando-se preenchido o requisito de sintonia de servicos
constante da alinea b) do n.©1 do artigo 215.° do RJPI.

Considerou ainda o Tribunal a quo que as marcas em confronto ndo sdo confundiveis,
designadamente por existirem outros elementos, para além do texto que integra as mesmas, que
permitem a respectiva distincdo, entendendo, no entanto, a Recorrente que havera sempre uma
semelhanca gréfica e figurativa porque entre as marcas em questdo o elemento essencial €
constituido pelos caracteres em lingua chinesa e ndo o elemento de design que os adorna, o qual
constitui apenas uma mera decoragao a volta dos caracteres - € em fungdo dos caracteres, enquanto
elemento essencial das marcas em questdo, que se ha-de apurar a confundibilidade entre as mesmas.
Basta um mero confronto superficial entre o texto (em lingua chinesa, porque é nesta lingua que se
levanta o problema) das marcas em questdo para identificar que o elemento distintivo das marcas da
Recorrente ("XX") foi absolutamente decalcado nas marcas N/70893, N/70894 e N/70895 ("XX"),
incluindo a respectiva romanizacdo ("XX"), sendo que do conhecimento comum que a romanizacao
de caracteres chineses é baseada na respectiva fonética, que é exactamente a mesma para a marca da
Recorrente e para as marcas impugnadas no presente recurso.

O facto de marcas da Recorrente assinalarem servicos afins aos assinalados pelas marcas N/70893,
N/70894 e N/70895 acentua também a confundibilidade entre mesmas, a par do confronto factual
(provado nos autos) do qual resulta que as marcas cujo registo foi impugnado foram decalcadas das
denominagBes das sociedades que requereram o respectivo registo, usando 0s mesmos elementos XX
e "XX" confundiveis com as marcas e com a denominacao da Recorrente.

A confusdo factual e actual que a utilizacdo dos elementos XX e "XX" pelas sociedades que
requereram o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 tem gerado junto dos clientes e
fornecedores da Recorrente comprova a confusdo, estnado assim preenchido o requisito previsto na
alinea c) do n.°1 do artigo 215.° do RJPI em relacdo as N/70893, N/70894 e N/70895.

Todos os requisitos previstos no artigo 215.°, n.°1, do RJPI se verificam relativamente as marcas
N/70893, N/70894 e N/70895, pelo que as mesmas constituem uma reproducdo ou imitacdo das
marcas da Recorrente para efeitos da aplicacao do fundamento de recusa previsto na alinea b) do n.°
1 do artigo 214.° do RJPI.

Afirma o Tribunal a quo ndo ter ficado demonstrada a pratica de concorréncia desleal por parte das
sociedades que requereram o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895. Porém, nao se
conforma a Recorrente com este entendimento do Tribunal, em particular tendo em consideracéo que
a reputacdo da Recorrente é dado assente e os factos nos autos sao clarividentes.

Sendo patente a notoriedade da Recorrente, como amplamente demonstrado no recurso judicial
anteriormente interposto, e que resulta da respectiva reputacdo acumulada ao longo de mais de duas
décadas de actividade no mercado de Macau, o uso (ilegkimo e de ma fé) das marcas N/70893,
N/70894 e N/70895 pelas respectivas requerentes leva a uma necessaria (e demonstrada nestes autos)
ligacdo, perante os consumidores, com a Recorrente.

As marcas N/70893, N/70894 e N/70895 assinalam servigos idénticos ou afins, num mercado
geograficamente restrito (Macau) e para um grupo de clientes muito limitado (as entidades que
operam nas areas da hospitalidade, do jogo e do turismo em geral) e as respectivas requerentes tém
por objecto uma actividade em tudo idéntica a da Recorrente, sendo o respectivo cerne, precisamente,
a prestacdo de servicos de marketing (conforme certiddes do registo comercial das sociedades em
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causa que ja foram oportunamente juntas aos autos).

- N&o podiam aquelas sociedades desconhecer a existéncia da Recorrente no mercado, tendo, portanto,
perfeito conhecimento de que os elementos nominativos "XX" e "XX" constituem os elementos de
identificacdo da Recorrente no trato comercial, os quais, ao longo dos Ultimos 20 anos, tém sido
pacffica e reiteradamente utilizados pela mesma e que agora, fazendo parte das marcas registadas da
Recorrente, beneficiam da proteccdo adicional que o registo de marcas confere, pelo que ao registar
vérias marcas totalmente decalcadas das da Recorrente, as mencionadas sociedades estavam cientes
de que se faziam valer da reputacdo da Recorrente.

- Aconsciéncia dessa ilicitude é inegével e demonstra que as referidas sociedades tém agido de ma-fé,
constituindo o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 uma ilegitima e inaceitavel
apropriacdo da reputacdo da Recorrente, com manifestos prejuizos para esta, tendo a actuagao das
requerentes das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 por objectivo um aumento da procura dos seus
servigos pelos clientes, usando como "isco™ uma marca confundivel com a da Recorrente, de modo a
induzir em erro os consumidores, aproveitando assim a reputacdo da Recorrente.

- Os sdcios das requerentes das marcas N/70893, N/70894 e N/70895, Sra. F e 0 Sr. G, s6 decidiram
constituir as mesmas quando constataram a enorme reputacéo e aviamento que a firma da Recorrente
adquirira ao longo de mais de 20 anos, distribuindo as marcas por varias sociedades paralelas para
aumentar as possibilidades de sucesso desta usurpacao e dificultar a reac¢do da Recorrente.

- Encontram-se preenchidos os requisitos de aplicabilidade de diversos normativos que, no ambito da
Concorréncia Desleal (Capitulo Il, Tiulo X, Livro | do Cédigo Comercial de Macau), sancionam
actos de concorréncia ilkitos, sendo o uso das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 um acto (i)
objectivamente contrario as normas e aos usos honestos da actividade econdmica, (ii) idéneo a criar
confusdo com a empresa, 0s produtos, os servicos ou o crédito da Recorrente e (iii) tem por
consequéncia o aproveitamento indevido em beneficio préprio das sociedades em causa da reputacdo
empresarial da Recorrente - actos de concorréncia desleal que séo proibidos nos termos e por forca
dos artigos 158°, 159°, 165°, 171° e 172°do Codigo Comercial.

- Verificando-se ma-fé e concorréncia desleal por parte das requerentes das marcas N/70893, N/70894
e N/70895 devera o registo das mesmas ser recusado por forca dos artigos 9.°, n.°1, alinea c) e 214.°,
RJPI.

- O Tribunal a quo afirmou ainda na respectiva decisdo ndo estar reunida a prova necessaria
relativamente aos factos descritos nos artigos 52 a 54 e 56 a 60, a respeito da apropriacdo das marcas
da Recorrente, da peticdo de recurso da Recorrente, tendo no entando juntado a Recorrente aos autos
um vasto conjunto de elementos que suportam os factos invocados, tais como os documentos que
demonstram a confundibilidade que efectivamente se tem verificado entre as marcas, documentos
relativos a reputacdo da Recorrente e documentos demonstrativos da actividade das requerentes das
marcas impugnadas, incluindo os respectivos objectos sociais.

- De todos os elementos resulta a apropriacdo das marcas da Recorrente, ndo se compreendo que
outros elementos seriam necessarios para o Tribunal a que considerar estar reunida prova suficiente.
De resto, o Tribunal a que ndo solicitou quaisquer esclarecimentos ou elementos adicionais, nem
nunca pediu para ouvir qualquer interessado, limitando-se a afirmar, incompreensivelmente, ndo
estar reunida a prova necessaria.
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