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Processo n.2347/2014

(Recurso Civil)

Data : 15/Janeiro/2015
Recorrente : A
Recorrida : B Limitada

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

| - RELATO RIO

A, ora recorrente, notificado da douta sentenca que revogou a
decisdo da DSE que se pronunciara no sentido da caducidade por ndo uso sério
da determinada marca, em relacdo a todos os servigos de dada classe, tendo
interposto recurso da mesma, vem nos termos do artigo 613.°n.©2 do Cddigo de
Processo Civil (C.P.C.), apresentar as suas alegagdes de recurso, concluindo da

seguinte forma:

A. Sendo a DSE uma entidade administrativa que zela pelo interesse publico no
registo de Propriedade Intelectual, nomeadamente pelos valores da concorréncia leal e da
proteccdo da propriedade intelectual discorda-se que a DSE possa ter agido em excesso de

prondncia.

B. A Administragdo Publica rege-se segundo o Cddigo do Procedimento
Administrativo o qual no seu art. 59.° dispde que a Administracdo ndo s6 pode debrucar-se

sobre "matérias ndo mencionadas nos requerimentos”, como ainda "decidir coisa diferente ou
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mais ampla do que a pedida”.

C. A caducidade neste caso é de conhecimento oficioso, como resulta do art. 315.°
do Cédigo Civil ("A caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal e pode ser alegada
em qualquer fase do processo, se for estabelecida em matéria excluida da disponibilidade das

partes").

D. A Recorrida, sob a qual pendia o 6nus de prova nos termos do art. 232.° n.°5
do RJPI veio confirmar e informar a DSE, no processo administrativo de que n&o tinha usado

a marca para qualquer dos servicos na especificacéo.

E. A declaracdo de intengdo de uso prevista no Codigo da Propriedade Industrial
de Portugal é um mecanismo que obriga os interessados a, para evitarem a caducidade,
apresentar esta declaragéo, que institui uma mera presuncao de uso, que pode ser ilidida por

gualquer interessado que prove a caducidade por ndo uso da marca.

F. A douta deciséo a quo estabelece uma ponte entre o regime de Portugal e o de
Macau, retirando do facto de néo se ter transposto 0 mecanismo de declaracdo de intencéo de
uso (também referida apenas por DIU) para o RJPI, a conclusdo de que nesta matéria nédo

existe em Macau conhecimento oficioso.

G Contudo, o regime existente em Portugal é bastante diferente do de Macau, na
medida em que i) concede maior importancia a intervencdo dos particulares (pelo mecanismo

do DIU) e porque ii) inverte o dnus da prova.

H. No primeiro ponto, 0 mecanismo legal do DIU permite criar uma presuncéo (de
fonte legal) de que a marca estd a ser usada, obrigando os contra-interessados a ilidir essa

presuncdo. No segundo, o 6nus da prova € invertido e incumbe aos interessados no
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cancelamento provar que a marca nao esta a ser usada (ao passo que no regime de Macau
incumbe ao titular da marca provar que usa a mesma) - de todo o modo, o regime vigente em
Portugal ndo limita ou cerceia os poderes da Administracio em declarar oficiosamente a

caducidade.

I. N&o tem assim qualquer sentido afirmar que, tendo os particulares um menor
ambito de intervencdo no regime em vigor em Macau, também a Administragdo esteja mais
limitada ou condicionada. Pelo contrario, tendo os particulares menos intervencdo no
controle do uso das marcas, aumenta a responsabilidade e o ambito de intervencdo da

Administracdo nesta matéria.

J. A caducidade por ndo uso respeita claramente a um interesse publico em
controlar o nimero de marcas e em expurgar O registo das marcas registadas que nao
correspondem a qualquer interesse sério ou a qualquer intengdo comercial ou industrial no

Seu uso.

K. O regime da caducidade por ndo uso prossegue eminentemente um interesse
publico, que ndo esta sujeito a disponibilidade das partes. Tratando-se de matéria indisponivel,
decorre imediata e necessariamente que a mesma € de conhecimento oficioso (como o

confirma o artigo 315.° do Cdédigo Civil).

L. Na sentenca recorrida ndo tera sido feita a correcta interpretacdo dos normativos
legais aplicaveis. No entendimento da sentenca recorrida, sempre que uma causa de
caducidade ndo opera automaticamente a mesma ndo é de conhecimento oficioso e esta
sujeita a requerimento ou a intervencdo dos particulares. Por outras palavras, na sentenca
recorrida "conhecimento oficioso” e caducidade que opera "automaticamente™ sdo conceitos

sindénimos ...
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M. Mas se assim fosse, pela logica da sentenca, quando uma marca se torne
susceptivel de induzir o pablico em erro (231.° n.°1 do RJPI), a DSE né&o tera poderes para
actuar e deverd aguardar pela iniciativa dos particulares. O entendimento de que s existe
conhecimento oficioso para as causas de caducidade que operam "automaticamente” esta

errada e desconforme a lei.

N. O conceito de "automaticamente™" que se encontra plasmado no artigo 51.°n.©2
do RJPI respeita apenas as causas de caducidade associadas ao mero decurso de um prazo
estipulado na lei e decorrido esse prazo sem ter sido efectuado um acto do particular junto da
Administracido o direito de propriedade intelectual caduca automaticamente, i.e., sem ser

necessaria a intervencdo quer dos particulares, quer da prépria Administragao.

O. Por outro lado a norma do 231.° n.° 4 permite aproveitar 0 processo
administrativo quando o que foi pedido foi o cancelamento total. A lei contém uma previsdo
expressa que permite & Administracdo, caso tenha sido solicitado o cancelamento total,
reduzir a sua apreciacéo e decisdo a um cancelamento parcial. Se a lei confere esta faculdade
a Administracdo sera razoavel e conforme ao espirito da lei entender que o inverso (converter

o0 cancelamento parcial em cancelamento total), ndo é admissivel?

P. Sempre que os factos em apreciacdo pela Administracido demonstram que ha um
ndo uso total da marca, ndo resta sendo (a uma entidade que zela pelo interesse publico)

declarar a caducidade total da mesma.

Q. Estabelece o artigo 325.° do Cdédigo Civil que "1. A caducidade é apreciada
oficiosamente pelo tribunal e pode ser alegada em qualquer fase do processo, se for
estabelecida em matéria excluida da disponibilidade das partes.". Este artigo apenas veda a

apreciacao oficiosa da caducidade convencional e ndo da legal.
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R. [Estamos perante normas de interesse publico, que pretendem promover uma
concorréncia leal entre os agentes econdémicos, como € confirmado pelo Acérddo do Supremo
Tribunal de Justica de 26-10-1999, que decidiu o seguinte: "I - A caducidade €, nos termos do
art. 333. ° do CC, de conhecimento oficioso, desde que se reporte a matéria excluida da
disponibilidade das partes. (...) "lll - Esta nesse caso a caducidade do registo de marcas
destinadas a exportacdo, conforme regulado nos artigos 78.° n.® 2 e 124.° n° 4 da
Propriedade Industrial de 1940, a qual se fundamenta no interesse plblico da lealdade da

concorréncia e correlativa repressdo da concorréncia desleal”.

S.  Uma marca obtida de mé fé tanto pode ser usada ou ndo. Mas a sua aquisi¢ao
de ma fé é um forte indicio que a Recorrida ndo pretendeu dar uma utilizagao séria & marca -
a lei ndo obriga o titular da marca a fazer um uso sério da mesma, mas o legislador também
foi claro ao determinar que a manutencao dessa passividade durante um periodo de 3 anos

torna a marca vulneravel a uma declaracdo de caducidade.

T. O uso da marca nao é obrigatorio, mas o legislador pretendeu impedir que o seu
registo fosse utilizado para impedir o desenvolvimento da actividade comercial, essencial para

a vitalidade da economia.

U. O Tribunal de Segunda Insténcia decidiu, no processo no. 204/2004, "Tendo
embora 0 nosso sistema juridico adoptado o instituto de uso facultativo de marcas, ndo deixa
de impor limitagles, tal como as limitagdes aos outro direitos civis ou econdmicos: o0 regime
de caducidade", sendo este aplicavel sempre que o titular da marca ndo afaste a presungéo

gue sobre este incide de provar a utilizacdo dessa marca.

V. Como pretende a Recorrida que se dé como provada por meio de uma mera

declaracdo, a um organismo publico, de cessacdo de actividade (i) que essa actividade foi
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efectivamente exercida e (ii) que, no ambito da mesma, foi dado uso & marca registada ?!?!

W. Tendo todos estes documentos duas caracteristicas comuns: i) respeitam a actos
preparatorios 'ou incidentais a qualquer actividade comercial (mas nédo a actividade em si); ii)
sendo todos posteriores & data do requerimento de A (2 de Margo de 2009) e, na sua maior
parte, posteriores também a data da prépria decisdo recorrida!! (10 de Julho de 2012). Pelo
gue, cumulativamente, ndo podem, nem devem, ser admitidos como prova nos presentes autos,
por serem posteriores ao proprio acto recorrido e por ndo demonstrarem qualquer uso da

marca.

X. Pelo que se repete aqui 0 mesmo padrao: € a prdpria Recorrida a demonstrar, a
contrario, que a respectiva marca nunca foi utilizada, nem a data do requerimento
(02-03-2009) nem tdo pouco a data da decisdo que declarou a caducidade por ndo uso

(10-07-2012).

Y. Pelo que bem andou a sentenga nesta parte, ao considerar precisamente que
nenhum destes documentos, engquanto prova, permitia a Recorrida preencher o requisito de
uso - pelo que ndo se impugna nem recorre desta parte da sentencga, sendo a mesma apenas

relevante para demonstrar como a Recorrida demonstrou o0 n&o uso.

Z. Relativamente ao justo motivo, a douta sentenca decidiu em sentido favoravel ao
ora Recorrente. O Recorrente da aqui por reproduzidas as consideracdes dispendidas na

sentenca nesta parte, da qual ndo pretende recorrer.

B LIMITADA, na qualidade de recorrida nos autos a margem

referenciados, contra-alega, dizendo:
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A - Intréito

O douto Tribunal a quo, por sentenca datada de 9 de Janeiro de 2014, julgou
parcialmente procedente o Recurso Judicial interposto pela ora Recorrida, contra a decisdo
tomada pela DSE que determinou a caducidade total da marca N/XXX. Decidiu o Tribunal a
quo no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido e a sua fundamentagédo, mandando
cancelar a decis@o de caducidade da marca acima referida no que respeita aos servigos de
cafés, bares de café, refeitorios pequenos, restaurantes temporarios, "snack-bar" e refeitorios
pequenos de sanduiches, restaurantes de auto-servigos e restaurantes de refeicdes rapidas e
servigos de "catering” para banquetes, mantendo. no entanto, a caducidade para os restantes
servicos de hotel e motel; fornecimentos de acomodacfes temporérias; fornecimentos de
servigos de hospedagem e quartos; servicos de reservas de pensdes; fornecimentos de servigos
de saldo de beleza, banhos de sauna e saldes de massagem; servicos de limpeza e higiene
quotidianos; servicos de empregadas; cabeleireiros, barbearia, fornecimento de equipamentos
para conferéncias; servigos de refeitorios, casas de cha, cantinas de autos-servico; casas de

mercearia finas e padarias.

B - Do excesso de pronuncia vs. conhecimento oficioso e caducidade

O Recorrente tenta colocar em crise a sentenca que da provimento parcial ao
Recurso Judicial interposto pela ora Recorrida, invocando que a Administracdo Publica, ao
reger-se pelo artigo 59.°© do Codigo Procedimento Administrativo, pode debrucar-se sobre
"matérias ndo mencionadas nos requerimentos” e ainda "decidir coisa diferente ou mais

ampla do que a pedida.” Ora, nada disto € posto em causa pela Recorrida.

O Recurso Judicial para o Tribunal a quo foi originado pelo facto do Recorrente ter

pedido que fosse declarada a caducidade parcial da marca N/XXX relativamente aos se/vigos
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de hotel e motel; fornecimentos de acomodacgdes temporarias ; fornecimentos de servigos de
hospedagem e quartos; servigos de reservas de pensdes; fornecimentos de servigos de saldo de
beleza, banhos de sauna e saldes de massagem; servicos de limpeza e higiene quotidianos;
servicos de empregadas; cabeleireiros, barbearia, fornecimento de equipamentos para
conferéncias; servicos de refeitrios, casas de cha, cantinas de autos-servicos; casas de
mercearia finas e padarias. No entanto, a DSE declarou a caducidade total da marca,
incluindo os servicos de "cafés, bares de café, refeitorios pequenos, restaurantes temporarios,
"snack-bar" e refeitérios pequenos de sanduiches, restaurantes de auto-servicos e restaurantes
de refeicdes rapidas e servicos de "catering” para banquetes”. Apesar da decisdo final de
cancelamento total, todas as comunicagBes feitas pela DSE a Recorrida bem como as
comunicacgdes da Recorrida a DSE, foram sempre no sentido do objecto do estudo do pedido
ser a caducidade parcial da marca e nunca a total (documento 2, documento 3 e documento 4
junto com o Recurso Judicial). Por esse motivo, a Recorrida ndo se debrucou sobre a
declaracdo de caducidade da marca relativamente aos servicos que ndo estavam
compreendidos no ambito do pedido de declaracdo de caducidade parcial. E ndo o fez porque
a DSE, nas comunicagbes com a Recorrida, omitiu esses servicos do ambito do pedido de
declaracdo de caducidade e, portanto, ndo concedeu qualquer oportunidade a Recorrida para

sobre ela se pronunciar, aduzindo prova de uso da marca.

A Recorrida foi surpreendida pelo teor do Oficio n.°60833/DPI, de 1 de Agosto de
2012, com a decisé@o da DSE declarando a caducidade total do registo da marca (apesar da
Informacgéo n.©201/DPI, de 6 de Julho de 2012 - onde foi exarado o despacho da Chefe de
Departamento da Propriedade Industrial Substituto - ter como assunto o "Pedido de
declaracdo de caducidade parcial da Marca N/XXX"), "nos termos da alinea b) do n.°| do

artigo 231.2do RJPL aprovado pelo Decreto-Lei n.% 97/99/M, de 13 de Dezembro, tendo o
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respectivo aviso sido publicado no B.O. da RAEM n.°31, Série II, de 1 de Agosto de 2012,
elencando todos os servigos assinalados pela marca na classe 42" (documento 5 junto com o

Recurso Judicial).

A verdade é que se a Recorrida tivesse sido notificada pela DSE, no Oficio acima
referido, de que a declaragéo de caducidade da marca que se tinha em vista era total, poderia
ter demonstrado que, relativamente aos servigos que ndo constam do pedido de declaracéo de
caducidade parcial, a Recorrida fizera uma utilizagéo séria da marca ha menos de trés anos

consecutivos, como mais a frente se falara.

Limitemo-nos entdo ao objecto do recurso: o excesso de pronuncia por parte da
Administracao ao ter decidido pela caducidade total da marca por falta de uso, quando o que
foi pedido pelo Recorrente foi somente a caducidade parcial. Note-se que até o préprio
Recorrente, ao dar iniciativa ao processo de caducidade de marca, apenas requereu a
caducidade parcial da mesma, pois que tinha plena no¢do de que a Recorrida fazia um uso

efectivo da marca relativamente aos servicos excluidos do pedido.

E estamos perante um excesso de pronlncia no sentido de que o sistema de
declaracdo de caducidade por falta de uso do Regime Juriico da Propriedade Industrial
(doravante RJPI) se pauta pelo Principio da Insténcia, ou seja, 0 processo que decidira da
caducidade, ou ndo, da marca, por falta de uso, so se inicia a pedido de terceiros interessados.

Sendo vejam-se 0s artigos:

Artigo 52°

(Pedidos de declaracdo de caducidade)

1. Os pedidos de declaracéo de caducidade séo apresentados na DSE.
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(...)

2. Salvo quando o fundamento for a rendncia, o titular do registo € notificado do
pedido de declaracdo de caducidade para responder, querendo, no prazo de 2 meses.

Artigo 232.°
(Utilizacdo séria da marca)

(...)

4. O inkio ou reinkio 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 ndo utilizacao, ndo é tomado em consideracgéo se as diligéncias para o inicio ou
reinicio da utilizacdo s6 ocorrerem depois do titular tomar conhecimento de que pode vir a ser

requerido esse pedido de caducidade.

(.)

Parece claro que nestes artigos menciona-se a invocacao da causa da caducidade e
o pedido de caducidade. Neste caso, o terceiro interessado, agora Recorrente, requereu a DSE
a caducidade parcial da marca N/XXX, sendo sobre esse pedido que a DSE deveria iniciar o
processo e tomar uma decisdo. No entanto tal ndo aconteceu: se a DSE sempre tratou o
objecto em estudo como referente a servigos de hotel e motel; fornecimentos de acomodacdes
temporarias; fornecimentos de servicos de hospedagem e quartos; servigos de reservas de
pensdes; fornecimentos de servigos de sal@o de beleza, banhos de sauna e saldes de massagem;
servigcos de limpeza e higiene quotidianos; servicos de empregadas; cabeleireiros, barbearia,
fornecimento de equipamentos para conferéncias; servigos de refeitorios, casas de chd,
cantinas de autos - servico; casas de mercearia finas e padarias, ao decidir, ndo se confinou
ao pedido, decidindo declarar a caducidade total da marca, incluindo para os servigos de

cafés, bares de café, refeitdrios pequenos, restaurantes temporarios, "snack-bar" e refeitérios
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pequenos de sandwiches, restaurantes de auto-servigos e restaurantes de refeicGes rapidas e
servigos de "catering™ para banquetes, sobre os quais nada foi requerido, agindo em excesso

de pronuncia, o que violou o disposto nos artigos 51.9 52.9 231.9e 232.°do RJPI.

Mais: ndo se percebe o porqué do Recorrente vir alegar que a caducidade é de
conhecimento oficioso aplicando-se o artigo 325.2do Cédigo Civil quando, para além do ja
supra referido sobre o pedido de declaragdo de caducidade para se dar inicio ao processo, 0
proprio RJIPI contém disposicOes especiais aplicaveis a este caso concreto, como acima visto
também. Portanto, segundo o Principio da Especialidade, se hA um regime especial, ndo se
aplica o regime geral (artigo 6. n.°3 do Codigo Civil). Para o presente caso existe lei
especial que regula os Direitos de Propriedade Industrial, nomeadamente o RJPI, com

disposicOes expressas sobre o regime da caducidade por falta de uso.

De resto, a caducidade ndo é um vicio que afecte a marca registada de forma
inexoravel. Pelo contrario, a lei dispGe que a marca, mesmo quando ndo tenha sido usada
durante 3 anos consecutivos, pode ainda ser salva se depois de decorrido esse prazo for
objecto de uma utilizagdo séria [n.©4 do artigo 232.°do RJPI). Isto €, a caducidade por falta
de uso, para além de ndo ser automatica, conforme resulta claro do disposto no artigo 51.©do
RJPI, é ainda sanavel. Tudo isto milita contra a inclusdo desta especifica caducidade num
género mais vasto, na qual o Recorrente a pretende integrar, que seguiria o regime geral da

caducidade o Cadigo Civil ou, sequer, outras caducidades previstas no RJPI.

Sobre o tema escreve lapidarmente Couto Gongalves: "Este regime juridico da
caducidade do registo da marca previsto no CPl ndo corresponde, como € bom de ver,
inteiramente, ao conceito civilista de caducidade, pois ndo actua automaticamente ou de pleno

direito. O direito de marca ndo se extingue até que o registo seja declarado caducado, apos
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um processo administrativo cujos termos correm, ndo oficiosamente. no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial” (Manual de Direito Industrial, 2005, pag. 319, sublinhado nosso).

Outro ponto alegado pelo Recorrente e que néo se entende é o facto de afirmar que
0s particulares tém pouco poder de intervencdo no presente regime, quando na verdade tém a
disposicdo toda possibilidade de interferirem e iniciarem os proprios processos. Fazemos
nossas as palavras do dignisimo Tribunal a quo ao dizer que "analisando globalmente o
regime vigente, a questdo da caducidade de marca resultante da falta de utilizagcdo é
verdadeiramente dirigida pelo interessado, pois a proteccdo até nova utilizagdo da marca visa
proteger interesses particulares, nomeadamente os dos outros concorrentes da industria,

sendo que a autoridade administrativa nao é necessaria."

No que respeita ao n.°4 do artigo 231°do RJPI, com o devido respeito, cremos que a
interpretacdo do Recorrente também ndo € correcta. Mais uma vez, faz uma interpretacao da
lei no sentido de que a Administracdo € dona e senhora do procedimento, 0 que, como ja
referido, ndo € verdade, pelo menos no que respeita ao regime da caducidade por falta de uso.
A interpretacao feita pelo Recorrente é no sentido de que a Administracdo pode reduzir a sua
apreciacdo a um cancelamento parcial, quando foi solicitado o cancelamento total. Ora a lei é
muito clara e ndo nos parece que seja essa a intencdo do legislador. Parece sim que, ao invés
de estar perante uma norma permissiva, estaremos perante uma norma imperativa: "quando
existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns
dos produtos ou servicos para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses
produtos ou servicos." Nao é dado qualquer poder a Administracdo de escolher, ou néo,
reduzir o objecto do pedido. A norma é clara: a caducidade abrange apenas esses produtos ou
servigos sobre os quais existe motivo de caducidade, ou seja, 0s produtos ou servicos em

relacdo aos quais se ndo fez prova de uso.
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C - Da caducidade no sistema portugués

O Recorrente faz sobre o regime vigente em Portugal observacBes totalmente
descontextualizadas, com referéncias a um regime que foi ja revogado ha aproximadamente 6
anos. O Recorrente sabe certamente que as normas legais que previam a chamada Declaragéo
de Intencdo de Uso (conhecida por DIU) séo coisa do passado, suprimida pelo Decreto-Lei n.©
143/2008, de 25 de Julho, no culminar de uma batalha travada com instancias internacionais
e europeias que se opunham a pratica de uma formalidade que ndo tinha acolhimento,
designadamente, na Directiva Comunitaria sobre marcas (Directiva 2008/95/EC) e, sobretudo,

por ndo ter guarida no Acordo TRIPS/ADPIC.

Na vigéncia do regime anterior, a apresentacdo da DIU servia para constituir uma
presuncdo de uso da marca, 0 que obrigava a que qualquer interessado na caducidade do
registo tivesse de, ele préprio, aduzir prova de falta de uso, com todos 0s consequentes
inconvenientes associados a prova de um facto negativo. Na falta de apresentacdo tempestiva
da DIU, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ndo procedia, ainda assim, a
declaracéo de caducidade, pois que a falta de apresentacdo de DIU ndo tinha a consequéncia
inversa de presuncdo de ndo-uso. O que sucedia era que a marca em relacdo a qual nao fora
apresentada a DIU ndo podia ser invocada como fundamento de oposicé@o contra o registo de
marca ulterior e, caso constituisse obstaculo a concessao de novos direitos, seria declarada

caducada. Mesmo assim a situacao podia ser sanada se se fizesse prova de uso.

O regime portugués actual € idéntico ao de Macau, conforme resulta dos actuais
artigos 269.%e 270.2do Codigo da Propriedade Industrial. A esse respeito, anota-se no Cddigo
da Propriedade Industrial anotado, sob coordenacdo de Anténio Campinos e Lus Couto

Gongalves: "Diversamente do que sucede relativamente & nulidade e anulabilidade (vide n.°1
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do artigo 35.9, a extincdo dos registos por caducidade ndo resulta de decisdo judicial
(excepto em sede de recurso), mas sim de despacho do INPI, apds processo desencadeado
para o efeito por qualquer interessado (salvo nos casos indicados no artigo 37.S em que a
caducidade opera independentemente de invocacdo" (pag. 511) e "A caducidade pode ser
automatica, nos casos em que resulta do decurso do prazo de duragédo do direito ou da falta de
pagamento pelo titular das taxas relativas a sua aquisicdo ou manutencdo (alineas a) e b)
deste artigo [37.9) ou declarada pelo INPI, sempre que ocorra na sequéncia de um pedido

por qualquer interessado (n.©2 deste artigo)" (pag. 154).

No contexto europeu, em que assenta a legislagdo de Macau, é esta a solugdo
natural, que o legislador comunitario adoptou também para a Marca Comunitaria, quando,
no artigo 51.° do Regulamento (EC) 207/2009, sob a epigrafe "Causas de Extincao",

estabelece que:

"1. Sera declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitaria, na
sequéncia de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em accdo de

contrafaccao:

a) Quando, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca ndo seja
objecto de utilizacdo séria na Comunidade em relagdo aos produtos ou servigos para que foi
registada e se ndo existirem motivos justos para a sua ndo utilizagdo; todavia, ninguém
podera alegar a extincdo dos direitos do titular se, entre o termo desse periodo e a
apresentacdo do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objecto de um inicio
ou reinicio de utilizacdo séria; no entanto, o inicio ou reinicio da utilizacio durante o periodo
de trés meses anterior & apresentacdo do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse

periodo ndo tenha sido iniciado antes do termo do periodo ininterrupto de cinco anos de nédo
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utilizacdo, ndo sera tido em consideracao se 0s preparativos para o inicio ou reinicio da
utilizacdo apenas comegarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir

a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional™,

E certo que outras jurisdicbes havera onde a caducidade sera declarada
oficiosamente; ndo é esse, de todo, o regime vigente em Macau, tal como néo é esse o regime

vigente em Portugal e na Europa.

D - Da tempestividade da deciséo

No que respeita a tempestividade da decisdo, volta o Recorrente a socorrer-se do
regime plasmado na Lei Civil, quando estamos perante um ramo do Direito com normas

proprias.

O Recorrente refere ainda um Acorddo do Supremo Tribunal de Justica, sobre o qual
ndo nos podemos pronunciar, pelo simples facto de que parece estar transcrito apenas o
sumario, ndo sendo possivel localizar o texto completo do aresto ou a fonte da qual foi

extraido.

De todo 0 modo, face ao sumério que o Recorrente tem a bondade de disponibilizar,
fica a Recorrida boquiaberta com a invocacio de tal doutrina por parte do Recorrente. Como
se viu ja, o préprio RJPI (e o CPI portugués) fixam conteudos diferentes a caducidade
conforme a causa que lhe da origem. No caso do sumario transcrito pelo Recorrente estard em
causa uma caducidade por falta de uso? Claramente que ndo. Esta em causa, isso sim, uma
disposicdo do CPI de 1940 que apenas permitia a utilizagcdo de lingua estrangeira em marcas
detidas por nacionais quando a marca se destinasse, exclusivamente, a produtos de

exportacdo (na altura ndo havia marcas de servigos). Tratava-se de disposicdo ha muito
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anacrénica mas que tem, ainda, expressao no artigo 198.° do RJPI. Ora, o conhecimento
oficioso de determinadas caducidades ndo é negado, ele existe, designadamente, quando n&o
sejam pagas taxas ou quando tenha decorrido o prazo de proteccdo. Mas ndo em relagédo a

outras caducidades, como o caso, ja bastam ente justificado e fundamentado, da falta de uso.

Alega ainda o Recorrente que a Recorrida confirmou que a marca nunca tinha sido
utilizada para qualquer item de especificacdo. Tal facto nunca sucedeu. O que sucedeu foi que
todas as comunicacoes feitas pela DSE foram sempre no sentido do cancelamento parcial da
marca, uma vez que isso mesmo foi o que a Recorrente pediu. A DSE decidiu da caducidade
sem dar oportunidade & Recorrida de se pronunciar sobre 0 uso da marca na vertente dos
servigos de cafés, bares de café, refeitorios pequenos, restaurantes temporarios, "snack-bar" e
refeitdrios pequenos de sandwiches, restaurantes de auto-servigos e restaurantes de refeigdes
répidas e servigos de "catering” para banquetes. Se a Administracdo, mesmo em excesso de
prondncia, tivesse cumprido o Principio do Contraditério, a Recorrida teria demonstrado que
0 uso da marca relativamente a esses servicos por ndo por falhar o pressuposto previsto na
alinea b) do n.°1 do artigo 231.°do RJPI: tia falta de utilizacdo séria durante 3 anos

consecutivos".
E - Demais fundamentos do recurso

Com todo o devido respeito, a restante matéria alegada pelo Recorrente n&o
pertence a este recurso e ndo € relevante para a decisao, pelo que ndo vai a Recorrida ocupar

paginas para a rebater.

Nestes termos, deve o0 recurso apresentado ser julgado improcedente,

confirmando-se na integra a sentencga recorrida.

Foram colhidos os vistos legais.

347/2014 17/38



Il - FACTOS

Vém provados os factos seguintes

A O supracitado pedido foi publicado no Boletim Oficial de Macau, n.°44, Il Série, de
3/11/2005.

B. Através do despacho proferido pelo Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual,
publicado no Boletim Oficial de Macau, n.°5, Il Série, de 2/2/2006, a recorrente foi concedido o registo da
marca N/XXX.

C. Em 2/3/2009, o interessado A apresentou junto da Direcgdo dos Servigos de Economia um
pedido de declaragéo de caducidade parcial da marca N/XXX, sob pretexto de ndo uso sério da referida marca
por parte da recorrente durante trés anos consecutivos respeitante aos servigos seguintes: Servigos de hotéis
e motéis; fornecimento de acomodagbes temporarias; fornecimento de servigos de hospedagem e quartos;
servigos de reservas de pensées; fornecimento de servigos de saldo de beleza, banhos de sauna e salées de
massagem, servigos de limpeza e higiene quotidianos; servicos de empregadas; cabeleireiros, barbearia,
fornecimento de equipamentos para conferéncias; servigcos de refeitérios; casas de cha, cantinas de
auto-servigo; restaurantes de auto-servigos; casas de mercearias finas e padarias.

D. No supracitado pedido, o interessado A ndo pediu a declaragdo de caducidade parcial da
marca respeitante aos servicos de cafés, bares de café, refeitérios pequenos, restaurantes temporarios,
“snack-bar” e refeitérios pequenos de sanduiches e restaurantes de refeigbes rapidas e servigos de “catering”
para banquetes.

E. A Direcgéo dos Servigos de Economia, através do oficio datado de 3/5/2012, notificou a
recorrente para dar resposta dentro do prazo de dois meses ao pedido de declaragdo de caducidade parcial da
marca (vd. processo administrativo, fls.280)

F. Tendo a recorrente apresentado a resposta, em 28/6/2012 e 4/7/2012, respectivamente
(cujos contetdos constam de fls. 283 e 284, 294 a 298 do processo administrativo e aqui se dao por

integralmente reproduzidos).
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G. Ao mesmo tempo, o recorrente também apresentou os documentos constantes de fls. 285 a
292 do processo administrativo (cujos conteudos aqui se d&o por integralmente reproduzidos)

H. A Direcgao dos Servigos de Economia, em 10/7/2012, proferiu a decisao de declaragao de
caducidade da marca N/XXX.

I. A supracitada decisao foi publicada no Boletim Oficial de Macau, n.°31, Il Série, de 1/8/2012.

J.Em 9/11/2007, o interessado A, junto do 1° Juizo Civel do Tribunal Judicial de Base, apresentou
uma acgéo contra a recorrente pedindo a anulagao da marca N/XXX (processo n.°CV1-07-0069-CAQ).

K. O supracitado pedido foi rejeitado pelo Tribunal de primeira instancia. Contudo,
inconformado, o interessado recorreu para o Tribunal de Segunda Instancia, tendo esse Tribunal mantido a
decisdo do Tribunal a quo. Tal deciséo transitou em julgado em 27/3/2012.

L.Em 26/11/2009, para efeitos de contribuicdo industrial, a recorrente, junto da Direcgcdo dos
Servigos de Finangas, apresentou a declaragdo de cancelamento do estabelecimento “Trump Refeigbes

Répidas” (M/1)

11 - EUNDAMENTOS

1. O que estd em causa no presente recurso &, no fundo, saber se a

caducidade do registo de marca por uso ndo sério é de conhecimento oficioso.

Fora formulado o pedido de cancelamento do registo da marca
N/1859, por parte do interessado Donald J. Trump, registo a favor de B Limitada,
em relacio a alguns dos servicos incluidos na classe 42° e a Direcgdo dos
Servigos de Economia decidiu-se pelo cancelamento em relacdo a todos os

servigos daquela classe.

2. As linhas-forga da argumentacao do recorrente séo as seguintes:
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- Sendo a DSE uma entidade administrativa que zela pelo interesse
publico no registo de Propriedade Intelectual, nomeadamente pelos valores da
concorréncia leal e da proteccdo da propriedade intelectual, ndo ha excesso de

pronuncia quando se visa salvaguardar esses valores;

- A Administracdo Publica, na conducéo de processos administrativos,
rege-se segundo o Codigo do Procedimento Administrativo o qual no seu art.
59.° dispbe que a Administracdo ndo s6 pode debrucar-se sobre “matérias ndo

mencionadas nos requerimentos’, como ainda "decidir coisa diferente ou mais ampla do que a

pedida’

- A actuacdo de uma entidade administrativa pode constituir uma
violacdo da lei pela n&o aplicacdo da mesma - em particular o art. 231.°n.°1,
alinea b) do Regime Juridico da Propriedade Intelectual ("RJPI"), que determina
a caducidade de uma marca ap0s a ndo utilizacdo séria durante 3 anos

consecutivos;

- A caducidade neste caso é de conhecimento oficioso, como resulta do

art. 315.° do Cadigo Civil;

- O regime existente em Portugal € bastante diferente do de Macau,
concedendo maior importéncia a intervencdo dos particulares (pelo mecanismo
do DIU, declaracéo de intencéo de uso da marca) e invertendo o 6nus da prova,
obrigando os contra-interessados a ilidir essa presuncdo. N&o obstante estas
diferencas, o regime vigente em Portugal ndo limita ou cerceia os poderes da

Administracdo em declarar oficiosamente a caducidade;
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- O regime da caducidade por ndo uso prossegue eminentemente um

interesse publico, que ndo esta sujeito a disponibilidade das partes;

- O entendimento de que s6 existe conhecimento oficioso para as
causas de caducidade que operam "automaticamente™ esta errada e desconforme
a lei. Sempre que os factos em apreciacdo pela Administracdo demonstram que
ha um ndo uso total da marca, ndo resta sendo (a uma entidade que zela pelo

interesse publico) declarar a caducidade total da mesma.

3. O regime da caducidade do registo por uso ndo sério

Importa apreciar qual o regime da caducidade do registo por uso néo

sério consagrado no RJPI.

O artigo 315° do Cadigo Civil disple :"4 caducidade é apreciada
oficiosamente pelo tribunal e pode ser alegada em qualquer fase do processo, se for

estabelecida em matéria excluida da disponibilidade das partes’€ ainda dos artigos 51.°e
231.°do RJPI.

O Regime Juriico da Propriedade Industrial, dispde no seu art.©231.9,
n.L, al. b) que o registo de marca caduca pela falta de utilizag&o séria durante 3
anos consecutivos, salvo justo motivo.

O mesmo Regime Juridico da Propriedade Industrial, em sede de
extincao dos direitos de propriedade industrial, dispde no art.°51.% n.°3, que

“1. Os direitos de propriedade industrial caducam:

a) Expirado o seu prazo de duragdo;
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b) Por falta de pagamento das taxas devidas;

¢) Por rentincia do titular.

2. As causas de caducidade previstas nas alineas a) e b) do niimero anterior operam
automaticamente e sdo independentes de publicagdo.

3. A causa geral de caducidade prevista na alinea c) do niimero anterior e as
restantes causas especificas de caducidade previstas no presente diploma ndo operam
automaticamente, mas podem ser invocadas por qualquer interessado em juizo ou fora dele.

4. Pode igualmente qualquer interessado requerer o averbamento da caducidade

relativa a causas que operem automaticamente, se este ndo tiver sido feito.”

Nos termos do art.® 52.9 n.°l do referido regime juridico, os
pedidos de declaracdo de caducidade sé@o apresentados na DSE e seguem um

processo proprio.

A proposito da caducidade do registo da marca aise estabelece:

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;

¢) Se sofrer alteragdo que prejudique a sua identidade.

2. Oregisto da marca caduca ainda se, apds a data em que o mesmo foi
efectuado:

a) A marca se tiver transformado na designagdo usual no comércio do produto ou
servigo para que foi registada, como consequéncia da actividade ou inactividade do titular;

b) A marca se tornar susceptivel de induzir o piiblico em erro, nomeadamente

acerca da natureza, qualidade e origem geogrdfica desses produtos ou servigos, no sequimento
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da utilizagdo feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os
produtos ou servigos para que foi registada;

¢) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada
somente para exportagdo.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada,
salvo os casos de fusdo ou cisdo;

b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta
seja utilizada de modo contrdrio aos seus fins gerais ou ds prescricdes estatutdrias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas
no que respeita a alguns dos produtos ou servigos para que este foi efectuado, a caducidade
abrange apenas esses produtos ou servigos.

5. Sem prejuizo do disposto nos n.° os 2 e 4 do artigo 51.° as causas de
caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em

Juizo ou fora dele.”

Além disso, prevé o artigo 232.°

“1.  E considerada utilizacdo séria da marca:

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

b) A utilizagdo da marca, tal como definida na alinea anterior, para produtos ou
servigos destinados apenas a exportagdo;

¢) A utiliza¢do da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular e para

efeitos da manutencdo do registo.
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2. A utilizagdo séria da marca de associagdo afere-se por aqueles que dela fazem
uso com o consentimento do titular.

3. A utilizagdo séria da marca de certificacdo afere-se pelas pessoas habilitadas
para dela fazerem uso.

4. Otnicio ou reinicio da utilizacdo séria nos 3 meses imediatamente anteriores d
apresentagdo de um pedido de caducidade, contados a partir do fim do periodo ininterrupto de
3 anos de ndo utilizacdo, ndo é tomado em consideracdo se as diligéncias para o inicio ou
reinicio da utilizagdo sé ocorrerem depois do titular tomar conhecimento de que pode vir a ser
requerido esse pedido de caducidade.

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

utilizagdo da marca, sem o que esta se presume ndo utilizada.”

4. O que dizer deste acervo normativo?

A primeira vista parece claro daf resultar que a declaracdo de
caducidade da marca por falta do uso deve ser efectuada a pedido do
interessado.

Ha todo um processo e formalismo ligado ao pedido de caducidade
do registo de marcas que se afiguraria desnecessario se essa causa de
caducidade pudesse ser oficiosamente, a qualquer tempo e por qualquer modo,
conhecida pela autoridade administrativa.

Por outro lado, a norma do n.°3 do artigo 51°é muito clara ao dizer
que as causas especificas de caducidade previstas no presente diploma néo
operam automaticamente, mas podem ser invocadas por qualquer interessado

em juizo ou fora dele. Pretende-se ndo ver aium argumento decisivo, porquanto
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0 que estaria em causa era a producdo de efeitos de forma automatica e a
possibilidade de arguicdo pelos interessados ndo excluiria a intervencgéo oficiosa
na declaracdo de caducidade. N&o nos parece que assim seja, pois ndo faria
sentido, sob pena de excrescente a referéncia a invocacdo da caducidade por
qualquer interessado, se essa intervencdo ndo se traduzisse numa necessidade,
tanto mais que a lei regula de uma forma prépria a formulacéo dos pedidos de
caducidade no artigo 529 fazendo depender prorrogagdes do prazo de resposta
do consentimento da parte contréria, 0 que ndo se compagina com uma

concepcdo oficiosa da declaracdo oficiosa da caducidade do registo.

Se é certo que a caducidade automatica que, nos termos do art.°51.9,
n.°2 do RJPI, ocorre pelo decurso do prazo ou por falta de pagamento das taxas
devidas, ndo se reconduz a questdo da sua apreciacdo oficiosa, na medida em
que, por causa dessa via de extin¢édo do direito, ela opera por forca da lei, isso
ndo implica que, nesses casos Ou nos restantes, se imponha ou se exclua
necessariamente tal conhecimento oficioso.

Ha que procurar entdo o regime aplicavel, em particular, em relacéo a
caducidade que esta em causa, que é a da extingdo do direito por falta de
utilizacdo séria por um periodo de 3 anos consecutivos.

Ora ai 0 que se observa € que a lei concede toleréncia e impde
condicionantes que ndo se compaginam com a interpretacdo que concede a
entidade administrativa a faculdade de cancelar um registo sem que tal Ihe seja
pedido, passado esse periodo de 3 anos. E 0 que se passa com a previsdo do n.°

4 do artigo 232°do RJPI em que se faculta o inkcio ou reinicio de uma utilizacéo
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séria nos trés meses apos esse periodo de ndo utilizacdo por 3 anos, se o titular
inscrito desconhecesse a interposicdo do pedido de cancelamento. Isto contraria
a possibilidade de intervencdo da DSE, logo apds os 3 anos, na medida em que
cercearia aquela possibilidade de iniio ou reiniio.

Por outro lado, parece que ai se se permite o inicio ou reinicio de
actividade nos trés meses antes do pedido € porque se tolera o consentimento do
interessado opositor naquela actividade, ndo obstante a inactividade por 3 anos
consecutivos.

Acresce que a lei, ao falar de reinicio e em trés anos consecutivos, tal
significa que o titular do registo desenvolveu a actividade e, depois de estar
parado por 3 anos consecutivos, teve possibilidade de a reiniciar, reinicio esse
que pode ser relevante em termos de efeitos juridicos de manutencdo de uma
situacdo juridica que, de outra forma, teria de ter caducado.

A redaccdo da lei e a sua articulacdo inculcam no sentido de que a
caducidade do registo da marca por utilizacdo ndo séria por um certo periodo
esté dependente da iniciativa dos interessados.

Tanto assim que o averbamento da caducidade no registo s6 é
efectuado a requerimento dos interessados (artigo 58°do RJPI, por referéncia ao
artigo 57° n.° 1, c)), exceptuando-se a possibilidade de averbamento oficioso
pela DSE nos casos do n.% daquele art. 589 casos que ndo contemplam a
caducidade.

Para ja ndo falar - argumento meramente marginal — que, a néo se
entender assim, impor-se-ia a Administracdo um onus pesado e de difkil

concretizagdo quanto ao apuramento dessa causa de caducidade em todos 0s
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registos de marca, passe o facto, que se concede, de essa dificuldade poder ndo
se traduzir num impedimento para a consagracdo do regime. Tanto mais que,
nos termos do art.©232.% n.°5 do mesmo diploma, cumpre ao titular do registo
ou a seu licenciado, se o houver, provar a utilizagdo da marca, sem 0 que esta se
presume nao utilizada, donde decorre que se imporia que, na generalidade dos
casos, se impusesse a prova, decorridos os 3 anos do registo, ficando-se sem
saber, a partir dai, de quanto em quanto tempo essa prova deveria ser feita,
bastando pensar, exemplificativamente, que o titular do registo podia ter cessado
a actividade ao fim do primeiro ano, s6 vindo a caducar o direito ao fim do

quarto.

5. Posto isto, argumentacdo que se extrai do texto e articulacido das
normas, vamos analisar outro tipo de fundamentos que possam sustentar esta
interpretacdo, na certeza de que esta ndo se deve ater apenas a letra da lei mas
reconstituir, a partir dos textos, o pensamento legislativo, tendo sobretudo em
conta a unidade do sistema juridico, as circunstancias em que a lei foi elaborada
e as condicOes especificas do tempo em que é aplicada - artigo 8% n.°1 do
Caodigo Civil.

Para tanto, vamos tentar rebater os argumentos doutamente alinhados

pelo recorrente.

6. Interesse publico prosseguido pela DSE
Estando em causa valores de salvaguarda da concorréncia,

transparéncia e defesa do consumidor, a questdo assumiria contornos de
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salvaguarda do interesse publico e, como assim, a Administracdo competiria
intervir oficiosamente e cancelar um registo sempre que verificasse que
ocorriam 0s respectivos pressupostos.

Estariamos, se assim fosse, perante uma perspectiva redutora,
interventora e tutelar de toda a actividade econdmica desenvolvida, na linha de
uma concepcdo de Estado de Policia e ndo ja Estado-Policia, reconduzindo toda
a actividade econdmica privada a necessidade de hetero-regulacéo.

N&o se escamoteia o facto de aqueles valores prosseguidos pelo
registo e regulacdo do exercicio e extingdo dos direitos daidecorrentes conterem
ainda uma componente de interesse publico, sé que esse interesse publico nédo
deixa de se configurar como um interesse indirecto, reflexo, mediato, em fungéo
da concertacdo dos interesses particulares, imediatos, concretos, dos diferentes
interessados que disputam no terreno uma determinada marca.

O titular da marca registada adquire o direito de a usar, em exclusivo,
para os produtos ou servicos da actividade econdmica ou profissional indicados
no respectivo registo, pelo que outras marcas escolhidas por terceiros tém que
ser distintas desta e ndo confundiveis para os mesmos ou semelhantes produtos
OU Servicos.

O registo tem eficécia constitutiva e confere ao titular um direito
exclusivo.

Ha que distinguir valores e interesses prosseguidos pelo Direito da
Propriedade Industrial dos valores e interesses prosseguidos pelo registo das
marcas.

Esta distincdo estd bem assinalada no artigo 1°do RJPI, enquanto ai
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se diz que “O presente diploma requla a atribuicdo de direitos de propriedade industrial
sobre as invengdes e sobre as demais criagdes 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”, a0 Passo que
0 registo da propriedade industrial é assegurado pela DSE, tem “por finalidade
proporcionar o conhecimento, a todo o tempo, dos direitos de propriedade industrial
concedidos, bem como dos actos que os modificaram ou extinguiram.”

Nesta linha, assinala Couto Gongalves, “Com o registo, a marca
torna-se um bem juridico autonomamente protegido sendo atribuido ao
respectivo titular um direito absoluto. O registo opera pois 0 acertamento de um
bem incorpdreo, exteriorizado por um facto humano, e culmina um longo
processo de constituicdo complexa de um direito. Fora do registo ndo ha direito
de marca. Sobre a marca de facto o unico direito que existe é o direito de
prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa
ser protegida para além desse prazo (e mesmo depois do registo de outro direito
conflituante) no ambito das normas punitivas da concorréncia desleal, o que
entdo se protegera ndo sera, em rigor o direito da marca.”"

O n.°1 do artigo 1227°do Cadigo Civil, embora declare que os direitos
de propriedade industrial sujeitos a legislagdo especial, dispOe, no seu n.° 2, que sao
subsidiariamente aplicdveis a tais direitos as disposicées do Codigo, quando se harmonizem
com a natureza desses direitos e ndo contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.

A intervencdo de um 6rgdo da Administracio, a DSE, n&o visa af a

1~ Manual de Dto Industrial, Almedina, 2005, 162

347/2014 29/38



satisfacdo concreta de necessidades colectivas, antes, se produz, apenas, "numa
relacdo juridica privada e, por isso, essa intervencdo ndo contende com
interesses publicos secundarios, quando muito com o interesse da "paz juridica”
e da "justa composicdo concreta de conflitos de interesses" alheios a
Administracdo. Daique h& quem entenda que «esses actos, que integram aquilo
que se denomina a "Administracdo Publica dos direitos ou interesses privados”
ndo sdo actos administrativos, porque o 6rgdo estadual ndo define os direitos ou
deveres do Estado no confronto de outros sujeitos de direitos, limita-se a criar
ou a reconhecer direitos e deveres de um particular perante um ou outros; a
Administracdo ndo é parte na relacdo juridica... e, portanto, a sua intervencdo
n&o se consubstancia na prética de actos administrativos».

Em face do exposto, ndo € dificil concluir que o interesse que
primeiramente releva no registo da propriedade intelectual é o conhecimento e o
reconhecimento dos direitos e da tutela da sua titularidade e exercicio, donde
bem se poder entender que, também por essa razdo, nos situamos em matéria

nado excluida da disponibilidade das partes .

7. Comparacao com o regime em termos de Direito Comparado

Trata-se de apurar qual o regime em Portugal, ja que foi essa
legislacdo que serviu de matriz a legislacdo vigente na RAEM quanto a esta
matéria.

Importa salientar que o regime em Portugal, ainda que divergente do

2 _ Mério Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, 1980, I, 392 e 393
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que vigora entre nos, é ainda regulado pelo Direito Comunitario, mas neste
particular dominio, das causas extintivas dos direitos de propriedade industrial,
mantém-se alguma semelhanca com 0 nosso regime.

Com o Codigo da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec-Lei
16/95, de 24 Janeiro, ndo sé se reviu o CPI de 1940, como se transp0s para a
ordem interna portuguesa legislacdo comunitéria, a Directiva n®89/104/CEE, de

21 de Dezembro de 1989.

O Cadigo da Propriedade Industrial de Portugal aprovado pelo
D.L n.©16/95, de 24 de Janeiro que previa no art. 195.©que, de cinco em cinco
anos, devia ser apresentada no organismo respectivo uma declaracdo de

intencao de uso da marca, foi estendido e aplicado em Macau.

O Dec.-Lei n.2176/80 introduzira alteracBes ao nivel da caducidade
das marcas. A razdo de ser de tais alteracfes constam no preambulo do diploma,
que se transcreve: “A efectivacdo da caducidade por falta de uso da marca €
uma exigéncia de todas as legislacOes, incluindo a portuguesa, mas que tem
sido entre nds inoperante e que manifestamente convém tornar eficaz. Assim,
sera possivel considerar caducos muitos registos de marcas que nos chegam do
estrangeiro, que ndo tém sido aplicados em Portugal e que, por isso mesmo,
constituem, sem qualquer utilidade pratica, um impedimento para novos
registos.”

O artigo 1°do diploma estipulava que “de cinco em cinco anos, salvo
quando forem devidas as taxas relativas a renovagdo do registo, os titulares dos registos de

marcas deverdo apresentar uma declaracdo de uso da sua marca, sem a qual esta se presumird
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ndo usada’. Porém, declarada a caducidade, “a partir da publicacdo do aviso de
caducidade por falta de declaracdo de intencdo de uso, o titular do registo tera
0 prazo de um ano para pedir a revalidacao do registo fazendo prova do uso da
marca.” (art.° 2.° do diploma).

A obrigatoriedade do uso da marca foi expressamente consagrada, ao nivel
comunitario, na Directiva do Conselho, de 21.12.1988 (89/104/CEE), que visou
a harmonizacéo das legislagdes do Estados-membros em matéria de marcas. No
respectivo artigo 10.°n.°1 determinou-se que “se, num prazo de cinco anos a contar
da data do encerramento do processo do registo, a marca ndo tiver sido objecto de uso sério
pelo seu titular, no Estado-membro em questdo, para os produtos ou servicos para que foi
registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a
marca fica sujeita as sangoes previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta
de uso.”

No art.° 12.° da Directiva, sob a epigrafe “motivos de caducidade”,
estipulou-se, no n.°1, o seguinte:

“O registo de uma marca fica passivel de caducidade se, durante um periodo
ininterrupto de cinco anos, ndo tiver sido objecto de uso sério no Estado-membro em causa
para os produtos ou servigos para que foi registada e se ndo existirem motivos justos para o
seu ndouso ...”

O Coadigo de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.°©
16/95, de 24 de Janeiro, integrou no seu seio normas destinadas a cumprir a
aludida Directiva (cfr. art.2216.9.

Também o actual CPI tem em conta o aludido instrumento
comunitario.

Assim, no n.°1 do art.2269.%estipula-se que “a caducidade do registo deve
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ser declarada se a marca ndo tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos,
salvo justo motivo e sem prejuizo do disposto no n.° 4 e no artigo 268.°”

O n.24 do art.° 269.° estabelece que “o registo ndo caduca se, antes de
requerida a declaracdo de caducidade, jd tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca,
sem prejuizo do que se dispée no n.° 4 do artigo anterior.”

O n.°4 do art.©268.° dispde que “o inkio ou 0 reatamento do uso
sério nos trés meses imediatamente anteriores a apresentacao de um pedido de
declaracdo de caducidade, contados a partir do fim do periodo ininterrupto de
cinco anos de ndo uso, ndo &, contudo, tomado em consideracdo se as
diligéncias para o inicio ou reatamento do uso s6 ocorrerem depois de o titular
tomar conhecimento de que pode vir a ser efectuado esse pedido de declaracéo
de caducidade.”

A falta da referida declaracdo terd como efeito que a marca ndo sera
oponivel a terceiro, “sendo declarada a caducidade do respectivo registo pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, a requerimento de qualquer interessado, ou quando se
verifique prejuizo de direitos de terceiros no momento da concessdo de outros registos” (n.°3
do art.°256.9. Porém, “se ndo tiver sido pedida nem declarada a caducidade do registo,
este é novamente considerado em pleno vigor desde que o titular faca prova de uso da marca”
(n.°4 do art.©256.9.

No CPI de 1995 a obrigacédo de declaracéo de intencdo de uso foi
prevista em termos idénticos aos que passaram para o actual Codigo (art.©195.°
do CPI de 1995), com a diferenca de que no CPI de 1995 se manteve a expressa
mencado, herdada do Dec.-Lei n.°176/80, de que sem a falta de declaracéo de
intencdo de uso presumir-se-ia que esta ndo estava a ser usada. Por outro lado,

tanto no CPI de 1995, como no de 2003, deixou de se prever, contrariamente ao
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que acontecia no Dec.-Lei n.°176/80, a possibilidade de, no prazo de um ano a
contar da “publicacdo do aviso de caducidade por falta de declaragdo de intencdo de uso, o
titular do registo (...) pedir a revalidacdo do registo fazendo prova do uso da marca.” (art.©
2.2do diploma).

Em todas as situagBes recaira sobre o titular do registo o 6nus da
prova do uso da marca. Com efeito, no n°6 do art.°270.°do CPI estabelece-se
que, no ambito do processo desencadeado pelo pedido de declaracdo de
caducidade “cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver,
provar o uso da marca, sem 0 que esta se presume ndo usada.” Estabelece-se,
aqui, uma inversao do 6nus da prova, que recai sobre o titular do registo ou o
seu licenciado. A declaracé@o de intencdo de uso que gerava muitos problemas
levou a revogacdo do artigo 256° pelo Dec.-lei 143/2008, clarificando um

regime que se apresentava confuso.’

A falta de uso sério da marca pelo periodo ininterrupto de cinco anos
fundamenta a caducidade da marca, que pode ser suscitada por qualquer
interessado.

Em situagcdes em que o titular da marca ndo a usou durante cinco anos,
é-lhe dada a possibilidade de obstar a caducidade do respectivo registo se
demonstrar que havia reiniciado o seu uso sério antes da apresentacdo do
requerimento de declaracdo de caducidade.

O n.°3 do art.2256.°do CPI de 2003 (assim como o0 n.°3 do art.°

195.2do CPI de 1995) estipula que “as marcas para as quais essa declaracdo ndo foi

® _ Codigo de Propriedade Industrial, Anotado, Anténio Campinos , Couto Gongalves e outros, 2010,

490
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apresentada ndo serdo oponiveis a terceiro, sendo declarada a caducidade do respectivo
registo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a requerimento de qualquer
interessado, ou quando se verifique prejuizo de direitos de terceiros no momento da concessdo
de outros registos”. E 0 n.°4 do aludido artigo 256.° (assim como no n.°4 do art.©
195.2 do CPI de 1995) dispunha que “se ndo tiver sido pedida nem declarada a
caducidade do registo, este é novamente considerado em pleno vigor desde que o titular faca
prova de uso da marca’.

Ou seja, aparentemente o titular ndo poderia fazer prova de uso da marca, se a

caducidade ja tivesse sido pedida.*

Com a referida alteracdo de 2008 as coisas clarificam-se e o regime
aproxima-se do que se mostra consagrado entre nos, salvaguardando o prazo do
nao uso sério, e 0 que importa € que pelos diversos regimes sempre perpassa a

necessidade da caducidade ter de ser desencadeada a pedido dos interessados.

Aliés, é a préopria Doutrina portuguesa, ao laborar sobre o respectivo
regime que assim o diz. Os autores do referido Codigo de Propriedade Industrial
assinalam que a decisé@o do INPI pode ser tomada apds processo desencadeado
por qualquer interessado,” ndo deixando Couto Gongcalves de afirmar noutro
passo, "Este regime juridico da caducidade do registo da marca previsto no CPI

ndo corresponde, como é bom de ver, inteiramente, ao conceito civilista de

* -vd. Ac. do STJ, proc. n.°02B2488, de 24.11.2002.

> - ob. cit. 511; vd ainda Maria Cruz Garcia, em opinido postada sob As duas faces do uso,
http://oje.pt/as-duas-faces-do-uso/: vd anot. de Jorge Cruz ao CPI, Lx, 2003, 709; embora, contra, Mota
Maia, Propriedade Industrial, 11, Almedina, 2005, 494 e 495, com referéncia aos casos de desisténcia do
pedido de caducidade, no que é contrariado por Américo da Silva Carvalho, Dto de Marcas, Coimbra
Editora, 2004, 558 que diz que nos casos de desisténcia do pedido de caducidade ela ja ndo pode ser
declarada pelo INPI.
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caducidade, pois ndo actua automaticamente ou de pleno direito. O direito de
marca ndo se extingue até que o registo seja declarado caducado, apds um
processo administrativo cujos termos correm, ndo oficiosamente, no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial”. °

8. Quanto a possibilidade de decidir coisa diferente ou mais

ampla do que a pedida

Sustenta o recorrente que a Administracdo Publica, na conducdo de
processos administrativos, rege-se segundo o Coddigo do Procedimento
Administrativo que, no art. 59.°, disp6e que a Administragdo ndo sO pode
debrucgar-se sobre 'matérias ndo mencionadas nos requerimentos’, como ainda 'decidir

coisa diferente ou mais ampla do que a pedida’.

Sobre esta linha argumentativa importa interpretar bem o alcance do
artigo 59° do CPA, sob pena de se postergarem principios por que se devem
reger os 6rgdos administrativos, em particular o da deciséo, plasmado no artigo
11°

Este conhecimento n&o pode ser ilimitado. Ele deve der produzido em
respeito pela competéncia do 6rgdo competente,’ devendo ser devidamente

balanceado entre o princiio da decisdo e o do inquisitério.?

®. Manual de Direito Industrial, Almedina, 2005, pég. 319

- Vd. Lino Ribeiro e José Candido Pinho, CPA Anot. e Com., 1988, 378
& _ No mesmo sentido, Esteves de Oliveira, Costa Gongalves e Pacheco Amorim, CPA Comentado, 22
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Ora, se concluimos no sentido de que esse conhecimento ndo é de
iniciativa oficiosa por parte da Administracdo, deixa ela de ser competente para

extravasar do pedido que lhe foi submetido.

9. Por todas estas razdes, considerando que as diferentes linhas de
argumentacéo da recorrente se reconduzem aos vectores acima delineados e que
fundamentam a deciséo que vai no sentido de excluir do conhecimento oficioso
a caducidade do registo pelo ndo uso ou pelo uso ndo sério de determinada
marca, ndo se deixard de julgar improcedente o recurso, na convic¢do de que
este ensaio ndo deixa de estar ja implicito em douta decisdo tomada nesta
Insténcia, como se alcanga do Proc. n. 282/2007, de 3/3/2011, enquanto ali se
afirmou taxativamente: “A ser assim, buscando nesse diploma a norma
adequada, seremos forcados a dizer que aquela caducidade n&do operaria
automaticamente e, antes, carecia de um pedido nesse sentido e declarada em
processo proprio (art. 36° n. 4 e 2169 n.1. al. a), do CPI). Ora, ninguém
requereu a caducidade. Logo, nenhuns efeitos se podem atribuir ao ndo uso
durante aquele lapso de tempo e a eficacia do registo permaneceu, desse modo,

intocada até 7/02/2003. E a segunda grande conclusdo que se impde.”

Reconduzindo-se o0 recurso apenas a estas questdes, importa decidir.

IV - DECISA O

ed., Almedina, 2001, 310
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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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