Recurso n° 62/2003

Data: 13 de Novembro de 2003

Assuntos:

Legitimidade da Direccao dos Servicos de Economia
- Marca
- Documento superveniente

- Oprotunidade da apresentacdo

Sumario

1. A lei atribui a natureza de recurso contencioso ao recurso judicial da
decisao de recusa do registo da marca, que sera dirigido a tribunal de
competéncia genérica, que exerce uma jurisdicdo plena e ndo sé de

cassacao.

2. Dispondo o artigo 281° do Regime Juridico da Propriedade Industrial
que a Direccao dos Servigos de Economia exerce, entre outros, o poder
de impugnar as decisdes proferidas no recurso contencioso, implica-se

obviamente a DSE ter legitimidade activa.

3. Trata-se da marca o sinal destinado a identificar um produto proposto
ao consumidor, distinguindo-o de produtos congéneres e protegendo

o proprietario no jogo da concorréncia mercantil.

4. Tendo embora na prolaccdo da decisdo sido recusado o registo da
marca por um unico fundamento de nao ter a recorrente efectuado a
apresentacdo de um documento, que foi apenas emitido em data

posterior a esse despacho recorrido, a jungdo esta que deve produzir
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efeito para o Tribunal para tomar decisdo em sede prépria em
conformidade, devendo considerar-se oportuna nos termos do art®
450° do Codigo de Processo Civil.

O Relator,

Choi Mou Pan
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Recurso n° 62/2003

Recorrente: Direccao dos Servicos de Economia

Recorrida : De Beers Centenary AG

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

De Beers Centenary AG, com sede em Langensandstrasse 27, 60000
Lucern 14, Switzerland apresentou RECURSO JUDICIAL do Despacho de
30 de Maio de 2002 do Sr. Chefe do DPI, que recusou o registo da marca n°
N/6292.

Junto do Tribunal Judicial de Base, foi o recurso autuado sob processo
n° CRM-009-02-4 e a Mm? Juiz proferiu sentenca em 19 de Dezembro de 2002
decidindo revogar o despacho recorrido ordenado o registo da marca n°
N/6292.

Com esta sentenca nao conformou, recorreu para este Tribunal o Exm°

Director dos Servigos de Economia, alegando que:

a) Conforme a sentenga acima citada ((...) Nao tendo apresentado a
necessdria autorizacao, foi decidido, e bem, a recusa de registo da

marca, por falta de elemento necessério para a sua concessao.

Por ter o despacho recorrido decidido correctamente, conforme os

elementos obtidos na altura, o mesmo ndo carece qualquer

reparacdo. A apresentacdo posterior da autorizacdo da utilizagdo
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ja foi tardia e ndo tempestiva e ndo pode afectar a validade do
despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual,
da Direccdo dos Servicos de Economia, de 30/03/2002, que

recusou o registo da marca N/6290.)

b) Assim pelo que ficou dito temos duas decisdes opostas em relacao

ao mesmo facto e aplicando as mesmas normas juridicas.

c) Salvo o devido respeito entende pois ora recorrente que o
Meritissimo Juiz “a quo” ao decidir pelo registo da marca N /6292
e pela dispensa do documento de consentimento, violou o
disposto no art® 207° n° 1 (d) do RJPI

d) Nestes termos deve a douta sentenga recorrida ser revogada em

conformidade,

e) Se assim se ndo entender, clarificar qual das sentencas a
fundamentacao correcta, uniformizando-se assim as decisdes dos
tribunais da RAEM, para maior esclarecimento destes servigos e

principalmente dos cidadaos.

Ao recurso respondeu a Companhia De Beers Centenary AG,

alegando, em sintese, o seguinte:

A - O art’ 282° do Regime Juridico da Propriedade Industrial
estabelece que “Da sentenca proferida cabe recurso nos termos da lei geral

do processo civil”, i.e., as regras contidas no C.P.C.

B - O dispositivo taxativo do art® 585° do CPC, atribui legitimidade
para interpor recurso das decisdes judiciais apenas a “(...) quem, sendo parte

principal na causa, tenha ficado vencido”.
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C - On° 2 do art® 585° estende essa legitimidade a pessoas que, ainda
que ndo sendo parte principal na causa ou sendo parte acessoria, sejam “(...)

directa e efectivamente prejudicadas pela decisio”;

D - “A DSE nio é considerada. EM CASO ALGUM. parte contrdria” -

disposicao imperativa do art® 279°, n° 4 do RJPI ( o sublinhado é nosso ).

E - Nédo sendo parte, nem pessoa directa ou efectivamente prejudicada,

a Direcgdo dos Servigos de Economia é parte ilegitima no presente recurso!

F - Por cautela de patrocinio, sempre se dird que a Sentenca ndo
enferma de qualquer vicio na anélise que faz dos factos e na aplicacdo do

Direito aos mesmos.

G - Os art’ 31° do Codigo do Registo Comercial (CRC), 16° e 20° do
Cédigo Comercial (C.Com.) e 214°, n° 2, e) e 222°, do RJPI impdem a
verificagdo da dissemelhanca ou ndo identidade de marcas registandas com
firmas pertencentes a outrem, devendo, para tal, ser feito, um cruzamento

de dados entre o Registo Comercial de Macau e o da Propriedade Industrial.

H - O pedido de registo de marca s6 deve ser recusado, nos termos

legais, quando, fazendo uso do cruzamento de dados dai resultante, se

verificar que a marca ou algum dos seus elementos contém “A firma nome ou
insignia de estabelecimento ou apenas parte caracteristica dos mesmos, que niao
pertencam ao requerente ou que o mesmo ndo esteja autorizado a utilizar, se for

susceptivel de induzir o consumidor em erro ou confusio”.

I - O direito a exclusividade do uso da firma s6 se constitui apds o

registo pelo respectivo titular na conservatoria competente - a Conservatoria

dos Registos Comercial e de Bens Moveis.

J - A intengdo do legislador é evitar a coexisténcia ndo autorizada de

tirmas e marcas registadas em Macau em nome de entidades diferentes.
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K - Nao estando registada em Macau qualquer firma idéntica ou
semelhante a marca registanda, nem tendo sido levantada qualquer objeccao,
por parte de qualquer particular, ao registo pedido, a exigéncia formulada

pela DSE nao tem qualquer fundamento legal.

L - O principio da total independéncia entre marcas registadas nos
diferentes paises da Unido de Paris é aplicdvel a Macau, pelo que essa
independéncia tera que existir em relacdo a hipotéticas firmas existentes
noutros paises ou territérios que ndo aquele onde a marca esta registada ou

o pedido de registo formulado.

M - A Direccdo dos Servicos de Economia lavra em erro quando
afirma que a declaracdo de consentimento foi exigida porque “(...) a marca
continha a firma de uma empresa(...)”, o que lhe valeu a veemente censura

da Meritissima Juiza a quo.

N - A DSE s6 vem a saber da efectiva existéncia, num outro
ordenamento juridico, de uma firma com nome semelhante, aquando da

remessa da copia da Peticao de recurso.

O - Ora, nao existindo obstaculos ao registo em Macau, era dever da
DSE registar a marca e nao supor, e teorizar, a existéncia da firma em outras

jurisdigdes, o que nem é obstaculo ao registo da Marca em Macau.

P - A DSE tenta obter sentenca que, com base na apresentacao da
declaracdo, ordene o registo para, no futuro, e em casos semelhantes, voltar
a formular a exigéncia de apresentacdo de declaracdo de consentimento,
mesmo que infundada, esquivando-se aos seus deveres de, activamente,

procurar verificar os registos da Conservatéria Comercial.

Q - Caso a Recorrente nunca houvesse apresentado a Declaragao de
Consentimento em sede de recurso, toda a argumentacdo da DSE no

presente recurso seria inconcebivel.
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R - A Sentenga proferida nos autos de recurso CRR-009-02 nao
constitui caso julgado dado que sera alvo de escrutinio por esse Venerando

Tribunal.

Foram colhidos os vistos legais dos Mm® Juizes-Adjuntos.

Cumpre-se decidir.

A matéria de facto foi dada por assente a seguinte factualidade

(repara-se que a dita “recorrente” se refere a parte recorrida no presente

recurso):

A recorrente requereu em 12 de Julho de 2000 o registo de marca

mista para produtos na classe 422, que tomou o niimero N/6292.

A marca registanda consiste numa sigla “DTC” e nas palavras
“DIAMOND TRADING COMPANY”.

Por oficio de 7 de Margo de 2001, a recorrente foi notificada para

juntar a autorizagdo a que se refere o art® 207°, n° 1, d), do RJPL

Por despacho de 30 de Maio de 2002, do Exm® Senhor Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual, o registo da marca foi recusado

por falta de apresentacdo da autorizagao acima referida.

Aquando da interposicao do presente recurso, a recorrente apresentou
o consentimento prestado pela Sociedade “The Diamond Trading Company

Limited” em que autoriza a utilizagdo da sua firma pela recorrente.

O consentimento foi prestado em 31 de Julho de 2002.
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Conhecendo.

1. Questao-prévia - (i)legitimidade da Direccao dos Servicos de

Economia

A recorrida levantou a priori uma questdo prévia da ilegitimidade da
recorrente, a Direccdo dos Servicos de Economia, pois, “ndo sendo parte,
nem pessoa directa ou efectivamente prejudicada, ... é parte ilegitima no
presente recurso”, nos termos dos artigos 282° e 279° n° 4 do Regime Juridico
da Propriedade Industrial e do artigo 585° do Cédigo de Processo Civil.

Nao tem razao.

Sendo certo, como dispde o artigo 282° do Regime Juridico da
Propriedade Industrial, “da sentenca proferida cabe recurso nos termos da

lei geral do processo civil”.

Sendo também certo, embora nos termos gerais da lei processual civil,
ou seja nos termos do artigo 585° do Cédigo de Processo Civil, s6 possa
recorrer da decisao a parte principal na causa que tenha ficado vencido ou as
pessoas, ndo sendo parte na causa ou sendo apenas partes acessérias, que
tenham sido directa e efectivamente prejudicadas por aquela, o préprio
Regime Juridico da Propriedade Industrial - como uma lei especial - confere
expressamente a Direc¢do dos Servigos de Economia, representada pelo seu
Director, o poder de “produzir alegacdes” e de “exercer quaisquer outros
poderes processuais correspondentes aos dos demais recorridos, incluindo o

de impugnar as decisdes proferidas no recurso contencioso, através de

advogado constituido ou de licenciado em Direito com funcdes de apoio

juridico designado para aquele efeito” - artigo 281°.

Por um lado, ndo-se deve considerar que esta norma da lei especial foi

afastada, mas sim derrotar a norma da lei geral. Nao faz sentido entender
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que a lei s6 atribuir a DSE no recurso contencioso a qualidade da parte

legitima passiva e ndo a activa.

Por outro lado, a lei atribui a natureza de recurso contencioso ao
recurso judicial da decisdo de recusa do registo da marca, que seré dirigido a
tribunal de competéncia genérica, que exerce uma jurisdi¢ao plena e nao s6

de cassacao.

E a dita “parte contraria” referido pelo artigo 279° equipara a mesma
figura - “contra-interessado” - referida no artigo 39° do Cédigo de Processo
Administrativo Contencioso. Nesta conformidade, em caso algum, pode a

DSE, que ja tem posicio como sendo entidade recorrida no recurso

contencioso, ser parte contraria - n° 4 do artigo 297° do RJPL

Assim sendo, é de considerar ter legitimidade a Direccdo dos Servicos
de Economia para interpor o presente “recurso jurisdicional”, o que se

impOe a improceder a questao-prévia levantada pela recorrida.

2. Proteccao da marca

In casu, como se viu, perante a existéncia de uma firma com a
denominagdo “THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED”, foi a
requerente recusado o registo da marca “DTC DIAMOND TRADING
COMPANY”, invocando-se como motivo para tal, o disposto no art® 207°, n°
1 al. d) do dito “R.J.P.I.”, que exige como elemento complementar do pedido
de registo, “a autorizagdo de pessoa cujo nome, firma, nome ou insignia de
estabelecimento, retrato, pintura ou quaisquer outras expressdes ou
tiguracdes figura na marca e ndo seja o requerente ...”; porém no decurso do
recurso judicial junto do Tribunal Judicial de Base, a recorrida apresentou o
documento em falta e assim foi a decisao de recusa revogada e foi ordenada

a admissao do registo da mesma marca.
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A questdo que se coloca aqui é a oportunidade da apresentagdo do

documento posterior ao acto impugnado 450° do Cédigo de Processo Civil.
2.1. Documento posterior
Dispde o artigo 450° do Cédigo de Processo Civil:

“1. Os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da
accdo ou da defesa devem ser apresentados com o articulado em que se

aleguem os factos correspondentes.

2. Se nao forem apresentados com o articulado respectivo, os
documentos podem ser apresentados até ao encerramento da discussdao em
primeira instdncia, mas a parte é condenada em multa, excepto se provar

que os nao pdde oferecer com o articulado.”

Sendo certo que na altura da prolacgao da decisdo de recusa do registo
da marca em causa, ndo tinha a ora requerente ora recorrida efectuado a
apresentacdo da referida “autorizacdo”, ndo obstante notificada para o efeito;
nem a sua juncao extemporanea em sede de recurso judicial para o Tribunal

Judicial de Base podia produzir efeito para a entidade recorrida.

Porém, importa ter em conta que, como resulta claramente na matéria
de facto consignado pelo Tribunal a quo, o documento em causa foi apenas
emitido em data posterior ao despacho que lhe recusou o registo da marca, a
juncdo esta que deve produzir efeito para o Tribunal para tomar decisao em
sede propria em conformidade, pois deve-se considerada oportuna nos

termos do art® 450° do Cédigo de Processo Civil.

Neste mesmo sentido, decidiram o Acérdao do entdo TSJM de 24 de
Novembro de 1999, Processo n°® 1226 (também foi juntado nos autos) e o
Acoérddo deste Tribunal de Segunda Instancia acima citado de 7 de Maio de
2003 do processo n°® 80/2003.
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Neste ultimo Acérdao citado consignou que “[s]e a decisdo de recusa
do registo teve como tnico fundamento a falta da dita autorizacdo, e se com
o recurso daquela interposto efectuar o requerente ora recorrida a jungao de
documento emitido em data posterior a prolaccdao da decisdao recorrida do
qual conste tal autorizacdo, é a sua juncdo tempestiva e de se considerar

satisfeitos os pressupostos para o pretendido registo.”

De facto, o documento que constitui prova de factos constitutivos do
direito que se produz posteriormente a esse recurso judicial deve ser
atendivel, nesta fase da decisdo do recurso judicial no Tribunal Judicial de
Base, que ¢é correspondente a situagdo existente no momento do
encerramento da discussdo, nos termos e para os efeitos do art® 566° n° 1 do

Codigo de Processo Civil.

Assim sendo, pode o Tribunal decidir a causa em conformidade com

todos os factos demonstrados pelas provas nos autos.
2.2. O registo da marca

E aplicavel ao presente processo o Regime Juridico da Propriedade
Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n° 97/99/M, de 13 de Dezembro, do

qual resultaria a no¢do de marca e das suas componentes e caracteristicas.

Como se tem definido, trata-se da marca o sinal destinado a identificar
um produto proposto ao consumidor, distinguindo-o de produtos
congéneres e protegendo o proprietario no jogo da concorréncia mercantil,

produto este que é uma expressdo abrangente pois compreende ndo sé

mercadorias como, e também, servicos.!

O Prof. Ferrer Correia refere que trata-se a marca de um sinal

destinados a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua

1 Vide entre outros, o Acérdao do TSI de 21/06/2001do processo n° 94/2001.
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diferenciacdo de outros da mesma espécie. Assim a marca é um “sinal

distintivo de mercadorias ou produtos”. 2

A nova lei confere aos interessados ampla liberdade na escolha os
sinais distintivos que constituem a marca e ampla proteccdo sobre esta

marca que se torna propriedade exclusiva.
Dispdem os artigo 197° e 199° do RJPI:
Art° 197° ( Do objecto da marca):

“S6 podem ser objecto de proteccdo ao abrigo do presente
diploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais
susceptiveis de representagdo grafica, nomeadamente palavras,
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nameros, 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.”
Artigo 199° (Excepgcoes e limitagdes a proteccdo)
1. Nao sdo susceptiveis de proteccdo:

a) Os sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta
pela propria natureza do produto, pela forma do produto necessaria a
obtencdo de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor

substancial ao produto;

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicagdes que
possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a

quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época

2 Apud “Licoes de Direito Comercial”, I, 1973, 312 a 313.
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de producdo do produto ou da prestagdo do servico, ou outras

caracteristicas dos mesmos;

c) Os sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na

linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com graficos,

dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alineas b) e c) do
nimero anterior que entrem na composicdo de uma marca ndo sao
considerados de utilizagdo exclusiva do requerente, excepto quando

na pratica comercial os sinais tiverem adquirido eficacia distintiva.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no
despacho de concessao, quais os elementos constitutivos da marca que

nao ficam de utilizacdo exclusiva do requerente.

E o Prof. Oliveira Ascensao, quanto a constituicdo da marca, entende
que deve prevalecer a imaginagao e a fantasia dos interessados, podendo ser
constituido por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca
nominativa) figurativos ou emblematicos (marca figurativa ou emblemética),
ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista). “E, entéo, o sinal
distintivo na concorréncia de produtos e servigos que, além de ter a fungao
angariadora de clientela, desempenha um papel de garantia do

consumidor.”3

No Acérdao deste Tribunal de 07 de Maio de 2003 do Processo n°
80/2003, consignou-se que “[n]ao obstante de um ponto de visto econémico,
a marca caiba desempenhar as funcdes de indicagao da origem dos produtos

ou servicos, a de garantia de qualidade e ainda a fungdo publicitaria (cfr.,

3 Apud “Direito Comercial”, II, “Direito Industrial”, 139.
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Luis M. Couto Gongalves in “Direito de Marcas”, pag. 15), atento ao
preceituado no referido art® 197°, é de se concluir ser a fungao juridica da
marca a de identificar a proveniéncia de um produto ou servico ao
consumidor, assim permitindo a sua distingdo de produtos ou servigos

produzidos ou postos no mercado por outra empresa.”

Digamos que a concessdao do registo de marca, composta sob a
liberdade de escolha dos sinais nominativos e/ou figurativos, deve sempre

pressupor a sua eficdcia distintiva.
2.2.1. Eficacia distintiva

O Prof. Perrer Correia entende ainda que “todo o empresario tem
interesse em que, no conteddo ideolégico da marca, transpareca, de
qualquer modo, o nome do produto, ou uma das suas qualidades, ou a
respectiva fungdo, e isto porque, assim, a marca fixar-se-a mais facilmente na
memoria dos consumidores e tera, por consequéncia, maior eficacia. Ora, se
tal objectivo pode ser alcancado sem prejuizo do interesse que
simultaneamente tém as demais pessoas interessadas no uso do sinal

comum, ndo h4 motivo para impedir que seja realizado” .4

E na palavra do Prof. Oliveira Ascensdo, a marca tem de ser
perfeitamente distintiva, sendo “preocupacdo da lei afastar do dominio da
marca todos os elementos genéricos ou os destinados a comunicar outras

indicacdes” .5

Pa

Esta também ¢é considerada como um pressuposto do registo pela
Convencao da Unido de Paris para proteccao da Propriedade Industrial, de
20 de Marco de 1883 - nos seus termos do artigo 6° alinea b), n°s 2 e 3,

aditada pelo Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, aprovado para

4 ob. cit.
5 Apud. “Direito Comercial”, “Direito Industrial” II. sup. cit.. também o Acérdao do entao T.S.]. de
16 de Novembro de 1994 - Jurisprudéncia II, 884.
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ratificacdo pelo Decreto-lei n° 22/75, de 22 de Janeiro, publicado no B.O. n° 4
(3° Suplemento), de 29 de Janeiro de 1986.

Ha eficacia distintiva real quando o consumidor médio -
normalmente atento - estd apto a distinguir o produto marcado de outros

idénticos ou semelhantes, para evitar confusdes ou erros faceis.

Por isso, o carécter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado,
por um lado, em relagdo aos produtos ou servigos para os quais o registo é
pedido e, por outro, em relagdo a percepcdo que dele tem o publico
consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof. Oliveira Ascensdo, a
eficacia distintiva deve ser aferida “pelo consumidor, ndo pelo técnico do

sector, ndo a pessoa especialmente atenta, mas o publico consumidor” .6

Decidimos neste sentido no o Acérdao do TSI de 21/06/2001do
processo n° 94/2001, que “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, ha-de
ela ser dotada, para o bom desempenho da sua fungdo, de eficdcia ou
capacidade distintiva, isto é, ha-de ser apropriado para diferenciar o

produto marcado de outros idénticos ou semelhantes.”

In casu, a marca em causa consiste no sinal nominativo: “DTC
DIAMOND TRADING COMPANY”. Pela sua composicdo, satisfaz nao sé
os requisitos legais, assim como tem eficdcia distintiva. Afigura-se correcta a

decisdo de ordenar o registo da marca em causa.

Nesta conformidade, sem necessidade de mais alongadas
consideracoes, é de se manter a decisdo recorrida, embora com fundamento

diverso, e, consequentemente, de improceder o presente recurso.

6 Ob. cit., 155.
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Pelo exposto acordam neste Tribunal de Segunda Instdncia em negar
provimento ao recurso interposto pela Direccdo dos Servicos de Economia,

mantendo-se a sentenca recorrida.
Nao sdo devidas custas.

Macau, RAE, aos 13 de Novembro de 2003

Choi Mou Pan (Relator) — José Maria Dias Azedo — Lai Kin Hong
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