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SUMARIO:

I. Nos termos do art. 231°do RJPI o registo de marca caduca por falta de
utilizacdo séria durante trés anos consecutivos, salvo ocorrendo justo

motivo.

Il. Existe “justo motivo” quando o ndo uso ndo provém da vontade do
titular do registo, nem lhe é imputavel a titulo de mera culpa. Tal ndo é o
caso quando um determinado interessado ndo faz deliberadamente o uso
da marca enquanto ndo os tribunais ndo decidem os diversos conflitos

marcarios que o opdem a outro em disputas de marcas semelhantes.
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Proc. n©816/2016

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da R.A.E.M.

| — Relatorio

“A Limited”, sociedade comercial com sede social em XX, XX Tower,
XX, Central, Hong Kong, (doravante a “Recorrente”), interpds recurso
judicial do despacho n.° 486/DPl, de 2015-11-27, da Chefe do

Departamento de Propriedade Intelectual dos Servicos de Economia,

Que declarou a caducidade por falta de utilizacdo da marca nominativa
correspondente a B que tomou o ndmero N/4XXX8, para assinalar

servicos incluidos na classe 43, apresentado por ---

C Limitada, com sede em Macau, Rua XX n.2 XX, XX, XX.Candar.

Na oportunidade foi proferida sentenca que julgou improcedente o

recurso.

E contra essa sentenca que ora vem interposto 0 presente recurso
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jurisdicional, em cujas alegacOes a recorrente “A Limited”, formulou as

seguintes conclusoes:

“i) 0 Tribunal a quo considerou que o ndo uso da marca constituiu uma decisdo

decorrente da vontade livre e esclarecida da Recorrente, dado nada impedia

a Recorrente de utilizar a marca.

ii) Tal conclusdo ndo estd correcta, ndo se coadunando com a realidade

dos factos que levaram ao ndo uso da marca pela Recorrente.

iii) Abre-se uma excepg¢do para uma marca que ndo seja utilizada durante
3 anos seguidos, qual seja que o ndo uso derive da existéncia de justo

motivo, conforme parte final do art. 232° do RJPI.

iv) A jurisprudéncia e doutrina mais avalizada ou autorizada, considera
que o justo motivo para o ndo uso constituem motivos que se reportem a
“obstdculos que tenham uma relag¢do directa com o ndo uso dessa marca e
que tornem impossivel ou pouco razodvel o seu uso, igualmente que sejam
independentes da vontade do titular” - Cfr. Couto Gongalves in Manual de

Direito Industrial, 4% Ed., p.316 e Ac. do TJ de 14.06.2007, ai citado.

v) O Tribunal a quo entendeu que “a razdo alegada pela Recorrente (...),
independentemente de tal razdo se considerar provada, ndo impede que a
falta de uso da marca seja imputdvel e imputada a propria Recorrente. (...)

Juridicamente, o critério normativo do justo motivo ndo estd verificado.”.

vi) Porém, a Recorrente viu-se forcada a suspender o inicio da sua
actividade em Macau sob a marca “D” devido a obstaculos colocados pela
Parte Contraria que surgiram apds o registo desta marca em seu nome e que

com ela se relacionam directamente.

vii) Como resulta do registo da marca que se juntou como Doc. 3 nos autos
de primeira insténcia, a Recorrente solicitou o registo da marca em causa

em 17-06-2010 e o mesmo foi-lhe concedido em 25-10-2010.

viii) Entretanto, a Parte Contraria deu inicio a uma série de processos
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administrativos e judiciais onde se discute a titularidade dos caracteres
“D” incluidos na marca em apreco e que, por conseguinte, conduziram ao

adiamento do inicio da utilizacdo da marca em Macau pela Recorrente.

ix) Desde o inicio do processo de registo da marca da Recorrente em Macau,
que a questdo da titularidade dos caracteres “D”, que integram a marca
impugnada e constituem a sua parte preponderante, estd a ser discutida
nas insténcias administrativas e judiciais, na Direcc¢do dos Servigos de

Economia e nos Tribunais de Base e de Segunda Instédncia de Macau.

x) O que significa que desde a entrada da acg¢do judicial supra referida,
intentada pela Parte Contraria em 3-05-2011, que as partes se encontram
suspensas de decisdes administrativas e judiciais que determinem quem pode,
legitimamente, usar e registar em Macau marcas que incluam os caracteres

wp”

xi) Por conseguinte, a pendéncia dos referidos litigios judiciais e
administrativos, constitui obstédculo com uma relacdo directa, ao ndo uso
da marca e que torna impossivel ou pouco razodvel o seu uso e igualmente

independente da vontade da Recorrente.

xii) De acordo com a sédbia doutrina de Américo Silva Carvalho, deve ser
considerado justo impedimento o motivo que n&o tenha permitido o uso da

ANY

marca a “uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa

no cumprimento das obrigacdes que impendem sobre ela.” (destague nosso)

xiii) No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justica da Uni&o Europeia,
em acérddo de 14 de Junho de 2007, no Processo C-246/05 (Armin Haupl v.
Lidl Stiftung & Co. KG), que estabeleceu que também pode ser considerado
como justo motivo para a ndo utilizacdo séria de uma marca “os obstdculos
(...) que tornem impossivel ou pouco razodvel o seu uso, € que sejam

independentes da vontade do titular da referida marca.” (destaque nosso)

xiv) Por sua vez, Luis Couto Goncalves e Antdénio Campinos consideram que
a apreciacédo da aplicacédo pratica deste critério deverd ser feita de modo
casuistico (“Cdébdigo da Propriedade Industrial Anotado”, Antdénio Campinos

e Luis Couto Goncalves, Almedina, 2015, 22 Edicdo Revista e Actualizada,
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p. 462), isto é, cada caso deverd ser tratado de modo singular.

xv) Consideracdo que deverd ser tida em conta no presente caso.

xvi) Adecisdo de ndo usar amarca provémde umacto voluntidrio da Recorrente,
mas esta ndo se absteve de usar a marca apenas porque simplesmente ndo

quis ou ndo lhe apeteceu!

xvii) Seria muito pouco prudente que a Recorrente usasse a marca impugnada
em Macau correndo sério risco de vir a ser responsabilizada pela infracéo

de direitos reivindicados pela Parte Contraria sobre o sinal “D”.

xviii) Sendo de relevar que, como no caso concreto se estd perante registo
de marca (j& concedido), a Recorrente ndo estaria sequer abrangida pela
protecgédo provisdria para efeitos de indemnizagdo consagrada no Art. 7°

do RJPI.

xix) A Recorrente agiu também motivada pelo respeito ao Principio da Boa-fé,
o qual estipula, em termos gerais, regras de conduta tendo em conta as

legitimas expectativas de terceiros.

xx) N&o se afigura justo que a Parte Contraria se possa aproveitar da falta
de uso da marca, sendo parte nos litigios pendentes entre as partes e assim
vir a apropriar-se dela. Certamente, a aceitar-se esta hipodtese,
descarateriza-se o regime juridico da propriedade industrial - parece-nos

que este sim é um jogo especulativo dos direitos industriais!

xx1) No caso sub judice ndo pode entender-se que a Recorrente visa “reservar”
o seu lugar a custa de um registo que ndo usou simplesmente por que néo
quis! E preciso perceber que a Recorrente nio usou a marca de forma plena
(note-se que a Recorrente fez uso da marca em jornais com circulacgdo em
Macau), devido a existéncia de motivos justificativos, provocados pela

Parte Contraria, que tornaram pouco razoavel o uso normal da marca.

xxii) O pedido de declaracdo de caducidade em nome da Parte Contraria,
nas circunsténcias transcritas, subverte o prdéprio sistema de proteccédo

de marcas.
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xx1iii) A pendéncia dos processos mencionados, nos quais a Parte Contraria
é parte, constitui obstédculo ao exercicio, em pleno, da actividade da
Recorrente e sdo o Gnico motivo (exterior a Recorrente) que a leva a que
ndo use ab initio a marca impugnada na sua actividade comercial em Macau
- notando-se, no entanto, que ela é usada em Hong Kong, territdério onde

estd sediada e onde é proprietédria de varios e famosos estabelecimentos.

xxiv) Motivo este que ndo é imputdvel a Recorrente, visto que decorre da
existéncia de uma intensa disputa de direitos de propriedade industrial

entre as partes ndo sé em Macau, mas também em Hong Kong e Zhuhai.

xxv) Em situag¢des como esta, o periodo de tempo necesséario para a concluséo
e a resolucdo dos processos pendentes ndo deve beneficiar nenhuma das partes
e ndo deve relevar para a contagem do prazo de 3 anos para o cancelamento

do registo da marca, previsto no art. 231° al. b) do n° 1 do RJPI.

xxvi) N&o se pode olvidar que a principal beneficidria da declaracdo da
caducidade do registo de marca em preco é a Parte Contraria. Por conseguinte
o pedido de declaragédo de caducidade pela Parte Contraria deve ser entendido
como o resultado da intencdo contrdria aos usos honestos do comércio,
visando apropriar-se de uma marca reconhecida ndo sé em Hong Kong como
em Macau, pois é utilizada em produtos acessiveis aos seus residentes,
causando no consumidor a sensacdo de que se trata de produtos e servigos

da Recorrente em Macau, confundindo-o quanto a sua proveniéncia.

xxvii) N&o obstante o Principio da Territorialidade (que estipula que o
uso da marca tenha de ocorrer no ambito territorial onde o registo lhe
confere protecgdo), ndo se deve negligenciar a proximidade territorial
entre as duas regides o que, juntamente com a notoriedade das marcas da
Recorrente em Hong Kong, leva a que o consumidor de Macau julgue que os

produtos da Parte Contraria pertencem a Recorrente.

xxviii) Especialmente porque os produtos de pastelaria da marca E da
Recorrente sdo vendidos ao publico em embalagens que apresentam, todas
elas, as marcas E e “D”, e porque, de acordo com a douta jurisprudéncia
deste Tribunal, o conceito de consumidor de Macau ndo se deve restringir

aos residentes de Macau, devendo igualmente abranger os turistas oriundos,
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nomeadamente, de Taiwan, de Hong Kong e do interior da China.

xx1x) Acresce que, por tudo o vertido, nos processos pendentes, é a Parte
Contraria que age de mad-fé desde o inicio, ao utilizar marcas varias que
pertencem a Recorrente e que a Parte Contraria abusivamente comecou a

utilizar e cujo registo veio a requerer em Macau.

xxx) No pedido de caducidade apresentado a DSE, a Parte Contraria refere
que pretende usar a marca em aprec¢o para identificar os mesmos servigos,

mas ndo possuil interesse legitimo para o fazer...

xxxi) Como os produtos da Parte Contraria s&o produzidos em Macau,
suscita-se a questdo de esta marca, ao ser por si utilizada, ser enganosa
quanto a origem dos produtos (o que ndo é aplicavel a Recorrente, pois
esta é uma empresa de Hong Kong e muito conhecida dos residentes de Macau),
pois o puUblico consumidor poderd julgar que tails produtos pertencem a

Recorrente, considerando a sua forte presenca em Hong Kong.

xxx11) Do que se concluil que o presente pedido de declaracédo de caducidade
ndo é mais do que o Unico meio que a Parte Contraria encontrou para obter
registo da marca em Macau, assim obstaculizando ao exercicio da actividade
da Recorrente neste territdério, pois a mesma ndo assiste interesse legitimo

para requerer a caducidade do registo da marca em aprecgo.

xxxiii) E por demais evidente que a Parte Contraria recorre a todos os
meios para impedir que a Recorrente prossiga com a sua actividade em Macau,

deixando antever que age com manifesta ma-fé e em concorréncia desleal.

xxx1v) Sem prescindir e caso ndo se entenda que o motivo alegado para a
ndo utilizacdo da marca é atendivel, requer-se ao Tribunal que seja tido
em consideracdo para efeitos de uso da marca, como mais acima se mencionou,
que a Recorrente tem publicitado os seus produtos e servigos em jornais
de Hong Kong (de que sdo exemplo os jornais F, G e H, juntos como Doc.

4 no processo administrativo) aos quais os residentes de Macau tém acesso.

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

procedente o presente recurso e, em consequéncia, a sentenga recorrida

ser revogada, substituindo-se por outra qgque revogue a declaracgdo de

caducidade da DSE, sendo substituido por outro que declare validade da

. 2
marca objecto do presente recurso

A entidade administrativa ndo contra-alegou, limitando-se a oferecer o

merecimento dos autos.

A contra-interessada C Limitada respondeu ao recurso, sem formular

conclusoes, pugnando pelo seu improvimento.

Cumpre decidir.
**k*k
Il — Os Factos

1 - A marca N/4XXX8 B da recorrente foi registada em Macau em
25/10/2010 para os servigos da classe 43 “Fornecimentos ¢ preparagao de
comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e servicos de

fornecimento de refeicdes”.

2 — Durante 3 anos a recorrente ndo fez uso da referida marca em Macau.
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3 — No dia 12/05/2015 a recorrida particular requereu a declaragdo de
caducidade da marca em apreco.

4 — No dia 27/11/2015 na Direccdo dos Servigos de Economia, pela

técnica assessora foi proferido o seguinte parecer:

“Do pedido

1. A 12/05/2015, a “C, Limitada” em chinés, “CHIR/\H]”, romanizado como
“C Iao Han Cong Si, requereu o pedido de declaracdo de caducidade da marca
N/4XXX8 B registada para servicos incluidos na classe 43.2% do Acordo de
Nice' «Fornecimentos e preparacdo de comida para consumo fora de terceiros;
restaurante, café é servicos de fornecimento de refeigdes;» em nome de

“A Limited”, com sede em Hong Kong, Room XX, XX Tower, XX, Central,

2. O pedido de declaracédo de caducidade foi publicado no BORAEM n.° 24-11
Série de 17/06/2015.

3. Através do of n.° 60990/DPI de 19/05/2015, foi notificado, o
representante do titular da marca, Dr. Jodo Encarnacédo, advogado com

escritdério em Macau, do pedido de declaracdo de caducidade.

4. A 20/07/2015, a “A Limited” apresenta a sua resposta.

5. A Requerente fundamenta o seu pedido evocando:

(1) A a titularidade de diversos direitos de propriedade industrial, tais

como o Nome ou Insignia de Estabelecimento n.° E/OXXX31-, as marcas

registadas na classe 30: N/4XX9- , N/5XX3 -e N/1XXX6
_ e ainda detém o direito exclusivo a utilizacdo da Firma “C

BFR/AE]”, “C LIMITADA”, em Macau, pelo que, tem legitimidade para o presente

! Aviso do Chefe do Executivo 11.2 10/2009 publicado no BO N.2 20-I série de 2009/05/22.
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pedido.

(ii) A “A Limited” nunca usou a marca B para os servicos de Fornecimentos
e preparagdo de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café
e servicos de fornecimento de refeigdes para 0s quals requereu o registo

do sinal.

(iii) Em termos normativos alicerca-se no artigo 213.° do RJPI, alinea
b) do n.° 1, segundo o qual “o registo de marca caduca: (...) Pela falta

de utilizacdo séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo”.

6. Na Resposta ao pedido de declaracdo de caducidade da marca, alega, a
Respondente, ser reconhecida por deter a maior cadeia de restaurantes de
pastelarias de Hong Kong desde 1950 e as suas marcas D estdo registadas
cm varias jurisdic¢des em todo o mundo, incluindo em jurisdig¢des de lingua

oficial chinesa e em Macau:

- as marcas «D» N/3XXX5, N/3XXX6 e N/3XXX8, encontram-se registadas

respectivamente nas classes 16, 30 e 35.

- as marcas «D» N/3XXX9, N/3XXX0 e N/3XXX2, encontram-se registadas

respectivamente nas classes 16, 30 e 35.

7. A Respondente confirma e falta de utilizagdo séria da sua marca e alega
como justo motivo ter sido forcada a suspender o inicio da comercializacéao
directa dos seus produtos, sob a marca D devido a obstédculos que surgiram
apbdés o registo desta marca em seu nome e que com ela se relacionam
directamente, porque a Requerente deu Inicio a uma série de processos
administrativos e processos judiciais onde se discute a titularidade dos
caracteres «D» incluidos na marca em aprego e dque, por conseguinte,

conduziram a protelacdo do inicio da utilizacdo da marca em Macau pela

Requerida.

8. Razdo pela qual, agindo de boa-fé e com a preocupacdo de ndo violar
direitos de terceiros, a Requerida ndo utilizou a marca para prestar os
seus servicos em Macau, até a questdo da titularidade das marcas, que

incluem os caracteres «D» estar definitivamente decidida.
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Do Direito

O Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei

(o)

n.° 97/99/M de 13 de Dezembro estabelece o seguinte procedimento:
«Artigo 52.°
(Pedidos de declaracédo de caducidade)

1. Os pedidos de declaracdo de caducidade sdo apresentados na DSE.

2. Salvo quando o fundamento for a rentncia, o titular do registo é
notificado do pedido de declaracdo de caducidade para responder, querendo,

no prazo de 2 meses.

3. A requerimento do interessado, apresentado atempadamente, o prazo a

que se refere o numero anterior pode ser prorrogado por mais 1 més.

4. Novas prorrogacgdes por periodos iguais sé podem ser concedidas sem
oposicdo expressa da Parte Contraria, e Jjustificadas por motivos

atendiveis.

5. Decorrido o prazo de resposta, a DSE decide, no prazo de 1 més, da

declaracdo de caducidade da patente ou do registo.

Artigo 223.°

(Utilizacdo facultativa da marca)

Sem prejuizo do disposto quanto a caducidade do direito a marca, a
utilizagdo desta é facultativa, salvo quanto' aos produtos ou servigos
em que a utilizacdo de marca registada seja declarada obrigatdéria por

disposicédo legal.

Artigo 231.°

(Caducidade do registo de marca)
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1. O registo de marca caduca:

a) Nos casos previstos no n.° 1 do artigo 51.°;

b) Pela falta de utilizacdo séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo

motivo;

Artigo 232.°

(Utilizacdo séria da marca)

1. E considerada utilizacdo séria da marca:

a) A utilizacdo da marca tal como estd registada ou que dela ndo difira
sendo em elementos que ndo alterem o seu caréacter distintivo, nos termos
do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado

devidamente inscrito;

b) A utilizacdo da marca, tal como definida na alinea anterior, para

produtos ou servicos destinados apenas a exportacdo;

c) Autilizacdo da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular

e para efeitos da manutencdo do registo.

2. Autilizacdo séria da marca de associacédo afere-se por aqueles que dela

fazem uso com o consentimento do titular.

3. A utilizacdo séria da marca de certificacdo afere-se pelas pessoas

habilitadas para dela fazerem uso.

4, O inicio ou reinicio da utilizacdo séria nos 3 meses imediatamente
anteriores a apresentacdo de um pedido de caducidade, contados a partir
do fim do periodo ininterrupto de 3 anos de n&o utilizacdo, n&o é tomado
em consideracdo se as diligéncias para o inicio ou reinicio da utilizacéo
s6 ocorrerem depois do titular tomar conheci menta de que pode vir a ser

requerido esse pedido de caducidade.

816/2016 12



5. Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar

a utilizacdo da marca, sem o que esta se presume ndo utilizada.»
A Doutrina

Como refere Oliveira Ascencgédo, os direitos industriais nédo servem para
jogos especulativos, para meras reservas de lugar, mas tém contrapartida

no desempenho de lima funcg&o.?

Luis Couto Gongcalves® diz que, o uso, que tem vindo a perder importdncia
enquanto modo de aquisicdo do direito de marca, readquire relevancia noutro
tipo de situacdes das quals sobressaem a manutencdo do direito de marca
(...) evitando-se desse modo que os registos de marcas sejam ocupados por

“cimiteri e fantasmi di marchi”.

Para evitar essas situacdes, a lei de Macau impde um uso sério da marca,
sancionado a ndo utilizacgdo durante trés anos consecutivos, caso em que
o seu titular fica sujeito a caducidade do respectivo registo, salvo se

tiver um justo impedimento para esse ndo uso.

O uso sério deve ser analisado segundo um padrdo médio, o uso efectivo,
publico e continuado, que uma pessoa normal diligente e devidamente

informada e cuidadosa, no cumprimento das suas obrigacdes, faz da marca®

Configura “Justo motivo” para a ndo utilizacdo séria da marca tudo que
diga respeito a causas de forcamaior ou casos fortuitos e todas as situacdes

nado imputédveis ao titular da marca.’

Determina o n.° 5 do artigo 232 que cumpre ao titular do registo ou a seu
licenciado, se o houver, provar a utilizacdo da marca, sem o que esta se

presume ndo utilizada.

Estudo do pedido

? in Direi to Comerecial. vol.ll, Lisboa, paginas 180 e 181.

* In Direito de Marcas, 22 Edicdo, Margo 2003, Almedina, pdg. 175.

* Neste sentido Américo da Silva Carvalho, in Direito das Marcas, Coimbra Editora, 2004, pag. 530 e ss.
® Obra cit. fls. 177 nota 406
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Como determina a lei o 6nus da prova encontra-se do lado do titular da
marca a quem incumbe juntar os elementos de prova sem os quals se presume

a ndo utilizacdo da marca.

(1) Documentos comprovativos da “intencdo de uso”.

A Respondente juntou algumas publicacgdes de jornais de Hong Kong com
circulagcdo em Macau para provar a Iintencdo de uso da marca, mas as
publicacdes referenciadas s6 atestam a publicidade em Hong Kong dos seus
produtos, nada provam em relacdo ao uso da marca em Macau, porgque O Uuso
de marca fora do Territdrio para o qual esta estd destinada ndo é, dedireito,
relevante para qualificar de sério o uso da mesma, posto que a realidade
exigida ao uso sério da marca corresponde a uma actividade empresarial
verdadeira, ndo aparente ou simulada. (..) Sendo Regido de ordenamento
juridico independentes, o uso de marca em Hong Kong ndo produz efeito de
considerar por ter utilizado a marca em Macau, mesmo por meio de publicidade
nos jornais e programas televisdo de Hong Kong em que a maior parte dose

cidaddos de Macau tenha acesso.

(ii) A Respondente invoca como “justo motivo” para o ndo uso da marca ter
sido forcada a suspender o inicio da comercializagdo directa dos seus
produtos, sob a marca D devido a obstdculos que surgiram apbds o registo
desta marca em seu nome e que com ela se relacionam directamente, porque
a Requerente deu inicio a uma série de processos administrativos e processos
judiciais onde se discute a titularidade dos caracteres «D» incluidos na
marca em apreco e que, por conseguinte, conduziram a protelacdo do inicio

da utilizacdo da marca em Macau pela Requerida.

Com efeito, a Requerente e a Respondente deram inicio a lima verdadeira
contenda administrativa e judicial em relacdo as marcas «D» que coexistem,
como se pode verificar numa busca ao ficheiro informdtico, dai ndo se
considerar que a demanda, entre as partes, seja considerado justo motivo

para o ndo uso, a marca encontrava-se registada desde 25/10/2010.

Conclusdes

Assim, salvo melhor opinido, ndo estando provado pela Respondente o uso
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sério da utilizacdo da marca N/4XXX8, durante 3 anos consecutivos em Macau,
para servicos incluidos na classe 43 do Acordo de Nice, deve ser declarada
a caducidade da mesma, por forga da alinea b) do n.° 1 do artigo 231 e
do n.° 5 do artigo 232, do Regime Juridico da Propriedade Industrial,

aprovado pelo Decreto-Lei 11.° 97/99/M, de 13 de Dezembro.
A consideracdo superior
Departamento da Propriedade Intelectual, aos 27 de Novembro de 2015.
A técnica superior assessora, principal

XX ”

5 — A entidade administrativa proferiu o seguinte despacho datado de
27/11/2015:

“Concordo com a presente informagdo, pelo que, no uso de competéncia delegada, nos termos do

Despacho n°®5/DIR/2015, publicado no n®19 do B.O. da RAEM de 13/05/2015, declaro a caducidade
do registo de marca n®N/4XXX8, por forca da alinea b) do n.°1 do artigo 231 e do n.°5 do artigo 232,
do Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 97/99/M, de 13 de

Dezembro.

Publicar a decisdo no B.O.
Notifique-se as partes”.

**k*k

111 — O Direito

O presente recurso judicial vem dirigido contra a sentenca do TJB, que

apresenta o seguinte teor:

«Dispde o art. 231°, n° 1, al. b) do RJIJPI que “o registo de marca
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caduca pela falta de utilizagdo séria durante 3 anos consecutivos,

salvo justo motivo”.

A recorrente ndo disputa quanto a auséncia de utilizacdo. Antes,
aceita que ndo utilizou na RAEM a sua marca durante trés anos
consecutivos. Diz apenas que teve uma justificacdo para ndo a ter
utilizado, o que impede que se verifique aquele fundamento de
caducidade do registo. O motivo que invocou prende-se com a sua
alegada decisdo esclarecida e de boa-fé. Por a sua marca conter um
sinal® que é objecto de disputa juridica e por haver uma accdo onde
se visava a anulacdo da sua marca, entendeu a recorrente como
adequado esperar que acabasse tal disputa para retomar a utilizacéo

da sua marca.

Apesar de a recorrente concluir que se viu forcada a ndo usar e a
esperar, essa forma de alegar deve ser entendida como uma opgédo
motivada e ponderada, pois havia ainda possibilidade de escolher
usar, o que é diferente de ser forcada a ndo usar. A recorrente
escolheu o termo “forcada” ndo com o sentido de coagida, mas de ter
optado pela solugdo que se lhe afigurou melhor depois de ponderar
as consequéncias possiveis das solugdes que poderiam ter os litigios
existentes. Alegou, pois, em jeito de conclusdo e ndo em jeito de
facto, como seria a alegagdo de um facto causador de medo capaz de
tolher a vontade livre. Alegou uma vontade prudente e ndo uma vontade

coagida.

E esta decisdo da recorrente de ndo usar a sua marca que cumpre
subsumir ao critério legal. Configurard justo motivo para a ndo

utilizacdo da marca?

O uso da marca é um 6nus do seu titular. Se quer garantir a

exclusividade que o direito de propriedade industrial 1lhe
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proporciona sobre a utilizagdo do sinal distintivo, tem de o usar
efectivamente. De outra forma, o sinal deve ficar livre e disponivel
para assinalar bens e ndo “preso” ou “ocupado” para gque ninguém o
use. De facto, os sinais distintivos do comércio tém de estar ao
servico do comércio, a exercer a sua funcdo distintiva, nédo podendo
o0 registo servir de cemitério ou prisdo de sinais. Se o titular do
registo ndo der cumprimento ao énus que sobre si impende, sofre as
legais consequéncias, deixa de ter a protecg¢do do registo porque
este caduca para que o sinal se liberte. Em rigor, o uso do sinal
ndo estd na livre disposicido do titular do registo respectivo”’.
Esta dimensdo de o6énus do uso sério da marca implica que o
incumprimento ndo importe as normais consequéncias apenas se néo
puder ser imputado ao onerado. Isto é, se houver uma razdo que O
dispense do cumprimento do énus que sobre si impende - um justo motivo
A imputacgdo do incumprimento ao onerado ndo deixa davidas se esse
incumprimento provier da vontade livre e esclarecida do onerado.
Por isso se diz que s6 é justo o motivo do ndo uso quando o ndo provém
da vontade do titular do registo® e é alheio a essa vontade ou mesmo
contrario a ela. Remonta a teorizacdo dogmédtica do Direito levada
a cabo por Savigny e Jhering a ideia de que a imputacdo de uma
consequéncia juridica a um acto de uma pessoa depende da vontade
ou do interesse desta em relagdo ao acto. Assim, por mero exemplo,
a vinculacdo resultante de um contrato funda-se na vontade livre
e esclarecida de contratar. E a responsabilidade do comitente pelos
actos do comissario funda-se no interesse do comitente em tais actos.
O incumprimento ndo pode ser imputado ao inadimplente nos casos em
que lhe era impossivel o cumprimento, pois apesar de ter vontade
de cumprir, ndo tem possibilidade. O incumprimento também n&o pode

ser imputado ao inadimplente nos casos em que a este ndo era exigivel

’ Afigura-se menos apropriado falar em uso obrigatério da marca, embora se tenha tomado comum.

8 Assim, citando Coutinho de Abreu, Curso... , Vol. IV, p. 394, Acdérddo do Tribunal de Segunda
Instancia de 22/05/2014, proferido no processo n? 39/2014, Relator: Dr. Candido Pinho, acessivel em
www.court.gov.mo
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que cumprisse, designadamente por erro ou medo que viciam a vontade,
O erro porque, espontdneo ou provocado por dolo, impede aquela
vontade de ser esclarecida e o medo porque a impede de ser livre.
Mas j& lhe é imputédvel nos casos em que se deve a sua vontade livre
e esclarecida, ainda que formada a partir de razdes nobres e
altruistas, bem longinquas do direito da concorréncia e da
propriedade industrial. Ora, é o préprio Cdédbdigo Civil que dispode
que ndo constituil coacgédo a ameaca do exercicio normal de um direito
(art. 248°, n° 3), pelo que o recurso aos tribunais n&o deve ser
suficiente para tolher a vontade, especialmente das sociedades
comerciais onde essa vontade se forma nos seus o6rgdos prédprios,

normalmente plurais e, por isso, menos débeis.

Regressando ao caso dos autos, dir-se-4 que a razdo alegada pela
recorrente (esperar pela resolucgdo de conflitos sobre sinais que
compdem a sua marca e que visam a anulacao desta), independentemente
de tal razdo se considerar provada, ndo impede que a falta de uso
da marca seja imputdvel e imputada a proépria recorrente. O
instrumento fundamental - vontade livre e esclarecida - permite e
justifica a imputacdo da consequéncia juridica a actuacdo omissiva
da recorrente. Ndo podemos esquecer que estamos no campo do juridico
e ndo no campo damoral ouda cortesiaedo trato social. Juridicamente,
o0 critério normativo do justo motivo nédo estd verificado. Se em
termos morais e de cortesia a alegada actuacdo “prudente” da
recorrente até poderad merecer louvor, no ambito do juridico, a sua
decisdo de esperar pela resolugdo de conflitos administrativos e
judiciais (alguns deles ndo directamente relacionados com a sua
marca e um que sé6 lhe poderia determinar proibicdo de uso depois
de findo) apenas recebe a consequéncia do 6énus incumprido. Pararia
ou abrandaria muito o trafego comercial se em todos os casos de
conflito juridico a actividade comercial esperasse pela solucgédo
daquele. A recorrente decidiu ndo usar a marca e, sendo totalmente

dona da sua decisédo livremente ponderada e motivada e esclarecida,
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sibi imputet. Tem de colher os frutos dessa decisdo. Ndo estava
dispensada do uso; Ndo tinha qualquer proibicédo de uso; Beneficiava
da proteccgdo do registo que lhe permitia usar a marca com excluséo
de outrem; Tinha o 6nus da utilizacdo da marca; Nada lhe determinava
que tivesse medo da pendéncia de litigios administrativos e
judiciais; Nada lhe permitia que esperasse pela solugdo; Motivou-se
livremente optando pelo ndo uso a espera que se solucionassem os
conflitos sobre sinais que compdem a sua marca e sobre a

anulabilidade;

A recorrente seguiu uma estratégia comercial, para utilizar a
expressédo do douto Acdrddo do Tribunal de Segunda Insténcia referido

na nota numero 6 supra.

Do alegado na motivagdo do recurso, nada se vé gque impega gque seja
feito um juizo de imputacdo do ndo uso da marca a prépria recorrente,
por nada ter existido que lhe tolhesse a vontade que permite tal

juizo de imputacdo.

Do que acaba de ser dito conclui-se que nédo se verifica justo motivo
para que a recorrente ndo tivesse usado a sua marca como podia e

devia, pelo que ocorre a caducidade do registo e nenhuma censura

merece a decisdo recorrida.»

Trata-se de uma fundamentacéo correcta. Por tal motivo fazemo-la nossa, nos termos e

para os efeitos do disposto no art. 631° n<, do CPC.

Acrescenta-se, a propdsito, ser esta a solucdo que este TSI j& defendeu ao considerar

que “...sb6 constitui motivo justo para o ndo uso aquele motivo que
ndo tenha permitido a uma pessoa normal, diligente e devidamente
informada e cuidadosa cumprir as obrigacdes que impendem sobre ela’.

Existe justo motivo quando o ndo uso ndo provém da vontade do titular

° Américo da Silva Carvalho, ob. cit., pag. 533.
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do registo, nem lhe é imputéavel a titulo de mera culpa. Dito de outra
forma, o justo motivo para o ndo uso da marca depende da ocorréncia
de circunsténcias independentes da vontade do titular, como s&do os
casos de forca maior (guerras, catéstrofes naturais, etc.), ou de

medidas de autoridades publicas proibindo a producdo ou a

comercializacdo dos respectivos produtoslo” (AC. TS|, de 22/05/2014,
Proc. n°39/2014,) .

N&o existe, pois, “justo motivo” para o ndo uso quando um determinado
interessado ndo faz o0 uso da marca alegadamente enquanto os tribunais
ndo decidem os diversos conflitos marcérios que o opdem a outro acerca

de disputas de marcas semelhantes.

No mesmo sentido do presente aresto, alias, e com referéncia a mesma

recorrente, ver o Ac. do TSI, Proc. n°787/2016, da presente data.
**k*
IV — Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso e confirmar a

sentenca recorrida.
Custas pela recorrente.

TSI, 26 de Janeiro de 2017

10 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, ob. cit., pag. 394.
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José Candido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong
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