Processo n® 14/2021 Data: 10.03.2021

(Autos de recurso civil e laboral)

Assuntos : Propriedade industrial.

Marca.

Registo.

Principio da territorialidade.

“Secondary Meaning”.

SUMARIO

1. A “Propriedade Industrial” ¢ considerada a area do Direito que
garante a inventores ou responsaveis por qualquer producdo do
intelecto — nos dominios industrial, cientifico, literario ou
artistico — o direito de obter, por um determinado periodo de tempo,
uma recompensa resultante da sua criacdo ou manifestacdo

intelectual.
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2. A “fungdo juridica” da marca ¢ a de identificar a proveniéncia de
um produto ou servigo ao consumidor para, assim, permitir a sua
distincdo de outros produtos ou servicos produzidos ou postos no
mercado, constituindo, desta forma, “um sinal distintivo na

concorréncia de produtos e servigos”.

3. Em matéria de “direito das marcas” vigora o “principio da
territorialidade”, (cfr., art. 4° e 5° do R.J.P.1.), nos termos do qual a

“proteccao da marca ¢ de ambito territorial”.

Isto €, (em principio), uma marca registada num determinado
ordenamento juridico sO goza de proteccdo no espago em que O

mesmo € aplicavel.

4. A doutrina do “sentido secundario ou encoberto” — mais conhecida
pela sua denominagcdo de lingua inglesa “secondary or covert
meaning”, tem permitido que marcas constituidas por sinais
originariamente  genéricos e comuns, desprovidos de
dinstintividade, venham a adquirir esta qualidade em virtude do

seu uso, regular e continuo, com certa — um minimo de — duracéo e
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intensidade, e, como tal, com o efeito de converter este “sinal” em

marca identificadora de produtos ou servigos.

O mecanismo funciona, pois, através da permuta da ‘“‘semantica
originaria” pela de “segundo grau”, proporcionando, assim, um
“neologismo” com um significado novo e autdbnomo que ja ndo se

poderia referenciar como destituido de caracter diferenciador.

O relator,

José Maria Dias Azedo
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Processo n° 14/2021

(Autos de recurso civil e laboral)

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

Relatorio

1. A ("), sociedade comercial e industrial em nome individual, com
sede em [Endereco], Hong Kong, recorreu para o Tribunal Judicial de
Base do despacho do Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual
dos Servicos de Economia que — na parte que agora interessa — recusou o

registo da marca nominativa que tomou o n.° N/XXXXXX, para assinalar
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servigos da classe 362 por si requerido; (cfr., fls. 2 a 33 que como as que
se vierem a referir, ddo-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos

legais).

Oportunamente, proferiu 0 M™ Juiz do Tribunal Judicial de Base
sentenca considerando que o dito recurso judicial nd merecia

provimento; (cfr., fls. 95 a 102).

Em sede do recurso que do assim decidido o recorrente interp6s
para o Tribunal de Segunda Instancia veio-se a proferir Acérddo de
22.10.2020, (Proc. n.° 749/2020), onde se decidiu confirmar a deciséo

recorrida; (cfr., fls. 139 a 145-v).

Ainda inconformado, traz o0 recorrente 0 presente recurso,
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insistindo no pedido de revogacdo do decidido com a consequente
concessao do pretendido registo da sua requerida marca; (cfr., fls. 153 a

168).

Nada parecendo obstar, passa-se a decidir.

Fundamentacao

Dos factos

2. Pelo Tribunal Judicial de Base e Tribunal de Segunda Instancia

foram elencados como “provados” os factos seguintes:

“a) Em 12/11/2018 o recorrente requereu o registo do sinal
“Own the Future ” como marca para assinalar servicos da classe 36%;

b) Os servicos para que foi requerido o registo da marca sao:
“servicos financeiros e de seguros; especialmente servicos

actuariais, servicos de gerenciamento, servigos de consultoria, servicos
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de gerenciamento de activos, servicos de anuidades, servigos bancarios e
empreéstimos, servicos de corretagem, servicos de corretagem de tiulos,
servigcos de cartdo de credito, servicos de distribuicdo, servicos de
consultoria econdmica, servicos de beneficios a trabalhadores, servigos
de confianca, servicos de transferéncia financeira, servigos de
consultoria para investimentos, servicos de gerenciamento de
investimentos, servigos de gerenciamento de moeda, servicos de fundos
mutuos, servicos de fundos de previdéncia, servigcos de investimentos
conjuntos, servigos de resseguro, servigos de aposentadoria, servicos de
tributos, registo e venda de valores mobiliarios ou servicos relacionados
ao mercado, servigos relacionados a localizacdo, utilizacdo ou
realizacdo de transferéncias financeiras para contas de terceiros,
servicos suplementares relacionados a ou além de actividades
financeiras e outras actividades de empresas de servicos financeiros e
seguradoras”;

c) Por despacho de 28/11/2019 proferido nos autos de Processo
Administrativo apensos, foi recusado o registo.

d) Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n®
51, Il Série, de 18/12/2019.

e) Em 14/12/2018 foi apresentado neste tribunal o presente
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recurso”; (cfr., fls. 96 e 140 a 140-v).

Do direito

3. Bate-se o ora recorrente pelo registo da sua requerida marca “Own

the Future” para assinalar os servicos — da classe 362 — descritos na

“alinea b)” da matéria de facto atras retratada, pedindo, em sintese, que
se revogue a decisd@o recorrida do Tribunal de Segunda Instancia, em
relacdo a qual imputa “nulidades” varias, e que se proferira nova deciséo
onde se considere que o aludido “sinal” relativamente aos servigos a que
se destina dispde de capacidade distintiva para os assinalar, preenchidos

estando todos os requisitos legais para o seu registo.

Cremos, porém, que ndo se pode reconhecer razdo ao ora

recorrente, (muito ndo se mostrando necessario consignar para o

demonstrar).

—  Vejamos, comecgando-se, desde ja, pelas assacadas “nulidades”.

Aqui, € o ora recorrente de opinido que o Acordao recorrido é
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“nulo” por 3 motivos: “omissdo de pronuncia”, (cfr.,, conclusdo 3%),
“contradi¢do na fundamentacdo da decisdo”, (cfr., conclusao 4%), e “falta

de especificacio dos fundamentos de facto e de direito™; (cfr., concluséo

59).

Ora, nos termos do art. 571°do C.P.C.M.:

“1. E nula a sentenca:
ad) Quando ndo contenha a assinatura do juiz;

b) Quando ndo especifigue os fundamentos de facto e de

direito que justificam a decisdo;

c) Quando os fundamentos estejam em oposicGdo com a

decisdo;

d) Quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questdes que

devesse apreciar ou conheca de questdes de que ndo podia

tomar conhecimento;

e) Quando condene em quantidade superior ou em objecto
diverso do pedido.

2. A omissdo prevista na alinea a) do niUmero anterior pode ser

suprida oficiosamente ou a requerimento de qualquer das partes,
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enquanto for possivel colher a assinatura do juiz que proferiu a
sentfenca, declarando o juiz no processo a data em que apds a
assinatura; a nulidade pode ser sempre arguida no fribunal que
proferiu a sentenca.

3. As nulidades mencionadas nas alineas b) a €) do n° 1 sé
podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu a sentenca se esta
ndo admitir recurso ordindrio; no caso confrdrio, o recurso pode ter

como fundamento qualquer dessas nulidades”; (Sub. N0sso).

Em causa estando as “alineas b), ¢) e d)” do n.® 1 do transcrito

comando legal, vejamos.

Pronunciando-se sobre a matéria das “nulidades da sentenga”, e

sobre as agora concretamente invocadas considera Viriato Lima que:

“Importa esclarecer que a nulidade da alinea b) (quando néo
especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a deciséo)
s0 se verifica na auséncia total de fundamentacéo.

Se a fundamentacéo € deficiente ou incompleta, ndo ha nulidade. A

sentenca sera entao, ilegal ou injusta, podendo da mesma ser interposto
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recurso, nos termos gerais.

(...)

A nulidade da alinea c) (quando os fundamentos estejam em
oposicado com a decisdo) refere-se ao caso de contradicdo logica entre os
fundamentos e a decisdo, ou seja, por exemplo, de a fundamentacio
apontar no sentido da condenacéo, mas terminar pela absolvicdo do reu.

Se a partir dos factos o juiz aplica ou interpreta mal a lei, ndo ha
nulidade da sentenca, mas erro de julgamento.

As nulidades da sentenca da alinea d) — omissdo e excesso de
prondncia — relacionam-se com o disposto nos n.* 2 e 3 do artigo 563.°:
0 juiz tem de resolver todas as questdes que as partes tenham submetido
a sua apreciacdo e s6 se pode ocupar das questdes suscitadas pelas
partes, salvo quando a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento
oficioso de outras questdes.

(...)”; (cfr, v.g., “Manual de Direito Processual Civil: Accéo

Declarativa Comum?”, 32ed., C.F.J.J., 2018, p&g. 568 e 569).
In casu, apds indicar a “matéria de facto” dada como provada, em

sede de “fundamentacdo da decisdao” que proferiu, assim ponderou o

Tribunal de Segunda Instancia:
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““Como o recurso tem por objecto a sentenca proferida pelo Tribunal de 12
instancia, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na sua douta
decisao:

Os sinais “Own the Future” e “RIEMERF” tém capacidade distintiva para
assinalar servicos da classe 362 da classificagdo de Nice?

E a quest&o que se coloca no presente recurso.

A DSE entende que néo, por ser um sinal usual nos habitos leais e constantes
do comércio. A recorrente entende que sim, por nao ser descritivo nem usual e, caso
fosse, por ter adquirido, devido ao uso que dele foi feito, um secondary meaning
distintivo.

Vejamos.

*

A, com outros elementos de identificagdo nos autos, requereu o registo dos
referidos sinais como marca de comércio para assinalar servigos da classe 362 da
classificacéo de Nice.

A Direccdo dos Servicos de Economia ndo acolheu a pretensdo do
requerente do registo e indeferiu o respectivo pedido de concessao por entender que
0s sinais em causa ndo podem ser protegidos como marca de comércio, uma vez
gue ndo tém capacidade distintiva por se tratar de sinais usuais, designadamente
com fungdes publicitéarias. Invocou o comando normativo inserto no art. 199°, n° 1, al.
¢) do RJPI (Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei n°®
97/99/M de 13 de Dezembro, a que pertencem todos os artigos a seguir referidos
sem mencao de origem).

O requerente do registo discorda do entendimento da DSE por entender que
o sinal registando nao é descritivo nem usual e tem capacidade distintiva e que ja
adquiriu caracter distintivo pelo uso que dele foi feito - o chamado “secondary
meaning”.

A DSE néo respondeu e, ndo tendo havido reclamacdo, ndo h& parte

contraria.
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*

Nada obsta ao conhecimento do mérito.
*

Além dos documentos constantes dos autos, nenhum outro meio de prova
documental, testemunhal, ou outro, que tenha sido requerido ou que se vislumbre ex
officio, ha a produzir.

Dos elementos existentes nos autos apura-se a seguinte factualidade:

(..)

Dos elementos dos autos nenhum outro facto se prova. Designadamente nao
esta demonstrado que devido ao uso que a recorrente tem feito do sinal registando
este sinal é reconhecido pelos consumidores da RAEM como pertencendo ao

recorrente ou a ele associado.

Cumpre, pois, apreciar e decidir.

1. Em primeiro lugar, cabe dizer que a questao a decidir, tendo em conta que
este é um recurso de plena jurisdicdo’ e ndo de mera anulag&o, consiste em saber
se ocorre, ou ndo, motivo de recusa do registo e se deve, ou ndo, ser concedido o
registo pretendido. Daqui decorre que logo que se conclua ocorrer um motivo de
recusa do registo se torna desnecessario ponderar se outros ocorrem.

Tendo a decisé@o de recusa sido fundamentada na falta de caracter distintivo
da marca registanda, € por esta questao que se deve comecar.

2. Da capacidade distintiva dos sinais registandos.

A recorrente pretende um registo de marca.

A realidade que € susceptivel de tal registo € um sinal (art. 197°). Um sinal €

um significante, um simbolo, uma realidade que tem um significado?.

1 Cfr. Ac. do TSI de 26 de Julho de 2007, processo n°®516/2006, relator: Dr. Chan Kuong Seng, in
www.court.gov.mo, Viriato Lima e Alvaro Dantas, Codigo de Processo Administrativo Contencioso
Anotado, pgs. 42/43 e Candido de Pinho, Notas e Comentérios do Codigo do Processo Administrativo
Contencioso, Vol. I, pgs. 85 a 89.

2 SO os sinais susceptiveis de representacao grafica, como palavras, nimeros, letras, desenhos, sons.
Um gesto é um sinal que tem significado, mas nado é susceptivel de representacdo grafica, pelo que néo
pode ser registado como marca.
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A marca tem uma fungao principal: distinguir umas das outras as fontes
comerciais, as empresas ou origens comerciais dos bens onde é aposta. E uma
funcdo distintiva (art. 197°). A marca € um dos sinais distintivos do comércio. Assim
como a firma se destina a distinguir comerciantes uns dos outros, a marca destina-se
a distinguir bens de comércio uns dos outros por referéncia a respectiva origem
empresarial. S6 o sinal (significante) que tenha por significado uma origem de bens
de comércio pode ser registado como marca. Um significado é retirado de um
significante através de um processo intelectivo. Um poeta e um bébado que se
deparam com um sinal retiram dele significados extraordinarios, por vezes
fascinantes. Nao sdo esses significados que relevam. Também né&o relevam os
significados que um minucioso e um distraido retiram. Relevam os significados
retirados por um consumidor médio dos bens a que a marca se destina a marcar, in
casu os servicos financeiros, de seguros e de gestao de investimentos. A questdo &
pois de comunicacgédo: releva a mensagem que o sinal veicula desde quem o usa no
comércio até aqueles consumidores médios que com ele se deparam e por via
intelectiva decifram e captam a mensagem, o significado.

A composicao da marca é livre, nenhum elemento obrigatorio sendo imposto
ao seu “criador”. Falam os autores no principio da liberdade de composicdo da
marca’. Porém, a liberdade de composicdo tem limites. Se nenhum elemento positivo
se impde ao criador da marca, elementos negativos ha que lhe estdo vedados. Por
exemplo, a marca nada tem que esclarecer sobre os bens que assinala, mas nao
pode enganar. E o principio da verdade. A marca n&o tem que ser criativa, mas n&o
pode confundir-se com outra anterior que ndo seja titulada pelo mesmo titular, salvo
autorizacdo. Falam os autores no principio da novidade e da especialidade. A marca
nao tem que esclarecer a identidade de quem a usa para assinalar os seus bens de
comércio, mas n&o pode confundir. E o principio da eficacia distintiva: a marca nada
pode conter que lhe exclua a capacidade distintiva. Estdo proibidos os elementos

que ndo tenham eficacia distintiva, salvo se combinados com outros que a tenham.

3 Cfr. Pinto Coelho, Marcas Comerciais e Industriais, p. 72; Ferrer Correia, Li¢Bes de Direito
Comercial, Volume I, 1973, p. 17 e Oliveira Ascens&o, Direito Comercial — Direito Industrial — Volume
I, p. 142.
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Estdo também proibidos os elementos que retirem eficacia distintiva a outros que a
tenham e entrem na composi¢cédo da mesma marca. A marca nao tem que se reportar
com evidéncia ou exclusividade a uma fonte ou origem comercial, sendo admissiveis
como marcas 0s sinais que também tém outras capacidades. Sdo as chamadas
marcas fracas, designadamente as que, além de significado distintivo, tém algum
significado publicitario® ou algum significado descritivo dos bens que se destina a
assinalar ou outro. A marca ndo tem que ter um significado Unico, o distintivo. Pode
ter outros significados. SO os sinais sem qualquer significado distintivo ndo podem
ser registados como marca, referindo-se as alineas a) e b) do n® 1 do art. 199° a
“sinais constituidos exclusivamente por ...” elementos sem eficacia distintiva.

O significado de um sinal ndo é sempre o0 mesmo. Varia designadamente no
tempo e no espaco. A relacdo significante/significado € dindmica e mutavel. Por
vezes um sinal com significado distintivo perde-o com o uso. E o chamado fenémeno
de vulgarizacdo da marca. E por vezes um sinal sem significado distintivo adquire-o
com o uso. E o que se designa habitualmente por “secondary meaning’.

Como se disse, s6 os sinais sem qualquer significado distintivo ndo podem
ser registados como marca, sendo admissiveis 0s sinais fracos ou com fraca
capacidade distintiva.

Nao tém capacidade distintiva e, por isso, hdo podem ser registados como
mara 0s chamados sinais usuais que sdo aqueles que se tornaram usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio (art. 199°, n° 1, al.
¢). Um sinal que originariamente tinha capacidade distintiva mas que passou a ser
utilizado no comércio com determinada funcao, perde a capacidade distintiva que
tinha.

A norma legal parece evidente: se um sinal passou a ter uma determinada
utiizacdo no comércio, passou a ter um significado préprio na comunicacao
comercial (linguagem e habitos) e perdeu o seu significado distintivo de distinguir de

outras uma determinada origem comercial de bens.

4 Ha legislagdes que expressamente estabelecem que nao é registdvel como marca o sinal ou
expressdo empregada apenas como meio de propaganda (art. 124S VII, da Lei da Propriedade
Industrial Brasileira).
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Por exemplo, o sinal I_I é utilizado na actividade comercial para significar
gue a embalagem onde € aposto deve ser manuseada em determinada posicdo. O

sinal “ JC 7 é utilizado na actividade comercial para significar que a embalagem onde

€ aposto deve ser manuseada com cuidado por conter no seu interior objectos
frageis. O sinal “LIGHT” é utilizado na actividade comercial para significar que o
produto alimentar a que se reporta tem baixo nivel calérico. Quem estiver perante um
bem a que foi aposto um de tais sinais ira concluir que esse bem tem certas
caracteristicas ou que se pretende que seja manuseado de determinada forma. E se
voltar a estar perante outro bem com o mesmo sinal, irA concluir o mesmo em
relacéo a este segundo. Mas néo ir4 concluir que os dois bens provém de um mesmo
nacleo empresarial. A comunicacdo humana é assim. Descodifica mensagens ou
significados que se encontram em sinais ou significantes. A comunicagdo comercial
também faz parte da comunicacdo humana e obedece ao mesmo devir. Marcar um
bem (produto ou servico) é apor-lhe um sinal, uma marca que o distinga quanto a sua
origem comercial quando vier a ser interpretado por quem com ela se confrontar. A
marca € pois um sinal com um significado préprio. E convém que o sinal ndo engane
nem confunda aqueles que o vierem a interpretar. O ideal era que o seu significado
fosse inequivoco para todo e qualquer consumidor. Mas basta que o seja para o
consumidor médio ou padréo.

A funcéo inicial da marca tera sido a de melhor permitir provar a propriedade
do objecto marcado, provar a quem pertencia®, nomeadamente os animais, que eram
marcados na prépria pele com uma cicatriz feita por um ferro em brasa com
determinada forma. Assim, quando um cavalo ou um boi se tresmalhava era facil
saber onde o entregar. Se o animal tivesse uma cicatriz em circulo com um R
pertencia ao Rodrigo, mas se na cicatriz constasse um T seria do Tomé. Hoje, porém,
a fungéo principal da marca € permitir distinguir a origem comercial dos bens com ela

assinalados®. E s6 sdo adequados a ser protegidos através da concessao do registo

5 Cfr. Ferrer Correia, LicOes de Direito Comercial, Vol. I, 1973, p. 313, nota (2).
6 Em face da admissibilidade actual de transmissdo auténoma da marca (independente da transmisséo
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de um titulo de marca os sinais adequados a distinguir origens comerciais. Se o sinal
serve para comunicar ou transmitir determinada mensagem comercial usual ou
corrente, ndo serd entendido como distintivo de origem comercial, pelo que também
nao serve como marcador.

Do que acaba de referir-se, poderemos concluir que, perante o publico
relevante, os sinais registandos “Own the Future” e “REMERF” sdo entendidos
como distintivos, ao ponto de, quando apostos’ em dois bens diferentes, serem
entendidos como significando que tais bens tém a mesma origem comercial e nao
como se se tratasse de um slogan visando atrair a atencdo dos consumidores? E se
tais sinais forem colocados em painéis publicitarios em local visivel pelo publico
serdo entendidos como reportados a uma fonte empresarial de bens?

O publico relevante € no caso em apreco o familiarizado com a industria de seguros
e de investimentos financeiros. O significado primario dos sinais registandos
reporta-se a ter um qualquer controle sobre o futuro.

Tal como consta dos factos considerados provados, cré-se que é consideravelmente
forte a probabilidade de ser apreendido como uma frase ou expressao que visa atrair
a atencao dos consumidores. E, por outro lado, cré-se que s6 muito dificilmente sera
entendido como marca identificadora de uma origem comercial de servicos
assinalados.

3. Da aquisicdo de carécter distintivo (secondary meaning).

Dos elementos dos autos ndo pode concluir-se estar demonstrado que o sinal
registando ja se afastou do caracter publicitario antes apontado como seu significado

primario nao distintivo e que ja adquiriu perante o publico consumidor uma conotacao

da empresa, estabelecimento comercial, etc.); em face da admissibilidade actual da licenca de
exploracdo da marca por terceiros e em face da admissibilidade da marca colectiva, o conceito de
funcdo distintiva dos bens em funcdo das respectivas empresas ganhou diferentes contornos. Dai
preferirmos a expressdo “origem comercial” a expressdo “origem empresarial”. Quanto a questdo da
redefinicdo do significado da funcdo distintiva, Couto Goncalves, Direito Industrial, Vol. 1l (obra
colectiva — Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual), p. 99 e segs. e Fung8o Distintiva da Marca,
Almedina, Coleccdo Teses.

7 Nos termos do art. 2199, a utilizacio da marca abrange a sua aposi¢io em bens (produtos e servicos),
a sua aposicao em papéis, impressos, paginas informaticas, publicidade e documentos relativos a
actividade empresarial do titular.
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distintiva ou significado distintivo.

Conclui-se, pois, que o sinal registando ndo tem capacidade distintiva,
originaria ou adquirida, para distinguir em funcéo da sua fonte comercial os servicos
que se destina a assinalar nem tem o necessario caracter distintivo para merecer ser
protegido pela via do registo como marca, razdo por que nao merece qualquer
censura a decisao recorrida, a qual deve ser mantida.

*

V — DECISAO.

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso.

Custas a cargo do recorrente.

Registe e naotifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283° do RJPI.

Macau, 23/04/2020

Quid Juris?

Toda a problematica discutida nos autos reconduz-se a questdo nuclear de

saber se a expressdo “Own the Future” e “RIRFERF ~ tem ou ndo capacidade

distintiva para efeito de registo como marca de servigos da classe 36.

Tal como a Recorrente confessou e admitiu que a sentenca recorrida esta
muito bem fundamentada, sé que ela continua a manter a sua posicao, defendendo
que a expressao em causa goza de toda a capacidade distintiva e como tal o seu
pedido devera ser atendido.

Sera?

Ora, para além dos doutos fundamentos tecidos na sentenca recorrida, com
0s quais concordamos basicamente, limitamo-nos nesta sede acrescentar o seguinte:

1) — Uma coisa é o0s comerciantes utilizar determinado sinal como
identificador dos servigos e/ou produtos comercializados por ele, isso podemos
designar por “marca de facto”. Outra coisa é aquele sinal merecer tutela juridica
por reunir todos os requisitos legalmente exigidos para tutela juridica. O que é
certificado pela concesséo do respectivo registo para todos os efeitos legais.
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2) — No caso, 0 que a Recorrente faz esforgos para tentar convencer o
Tribunal é que o sinal registando tem sido utilizado por ela na realidade e obter
tutela jurdica em determinadas jurisdicdes. Mas isso ndo dispensa, de modo algum,

a abordagem da questdo nuclear, consistente em saber tal expressdo “Own the

Future” e “REMIARTF ~ tem ou néo capacidade distintiva?

3) — Nao é supeérfluo recapitular-se, entre outros, os seguintes aspectos
realcados pelo Exmo. Julgador do Tribunal recorrido:

Do que acaba de referir-se, poderemos concluir que, perante o publico
relevante, os sinais registandos “Own the Future” e “kREBMERF " sdo entendidos
como distintivos, ao ponto de, quando apostos® em dois bens diferentes, serem
entendidos como significando que tais bens tém a mesma origem comercial e nao
como se se tratasse de um slogan visando atrair a atencdo dos consumidores? E se
tais sinais forem colocados em painéis publicitarios em local visivel pelo publico
seréo entendidos como reportados a uma fonte empresarial de bens?

O publico relevante é no caso em apreco o familiarizado com a indastria de
seguros e de investimentos financeiros. O significado primario dos sinais registandos
reporta-se a ter um qualquer controle sobre o futuro.

Tal como consta dos factos considerados provados, cré-se que €
consideravelmente forte a probabilidade de ser apreendido como uma frase ou
expressao que visa atrair a atengdo dos consumidores. E, por outro lado, cré-se que
s6 muito dificilmente serd4 entendido como marca identificadora de uma origem
comercial de servigos assinalados.

3. Da aquisicao de caracter distintivo (secondary meaning).

Dos elementos dos autos n&o pode concluir-se estar demonstrado que o sinal
registando ja se afastou do caracter publicitario antes apontado como seu significado

primario nao distintivo e que ja adquiriu perante o publico consumidor uma conotacao

8 Nos termos do art. 2199, a utilizacio da marca abrange a sua aposi¢io em bens (produtos e servicos),
a sua aposicdo em papéis, impressos, paginas informéticas, publicidade e documentos relativos a
actividade empresarial do titular.
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distintiva ou significado distintivo.

Conclui-se, pois, que o sinal registando ndo tem capacidade distintiva,
originaria ou adquirida, para distinguir em funcéo da sua fonte comercial os servicos
gue se destina a assinalar nem tem o necessario caracter distintivo para merecer ser
protegido pela via do registo como marca, razdo por que nao merece qualquer
censura a decisao recorrida, a qual deve ser mantida.

4-) Nestes termos, cabe sublinhar ainda:

O artigo 197°do RJPI consagra:

S6 podem ser objecto de proteccao ao abrigo do presente diploma, mediante
um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacao
grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,
nameros, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam
adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas. (sublinhado nosso)

Ao ver para a expressao em causa, a primeira ideia que surge na nossa
cabeca é dar-nos a ideia de que se propée “uma garantia para o futuro”, tanto pode
ser produtos ou servicos. Mas qué? N&ao sabemos! Porque a Recorrente pretende
utilizar esta expressdo para um gama muito vasto de servigos!!

A expressdo “Own the Future” e “RRBMERF ~, de caracter descritivo, sem

elemento figurativo, tanto pode servir para assinar servigos de variadssima natureza
como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de
servicos/produtos a que se pretende aplicar com tal “expressdo/marca”. Nesta
Optica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva. Ou seja, tal expressao é vaga
de mais, faltando-lhe o elemento descritivo do objecto que a mesma pretende
referir-se.

Quanto ao demais, louva-se na douta fundamentacio da sentenca recorrida,
que se reproduz aqui para todos os efeitos.

Pelo expendido, é de verificar que, em face das consideracdes e impugnacdes
do ora Recorrente, a argumentacdo produzida pelo MM. Juiz do Tribunal a quo
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continua a ser valida, a qual ndo foi contrariada mediante elementos probatdrios
concretos, trazidos por quem tem o énus de prova.

Nestes termos, € da nossa conclusdo que o Tribunal a quo fez uma analise
ponderada dos factos e uma aplicacdo correcta das normas juridicas aplicaveis,
tendo proferido uma decisdo conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo
qual, ao abrigo do disposto no artigo 63195 do CPC, embora com argumentos
ligeiramente diferentes por n6s produzidos, € de manter a deciséo recorrida.

*

Sintese conclusiva:
| - A expressdo “Own the Future” e “RIRFREFKF ”, de caracter descritivo,

sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar servicos de variadsima
natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora
do tipo de servigos/produtos que se pretende assinalar com tal “expressdo/marca’.
Nesta Optica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.

Il — Uma vez que o sinal registando nédo tem capacidade distintiva, originaria
ou adquirida, para distinguir em funcio da sua fonte comercial os servigos que se
destina a assinalar, nem tem o necessario caracter distintivo para merecer ser
protegido pela via do registo como marca, € de recusar o pedido de registo tal como
decidiu a entidade administrativa competente, razdo por que nao merece qualquer
censura a deciséo recorrida, a qual deve ser mantida.

(..)7; (cfr., fls. 140-v a 145-v).

Aqui chegados, e atento do que se deixou exposto, mostra-se pois
de dizer que, em nossa opinido, evidente ¢ que nenhuma “nulidade” a que
se refere a alinea b) ou c), do n.° 1, do art. 571° do C.P.C.M. — ou seja,

por “falta de especificagdo de fundamentos” ou “contradigdo” — existe.
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Na verdade, no dito Acérdéo recorrido (do Tribunal de Segunda
Instancia), explicitam-se, adequada e suficientemente, os ‘“fundamentos
de facto e de direito” da decisdo de improcedéncia do anterior recurso do
ora recorrente, o mesmo sendo de dizer a respeito da alegada

“contradicdo”, que ndo se vislumbra, e, a existir, é apenas aparente.

Com efeito, apresenta-se-nos claro — e assim resulta do que se
deixou transcrito do Acorddo recorrido — que a “razdo” da decisdo
recorrida consiste, (em sintese), na “ndo verificagdo dos pressupostos de
facto e de direito” da requerida “marca” para efeitos do seu pretendido
registo, (alids, como entendido foi pela Direccdo dos Servicos de

Economia assim como na sentenca do Tribunal Judicial de Base).
E, nesta conformidade, (e ainda que néo se esteja de acordo com o
decidido, sobre o qual nos ocuparemos mais adiante), ndo vemos como

considerar que se incorreu nas aludidas nulidades.

Quanto a imputada “omissdo de pronuncia”, cabe consignar o que

segue.
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A mesma prende-se com o pedido (entdo) dirigido ao Tribunal de
Segunda Instancia a fim de o0 mesmo emitir pronincia acerca de “factos”
pela recorrente alegados no seu recurso (judicial) para Tribunal Judicial
de Base, e, em relacdo aos quais, nada foi dito, dai extraindo,
consequentemente, as suas conclusbes em termos da sua relevancia
juridica; (cfr., conclusdes 32e 62das alegacdes de recurso para o Tribunal

de Segunda Instancia, a fls. 111 a 125).

E assim postas as coisas, cremos gue, nesta parte, admite-se que
outra poderia ter sido a posicdo pelo Tribunal de Segunda Instancia

adoptada em relacdo ao pelo recorrente alegado, no sentido de que «a
marca “Own the Future” ja se encontrava registada na Republica Popular

da China e em Hong Kong»; (cfr., doc. n°s 5 e 6 juntos com 0 recurso

judicial para o Tribunal Judicial de Base, a fls. 72 a 78).

Porém, e sem prejuizo do muito respeito por outra opinido, (ndo
sendo de esquecer aqui a “natureza” dos ditos documentos), 0 certo € que,
mesmo considerando-se tal ‘“factualidade”, (como efectivamente

“provada”), idéntica se nos apresenta que deve ser a solu¢ao quanto ao
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pretendido registo da dita marca, pelo que, sem mais delongas (ou
formalidades) processuais, passa-se assim para a “decisdo de direito”

sobre o pretendido “registo da marca”.

—  Em recente acorddo desta Instancia, onde se tratou de idéntica

guestdo, teve-se oportunidade de consignar o que segue:

“Em causa no presente recurso esta uma “questdo” de “Direito da
Propriedade Industrial” — em parte — regulada pelo D.L. n.° 97/99/M
que aprovou o “Regime Juridico da Propriedade Industrial”, (R.J.P1.), e

em cujo preambulo se consignou:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporaneo, como um
factor fundamental de promocéo do desenvolvimento econémico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estimulo da actividade
inventiva, uma vez que, face a consideravel mobilizacdo de recursos que a
investigacdo tecnoldgica implica, s6 a proteccdo assegurada pelo sistema da
propriedade industrial tende a garantir a compensacdo econémica adequada aos
investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.

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

(...)

Quanto as marcas e outros sinais distintivos, a sua importancia também néo
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pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificagdo do produto com o
produtor, significando essa identificacdo uma determinada garantia de qualidade ou
de origem e, consequentemente, criam a seguranca na manutencao das qualidades e
caracteriticas do produto. Estes sinais distintivos contém em si, portanto, um factor
muito relevante de estimulo a diferenciacédo das empresas pela qualidade e uma fonte
de seguranca dos consumidores.

(...)".
Estatui-se, por sua vez, no art. 1° deste referido R.J.P.l. que:

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

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

Cabendo apreciar de um reclamado direito de “registo de uma

marca’’, vejamos que solugdo adoptar.

(...)
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Nos termos do art. 197° do aludido R.J.PI.: “S6 podem ser
objecto de protec¢cdo ao abrigo do presente diploma, mediante um
titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de
representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos, letras, numeros, sons, a forma do produto ou da
respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras empresas ™.

E, assim, ndo obstante de um ponto de visto “econdomico”, a uma
marca caiba essencialmente desempenhar as funcoes de “indicacdo da
origem” dos produtos ou servicos, de “garantia de qualidade” e ainda a
fung¢do “publicitaria”, (cfr., Luis M. Couto Gongalves in, “Direitos de
Marcas”, pag. 15), atento ao preceituado no referido art. 197° é de se
concluir que a ‘funcdo juridica” da marca ¢ a de identificar a
proveniéncia de um produto ou servico ao consumidor para, assim,
permitir a sua distingdo de outros produtos ou servigos produzidos ou
postos no mercado, devendo assim ser entendida como ‘“um sinal
distintivo na concorréncia de produtos e servicos”; (cfr, v.g., O.
Ascensdo in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pag.

139)”; (cfr., 0 Ac. de 18.11.2020, Proc. n.° 174/2020).
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In casu, e, tendo-se presente as ‘caracterbticas” da requerida
marca aqui em questdo — “Own the Future” — cremos pois que, pela sua

(em nossa opinido, patente) falta de “capacidade distintiva”, imp&e-se

concluir que a deciséo de recusa do seu registo ndo merece censura.

Na verdade, e como pelas instancias recorridas foi ponderado
aquando da sua pronuncia em relacdo a tal “requisito”, (e, no
fundamental, sufragando o entendimento dos Servigos de Economia), “é
consideravelmente forte a probabilidade de ser apreendido como uma
frase ou expressdo que visa atrair a atencdo dos consumidores”, (...)
“muito dificilmente sendo entendida como marca identificadora de uma

origem comercial de servicos assinalados”.

Com efeito, a expressdo em questdo, de caracter meramente
“genérico”, (“comum”), e despida de qualquer “elemento figurativo”, ndo
Se nos apresenta com as necessarias “propriedades” para servir como

“sinal distintivo” para efeitos do atras transcrito art. 197° do R.J.P.I.

Porém, para a solucdo que se deixou adiantada importa ainda

considerar o que segue.
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—  Nas “conclusdes” do seu recurso, alega também o ora recorrente
que o dito (ja efectuado) registo da marca na Republica Popular da China
e em Hong Kong deve ser ponderado, invocando também o “principio

(denominado) «secondary meaning»”; (cfr., conclusoes 5* a 9%).

Porém, e como ja se deixou adiantado, ndo se pode reconhecer

razao ao ora recorrente.

\Vejamos.

Considerando que a marca em questdo esta registada na Republica
Popular da China e em Hong Kong, e invocando o teor do art. 6°
quinquies A) da “Convengdo de Paris para a Proteccdo da Propriedade
Industrial”, (cfr., Aviso n.® 94/99 in B.O. n.° 33, de 16.08.1999), € o
recorrente de opinido que motivos ndo existem para 0 mesmo nao

suceder em Macau.

Pois bem, como é sabido, em matéria de “direito das marcas”

vigora o “principio da territorialidade”, (cfr., art. 4° e 5° do R.J.P.I.), nos
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termos do qual a “proteccdo da marca é de ambito territorial”.

Isto é (em principio), uma marca registada num determinado
ordenamento juridico s6 goza de proteccdo no espaco em que 0 mesmo €

aplicavel.

Em suma, (e como cremos que resulta do art. 4° do R.J.P.L),
Importa aqui ter em (especial) conta que os direitos de propriedade
industrial sdo de base territorial, (“direitos territoriais), 0 que quer dizer
gue a proteccdo inerente aos direitos privativos da propriedade industrial,
(nomeadamente, quanto aos respectivos conteudos e efeitos), é feita por
referéncia a um determinado sistema juridico, que € aquele a luz do qual

sao constituidos.

Nos termos do pelo recorrente invocado art. 6° quinquies da

“Convencao de Paris para a Protec¢do da Propriedade Industrial”:

“A) — 1) Qualguer marca de fdbrica ou de comércio

regularmente registada no pais de origem serd admitida para registo e

como tal protegida nos outros paises da Unido, com as restricoes a
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sequir indicadas. Estes paises poderdo, antes de procederem ao
registo definitivo, exigir a juncdo de um certificado de registo no pais
de origem, passado pela autoridade competente. Ndo serd exigida
qualqguer legislacdo 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 fiver esse estabelecimento na Unido, o pais da
Unido em que ele tem o seu domicilio, e, se ndo fiver domicilio na
Unido, o pais da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um

pais da Unido™.

Porém, e independentemente do demais, h& que ter igualmente
presente o estatuido na ‘“alinea B”, n.° 2 deste normativo, onde se

prescreve que:

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

1.° Quando forem susceptiveis de implicar lesdo de direitos

adquiridos por terceiros no pais em que a proteccdo é
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requerida;

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

(...)".

E, como se viu, tendo-se concluido que a “marca” em questdo nido
tinha “caracter distintivo”, (cft., alinea B), n.° 2), visto cremos estar que

censura ndo merece 0 Acordao do Tribunal de Segunda Instancia.

Por sua vez, e em relagdo ao invocado “secondary meaning”, cabe

dizer o que segue.

A doutrina do “sentido secundario ou encoberto” — mais conhecida

pela sua denominagdo de lingua inglesa “secondary or covert meaning”,

tem permitido que marcas constituidas por sinais originariamente
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genéricos e comuns, desprovidos de dinstintividade, venham a adquirir
esta qualidade em virtude do seu uso, regular e continuo, com certa — um
minimo de — duracio e intensidade, e, como tal, com o efeito de
converter este “sinal” em marca identificadora de produtos ou servigos;
(como sdo, v.g., exemplos classicos, a “National”, “Volkswagen” e
“American AirlineS”; cfr., entre outros, Joana A. M. Barros Fernandes in,
“O principio do Secondary Meaning no direito de marcas”, e A. Ferro
Ricci in, “O sentido secundario da marca. Interpretacdo do art. 6°
quinquies, C1 da Convencdo da Unido de Paris e os reflexos do uso
prolongado e das demais circunstancias de fato na proteccdo das

marcas”).

O sentido que o sinal adquira diz-se também “secundario” porque

se afirma mais tarde no tempo.

Como nota Joana Fernandes, (in ob. cit.): ‘“sucede aqui o
surgimento de um segundo significado da palavra em adicdo ao seu
sentido originério, o que € fruto de uma mudanca na forma como o0s
consumidores percepcionam o sinal. E a esta percepcdo, aos resultados

psicologicos que o uso do sinal propicia e a um diferente valor semantico
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por este alcancado, que o principio do secondary meaning vem conceder
proteccdo legal, permitindo a ascenséo do sinal, inicialmente indistintivo,

acondicdo de marca”.

O mecanismo funciona, pois, através da permuta da “semantica
originaria” pela de “segundo grau”, (ou seja, pela ‘“associacdo do
consumidor”, traducédo da feliz referéncia doutrinal “buyer association”,
utilizada por Willajeanne F. Mclean in, “The Birth, Death, And
Renaissance Of The Doctrine Of Secondary Meaning In The Making”,
1993, pag. 748), proporcionando, assim, um “neologismo” com um
significado novo e auténomo que ja ndo se poderia referenciar como

destituido de caracter diferenciador.

Porém, (o certo € que), no caso dos autos, “provado” ndo esta 0
aludido “uso”, (com as referidas “qualidades™), para se poder considerar
que, (em Macau), o sinal em questéo esta, (devidamente) assimilado, e,
como tal, passivel de ser considerado como ‘“sinal (distintivo)” em
“servigos da classe 36% do ora recorrente para que accionado seja 0

invocado principio.
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Dest’arte, ha que se decidir como segue.

Decisao

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

negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente com a taxa de justica que se fixa em 10

UCs.

Registe e notifique.

Nada vindo de novo, e apés transito, remetam-se 0s autos ao

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

Macau, aos 10 de Marco de 2021

Juizes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Sam Hou Fai
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Song Man Lei
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