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Processo n.2387/2014

(Recurso Civil)

Data : 15/Janeiro/2015
Recorrente : A Incorporation
Recorrida : Direccdo dos Servicos de Economia

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.AE.M.:

| - RELATO RIO

1. A, INC,, inconformada com a douta sentenca, proferida em 28 de
Janeiro de 2014, que negou provimento ao recurso judicial por si interposto e,
em consequéncia, manteve o despacho da Exma Senhora Chefe do
Departamento de Propriedade Intelectual dos Servigos de Economia que
recusou o registo da marca n.°N/XX, para assinalar servicos da classe 41.2 por

si requerido, dela interpde recurso, alegando, em sintese:

1.2 A Recorrente, através do presente recurso, impugna a deciséo de facto, no que
respeita ao que foi vertido na sua peticédo de recurso judicial, qual seja, o de que a marca B
encontra-se registada ndo s6 no seu pak de origem (Estados Unidos), sendo uma marca
registada comunitaria, foi objecto de um registo internacional e encontra-se registada na

Republica das Filipinas.
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2.2 0O facto de ser uma marca registada no pak de origem (Estados Unidos) é da
maior importancia para a decisdo de Direito, uma vez que teria que ser aplicada a Convencao

de Paris.

3.2 Ao contrario do que subscreve o douto Tribunal a quo, o facto da expressdo B
corresponder ao nome de um jogo de casino ndo a torna insusceptivel de ser protegida como
marca para assinalar servigos da classe 41.2 pois trata-se de um jogo que foi inventado pela
Recorrente, que se encontra devidamente patenteado em seu nome, sendo que esta associado a
um outro jogo, também, inventado pela Recorrente e que ja é uma marca registada, quer no
paf de origem, quer na RAEM: THREE CARDS POKER, marca registada sob o n.°N/15266,

para assinalar servigos da classe 41.2

4.2 Também o facto de se encontrarem registadas outras marcas da titularidade da

Recorrente, cujos elementos nominativos correspondem ao nome de jogos de casino,

demonstra que, desde que se trate de jogos patenteados em nome dos interessados, ndo torna

insusceptivel que o nome de um jogo seja uma marca registada; é o caso das marcas

registadas em Macau ULTIMATE TEXAS HOLD 'EM (N/65144); (ii) (N/65145) e
(ili) ROYAL MATCH 21 (N/65147).

52 O Regime Juridico da Propriedade Industrial consagrou o principio da
proibicdo do registo de marca composta exclusivamente por sinais que se tenham tornado

usuais na linguagem corrente mas, simultaneamente, consagrou o principio do "secondary
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meaning"”, segundo o qual um sinal originariamente privado de capacidade distintiva pode
converter-se num sinal distintivo de produtos ou servicos, sendo passivel de proteccdo legal e,

portanto, sendo registavel como marca.

6.2 Assim, mesmo que se entendesse que se estava perante um sinal que se tenha
tornado usual na linguagem corrente, ndo poderia ser entendido, linearmente, que se estava
perante um sinal insusceptivel de ser protegido como marca, como se deixou consignado na
douta sentenca recorrida, la onde se 1é que o facto de néo ter capacidade distintiva, por ser
um nome gue se tornou usual nos casinos; o facto de a Recorrente ter inventado esse jogo e

patenteado, torna susceptivel de protecgdo o nome escolhido pela sua titular.

7.2 Os sinais usuais, na verdade, tém a particularidade de poderem perder a
capacidade de ser usados em exclusivo mas, simultaneamente, tal proibicdo desaparece
quando readquirem o caracter distintivo como consequéncia do uso feito no mercado por

algum interessado.

8.2 A expressdo B, embora corresponda ao nome de um jogo de casino, é uma
marca que goza de capacidade distintiva e pertence ao grupo das marcas registadas na area

dos jogos de casino.

9.2 O principio da territorialidade esgota-se (i) no facto de se exigir o registo de
marcas na RAEM, pois de contrario elas ndo podem merecer qualquer proteccdo (com a
excepcdo das marcas notorias e as marcas de prestigio) e (ii) no facto de ndo se poder

considerar registavel um sinal em Macau se razdes muito especfficas assim exigirem.

10.2 No que se refere as restri¢des previstas no art. 6.° quinquies da Convencéo de

Paris, que na alinea A) estipula que qualquer marca regularmente registada num pas da
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Unido deve ser protegida, nomeadamente, a prevista na B) 2.°, deve entender-se que esta
norma, exige que os sinais que se tenham tomado usuais na linguagem corrente ou nos habitos

leais e constantes do comércio, 0 sejam assim, no pak em que a protecgao é requerida.

112 Sendo a RAEM membro da Organizagdo Mundial do Comércio e sendo
signataria do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relativos ao
comércio, estd vinculada a acompanhar os mecanismos de protecgdo dos direitos de
propriedade industrial adoptados nos outros pafes membros, razdo por que deve ser
concebivel que uma marca estando registada em varios pakes da Unido possam, desde logo,

merecer proteccdo em Macau, desde que requerido o respectivo registo.

122 A internacionalizagdo dos mercados determinou a necessidade de
internacionalizar as regras de propriedade industrial, impondo que a proteccdo dos direitos
privativos ultrapasse os limites geograficos de um determinado pa®& ou territério,
utilizando-se varias modalidades que correspondem a evolugdo do fendmeno dessa

internacionalizacdo, sendo que uma dessas modalidades é o reconhecimento matuo.

13.2 Tem-se como pacffico que, sb, em casos pontuais, se concebe que uma
determinada marca possa ser protegida num pak e ser considerada insusceptivel de proteccdo
na RAEM, de que sdo exemplos paradigmaticos, marcas que contenham o vocébulo
"CASINO" (s6 susceptiveis de ser concedidas a operadoras do jogo na RAEM) e a marca que
consiste em "PSP" da reputadissima empresa Sony Computer Entertainment Inc., que teve que

ser recusada, porque, na RAEM, PSP é a sigla da Policia de Seguranca Publica.

14.2 A douta deciséo recorrida violou as normas do art. 214.°, n.°3, do RJPI e do
art. 199.° do mesmo diploma legal, porquanto, ndo deviam ser aplicadas ao caso em

apreciacao e as normas do art. 6.° quinquies A) - 1 e B) 2.°, por ndo terem sido aplicadas,

387/2014 5/23



quando deviam ter sido trazidas a colacao para a decisdo de Direito, uma vez que se trata de
uma marca registada no pak de origem (da Recorrente) e em paises da Unido e, na RAEM a
expressao B ndo é um sinal usual, certo sendo que os consumidores de Macau conhecem tal
expressdo por se tratar de um jogo de casino que foi introduzido em Macau pela Recorrente,
ndo podendo os concorrentes da Recorrente usar tal expressdo para assinalar produtos e

servigos idénticos aos que sdo oferecidos pela Recorrente.

TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada que
seja a douta decisdo recorrida, deve o despacho da DSE que recusou a marca nominativa
que consiste em B e que tomou o n.2 N/XX (para a classe 41.2), ser, igualmente, revogado e

concedido o respectivo registo, desta forma se fazendo a costumada Justiga.

2. C, Director Substituto dos Servicos de Economia da RAEM,
entidade recorrida nos autos supra epigrafados, contra-alega, em sintese:

1. Do ponto de vista desta Direccdo, o Tribunal a quo procedeu a apreciacao de
todos os fundamentos de facto e de direito invocados pela recorrente e fundamentou a sua
decisdo, pelo que ndo se vislumbra qualquer violacdo do disposto nos art.s 199.9e 214.6 n.°3
do Regime Juridico da Propriedade Industrial ou das respectivas disposicdes da «Convencao
de Paris para a Proteccdo da Propriedade Industrial», art. 6. e do «Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio», que
justifigue a revogacao da decisao a quo.

2. Dado que a expressdo “B” jd se tornou num sinal ou indica¢do usual nos
habitos leais e constantes do comércio, devido ao seu uso frequente nos casinos em Macau e

nos EUA, ela ndo deve ser protegida pelo registo de marca. Caso a requerente tenha a
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expressdo “B” registada em Macau como marca, podera ser impedida a exploracio pelos
outros concorrentes dos servigos de apostas com a mesma designacgdo, o que resultard numa
situacdo de monopdlio.

3. Portanto, a marca pretendida pela recorrente “B” ndo tem caracter distintivo
necessario para as marcas, além de que o seu registo podera obstar a exploracgéo pelos outros
concorrentes dos servicos de apostas com a mesma designacédo e, em consequente, conduzir a
uma situagcdo de monopdlio. Assim sendo, improcedem todos os fundamentos apresentados
pela recorrente, daique seja necessariamente de recusar o registo da sua marca n.°N/XXX.

Conclui no sentido da improcedéncia do recurso.

3. Foram colhidos os vistos legais.

Il - FACTOS
Vém provados os factos seguintes:

A) Em 26 de Abril de 2012, a recorrente entregou a Direc¢gdo dos Servigos de
Economia o pedido de registo da marca n.° N/XXX, para produtos e servigos da classe 412, cujo
conteudo concreto consta do dito pedido. Segue-se o exemplar da marca: (cfr. fls. 1 e 2 do processo
administrativo, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido).

B

B) No dia 8 de Julho de 2013, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da
Direcgédo dos Servigos de Economia, concordando com conteudo do relatério n.° 280/DP1/2013, nele
proferiu despacho no sentido de recusar o registo da marca n.° N/XX. (cfr. fls. 12 a 16 do processo
administrativo, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido)

C) O mencionado despacho de recusa do registo de marca foi publicado no Boletim
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Oficial n.° 32, Il Série, de 7 de Agosto de 2013. (cfr. fls. 28 do processo administrativo, cujo teor aqui
se da por integralmente reproduzido)

D) Em 9 de Setembro de 2013, a recorrente interpds recurso para este Tribunal.

11 - EUNDAMENTOS

_ 1. O objecto do presente recurso passa pela analise das seguintes
questdes:

- Reapreciacdo da matéria de facto;

- Registo anterior de marca no pafs de origem e registo internacional,
- Principio da territorialidade e do tratamento nacional;

- Capacidade distintiva do registo;

_ - Sinal usual na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes
do comércio;

- Secondary meaning

- Critérios adoptados noutros registos

2. Impugnacdo da matéria de facto

O Tribunal a quo néo tera atendido ao alegado pela recorrente, na sua
peticdo de recurso, que a marca de que é titular tem a sua origem numa invencao
que se encontra devidamente protegida atraves de uma patente que lhe foi
concedida no pafk de origem, interessando realgar o facto da expresséo B se ter
tornado numa marca registada, quer nos Estados Unidos, quer como marca
internacional, quer como marca comunitaria, encontrando-se, também, ja

registada na Republica das Filipinas.
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Tem raz&o a recorrente neste particular aspecto. A prova mostra-se
feita e ndo foi impugnada, dando-se, pois, como assente, ao contrario do
afirmado na 12 Insténcia, face a autenticidade dos mencionados documentos
juntos com a peticdo de recurso, que a recorrente € titular do registo da patente
do jogo B e o registo da marca B para a classe 41.2nos EUA, de um registo
internacional, em 20 de Setembro de 2012, sendo uma marca comunitéria,
desde Novembro de 2011, encontrando-se ainda registada na Republica das

Filipinas, desde 27 de Novembro de 2012.

3. Obrigaréo esses factos a que as autoridades de Macau néo
possam recusar o registo na ordem interna?

Pretende a recorrente estribar-se no Direito Internacional para fazer
vingar a sua pretensdo, ja que a sentenca recorrida preconizaria a ndo aplicacdo
da Convencéo da Unido de Paris sobre a Propriedade Industrial ao caso em
apreco.

Sustenta ainda a recorrente que a invocagdo da referida Convencéo
prende-se mais com 0s seus principios orientadores e, aquando do registo da
sua marca noutros paies da Unido, os varios principios basilares que a mesma
consagra terdo sido respeitados, pelo que ndo haveria razdo para deixar de ter

aqui 0 mesmo entendimento.

A recorrente entende que daidecorre a necessidade de reconhecimento

dessas marcas e o dever de registar a marca em causa na RAEM.

N&o obstante 0 Mmo Juiz ter dito que tais factos ndo vinham
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comprovados, o certo € que ndo deixou de dar resposta a esta questdo, no

pressuposto da existéncia de tais registos.

Somos a sufragar esse entendimento, remetendo-nos para quanto foi
dito sobre o assunto, na certeza de que ndo € por haver um registo de marca em
pak terceiro, ainda que membro da CUP (Convencdo da Unido de Paris) que
esse registo ha-de ser reconhecido na ordem interna, com excepcdo para as

marcas notorias.
4. Os textos legais

O que resulta do art. 6% 3) da CUP & que “Uma marca regularmente
registrada num pais da Unido serd considerada como independente das marcas registradas

nos outros paises da Unido, incluindo o pais de origem.”

Por seu turno o artigo 6.2quinquies estabelece:

“4) - 1) Qualquer marca de fdbrica ou de comércio reqularmente registrada no pais
de origem serd admitida a registro e como tal protegida nos outros paises da Unido, com as
restrigoes a sequir indicadas. Estes paises poderdo, antes de procederem ao registo definitivo,
exigir a jungdo de um certificado do registo no pais de origem, passado pela autoridade
competente. Ndo serd exigida qualquer legalizacdo deste certificado.

2) Serd considerado pais de origem o pais da Unido em que o requerente tem um
estabelecimento industrial ou comercial efectivo e ndo ficticio, e, se ndo tiver esse
estabelecimento na Unido, o pais da Unido em que ele tem o seu domicilio, e, se ndo tiver
domicilio na Unido, o pais da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um pais da Unido.

B) 86 poderd ser recusado ou anulado o registo das marcas de fdbrica ou de comércio
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mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

1.° Quando forem susceptiveis de implicar lesdo de direitos adquiridos por terceiros
1o pais em que a protec¢do é requerida;

2.° Quando forem desprovidas de qualquer cardcter distintivo ou entdo
exclusivamente compostas por sinais ou indicagées que possam servir no comércio para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos
produtos ou a época da produgdo, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos hdbitos leais e constantes do comércio do pais em que a protec¢do é requerida;

3.° Quando forem contrdrias a moral ou a ordem piiblica e, especialmente, as que
forem susceptiveis de enganar o piblico. Fica entendido que uma marca ndo poderd ser
considerada contrdria a ordem publica pela simples razdo de que infringe qualquer disposicdo
da legislagdo sobre as marcas, salvo o caso de a prépria disposicdo respeitar a ordem puiblica.
Fica, todavia, ressalvada a aplicacdo do artigo 10.°-bis.

C) - 1) Para apreciar se a marca é susceptivel de protecdo deverdo ter-se em conta
todas as circunstdncias de fato, principalmente a duragdo do uso da marca.

2) As marcas de fdbrica ou de comércio ndo poderdo ser recusadas nos outros paises
da Unido pelo simples motivo de diferirem das marcas registradas no pais de origem s6 por
elementos que ndo alteram o cardcter distintivo nem modificam a identidade das marcas na

forma sob a qual foram registradas no dito pais de origem.

D) Ninguém poderd beneficiar das disposicées do presente artigo sem que a marca
cuja protegdo se reivindica esteja registada no pais de origem.
E) Em nenhum caso, todavia, a renovagdo do registo de uma marca no pais de

origem implicard a obrigagdo de renovar o registo nos outros paises da Unido em que a marca
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tenha sido registada.
F) O beneficio da prioridade mantém-se em relagdo as marcas submetidas a registo
dentro do prazo fixado no artigo 4. ainda que o registo no pais de origem seja posterior ao

termo desse prazo.”

O artigo 69 bis, da CUP estipula que “1) Os paises da Unido
comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do pais o permitir, quer a
pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fdbrica ou de
comércio que constitua reprodugdo, imitagdo ou tradugdo, susceptiveis de estabelecer
confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registo ou do uso considere
que nele é notoriamente conhecida como sendo jd marca de uma pessoa a quem a presente
Convengdo aproveita e utilizada para produtos idénticos ou semelhantes. O mesmo sucederd
quando a parte essencial da marca constituir reproducdo de marca notoriamente conhecida

ou imitagdo susceptivel de estabelecer confusdo com esta. “

5. Analise dos textos

Se esta disposicdo implica uma proteccdo, se contempla o
reconhecimento de uma marca registada no pas de origem, mas apenas para as
marcas notodrias, tal ndo impde necessariamente a obrigatoriedade do registo
noutro pas.

Além disso, ao abrigo do principio da territorialidade estipulado no art.

4.° do Regime Jurdico da Propriedade Industrial, os direitos de propriedade

industrial conferidos na RAEM abrangem todo o Territorio. Por isso, uma marca
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registada noutros paikses ndo serd necessariamente registada no Territorio.

Apesar de a marca da recorrente ter sido registada noutros pakes ou
regides, particularmente nas Filipinas e nos EUA, como disse o Tribunal a quo,
“em sintonia com o art. 6.° da «Conven¢do de Paris para a Protec¢do da
Propriedade Industrial», as condi¢fes de apresentacdo e de registo das marcas
serdo fixadas, em cada pais da Unido, pela respectiva legisla¢do nacional.”

Em principio, cada membro da OMC e parte da Convencéo de Paris,
incluindo a RAEM, tem o direito de estabelecer, através da respectiva legislacdo
nacional, o seu proprio regime de registo de marcas, incluindo as condicfes ou
critérios de registo, razdo pela qual a DSE na apreciacdo de um pedido de
registo de marca, ndo precisa de consultar as situagdes de registo da marca em
apreco noutros pakes ou regides para decidir se vai conceder ou recusar 0

registo da mesma.

6. Principio da territorialidade

O principio da territorialidade, consagrado no RJPI (artigo 49,
também consagrado na Convencdo de Paris, estabelece que a proteccao
conferida pelo Estado através da patente ou do registo do desenho industrial tem
validade somente nos limites territoriais do pak que a concede deve ser
conjugado com o principio do tratamento nacional (art. 2° da Convencéo de
Paris) que prevé que os nacionais de cada um dos paes membros gozem, em
todos os outros pakes membros a Unido, da mesma proteccdo, vantagens e

direitos concedidos pela legislacdo do pats a seus nacionais.
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Como resulta do art. 4% n®1, do Codigo Propriedade Industrial (CPI),
os direitos de propriedade industrial abrangem apenas o territério nacional, sdo
de base territorial, o que quer dizer que a proteccdo inerente aos direitos
privativos da propriedade industrial, nomeadamente quanto aos respectivos
conteldos e efeitos, é feita por referéncia a um determinado sistema juridico
nacional, que é aquele a luz do qual séo constituidos.

Daqui decorre que, ndo obstante a recorrente ter registado a respectiva
patente e marca nos EUA e Filipinas, daindo resulta que na RAEM se tenha de
aceitar automaticamente o registo por causa disso.

Os EUA, as Filipinas e a RAEM podem ter regimes diferentes em
relacdo ao pedido e registo de patente de invencgdo, divergindo quanto as
condicOes de apreciacdo e concessdo e aos requisitos da patenteabilidade. Nos
termos do art. 62.9 n.°1, al. d) do Regime Juridico da Propriedade Industrial de
Macau, ndo sdo patentedveis 0s projectos, 0s principios e os métodos do
exercicio de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domiio das
actividades econdmicas.

Para além de que os critérios e condicbes de apreciacdo e
concessdo sédo completamente diferentes na patente de invencéo e na marca. Na
primeira, tem-se em vista, principalmente, o preenchimento ou ndo das
condigOes relativas a novidade, actividade criativa e aplicagdo; ja na marca
visa-se a ndo reproducdo ou imitacdo de marcas ja existentes, importando
verificar se a marca em causa preenche os requisitos de capacidade distintiva e

correspondéncia com a realidade.
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A concessdo da patente de invencdo ndo implica necessariamente
a concessao da marca, visto que as duas se diferenciam entre si no tocante as
condicBes de apreciacdo e concessdo, a finalidade do registo e a propria
natureza. Por esse motivo, pese embora, conforme a recorrente, lhe tenha sido
concedido o registo da patente de invencdo do método de jogo de fortuna ou
azar “B” nos EUA ¢ o registo da marca “B” nos pakes como os EUA e as
Filipinas, ndo Ihe serd obrigatoriamente concedido o registo dessa marca na
RAEM, porque o regime do registo de patentes e marcas da RAEM é diferente

dos regimes dos EUA e das Filipinas.

7. Ainda o Direito Internacional e a ordem interna

Na verdade, a Convencdo de Paris para a Proteccdo da Propriedade
Industrial de 20 de Marco de 1883 harmoniza as diversas leis nacionais que
regulam e protegem a propriedade industrial e institui um direito de prioridade,
conferido ao seu titular, de forma a que este possa projectar o seu direito de
propriedade industrial num pas terceiro. Tal prioridade funda-se no artigo 4°da
Convencdo. Pressupde-se o registo da marca noutro pas da Unido, correndo, a

partir dele, um prazo de 6 meses em que € reconhecida prioridade ao requerente

! _ Revista pelo Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967 e alterada em 2 de Outubro de 1979, vigente no
ordenamento juridico da R.A.E.M. , tendo sido notificada a entidade depositéria pelo representante da R.P.C. em
30/Nov./1999 (segundo dados fornecidos pelo G.A.D.I, com actualizagdo em 4/6/2002); o que decorre ainda do
RJPI e do proprio Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio — TRIPS no ambito do Acordo que instituiu a OMC publicado no BO de 26/2/96.0s acordos
internacionais previamente em vigor em Macau, em que a Republica Popular da China ndo é parte, podem
continuar a aplicar-se na R.A.E.M (paragrafo 2 do artigo 138° da Lei Baésica) pressupondo-se a notificacio
respectiva por parte da Governo da RPC.
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em qualquer pas da Unido, prioridade esta reconhecida no artigo 16° n°l do
RJPI que prevé: “Aquele que tiver apresentado reqularmente pedido de concessio de
direito de propriedade industrial previsto no presente diploma, ou direito andlogo, em
qualquer dos paises ou territérios membros da OMC ou da Unido, ou em qualquer organismo
intergovernamental com competéncia para conceder direitos que produzam efeitos extensivos
a Macau, ou o seu sucessot, goza, para apresentar o pedido em Macau, do direito de
prioridade estabelecido na Convengdo da Unido de Paris para a Protec¢do da Propriedade
Industrial.”

O registo da marca no pak de origem tem relevancia para a proteccéo
outorgada pelo artigo 6°- quinquies, sendo entdo a marca protegida tal qual nos
outros pakes da Unido.? Prevé-se expressamente que a marca, nessas
circunstancias seja admitida a registo, embora com as restricdes previstas

naquele preceito da Convencao.

Esta realidade difere do registo internacional da marca, instituto
regulado pelo Acordo de Madrid de 1891° que , contrariamente ao que acontece
em Macau, se encontra previsto e regulado no Codigo da Propriedade Industrial,
em Portugal. Em relacéo ao registo internacional, portanto, o Acordo de Madrid
nao vigora na ordem da RAEM, pelo que ndo faz sentido esgrimir com esse

argumento.

2 _ Oliveira Ascenséo, ob. cit, pag. 148

3 _ Revisto em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington em 2 de Junho de 1911, em Haia em 6 de
Dezembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934 e em Nice em 15 de Junho de 1957. Né&o obstante a sua
extensdo a Macau, o Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas ap6s parecer favoravel da AL
(cfr. Resolucdo 25/98/M da Assembleia Legislativa), ndo estara em vigor na RAEM, por falta da respectiva

notificagdo do Governo da R.P.C. a entidade competente.
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Mas se se pretende, por esta via, impor o registo da marca as
autoridades da R.A.E.M., tornando-a imune as limitagbes da lei local, é a
propria Convencdo que se autolimita’ por via das restricdes e fundamentos de
recusa previstas no artigo 6° - quinquies B), 1° 2°e 3° E ai se encontram as
mesmas restricbes para que a lei de Macau aponta, na parte que nos interessa,
no respeitante aos sinais constituidos por indicacdes que sirvam para designar a
espécie, a qualidade ou o valor do produto ou que sejam susceptiveis de enganar
ou confundir o publico ou que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio do pak em que a
proteccdo é requerida. Ressalva-se a aplicacdo do artigo 10 bis em nome da
sa e livre concorréncia, pelo que o uso da marca e o seu langamento no mercado

nado deixara de estar protegido, independentemente do registo.

Donde, por tudo quanto ficou dito, se conclui que o registo feito em
pakes da Unido ndo pode ser vinculativo para os outros membros, se se
observarem as situacdes de restricdo que a propria Convencao salvaguarda.

Aliéds, sempre se desconhecem as regras de direito interno dos
respectivos Estados, onde realizados os aludidos registos e que permitiram a sua

efectivacgéo.

8. Se a marca “B” pedida pela recorrente ja se tornou num sinal

usual na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio

4 - E entendimento dominante na Jurisprudéncia portuguesa que de harmonia com o art. 62 quinquies o registo
nacional de marca internacional regularmente registada no pak de origem sé pode ser recusado, caso se verifique
alguma das circunstancias taxativamente indicadas no art. 62 quinquies — B) : Ac. do STJ de 5/2/91 in BMJ 404/473,;
de 11/11/97, BMJ 471/406; CJSTJ,V,3% 127 e segs ; de 26/4/01, http://WWWdgsi.pt
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Em termos simplificados, a questao reconduz-se a equacao seguinte:
enquanto nome de um jogo, ainda que patenteado ou introduzido pela recorrente,
praticado em varios casinos da RAEM, pode ele constituir uma marca
apropriavel pela recorrente?

Estamos em crer que ndo e os ditos fundamentos expendidos na
sentenca proferida séo bem esclarecedores da posicao que ora se sufraga.

Na verdade a marca em questdo ja se tornou num sinal usual na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comeércio.

A marca registanda da recorrente é constituida por duas palavras em
inglés, “PAIR” e “PLUS”. A palavra “PAIR” significa “par”, “dupla”, enquanto
a “PLUS” significa “acrescentar”, “adicionar”, “aumentar”. A expressdao “B” &,
hoje em dia, um termo técnico de jogo e uma das modalidades de apostas.

Consultando o site da Direccdo de Inspeccéo e Coordenacgéo de Jogos,
nota-se que o “B” se encontra regulado pelo Despacho do Secretario para a
Economia e Finangas n.© 78/2008, em cujo anexo se publicou o regulamento
oficial do jogo “Fortune 3 Card Poker”. Por sua vez, este regulamento consagra
no seu art. 5.° (Apostas), n.° 1: “Os jogadores podem seleccionar as seguintes
duas modalidades de apostas: 1) Aposta inicial (Ante bet); 2) Aposta num Par
Superior (B bet).”

Temos, assim, que o “B” traduz-se numa modalidade de aposta

exclusiva dum dos jogos de fortuna ou azar legais em Macau, “Fortune 3 Card

Poker”, sendo um dos métodos de apostar no jogo “Fortune 3 Card Poker”. Nos
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termos do art. 10.°do respectivo regulamento, os métodos e regras relativos as
apostas no “B” sdo comuns a todos os casinos.

Nesta conformidade, a designacao “B” ja se tornou num termo técnico
usual nos habitos leais e constantes dos jogos de fortuna ou azar, a qual, sendo
actualmente de uso corrente nos casinos de Macau, pelo que ndo pode ser

objecto de uso exclusivo dum individuo ou empresa.

9. Capacidade distintiva

Resulta clara a falta de capacidade distintiva que deve ser apanagio de
uma marca, estando implicitamente posta em causa, - destinando-se a marca
registanda a assinalar servicos incluidos na classe 412 nomeadamente, o
fornecimento de equipamentos e regras de jogo para jogos de casino e jogos de
mesa ao Vivo, jogos de apostas com saida de video e o fornecimento de locacéo
e licenciamento de jogos online e ao vivo, jogos de casino, maquinas de jogos a
dinheiro -, e equipamentos de jogos a dinheiro -, a livre concorréncia, o0 que esta
impliito na afirmacdo vertida na douta sentenca quanto a insusceptibilidade de

apropriacdo por um so individuo.

Ratifica-se quanto doutamente Se exarou na sentenca ora Sob
escrutinio: “A proposito da marca ora em questdo, este Tribunal concorda
totalmente com o entendimento da entidade recorrida. O “B” encontra-se
regulado pelo Despacho do Secretario para a Economia e Finangas n.©78/2008,

em cujo anexo se publicou o regulamento oficial do jogo “Fortune 3 Card
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Poker”. Por sua vez, este regulamento consagra no seu art. 5.° (Apostas), n.
1:“Os jogadores podem seleccionar as seguintes duas modalidades de apostas:
1) Aposta inicial (Ante bet); 2) Aposta num Par Superior (B bet).”

A marca registanda assume-se, de facto, como uma expressao
usual nos habitos leais e constantes dos jogos de fortuna ou azar, daiser um
sinal insusceptivel de proteccdo nos termos do art. 199.6 n.°1, al. b) do Regime
Juridico da Propriedade Industrial. Tal expressédo usual, sendo actualmente de
uso corrente nos casinos de Macau, néo pode ser objecto de uso exclusivo dum
individuo ou empresa. ... Por outro lado, ndo se esquecam que a marca
registanda se destina exactamente a servigos respeitantes a jogos de fortuna ou
azar, incluidos na classe 412

Nos termos acima expostos, considera este Tribunal que, mesmo
que se reconhe¢ca que na origem da expressdo “B” estd uma inven¢dO
patenteada, a marca composta simplesmente por tal expressdao ndo €, de modo
algum, capaz para distinguir produtos ou servigos. ”

10. Secondary meaning

Sera que a marca da recorrente pode ser considerada dotada da
eficacia distintiva ao abrigo do principio “secondary meaning”?

Mesmo que uma marca ndo seja por natureza distintiva, existe a
possibilidade de esta obter tal caracter supervenientemente, através do principio
do secondary meaning que traduz a circunstancia de um sinal originariamente
desprovido de distintividade adquirir esta qualidade, em virtude de um seu uso
maior ou menor por parte do puablico consumidor, na medida em que, na mente

dos consumidores, esse sinal se converte na marca identificadora dos produtos
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ou servicos de determinado empresario. Surge ai um segundo significado da
palavra em complemento ao seu sentido originario, o que é fruto de uma
mudanca na forma como os consumidores percepcionam o sinal. “E a esta
percepcao, aos resultados psicoldgicos que o uso do sinal propicia e a um
diferente valor semantico por este alcancado, que o principio do secondary
meaning vem conceder proteccdo legal, permitindo a ascensdo do sinal,
inicialmente indistintivo, & condicdo de marca.”

A questdo em apreciacdo € analoga aquela que se verifica quando a
marca adquire renome ou prestigio, ou notoriedade, ou se o sinal readquire a
eficacia distintiva durante a vida da marca.®

Naturalmente, nestes casos, 0 interessado tem de efectuar a prova
correspondente.

Na verdade, qualquer marca constituida por palavras ou desenhos
comuns e usuais ndo deixa de adquirir caracter distintivo por forga do principio
“secondary meaning” consagrado no art. 214.9 n.°3 do Regime Juridico da
Propriedade Industrial, se a utilizacio da respectiva marca tiver transformado as
palavras comuns e usuais que compdem a marca em palavras com caracter
distintivo.

Ora, 0 que se verifica é que a marca registanda, o “B”, configura uma
forma de jogo, uma das modalidades de apostas no jogo “Fortune 3 card poker”
que, em consonancia com o Despacho do Secretario para a Economia e
Financas n.°© 78/2008, pode ser adoptada pela generalidade dos casinos em

Macau, mas ndo exclusivamente pela recorrente.

® . Joana Machado Barros Fernandes, Univ. Minho, O princiio do Secondary Meaning no direito de marcas.
6 - Américo de Silva Carvalho, Dto de Marcas, Coimbra Editora, 2004, 256 e 257
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Nessa conformidade, enquanto designacdo de um método de jogo, ndo
adquiriu caracter distintivo por uso exclusivo da recorrente, pelo que a marca
em questdo ndo é aplicavel o principio do “secondary meaning” a que se
refere o art. 214.5 n.° 3 do mencionado Regime Juridico de Propriedade

Industrial.

11. Vinculacgdo a outras préticas

Sera que, pelo facto de a recorrente ter registado em Macau outras
marcas que sdo igualmente designactes ou métodos de jogos de fortuna ou azar,
tais como “Ultimate Texas Hol'den” e “Royal Match 21", tem o direito de
registar a marca “B"?

Cada pedido de registo de marca é um pedido independente, que

deverd, assim, ser apreciado autonomamente. Apesar de a DSE ter concedido a
recorrente umas marcas com a mesma natureza da marca registanda, como a
marca n.° N/XX “ULTIMATE TEXAS HOLD 'EM”, a marca n.° N/XX
“(desenho: vide o original)” ¢ a marca N/XX “ROYAL MATCH 217, tal ndo
significa a concessdo necesséria da marca registanda, sendo evidente que,
independentemente do acerto ou ndo na concessdo daqueles registos, que
eventual incorreccéo, ilegalidade ou desacerto anteriores néo justificam que eles
se perpetuem.

Em face do exposto, o recurso ndo deixara de improceder.

IV - DECISA O
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Pelas apontadas razfes, acordam em negar provimento ao recurso,

confirmando a deciséo recorrida.
Custas pela recorrente.
Macau, 15 de Janeiro de 2015,
Jodo A. G. Gil de Oliveira
Ho Wai Neng

José Candido de Pinho
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