Processo n® 42/2021 Data: 21.04.2021

(Autos de recurso civil e laboral)

Assuntos : Propriedade industrial.

Marca.

Registo.

“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 criagdo ou manifestacio

intelectual.

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

concorréncia de produtos e servigos”.

3. Se a “expressao” pretendida registar como marca carecer de
(qualquer especial) “ressonancia particular”, nao possuindo
(também) a necessaria (especial) originalidade — e, provado néo
estando, igualmente, 0 seu “uso regular e continuo, ¢ com
adequada intensidade”, para efeitos de a converter em “sinal
identificador” ao abrigo da doutrina do “secondary meaning” —
invidvel é a pretensédo apresentada no sentido do seu registo como
marca pois que a mesma Se apresenta desprovida de “eficacia

distintiva” para tal efeito.

O relator,

José Maria Dias Azedo
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Processo n° 42/2021

(Autos de recurso civil e laboral)

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

Relatorio

1. Por sentenca datada de 12.02.2020 proferida pela M™ Juiz do 1°
Juizo Civil do Tribunal Judicial de Base, decidiu-se negar provimento ao
recurso judicial pela sociedade comercial “A” interposto do despacho n.°
XXX/DPI do Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da

Direccéo dos Servicos de Economia (D.S.E.) que Ihe recusou o registo da
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marca “PROFESSIONAL FIRST>; (cfr., fls. 54 a 59 que como as que se
vierem a referir, ddo-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos

legais).

Inconformada, a dita sociedade recorreu para o Tribunal de
Segunda Instancia que, por Acordao de 17.12.2020, (Proc. n.° 566/2020),

confirmou a sentenca recorrida; (cfr., fls. 98 a 104).

Mantendo-se inconformada com a solucéo dada a sua pretenséo,
traz a referida sociedade o presente recurso, insistindo no seu pedido de

registo da dita marca; (cfr., fls. 112 a 125).

Adequadamente processados os autos, e nada obstando, cumpre

conhecer.
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Fundamentacao

Dos factos

2. Pelas Instancias recorridas esta considerada como “provada” a

seguinte factualidade:

“Em 7 de Fevereiro de 2018, a Recorrente requereu o registo da
marca nominativa que consiste em “PROFESSIONAL FIRST ” ¢ que
tomou 0 n.2 N/XXXXXX, para assinalar produtos da classe 36.2
nomeadamente, “Servicos de seguros; efectuacdo de seguros
relacionados com propriedades, casualidades, seguro profissional e
seguro de responsabilidade executiva”.

O despacho de recusa da marca numero N/XXXXXX foi proferido
a 27 de Julho de 2019.

No Boletim Oficial de Macau de 21 de Agosto de 2019 foi
publicada a deciséo de recusa da DSE do pedido da Recorrente para
registo da marca “PROFESSIONAL FIRST ' gyue tomou o numero
N/XXXXXX, na classe 36.

Em 2014, a Recorrente assinou um contrato para comprar B,
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presador de servicos de telematica e de assisténcia pessoal, e a C,
administrador de programas de nicho que fornece produtos de seguros
de viagens, ambas do D.

A marca registanda foi registada na Australia, Nova Zelandia,
Singapura e Estados Unidos da Ameérica, tendo sido igualmente

publicado em Hong Kong”; (cfr., fls. 54-v e 99-v).

Do direito

3. Bate-se a sociedade ora recorrente pela concessao do registo da sua
pretendida marca “PROFESSIONAL FIRST para assinalar produtos da
classe 362e que dizem (essencialmente) respeito a “Servigos de seguros;
efectuacdo de seguros relacionados com propriedades, casualidades,
seguro profissional e seguro de responsabilidade executiva”, afirmando —
essencialmente — que a mesma “goza de capacidade distintiva para

identificar no mercado 0s servicos que visa assinalar”.
O Acorddao do Tribunal de Segunda Instancia ora recorrido

considerou justo e adequado o raciocinio expendido na sentenca do

Tribunal Judicial de Base, e, como ai se tinha decidido, considerou
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(também) ndo verificados 0s necessarios pressupostos legais para o

pretendido registo da aludida marca.

Ponderando sobre a questdo, e da reflexdo que tivemos
oportunidade de fazer, somos de opinido que a decisdo recorrida néo

merece censura.

Alias, a mesma, (que em grande parte acolhe e reproduz os
argumentos antes expostos na sentenca do Tribunal Judicial de Base),
apresenta-se-nos como a correcta solucdo para a matéria em “questao”,
em relacdo a qual, ja teve este Tribunal oportunidade de se pronunciar,

(valendo a pena aqui recordar 0 que se consignou).

Com efeito, em sede de anéloga questéo, (com idéntico pedido de
registo de uma marca para 0S mesmos servigos), e em recente Acérdao de
10.03.2021, (Proc. n.° 14/2021), considerou-se, essencialmente, o

seqguinte:

«(...)

“Em causa no presente recurso esta uma ‘“questdo’’ de “Direito da
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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 considerdvel mobilizacdo de recursos que a
investigacdo tecnoldgica implica, s6 a proteccdo assegurada pelo sistema da
propriedade industrial tende a garantir a compensacdo econdémica 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
pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificacdo 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
caractersticas 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.I. que:

“O presente diploma regula a atribuicdo de direitos de

propriedade industrial sobre as invencoes e sobre as demais criacoes e
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os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente,
assegurar a proteccdo da criagtividade e do desenvolvimento
tecnologicos, da lealdade da concorréncia e dos interesses dos
consumidores”.

Dai que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a drea do
Direito que garante a inventores ou responsaveis por qualquer producao
do intelecto — nos dominios industrial, cientifico, 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.

(...)

Nos termos do art. 197° do aludido RJ.PI: “S6 podem ser
objecto de proteccdo 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 vista “economico”, a uma
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marca caiba essencialmente desempenhar as funcoes de “indicacdo da
origem” dos produtos ou servicos, de “garantia de qualidade” e ainda a
funcdao “publicitaria”, (cfr., Luis M. Couto Gongalves in, “Direitos de
Marcas”, pag. 15), atento ao preceituado no referido art. 197° ¢ de se
concluir que a ‘‘fungdo juridica” da marca é a de identificar a
proveniéncia de um produto ou servigo 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)7; (cfr, 0 Ac. de 18.11.2020, Proc. n.° 174/2020).

In casu, e, tendo-se presente as “caracteristicas” da requerida
marca aqui em questdo — “Own the Future” — cremos pois que, pela sua

(em nossa opinido, patente) falta de “capacidade distintiva”, impoe-Se
concluir que a decisao de recusa do seu registo ndo merece censura.

Na verdade, e como pelas instancias recorridas foi ponderado
aquando da sua pronuncia em relagdo a tal ‘requisito”, (e, no
fundamental, sufragando o entendimento dos Servicos de Economia), “‘é
consideravelmente forte a probabilidade de ser apreendido como uma

frase ou expressdo que visa atrair a aten¢do dos consumidores”, (...)
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“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 necessdarias ‘“propriedades’ para servir
como “sinal distintivo” para efeitos do atras transcrito art. 197° do
R.J.PI.

Porém, para a solucdo que se deixou adiantada importa ainda

considerar o que segue.
—  Nas “conclusoes” 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
99.

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 “Conveng¢do de Paris para a Protec¢do da
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Propriedade Industrial”, (cfr, Aviso n.° 94/99 in B.O. n.° 33, de
16.08.1999), é o recorrente de opinido que motivos ndo existem para o
mesmo ndo 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.P1.),
nos termos do qual a “protec¢do da marca ¢ de ambito territorial .

Isto é (em principio), uma marca registada num determinado
ordenamento juridico s6 goza de protecGao no espago em que 0 mesmo €
aplicavel.

Em suma, (e como cremos que resulta do art. 4° do R.J.P.lL),
importa aqui ter em (especial) conta que os direitos de propriedade
industrial sdo de base territorial, (“direitos territoriais”), o que quer
dizer que a proteccdo inerente aos direitos privativos da propriedade
industrial, (nomeadamente, quanto aos respectivos conteldos e efeitos), é
feita por referéncia a um determinado sistema juriico, que é aquele a
luz do qual séo constituidos.

Nos termos do pelo recorrente invocado art. 6° quinquies da
“Convencdo de Paris para a Protec¢do da Propriedade Industrial”:

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

regularmente registada no pais de origem serd admitida para registo e
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como tal protegida nos outros paises da UniGo, com as restricées a
seguir 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. NGo serd exigida
qualquer 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 ftiver esse estabelecimento na Unido, o pais da
Unido em que ele tem o seu domicilio, e, se ndo tiver domicilio na
Unido, o pais da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um
pais da Unido ”.

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

“B) S6 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 lesGo de direitos

adquiridos por terceiros no pais em que a proteccdo é

requerida;

Proc. 42/2021 P&g. 11



2.° Quando forem desprovidas de qualquer cardcter distintivo ou

entdo exclusivamente compostas por sinais ou indicacdes que

possam servir no comeéercio para designar a espécie, a qualidade,

a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos

ou a época da producdo, ou que se tenham tornado usuais na

linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio do pais em que a proteccdo é requerida;

(...) 7.

E, como se viu, tendo-se concluido que a “marca’ em questdo ndo
tinha “caracter distintivo”, (cfr., alinea B), n.° 2), visto cremos estar que
censura ndo merece o Acérdao 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 denominag¢do 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 intensidade, e, como tal,

com o efeito de converter este “sinal” em marca identificadora de
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produtos ou servigos, (como sdo, v.g., exemplos cldssicos, a “National”,

b

“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.
Interpretacéo do art. 6°, quinquies, C1 da Convencdo da Unido de Paris
e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstancias de fato na
protec¢do 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 originario, o que é fruto de uma mudanca na forma como 0s
consumidores percepcionam o sinal. E a esta percepgdo, aos resultados
psicoldégicos que o uso do sinal propicia e a um diferente valor semantico
por este alcancado, que o principio do secondary meaning vem conceder
proteccdo legal, permitindo a ascensao do sinal, inicialmente indistintivo,
a condi¢do de marca’.

O mecanismo funciona, pois, através da permuta da “semdntica
originaria” pela de ‘“segundo grau”, (ou seja, pela “associacdo do

consumidor”, tradu¢do da feliz referéncia doutrinal “buyer association”,
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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 autdbnomo que ja ndo se poderia referenciar como
destituido de caracter diferenciador.

Porem, (o certo é que), no caso dos autos, “provado” ndo estd o
aludido “uso”, (com as referidas ‘“qualidades”), para se poder
considerar que, (em Macau), o sinal em questido esta, (devidamente)
assimilado, e, como tal, passivel de ser considerado como “sinal
(distintivo)” em “‘servicos da classe 36 do ora recorrente para que

accionado seja o invocado principio.

(...)».

Ora, aqui chegados, motivos ndo havendo para ndo se ter como
adequado o que se deixou considerado, (em sede dos Autos de recurso
civil n.° 14/2021), e que, em nossa opinido, (atento, especialmente, a
“expressao” em questdo, € aos “servicos” a que diz respeito), Se apresenta
(inteiramente) valido para a situacdo dos presentes autos, pouco ha a

acrescentar.
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Com efeito, (e admitindo-se que em matérias como as agora em
questdo intervém sempre alguma “‘subjectividade’), temos para nds que a
“expressio” em andlise — < PROFESSIONAL FIRST » _ carece de
(qualquer) “ressonancia particular”, nao possuindo a necessaria (especial)
originalidade, e, provado néo estando, igualmente, o seu “uso regular e
continuo, e com adequada intensidade”, para efeitos de a converter em
“sinal identificador” ao abrigo da doutrina do “secondary meaning”,
inviavel € a pretensdo apresentada, pois que se apresenta desprovida de

“eficacia distintiva”.

Na verdade, (e tal como na situacdo dos Autos de Recurso n.°
14/2021 igualmente se ponderou), a “expressao” cujo registo como marca
agora se pretende, identifica-se como uma (mera) “frase promocional”
(ou uma mera “mensagem publicitaria comum?”), que se limita a realcar,
(elogiar), a “qualidade dos produtos ou servi¢os”, e que, desta forma, Nn&o
deixara de ser (certamente) percebida como uma “pura formula
promocional”; (cft., v.g., L. M. Conto Gongalves in, “Manual de Direito
Industrial”, pag. 180 ¢ 181, onde, a propdsito de situagdes proximas, e
com exemplos e referéncias da jurisprudéncia sobre a questdo, nota que,

“Bem vistas as coisas, Nd0 S&0 sinais para «descrever» produtos ou
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servicos, mas para «promover» ou publicitar produtos ou servigos™).

Dest’arte, por falta de “caracter distintivo”, e como tal, incapaz de
associar produtos a uma origem empresarial especifica, verificados néo
se mostram 0S necessarios pressupostos legalmente exigidos para efeitos
do seu registo como “marca”, vista estando a solugcdo para o presente

recurso.

Decisao

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

negar provimento ao recurso.

Custas pela 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.
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Macau, aos 21 de Abril de 2021

Juizes: José Maria Dias Azedo (Relator)
Sam Hou Fai

Song Man Lei
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