Processo n° 129/2022

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ULTIMA INSTANCIA DA R.A.E.M.:

Relatorio

1. “A”, com os demais sinais dos autos, interpds, no Tribunal Judicial
de Base, recurso judicial — CV2-21-0059-CRJ — da decisao de 04.08.2021
do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direccao dos
Servigos de Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico que recusou o seu

pedido de registo da marca n.° N/171614; (cfr., fls. 25 a 47 que como as
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que se vierem a referir, ddo-se aqui como reproduzidas para todos os

efeitos legais).

Por sentenca de 14.01.2022, (CV2-21-0059-CRJ), foi o recurso

julgado improcedente; (cft., fls. 73 a 79).

Inconformada com o decidido, a dita sociedade recorreu para o
Tribunal de Segunda Instancia que, por Acordao de 22.09.2022, (Proc. n.°

370/2022), confirmou a sentenga recorrida; (cfr., fls. 209 a 219).

Traz agora a mesma sociedade o presente recurso, pedindo a
revogagdao do Acorddo do Tribunal de Segunda Instincia com o

consequente registo da sua pretendida marca.
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Em sede das suas alegagdes, produz, a final, as conclusdes seguintes:

“a. Da impugnacdo do despacho de determinagdo dos efeitos do recurso

b. Vem a Recorrente impugnar a atribui¢do de efeito meramente devolutivo ao
recurso interposto pela Recorrente por esta ndo ter invocado qualquer motivo para a
fixagdo do efeito suspensivo.

c. A ser imediatamente exequivel a decisdo de manuteng¢do do despacho de
recusa de registo da marca registanda, a Recorrente corre o risco de perder a
prioridade e a antecedéncia que lhe é garantida na pendéncia do pedido de registo
(ainda que condicionada a concessao posterior da marca).

d. Ficaria a Recorrente impedida de reagir contra um eventual pedido de
registo de marca semelhante apresentado por terceiro na pendéncia do presente
recurso.

e. Inversamente, o efeito suspensivo que se impoe atribuir permite a Recorrente
apresentar reclamagdo contra tal pedido de terceiro.

[. Atribuir ao presente recurso efeito meramente devolutivo tem o potencial de
permitir a concessdo a um terceiro de marca semelhante a outra ja apresentada a
registo e ainda ndo definitivamente recusada (o que é agravado pelo facto de o sinal
em causa ser ja utilizado e reconhecido como pertencente a Recorrente).

g. Nestes termos, e tendo em consideragdo os prejuizos que poderdo decorrer
da atribui¢do de um efeito devolutivo ao presente recurso, requer-se que seja atribuido
o efeito suspensivo nos termos do artigo 607.°, n.° 3, ex vi, artigo 643.°, n.° I do CPC.

h. Da capacidade distintiva inerente da marca registanda

i. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido
manter o despacho da DSEDT que recusou o registo da marca N/171614 por entender
essencialmente que a marca "APP CLIPS" ndo goza de capacidade distintiva.

Jj. A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo,
que é contraria a todos os canones pelos quais se rege a propriedade industrial em

Macau e no resto do mundo.
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k. Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou
erradamente os critérios de avaliacdo da distintividade de uma marca.

[. Como ¢é sabido, ¢ um principio comum em propriedade industrial que a
distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e servigos que
visa distinguir.

m. A avaliacdo do caracter distintivo inerente do sinal e, neste caso, de um
slogan, depende da marca em si e do contexto dos produtos e servigos que distingue.

n. Ora, o artigo 199.°, n.° 1, al. b) do RJPI apenas devera ser aplicado quando
o conteudo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente obvio.

o. O registo apenas deverd ser recusado se a marca tiver um significado
descritivo que seja imediatamente obvio para o consumidor médio, sendo que marcas
sugestivas ou alusivas sdo passiveis de registo.

p. Efectivamente, a marca so é efectivamente descritiva se, como referimos, for
exclusiva e directamente descritiva.

q. Tal como refere o Tribunal de Segunda Instancia de Macau "(...), é na marca,
como um todo, que ha-de afirmar-se ou negar-se o cardcter distintivo ou a adequagdo
para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar”.

v. O fundamental é que a andlise da distintividade da marca seja feita
relativamente aos produtos que visa distinguir.

s. Analisada a marca é obvio que a marca registanda ndo corresponde ao nome
originario dos produtos que a marca distingue, pelo que ndo corresponde a uma marca
genérica, nem é um sinal descritivo destes produtos.

t. Visto que ndo indica qualquer qualidade, caracteristica ou fung¢do dos
produtos.

u. O fundamento de recusa invocado apenas devera ser aplicado quando o
conteudo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente obvio para o
consumidor médio.

v. Ao depararem-se com a marca registanda "APP CLIPS", os consumidores
ndo associam imediatamente, e sem hesita¢do, a marca um significado obviamente

descritivo dos produtos designados.
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w. A especificidade é aqui fundamental.

x. Duas ou mais palavras comuns (mesmo que relacionadas com os produtos
em questdo) podem, juntas, formar uma marca suficientemente distintiva para cumprir
a fungao diferenciadora.

v. Enquanto expressoes como CLIPPING APP ou CLIPS APP podem ser vistas
como descritivas de uma aplica¢do usada para editar imagens, o mesmo ndo sucede
com "APP CLIPS", que consiste numa combinag¢do ndo-usual (de facto, inédita) que
ndo é imediatamente ou obviamente descritiva dos produtos designados,
nomeadamente de software de computador.

z. Como referido supra, a falta de um significado evidente e imediato
relacionado com os servicos em questdo determinam a necessidade de um esfor¢o
intelectual para atingir uma conclusdo quanto ao referido significado.

aa. E enquanto for necessdario esfor¢co mental" ndo ha motivos para ser
recusado o registo da marca registanda.

bb. Adicionalmente, etimologicamente "clips" reflecte o facto de que a sua
criagdo exigia originalmente um conjunto de tesouras para (re)cortar filmagens ou
artigos de jornais.

cc. Em contraste, software de computador ndo pode ser cortado ou recortado
de forma alguma, e ndo existe tal coisa como um "clips de software".

dd. Adicionalmente uma marca ndo precisa ser obviamente distintiva para
poder ser registada - marcas sugestivas sdo passiveis de registo.

ee. A questdo fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema
de origem comercial ou se é provavel que seja usado por diferentes comerciantes como
um termo descritivo.

[f- Assim que o limite minimo de distintividade é atingido, o registo de um sinal
devera ser concedido, independentemente de o mesmo ser mais ou menos
inerentemente distintivo.

gg. Assim, as marcas sugestivas, alusivas ou evocativas ndo esta vedado o
registo. Tal é observado pela Associa¢do Internacional de Marcas ("INTA").

hh. Ora, o significado da marca registanda é ambiguo, estd aberto a

Proc. 129/2022 Pd&g. 5



interpreta¢do e apela a imagina¢do do consumidor. Ndo descreve ao consumidor os
produtos que assinala.

ii. Ndo é, de modo algum, descritiva dos produtos que distingue, mas sim,
sugere ou evoca de uma maneira fantasiosa uma caracteristica do produto.

Jj. Nesta senda, releva-se uma decisdo do Tribunal Judicial de Base num caso
em tudo, semelhante que concedeu registo a marca "APP CLIPS" por entender,
resumidamente, que ndo ¢ meramente uma indica¢do directa das caracteristicas dos
produtos e servigos, nem ¢é "dificil para os consumidores perceberem uma relag¢do
estabelecida entre o registo proposto e os produtos ou servigos fornecidos pelo
recorrente”.

kk. Concluindo que uma vez que a marca registando ndo so expressa as
caracteristicas dos produtos e servigos, mas tambem é o nome de um pedido
propriedade do recorrente, a marca proposta ndo é uma marca meramente descritiva,
mas uma marca sugestiva que tem a capacidade identificadora.

ll. Ora, por maioria de razdo, a marca registanda "APP CLIPS" deverd também
ser considerada como -distintiva, visto que a marca é idéntica a da marca decidida no
processo CVI-21-0059-CRJ.

mm. Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessdo de registo de
marcas deverda ser a mesma.

nn. Assim, deve considerar-se que a marca registanda é passivel de cumprir a
sua fungdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no
mercado os produtos da Recorrente.

0o. Pelo que ndo se podera recusar a marca registanda com fundamento no
artigo 199.°, n.° 1, b) do RJPI.

pp. Aqui, é ainda importante reconhecer que o software de computador
constitui uma categoria unica de produtos.

qq. E para avaliar se uma marca é passivel de distinguir servigos relacionados
com software, o examinador deverd considerar a natureza dos referidos servi¢os ou do
software, em vez do que se pode fazer com este.

rr. O Tribunal a quem deverd, portanto, ter a ateng¢do necessaria de modo a
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evitar uma aplicagdo excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir
software ou servigos relacionados com software. A avaliagdo deve-se limitar a
considerar se a marca realmente descreve esses produtos ou servigos, e ndo o que o
software de computador pode fazer.

ss. Como tal, ainda que o software de computador possa ser utilizado para criar
clips de video e audio, nao significa que a palavra CLIPS ou a imagem de uma camara
ou microfone seja obviamente descritiva da natureza do software de computador, algo
intangivel e que ndo pode funcionar sem uma maquina ou instrumento compativel.

tt. Devera entdo considerar-se que "APP CLIPS" esta apta a cumprir a sua
fungdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no
mercado os produtos e servi¢os da Recorrente.

uu. Por outro lado, é ainda extremamente relevante aferir quem é o publico
consumidor!

w. E amplamente reconhecido que os produtos e servi¢os da Recorrente gozam
de um nivel excepcional de fama e popularidade entre os consumidores.

ww. Portanto, ao considerar o caracter distintivo da marca, seria irrealista
ignorar o facto de que os consumidores estdo provavelmente mais familiarizados com
os produtos e marcas da Recorrente, do que com os de qualquer outro comerciante.

xx. E assim evidente que os consumidores terdo mais atengdo relativamente aos
produtos adquiridos desta marca e saberdo, com certeza, que os produtos adquiridos
sob a marca "APP CLIPS" pertencem a Recorrente.

yy. A marca registanda "APP CLIPS" foi registada em varias jurisdi¢oes em
todo o mundo, nomeadamente em Hong Kong, Taiwan, China e Portugal.

zz. Note-se que os procedimentos de exame de marca nas jurisdigoes referidas
supra ndo sao menos rigorosos que os praticados em Macau.

aaa. Ora, se os consumidores de Macau partilham a mesma lingua e contexto
cultural semelhante aos consumidores de Taiwan, Hong Kong e China, se a marca
"APP CLIPS" foi considerada como distintiva pelos examinadores daquelas
jurisdigoes, ndo ha motivo para que o mesmo ndo aconte¢a em Macau.

bbb. A haver qualquer duvida sobre a capacidade distintiva e registabilidade
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da marca registanda, esta ndo teria sido aprovada pelos examinadores naquelas
Jjurisdigoes.

ccc. Deste modo, e tendo em consideragdo todo o exposto supra, a marca cujo
registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e
deve ser registada em Macau, uma vez que ndo se verificam os alegados fundamentos
de recusa previstos no 214.°, n.° 1, a), 9.°,n.°1,a) e 199.°, n.° 1, al. b) e c¢) do RJPI’’;
(cft., fls. 232 a 258).

Adequadamente processados os autos, € nada parecendo obstar,

cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

Fundamentacao

Dos factos

2. Pelo Tribunal Judicial de Base (e Tribunal de Segunda Instancia)
foram considerados como “provados” os factos como tal indicados nas
suas decisdes, importando, agora, reter, (essencialmente), que a ora

recorrente pretende o registo da marca “APP CLIPS” (N/171614), para
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os seguintes bens e servicos (da classe 9):

“Computadores;, hardware de computadores; hardware de computador
utilizavel; computadores portateis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos
de telecomunicagoes; telefones, telemoveis; telefones inteligentes, dispositivos de
comunicag¢do sem fios para transmissdo de voz, dados, imagens, audio, video, e
conteudo multimédia,; aparelhos de comunicagdo para redes,; dispositivos electronicos
digitais portdteis capazes de proporcionar acesso a Internet e para o envio, recepg¢do
e armazenamento de chamadas telefonicas, correio electronico e outros dados digitais,
dispositivos electronicos digitais utilizaveis capazes de proporcionar acesso a internet
para enviar, receber e armazenar chamadas telefonicas, correio electronico e outros
dados digitais; relogios inteligentes, rastreadores utilizaveis para actividades fisicas,
pulseiras (instrumentos de medigdo); leitores de livros electronicos; software de
computador, software informatico para instalagdo, configuragdo, operag¢do ou
controle de dispositivos moveis, telefones moveis, dispositivos portdteis, computadores,
periféricos para computador, codificadores/descodificadores (set-top boxes),
televisoes, e leitores de audio e video, software para o desenvolvimento de programas
informaticos; software de jogos de computador, dudio, video e conteudo multimédia
pré-gravado descarregavel; dispositivos periféricos de computador, dispositivos
periféricos para computador, telemoveis, dispositivos electronicos moveis, dispositivos
electronicos utilizaveis, reldogios inteligentes, Oculos inteligentes, auriculares,
auscultadores, codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores
de audio e video, periféricos de computador utilizaveis, periféricos de computador
utilizaveis para uso com computadores, telemoveis, dispositivos electronicos moveis,
relogios inteligentes, oculos inteligentes, televisoes, codificadores/descodificadores
(set-top boxes), leitores e gravadores de dudio e video, acelerometros; altimetros;
aparelhos para medicdo de distancias, aparelhos para gravag¢do de distancias,
pedometros, aparelhos para medi¢do da pressdo, indicadores de pressdo,; monitores,
ecrds de exibicdo, ecrdas de exibicdo montados e fones de ouvido para uso com

computadores, telefones inteligentes, dispositivos electronicos moveis, dispositivos
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electronicos utilizaveis, relogios inteligentes, oculos inteligentes, televisoes, e
codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de audio e video,
oculos inteligentes, oculos 3D, oculos; oculos de sol; lentes para oculos; vidro optico;
artigos opticos; aparelhos e instrumentos opticos, camaras, flashes para maquinas
fotograficas; ecrds para computadores, telefones moveis, dispositivos electronicos
moveis, dispositivos electronicos utilizaveis, relogios inteligentes, oculos inteligentes,
e leitores e gravadores de dudio e video; teclados, ratos, almofadas para rato,
impressoras, unidades de disco, e discos rigidos, aparelhos para gravar e reproduzir
sons; leitores e gravadores digitais de dudio e video, altifalantes;, amplificadores e
receptores de audio; aparelhos de daudio para veiculos motorizados, aparelhos de
gravagdo de voz e reconhecimento de voz, auriculares, auscultadores, microfones;
televisoes; televisores e ecrds de televisdo, codificadores/descodificadores (set-top
boxes); radios, transmissores e receptores de rddio; aparelhos de sistemas de
posicionamento global (GPS),; instrumentos de navegagdo, aparelhos de controlo
remoto para controlar computadores, telemoveis, dispositivos electronicos moveis,
dispositivos electronicos utilizaveis, relogios inteligentes, oculos inteligentes, leitores
e gravadores de audio e video, televisoes, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais
domésticos, e sistemas de entretenimento, dispositivos utilizaveis para controlar
computadores, telefones moveis, dispositivos electronicos moveis, dispositivos
electronicos utilizaveis, reldgios inteligentes, oculos inteligentes, leitores e gravadores
de audio e video, televisoes, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos,
e sistemas de entretenimento, aparelhos para armazenamento de dados, chips de
computador, baterias; carregadores de bateria, conectores, acopladores, fios, cabos,
carregadores, acopladores, estagoes de acoplamento e adaptadores eléctricos e
electronicos para utilizagdo com todos os produtos atrads referidos; interfaces para
computadores, periféricos para computador, telemoveis, dispositivos electronicos
digitais moveis, dispositivos electronicos utilizaveis, relogios inteligentes, oculos
inteligentes, televisoes, codificadores/descodificadores (set-top boxes), e leitores e
gravadores de audio e video, protector de ecrd adaptados a monitores de computador;

capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e cordoes para computadores,
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telemoveis, dispositivos electronicos digitais moveis, dispositivos electronicos
utilizaveis, relogios inteligentes, oculos inteligentes, auriculares, auscultadores,
codificadores/ descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de audio e
video, varas para selfies (monopods manuais), carregadores de bateria para cigarros
electronicos; colares electronicos para treinar animais; agendas electronicas;
aparelhos para verificar a selagem de correio,; caixas registadoras, mecanismos para
aparelhos operados com moedas; maquinas para ditar; marcadores de bainhas para a
costura; maquinas de votar; etiquetas electronicas para bens, mdquinas de escolha de
prémios; maquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medigoes,
quadros de avisos electronicos; aparelhos de medir, pastilhas de silicio [para circuitos
integrados],; circuitos integrados; amplificadores; ecrds fluorescentes; controlo
remote; fios condutores de raios luminosos [fibras opticas]; instalagoes eléctricas para
o controlo remoto de operagoes industriais, para-raios; electrolisadores, extintores de
incéndio, aparelhos radiologicos para fins industriais, aparelhos e equipamentos
salva-vidas, avisadores de apito de alarme; desenhos animados,; ensaiadores
[aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cdes; imanes decorativos,
vedagoes electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portateis; petigas
aquecidas electricamente, aparelhos electronicos de comando e reconhecimento de voz
para controle de operagoes dispositivos electronicos de consumo e sistemas
residenciais; assistentes digitais pessoais, aparelhos para regular o calor; termostatos;
monitores, sensores, e controles para dispositivos e sistemas de ares condicionados,
aquecimento, e ventila¢do, aparelhos eléctricos para regularizagdo; reguladores de
luz eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); aparelhos de controle da
electricidade; tomadas elétricas, interruptores eléctricos e electronicos, alarmes,
sensores de alarme e sistemas de monitorizagcdo de alarmes; detectores de fumo e
monoxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e electronicos para portas e
janelas; controles eléctricos e electronicos para portas de garagem,; sistemas de

seguranca e de vigilancia residencial”; (cft., fls. 73 a 75-v e 211-v a 213-v).
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Do direito

3.  Vem interposto recurso do Acordao do Tribunal de Segunda
Instancia de 22.09.2022, (Proc. n.° 370/2022), que negou provimento ao
recurso que a ora recorrente interpds da sentenca do Tribunal Judicial de
Base com a qual se confirmou o despacho que recusou o registo da (atras
referida) marca — N/171614 — pela mesma requerido junto da Direc¢do dos
Servigos de Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico de Economia para

os bens e servigos também ja identificados.

Em apertada sintese que se tem como adequada, (e ultrapassada que
esta a questdo do efeito da presente lide recursoria; cfr., fls. 282), importa
apreciar e decidir se a “marca” agora em questio — “APP CLIPS~» _

retine os pressupostos legais para o pela ora recorrente pretendido registo.

Pela Direc¢do dos Servicos de Economia e Desenvolvimento
Tecnoldgico, e, posteriormente, pelo Tribunal Judicial de Base e Tribunal
de Segunda Instancia, foi (uniformemente) entendido que de sentido
“negativo” devia ser a resposta, considerando-se que o referido “sinal” ndo

possuia “capacidade distintiva” dado tratar-se de uma expressdao que se
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tornou usual na linguagem corrente do comércio, ndo permitindo uma
adequada distingdo dos bens e servicos em questdo, negando-se, assim, a

ora recorrente, a sua pretensao registral.

Porém, da andlise e reflexdo que se nos foi possivel efectuar sobre a
matéria e questdo, e sem prejuizo do muito respeito por diversa opinido,

cremos que nada obsta ao registo da aludida marca.

Passa-se a (tentar) expor o porque deste nosso ponto de vista.

Vejamos.

Como — nos Acordaos de 28.01.2022, Proc. n.° 159/2021 e de

02.03.2022, Proc. n.° 3/2022 — ja teve esta Instancia oportunidade de

considerar:

“(...) por um bom numero de vezes foi esta Instancia chamada a
decidir “questoes andlogas” a agora colocada (relacionada com o
“direito de registo de uma marca”), e, como jd tivemos oportunidade de

considerar, em causa estando uma questdo de “Direito da Propriedade
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Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.° 97/99/M que aprovou
o “Regime Juridico da Propriedade Industrial ", (R.J.P.1.), util se mostra

de atentar que em sede do seu predambulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contempordneo, como um
factor fundamental de promog¢do do desenvolvimento economico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estimulo da actividade
inventiva, uma vez que, face a considerdvel mobilizagdo de recursos que a investigagdo
tecnologica implica, so a protecgdo assegurada pelo sistema da propriedade industrial
tende a garantir a compensagdo economica adequada aos investimentos efectuados na
busca de novos produtos e de novos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favoravel a
transferéncia de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos
tecnologicos, no exterior, estardo muito mais abertos a efectuar essa transferéncia se
existir em Macau um adequado sistema de protec¢do dos seus direitos de exclusividade
sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto as marcas e outros sinais distintivos, a sua importdncia também ndo
pode ser contestada: elas tendem a garantir a identifica¢do do produto com o produtor,
significando essa identificagcdo uma determinada garantia de qualidade ou de origem
e, consequentemente, criam a seguranga na manuten¢do das qualidades e
caracteristicas do produto. Estes sinais distintivos contém em si, portanto, um factor
muito relevante de estimulo a diferencia¢do das empresas pela qualidade e uma fonte

de seguranga dos consumidores.
Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1° deste

referido R.J.P1I.:

“O presente diploma regula a atribuicGo de direitos de
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propriedade industrial sobre as invencdes e sobre as demais criacoes e
os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente,
assegurar a proteccdo da criatividade e do desenvolvimento
tecnoldgicos, da lealdade da concorréncia e dos interesses dos
consumidores”.

Dai que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a drea do
Direito que garante a inventores ou responsaveis por qualquer producdo
do intelecto — nos dominios industrial, cientifico, literario ou artistico — o
direito de obter, por um determinado periodo de tempo, uma recompensa
resultante da sua criagdo ou manifestagdo intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de) “registo
de uma marca” e decidir se acertada foi a sua “recusa”, vejamos que
solugdo adoptar.

Nos termos do art. 197° do aludido R.J.P1.: “Sé podem ser objecto
de proteccdo ao abrigo do presente diploma, mediante um titulo de
marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo
grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, numeros, sons, a forma do produto ou da respectiva
embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos

de uma empresa dos de outras empresas ™.
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E, assim, ndo obstante de um ponto de vista “economico”, a uma
marca caiba essencialmente desempenhar as func¢oes de “indicagdo da
origem” dos produtos ou servicos, de “garantia de qualidade” e ainda a
fun¢do “publicitaria”, (cfr, v.g., Luis M. Couto Gongalves in, “Direitos
de Marcas”, pag. 15), atento ao preceituado no referido art. 197° é de se
concluir que a ‘fungdo juridica” da marca ¢ a de identificar a
proveniéncia de um produto ou servigo ao consumidor para, assim,
permitir a sua distingdo de outros produtos ou servigos produzidos ou
postos no mercado, devendo assim ser entendida como “‘um sinal distintivo
na concorréncia de produtos e servigcos”; (cfr, v.g., O. Ascensdo in,
“Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pag. 139, assim como,
entre outros, os Acs. deste TU.I de 18.11.2020, Proc. n.° 174/2020 e de
21.04.2021, Proc. n.° 42/2021).

Por sua vez, (em face da “natureza’ da questdo a tratar), importa
aqui atentar, especialmente, no estatuido no art. 214° do dito R.J.P1., onde
se preceitua que:

“1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da

concessdo de direitos de propriedade industrial previstos no n.° 1

do artigo 9.°;
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b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducdo,
imitacdo ou traducdo de oufra 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 ligacdo com o proprietdrio da marca notoria;
c) A marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem
afinidade, constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo de uma
marca anterior que goze de prestigio em Macau, e sempre que
a utilizacdo da marca posterior procure tirar partido indevido do
cardcter distintivo ou do prestigio da marca ou possa prejudica-
los.
2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca
ou algum dos seus elementos contenha:
a) Sinais que sejam susceptiveis de induzir em erro o publico,
nomeadamente sobre a natureza, qualidades, ufilidade ou
proveniéncia geogrdfica do produto ou servico a que a marca
se destina;
b) Reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por oufrem, para produtos ou servicos

idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confus@o o
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consumidor, ou que compreenda o risco de associacdo com a

marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptiveis de confusdo

com as condecoracdes oficiais ou com as medalhas e

recompensas concedidas em concursos € exposicoes oficiais;

d) Brasdes ou insignias herdldicas, medalhas, condecoracdes,

apelidos, titulos e distincdes honorificas a que o requerente ndo

tenha direito, ou, quando o tenha, se dai resultar o desrespeito e

o desprestigio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insignia de estabelecimento, ou apenas

parte caracteristica dos mesmos, que ndo pertencam ao

requerente ou que o mesmo ndo esteja autorizado a utilizar, se
for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou confus@o;

f) Sinais que constituam infrac¢cdo de direitos de autor ou de

propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituida exclusivamente por sinaqis
ou indicacgoes referidos nas alineas b) e c) do n.° 1 do artigo 199.° nGo
constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido cardcter
distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a
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alinea b) do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove
ja ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faca
simulfaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a
alinea c) do n.° 1 s6 pode intervir no respectivo processo quando prove
ja ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou
servicos que lhe deram grande prestigio, ou o faca simultaneamente
com a reclamacdo”.

E pronunciando-se sobre “questdo idéntica” a ora em apreciagdo,
igualmente jd teve este Tribunal de Ultima Instincia oportunidade de

considerar (nomeadamente) que:

“(...)

A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e
exclusiva frui¢do, utilizagdo e disposi¢do das invengoes, criagoes e sinais distintivos,
dentro dos limites, condigoes e restrigoes fixados na lei [artigo 5.° do Regime Juridico
da Propriedade Industrial (RJPI)].

(...)

A marca destina-se a distinguir produtos ou servigos. Sendo ela

¢

“... um sinal
distintivo de coisas, ha-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua fun¢do, de
eficacia ou capacidade distintiva, isto é, ha-de ser apropriada para diferenciar o
produto marcada de outros idénticos ou semelhantes ™.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o principio da especialidade,

! FERRER CORREIA, Li¢ées de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.
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segundo o qual a marca ha-de ser constituida por forma a que ndo se confunda com
outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

(...)

Como explica FERRER CORREIA? “A marca ndo pode, portanto, ser igual ou
semelhante a outra ja anteriormente registada. O grau de semelhanga que a marca ndo
deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade
de confusdo de uma com outra no mercado. Mas ndo pode haver confusdo entre a
marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja
completamente distinto. Por isso a lei restringe o principio da especialidade da marca
aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituido ao
sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”.

(...)

Na li¢do de FERRER CORREIA® “... a imita¢do de uma marca por outra
existird, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existira
ainda, convém sublinhd-lo, quando, tendo-se a vista apenas a marca a constituir, se
deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra de que se tenha
conhecimento. Este processo de aferi¢do da novidade é o que melhor tutela o interesse
que a lei visa proteger — o interesse em que se ndo confundam, através da marca,
mercadorias idénticas ou afins pertencentes a empresarios diversos. Com efeito, o
consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante
a outro que ja conhecia, ndo tem a vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas
um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que
o assinala é aquela que retinha na memoria”.

Relembra CARLOS OLAVO* que, da constatacdo de que a comparagdo das
marcas ndo é simultanea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolarios, “Se dois
sinais sdo comparados um perante o outro, sdo as diferencas que ressaltam.

Mas quando dois sinais sdo vistos sucessivamente, é a memoria do primeiro

2 FERRER CORREIA, Licées ..., p. 328 e 329.

3 FERRER CORREIA, Licées ..., p. 328 e 329.

4 CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, Volume 1, Sinais Distintivos do Comércio, Concorréncia
Desleal, Coimbra, Almedina, 2. edi¢do, 2005, p.101 e 102.
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que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as
semelhancas ressaltam”.

Por isso, é por intui¢do sintética e ndo por disseca¢do analitica que deve

proceder-se a comparagdo das marcas®”’; (cfr., v.g., os Acorddos de 20.05.2015,
Proc. n.° 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.° 64/2015, de 07.02.2017, Proc.
n.° 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.° 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.°
130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.° 42/2015, de 18.09.2019, Proc. n.°
84/2016, e, mais recentemente, de 31.07.2020, Proc. n.° 9/2018 e de

09.09.2020, Proc. n.° 64/2019).

Isto dito, ponderando sobre a “situacdo” em questdo — em causa
estando saber se a marca registanda tem “capacidade distintiva” — e
reconhecendo-se que em “matérias” como a que agora nos ocupa, intervem,
sempre, algum “subjetivismo”, cremos, (como deixamos adiantado), que

tem a recorrente razao.

De facto, como sabido ¢, podem existir os seguintes tipos de
“marcas’:
- nominativas (ou denominativas): compostas apenas por elementos

verbais, sejam palavras, letras ou nimeros;

5 CARLOS OLAVO, Propriedade ..., p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE
ABREU, Curso de Direito Comercial, Coimbra, Almedina, 4.* edigao, 2003, Volume I, p. 375.
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- figurativas: compostas apenas por elementos figurativos, como
desenhos ou imagens;

- mistas: compostas por elementos verbais e figurativos; e,

- tridimensionais: compostas pela forma do produto ou da respetiva
embalagem; (havendo ainda as “marcas de posi¢ao”, de “padrao”, de “cor”,
de “movimento”, de “holograma”, assim como as “sonoras”, compostas

por sons, € as “olfativas”, compostas pelo odor).

In casu, (como se deixou relatado), a “marca” cujo registo pretende

arecorrente ¢ “APP CLIPS”, para os bens e servicos da “classe 9” atras

ja referenciados.

E, se certo se apresenta que uma ‘“frase — puramente — descritiva”,
eventualmente, com caracteristicas “promocionais”, (que se limita a
elogiar as qualidades dos produtos ou servigos), ndo ¢ passivel de registo,
0 mesmo ja nao sucede com “frases”, (ou expressoes), que contenham
determinadas ‘‘caracteristicas”, e que, ainda que se possam considerar
“simples”, (dada a sua natureza, composi¢ao, referéncia, etc...), ndo sao
“comuns”, ao ponto de, a partida, e de imediato, se (poder) excluir

qualquer (necessidade de) analise e reflexdo, ou qualquer “esforgo de
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interpretacdo” por parte do publico consumidor.

Ora, ponderando na aludida “marca registanda” — composta pela
juncao das expressoes: “APP” e “CLIPS” — somos de opinido que a mesma
possui (a necessaria) “capacidade distintiva”, pois que as expressoes ai
empregues, (¢ muito especialmente pela sua “juncao” ou “associa¢do”),
ndo deixam de “instigar a reflexdo”, desencadeando e sugerindo, por sua
vez, um “processo cognitivo na mente do publico” ao qual se dirige, sendo,
por 1sso, passivel de (mais facil) “memorizacdo”, o que a torna capaz de
“distinguir” os produtos a que diz respeito dos produtos de empresas

concorrentes.

Nesta conformidade, mostra-se pois de considerar que a dita marca
registanda, (que em nossa opinido, “ndo descreve”, mas apenas “sugere”),
tem — suficiente — originalidade e impacto, desencadeando, no publico
relevante um “processo cognitivo” que implica, por sua vez, um “esforco
de interpretacdo”, o que, por si, justifica a sua reclamada “capacidade
distintiva”; (a este respeito, veja-se a concep¢ao de Paul Mathély apud
Américo da Silva Carvalho in, “Direito de Marcas”, Coimbra, pag. 211, e

ainda, Pedro Sousa Silva in, “Direito Industrial — No¢des Fundamentais”,
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pag. 152 a 154).

Compreende-se, e, obviamente, respeitam-se outras opinioes sobre

a matéria.

Porém, temos como adequada a solucao que se deixou adiantada.

Na verdade, em matérias como a ora em causa, adequado nao se
mostra de adoptar perspectivas — digamos que algo — “redutoras” das
circunstancias (e outras realidades) que sustentam e esclarecem o pedido

apresentado.

Com efeito, (in casu), ndo se deve olvidar — sendo antes de ponderar
e atentar — que a marca agora em questdo pertence a uma “familia de
marcas” ja registadas em Macau, compostas pelo referido elemento “APP”,

e a mesma recorrente concedidas para idénticos produtos da classe 97, (a

saber “App \i8” N/135746, ¢ “APP NAP » N/81342; cfr., doc. 9 e 10,

juntos com a peti¢ao de recurso judicial), € que a mesma marca registanda
em questdo, (com as mesmissimas expressoes), encontra-se ja registada em

varias jurisdicdes que, tal como a R.A.E.M., sdo partes de idénticas
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Convengodes Internacionais sobre a matéria — como, v.g., o Brasil, a R.P. da
China, paises da Unido Europeia, India, Japao, etc...; cftr., fls. 151 a 154 —
afigurando-se-nos, desta forma, valido e razoavel considerar, (sem
prejuizo da relevancia nesta matéria do “principio da territorialidade”; cfrt.,
art. 4° do R.J.PI.), que se a dita marca ¢ tida como (suficientemente)
“distintiva” noutras jurisdigdes com regimes legais (e costumes)
semelhantes aos de Macau, razao (séria) ndo parece haver para a decidida
recusa, (colocando-se a R.A.E.M. de “costas voltadas” ou, “a margem” da

comunidade internacional).

Dest’arte, adequado se mostra de decidir como segue.

Decisao

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferéncia, acordam

revogar a decisao recorrida, concedendo-se provimento ao recurso.

Sem custas.

Registe e notifique.
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Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se 0s mesmos

ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessarios.

Macau, aos 19 de Abril de 2023

Juizes: José Maria Dias Azedo (Relator)
Sam Hou Fai

Song Man Lei
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