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SUMARIO:

1. A marca € um sinal distintivo de produtos ou servigos propostos

ao consumidor.

2. Os interessados no registo de uma marca ndo podem deixar de

gozar, na sua constituicdo, de uma grande liberdade que terd, contudo, como

limite a margem de manobra e de iniciativa que 0s outros operadores do
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mercado ndo podem perder através do registo de uma "marca"” de tal forma

genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma

livre e sa concorréncia.

3. Uma denominacéo geografica pode integrar uma marca, mas deve

revestir uma natureza neutra. Quando essa neutralidade ndo existir e houver o

risco da marca induzir em erro o publico acerca da proveniéncia geografica do

produto ou servico, 0 seu registo deve ser recusado, por aplicagcdo do disposto

na alinea b) do n®2 do art. 214°do RJPI. N&o havendo esse risco, nada obsta a

que uma marca geografica seja registada, desde que ndo ofenda direitos

prioritarios.

4. A marca “CotaiArena” ndo ¢é registavel, ndo, neste caso, porque

contenha a palavra “Cotai”, mas porque Se presta a engano e confuséo, pois

que é destinada a uma diversidade de servicos que ndo tém conexao entre si, é

oferecida a uma determinada classe (n.© 35) que, nos termos das leis de
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Propriedade Industrial e muito particularmente do Acordo de Nice, publicado

em Macau, a classe para que foi requerido o registo ndo abrange e exclui até

expressamente alguns dos servicos para que foi proposta.

O Relator,
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Processo n.2313/2013

(Recurso Civil)

Data : 31/Outubro/2013
Recorrente : A.
Recorrida : B Limited

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

| - RELATO RIO

A. (""LVS"), recorrente nos autos acima referenciados, notificada que
foi da sentenca proferida nestes autos, que revogou o despacho proferido pela
Exma Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direccéo
dos Servicos de Economia da Regidao Administrativa Especial de Macau, que
concedera o pedido de registo da marca N/XXXXX, vem alegar, dizendo em

sintese:

a) A marca N/XXXXX CotaiArena é uma marca nominativa complexa, em cuja
composicao surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, ja que constitui

um topénimo: COTAL.

b) A palavra ARENA constitui, na marca em causa, expressdo de fantasia, o que

confere & marca um caracter geral de fantasia.

¢) ARENA é uma expressdo de fantasia porque, mesmo que se admita tratar-se de
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vocabulo que se reporta a "uma &rea fechada, quase sempre de forma corcular ou oval,
desenhada para apresentacfes musicais, teatrais ou eventos desportivos” e que possa ser
utilizada como sin6nimo de "estadio”, a marca N/XXXXX, destinada a assinalar servigos

diversos da classe 35.2 nada tem que ver com tal descricao.

d) A marca CotaiArena possui, assim, capacidade para distinguir, em funcdo da

origem, os servigos da Recorrente dos produtos de outros comerciantes.

e) Ao considerar que a marca CotaiArena € composta por sinais que designam
apenas caracteristicas de produtos, isto €, a sua proveniéncia geogréfica, e por termos usuais
e correntes, a decisdo recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada

aplicacao das normas contida nas alineas b) e ¢) do n.°1 do artigo 199.° do RJPI.

Termos em que, pede, deve o presente recurso ser julgado procedente
e, em consequéncia, ser a sentenca recorrida revogada, substituindo-se por outra

que conceda o registo da marca N/XXXXX.

Foram colhidos os vistos legais

Il - FACTOS
Com pertinéncia, tém-se por assentes os factos seguintes:

“1. Em 12 de Julho de 2010, a sociedade comercial denominada A. apresentou o pedido de
registo de marca "CotaiArena", que tomou os n® N/XXXXX, para assinar os seguintes produtos ou servigos

inseridos na classe 352 :
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"Organiza(;éo de exposi(;f)es para fins comerciais ou publicitéfios; planeamento e realizagé.o
de feiras comerciais, exposi(}ﬁes e apresenta(;ﬁes com fins econOmicos ou publicitérios; serviGos de
consultadoria relativos a feiras comerciais; locagéo de espagos para publicidade e de balcOes e cabinas,
equipados, para exposi(;é.o; serviGos de publicidade e de promo(;ao; serviGos de consultadoria relativos a

publicidade.”

2. Tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n® 33, 11 Série, no dia

de 18 de Agosto de 2010.

3. Por despacho de 13 de Dezembro de 2011, da Chefe do Departamento da Propriedade

Intelectual, foi concedido o pedido do registo da marca registanda.

4. O despacho de concessAo do registo da marca ora em apreGo foi publicado no Boletim Oficial

da RAEM, n° 1, 11 Série, de 4 de Janeiro de 2012.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/XXXXX, composta pela
indicagé.o geogréﬁca "Cotai”, e pelas caracteri sticas dos produtos "Arena", carecem de eﬁcécia ou

capacidade distintiva, ndo merece a protecGdo de marca”

111 - FEUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa por indagar se se deve manter o
registo da marca em apreciagdo n.° N/XXXXX “CotaiArena” para a classe de
produtos n.° 35, tal como admitido pela Direccéo dos Servigos de Economia ou,
ao invés, se se deve manter a sentenca recorrida que determinou a recusa do

registo.
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2. A marca € um sinal distintivo de produtos ou servigos propostos ao

consumidor.!

E essa nogdo para que aponta o Regime Juridico da Propriedade
Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 1979 ao prescrever que
“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 grdfica, nomeadamente
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, niimeros, sons, a forma do produto ou
da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma

empresa dos de outras empresas.”

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou
servicos, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a
identificacd@o ou individualizagcdo do objecto da prestacdo colocado no mercado.
A partir de tal conceito, enquanto fendmeno socioeconémico, retirar-se-80 as
suas funcbes e, assim, desde logo, se alcanga a primordial funcdo distintiva

relativamente ao seu objecto.

Nesta funcdo divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na
diferenciacdo, na destrinca em relacdo aos outros produtos da concorréncia; a

outra, qual seja a da individualizacdo por referéncia a uma origem, a sua

L _ Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pag.37

313/2013 7124



proveniéncia, & fonte da sua produc&o.?

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela.
Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma formula que seja

apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia®, procurando-se assim atestar a
qualidade ou a exceléncia do produto oferecido, bastando pensar nas

denominadas “marcas de grande prestigio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de

tudo, ser dotada de eficécia ou capacidade distintiva.

3. Embora marcada pelo principio da liberdade, a composicdo da
marca sofre excepcdes de variada ordem, sejam elas de natureza intrinseca, tais
como as que decorrem do artigo 1999 n°l do RJPI, v.g. a propria designacédo do
produto, as suas qualidades, a proveniéncia geogréafica, as cores, ou de natureza
extrinseca, quando resultem da necessidade de respeitar direitos anteriores,
situacBes previstas nas alineas b) a f) do artigo 214° do citado diploma, v.g.
marcas anteriormente registadas, medalhas, brasdes, firma a que o requerente
ndo tenha direito ou sinais que constituam infracc@o de direitos de autor ou de

propriedade industrial. Os interessados no registo de uma marca ndo podem

2 _ Anténio Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, p4g.81
3 _ Oliveira Ascensdo, in Dto Comercial 11, Dto Industrial, 1988, pag.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit. pag. 39
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deixar de gozar, na sua constituicdo, de uma grande liberdade que tera,
contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros
operadores do mercado ndo podem perder através do registo de uma
"marca' de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades

comuns que restrinjam uma livre e sa concorréncia.

Um sinal, para poder ser registado, como marca, como ja se disse, deve
possuir a necessaria eficacia ou capacidade distintiva, ndo sendo admissiveis o
qgue a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como
denominacgdes genéricas que identificam os produtos ou 0s servigos, expressées
necessarias para indicacdo das suas qualidades ou funcdes e que, em virtude do
seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, ndo devem poder

ser monopolizados.

Nao fosse este 0o entendimento unanime na doutrina e na Jurisprudéncia,4
sempre o disposto no n®1, al. a) e b) do artigo 199°supracitado néo deixa de
ser claro: “ Nao sdo susceptiveis de protec¢do: a) Os sinais constituidos exclusivamente
pela forma imposta pela propria natureza do produto, pela forma do produto necessdria a
obtengdo de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;
b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicacdes que possam servir no comércio para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogrdfica

ou a época de produgdo do produto ou da prestagdo do servico, ou outras caracteristicas dos

4 _ cfr. Pinto Coelho in Licdes de Dto Comercial, I, pag. 443 e Ferrer Correia, in Licdes de Dto Comercial, 1973,

pag..312; Ac STJ de 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www. dgsi. pt,;Ac. TSJ, CJ1998, II,
pag.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01
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mesmos;”

Donde decorre, importando reter, como pertinente no caso “sub
judice”, a conclusdo de que o registo de uma marca tem como restri¢do o nao ter,

ela prépria, caracter distintivo.

4. Feito este enquadramento, atentemos na argumentacdo vertida na douta

sentenca recorrida:

“Assim, por um lado, sem duvida nenhuma, palavra "COTAI" é uma
indicacdo da proveniéncia geografica - COloane e TAlpa (CO+TAI) - expressao essa
que é usada, hoje em dia, vulgar e frequentemente pelo Governo, imprensa e

populagéo.

Ora, a verdade € que "COTAI" ja é vocabulo que exprime um local especifico
de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma zona e uma area
geografica do territorio. Por consequéncia, este sinal parece estar incluido da art. 199,

n.©1 alinea b) como proveniéncia geogréfica.

7

Por outro lado, segundo o Wikipédia, a palavra "Arena™ é vocabulo que
exprime uma area fechada, quase sempre de forma circular ou oval, desenhada para

apresentagbes musicais, teatrais ou eventos esportivos. E composta de um grande

espaco aberto ao centro, rodeado por corredores e acentos para os espectadores. O

termo arena muitas vezes é utilizado como sinénimo para se referir a um estadio.

E segundo o dicionario portugués Lex, co., a palavra "Arena" significa-se
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um espago no circo onde os artistas actuam; recinto onde correm os touros; campo de

discussdo. E o sinénimo é estadio.

Quer um, quer outro, "Arena™ € uma palavra com significado de "um espaco
onde se realizam exposicdes, espectaculo e apresentacfes”, palavra essa, antes da
apresentacdo do pedido de registo da ora Parte Contraria, é usual na linguagem

corrente.

Importa pois ter em conta que na andlise das marcas deve proceder-se por
intuicdo sintética, ou seja, ser apreciadas no seu conjunto e sé se devendo recorrer a

dissecacdo analftica por justificada necessidade.’

Assim, ha que analisar a marca em causa no seu conjunto.

\

Tal como é sabido, relativo a palavra "Cotai", a DSE ndo concedeu a

ninguém o direito no uso exclusivo.

Ou seja, entendemos que a palavra "COTAI" ndo é uso exclusivo da Parte
Contraria, resta apenas de ver se a palavra "ARENA" possa utilizar-se para efeito de

capacidade e eficacia distintiva.

Na palavra do Prof. Oliveira Ascensdo, a marca tem de ser perfeitamente
distintiva, sendo "preocupacio da lei afastar do dominio da marca todos os elementos

genericos ou os destinados a comunicar outras indicacgdes".

Ha eficacia distintiva real quando o consumidor médio - normalmente atento

- esta apto a distinguir o produto marcado de outros idénticos ou semelhantes, para

® Luis M. Couto Gongalves, in “Direito da Marcas”, 2° edi¢io, pag. 137
5 Tulo Exemplificativo : COTAI STRIP, N/16216, classe 3, titular pela A
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evitar confusdes ou erros faceis.

Por isso, o caracter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado, por um
lado, em relacéo aos produtos ou servigos para o0s quais o registo € pedido e, por outro,
em relacdo a percepcdo que dele tem o puablico consumidor ou utilizador final, na
palavra do Prof. Oliveira Ascensdo, a eficacia distintiva deve ser aferida "pelo
consumidor, ndo pelo técnico do sector, ndo a pessoa especialmente atenta, mas o

publico consumidor",

Tal como acima analisado, a palavra "ARENA™ além é usual na linguagem
corrente, também tem as caracterticas de produto, ou seja, "genérica"”, porque pode
ser aplicaveis aos varios sectores de actividade, para promover 0s seus produtos ou
servicos para o mercado ou publico em geral, sejam eles de que natureza tratar. Ou
seja, qualquer tipo de produtos ou servicos pode ser associada a palavra "Arena", a
palavra em si € vaga e abstracta. Assim, se a palavra "COTAI" ndo goza proteccao
por ser descritiva, e a palavra "Arena" também ndo goza proteccdo por ser genérico e

ser usal na linguagem corrente. Assim, ndo veja a combinacio dessas duas palavras

podem criar o resultado diferente, pois, ambas palavras (isoladamente ou

combinadamente) continuam estar sujeitos no ambito do art. 199, n.°l, alinea b) e ¢)

do RJPI.

Assim concluimos, na nossa modesta opinido, independentemente de essas
expressdes se encontrarem juntas ou separadas, careciam, no fundo, de capacidade
distintiva suficiente para poder distinguir de outros bens ou servigos, e caso fosse
concedido o registo da marca em apreco a favor da recorrente, qualquer outra pessoa

ficaria inibida de usar essas mesmas expressdes (que no fundo sdo expressdes muito
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usadas no nosso dia a dia), passando a ter a recorrente o uso exclusivo de tais
expressdes, como um direito monopolizado, 0 que, a meu ver, ndo sera essa a intencado

do legislador.

Concluindo, por a marca registanda "CotaiArena” nao ter eficacia distintiva,
ao abrigo do art. 199° n.° 1 al. b) e ¢) do RJPI, entendemos que a marca registanda

ndo pode ser objecto de apropriagdo exclusiva e irregistavel.”

5. Somos, no essencial, a ratificar o supra expendido, mas, nao
obstante considerarmos acertadas as afirmacbes quanto a proveniéncia
geogréfica inserida na marca, ja ndo aderimos a posicao de que se trata de uma

marca ndo distintiva, genérica e usual.

A expressdo “CotaiArena”, mista de dois vocébulos justapostos ndo €
usual e afigura-se-nos ter capacidade distintiva, podendo considera-se uma

expressao fantasia.

Deve ser vista no seu conjunto e como adiante veremos a localizacéo

nado esta de todo proibida sob pena de sacralizacdo de um dado nome geografico.

A expressdo ‘“‘arena”, ndo ¢ tdo comum ou generalizada como se
afirma, tal como aconteceria com a expressio “estadio” - seria mais
problematica a expressdo “Estadio do Cotai” -, destina-se a um espaco que se
assemelha a uma arena no sentido literal do termo, construida em primeiro lugar
e inovatoriamente pela recorrente e ndo é enganadora enquanto se destina a uma

classe de servicos, como espectaculos musicais, desportivos ou exibicionais, ndo
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deixando de possuir capacidade distintiva. Ja ndo seria assim se ela se destinasse
a um espaco que fosse uma arena no seu sentido tout court. Nessa altura perdia
0 caracter distintivo porque enquanto substantivo comum para significar uma
coisa genérica a sua funcdo de distinguir perder-se-ia perante uma generalidade

de arenas que pudessem coexistir.

Ja ndo se evidenciaria a confundibilidade da expressédo, ndo obstante
poder haver outros espacos, com nomes mais comuns por que sdo designados
normalmente os pavilhdes com funcgbes multiusos, exibicionais, desportivos ou
artisticos, ndo se vislumbrando que tal marca pudesse causar engano ao
consumidor, nomeadamente a respeito da natureza, das qualidades, da utilidade
ou da proveniéncia do produto ou do servigo desenvolvido num espaco a que se

desse 0 nome conotativo de arena.

6. Nao fora, no entanto a confundibilidade que neste caso especifico
pode resultar por virtude da classe a que se destina, pensa-se que, em tese, se
poderia considerar tal marca como uma marca complexa e neste particular caso
a expressdo “Cotai” seria absorvida pelo conjunto, ndo obstante termos
afirmado j&, noutros momentos que “Sobre isto diremos tdo somente que a
recorrente confessa aqui o que ja se vem adivinhando, em face do nimero de
processos em que reivindica tais marcas, que ha da sua parte uma preocupacao
em apoderar-se do nome do “Cotai”, zona geogrdfica delimitada e
perfeitamente definida, esquecendo-se que nessa faixa (trip) onde opera, ha

outras operadoras, donde dever ter-se um especial cuidado de forma a prevenir
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a monopolizacdo do nome de uma determinada zona, ndo se podendo permitir
gue se confunda e identifique uma dada operadora, ainda que a primeira, com

uma zona geogrdfica, o que seria muito injusto para as restantes.”

7. Com isto, no fundo, somos a ratificar o que também ja se afirmou,
de que o0 nome de uma dada cidade, pak ou regido, pode compor uma dada
marca. N&o, o que se diz € que esse elemento ndo pode ser o elemento nuclear e
destrincador dessa marca. Na podem ser registadas as marcas compostas
exclusiva ou essencialmente por elementos que descrevam o produto/servigos
(as suas caracteriticas, qualidades, proveniéncia geogréafica, entre outros
aspectos), por elementos usuais na linguagem do comércio, por determinadas
formas (forma imposta pela propria natureza do produto, forma do produto
necessaria a obtencdo de um resultado técnico ou forma que lhe confira um

valor substancial) ou por uma unica cor - cfr. art. 1999 n.©1 do RJPI.

No que as denominacbes de origem e as indicacbes geograficas respeita
tém estas adquirido uma vantagem econdmica crescente e desempenham uma
funcdo relevante no trafico comercial, valendo aqui uma reflexdo, quando é
evidente a pretensdo de um determinado interessado na sua referéncia, ainda que

em sede do regime da marca e na pretensdo do seu registo.’

" - Seguindo o texto de Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, IndicacBes de proveniéncia,

denominagBes de origem e indicacgOes geograficas., www.apdi.pt, texto que corresponde a exposi¢do
feita no 5.°Curso de P6s-Graduacdo em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de
Lisboa e pela Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual.
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A indicacdo geogréfica, de acordo com o RJPI aparenta uma fisionomia
semelhante a denominacdo de origem. Todavia, a sua estrutura € débil quando

comparada com a denominacdo de origem, embora mais elastica.

Na verdade, a indicacdo geogréfica individualiza produtos originrios
de uma regido ou localidade quando determinada qualidade, reputacdo ou outra

caracter stica do produto seja essencialmente atribuivel a sua origem geogréfica.

Expressamente, resulta do RJPI (art. 254.93) que, enquanto na
denominacdo de origem as qualidades e as caracteristicas dos produtos se
devem essencial ou exclusivamente ao meio geografico, compreendendo 0s
factores naturais e humanos, na indicacdo geografica, a reputacdo, uma
qualidade determinada ou outra caracteristica podem ser atribuidas a essa
origem geogréfica, independentemente dos factores naturais e humanos. Na
indicacdo geogréfica o elo que une o produto a regido determinada é mais débil
que na denominacdo de origem. Ou seja, na indicacao geogréafica a reputacdo do
produto ou uma sua qualidade pode ser atribuida a regido sem influéncia directa
dos factores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligagdo, na
indicacdo geogréfica, do produto a regido determinada resulta, igualmente, da
ndo exigéncia de que todas as operagfes de producdo, transformacéo e
elaboracdo ocorram na é&rea determinada (como se estabelece para a

denominacéo de origem), bastando que uma delas ocorra na area delimitada.

313/2013 16/24



A denominacéo de origem exige um vinculo acentuado do produto com
a regido demarcada, ao contrario da indicacdo geografica que se basta com uma

breve aparéncia de ligacdo com a regido.

Mas ficam muitas duvidas quanto a utilizacdo exclusiva de uma
denominacdo geogréafica em vista de uma eventual concorréncia desleal. As
denominagdes de origem e as indicagbes geograficas sdo instrumentos ao
servigco das empresas. S&o meios de identificagdo dos produtos no mercado.
Num mercado intercomunicativo, caracterizado por uma acérrima concorréncia
entre os produtos, por uma maior consciencializagdo dos consumidores para o
factor qualidade, a denominacdo de origem e a indicacdo geografica podem
desenvolver um importante papel enquanto afiancadores de um monopolio,
podem ser elementos-chave de uma estratégia comercial visando a conquista de
um lugar competitivo marcado pela tipicidade de um produto. Para o
consumidor um produto com denominacdo de origem ou indicacdo geogréafica
significa qualidade, caracterikticas determinadas, garantidas. Mas, além de
satisfazer o interesse dos consumidores, a denominacéo de origem e a indicacéo
geografica sdo instrumentos do comércio nas maos dos produtores e dos
comerciantes. S&o instrumentos ao servigo de um interesse rediticio: estes
direitos privativos permitem as empresas uma margem de rendimento superior;
a qualidade tem preco. A denominacdo de origem e a indicacdo geogréfica séo
propriedade comum (propriedade colectivistica) dos produtores e comerciantes
da regido determinada. Aliés, estes sinais distintivos do comércio surgiram

como meios dos produtores e comerciantes de uma regido conseguirem colocar
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0s seus produtos no mercado; associaram 0S Sseus interesses comuns (e que séo
igualmente economicos quando se traduzem num esforco conjunto na luta
contra as falsificagbes e imitagbes do que é genuino) em volta de um sinal

identificador.®

Ora, estas preocupacoes, tecidas ainda que a propoésito do regime das
denominacdes de origem e indicacOes geograficas (cap. VI do RJPI,) ndo devem
deixar de estar presentes se, por via da sua incluséo numa determinada marca, se
atingem os valores que por outra via ndo deixariam de ser acutelados, tais como
a transparéncia, beneficio de todos os operadores, sa concorréncia, tipicidade do
servico por referéncia a um lugar geografico em funcdo de uma qualidade e
exceléncia para que todos contribuem e néo é apanégio de uma Unica operadora.
Mas levar essa preocupacdo a exclusdo da integragdo de um nome geogréafico
numa marca vai ao arrepio dos principios gerais do direito marcario, contraria
uma praxis comum e generalizada, importando, sobretudo, salvaguardar os
principios da livre concorréncia, transparéncia, defesa do consumidor,

principios estes que, no caso, se ndo mostram postergados.

8. Podemos assim concluir, no que ao nome geogréafico respeita,
COTAI, que, se 0 nome geografico for empregue como simples denominacao de
fantasia, ndo suscita quaisquer problemas. O mesmo se diga quando estivermos

perante uma denominacdo genérica (v.g. agua de Coldnia). Uma marca

& _ Sempre 0 mesmo texto acima citado.
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geografica ndo tem como funcdo certificar ou sequer informar acerca da
proveniéncia do produto ou servico, servindo apenas o propdsito de o identificar
no mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas ndo geograficas: o
nome da regido ou localidade funcionard, nestes casos, como uma designacao
neutra, do ponto de vista geografico (ndo tendo, em si mesma, o efeito de
valorizar o produto). Mas, quando essa neutralidade n&o existir e houver o risco
da marca induzir em erro o publico acerca da proveniéncia geografica do
produto ou servigo, 0 seu registo deve ser recusado, por aplicacdo do disposto
na alinea b) do n®2 do art. 214°do RJPI. N&o havendo esse risco, nada obsta a
que uma marca geografica seja registada, desde que ndo ofenda direitos

prioritarios.

Em contrapartida, se a marca for constituida, exclusivamente, por
indicagbes que possam servir para designar essa proveniéncia geografica,
estaremos perante uma marca invalida por falta de capacidade distintiva, cujo

registo deve ser recusado ou anulado.

No caso subjudice, como se disse acima, a palavra Arena serd o tal
elemento diferenciador. SO que, ndo obstante ser uma denominacdo geneérica,
ainda que ndo generalizada e muito comum quando aplicada a espacos
exibicionais ela destina-se a um conjunto de bens que nada tém a ver
exactamente com 0 servico para que a palavra inculca, com excepcdo da
pretensas feiras, actividade que ndo se mostra incluida na classe 35 da

Classificacdo de Nice.

Esta classe prevé as actividades seguintes: “Publicidade; gestio de
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negocios comerciais, administra¢do comercial; trabalhos de escritorio.”

“Nota explicativa

Esta classe inclui essencialmente os servicos prestados por pessoas ou por organizacfes cujo fim
principal é:

1) a ajuda na exploracdo ou direccdo de uma empresa comercial ou

2) a ajuda na direcdo dos negécios ou das fungdes comerciais de uma empresa industrial ou
comercial, assim como o0s servicos de elaboracdo de publicidade que se encarregam
essencialmente de comunicagdes ao publico, de declaracBes ou de anuncios por todos 0s meios de
difusdo e respeitante a todas as espécies de mercadorias ou de servicos.

Inclui nomeadamente:

— 0 agrupamento para terceiros de produtos diversos (exceto o seu transporte) permitindo ao
consumidor vé-los ou compréa-los comodamente; estes servigos podem ser assegurados por lojas de
venda a retalho, grossistas, através de vendas a catdlogo, por correio ou via eletrénica, por
exemplo, via sites de Internet ou tele-compras;

— 0s servicos compreendendo o registo, a transcricdo, a composi¢do, a compilagdo ou a
sistematizacdo de comunicagdes escritas e de registos, tal como a exploracdo ou a compilacao de
dados mateméaticos ou estatticos;

— 0s servicos das agéncias de publicidade assim como dos servicos tais como a distribuicdo de
prospetos, diretamente ou pelo correio, ou a distribuicdo de amostras. Esta classe pode referir-se
a

publicidade relativa a outros servicos tais como 0s que respeitam a empréstimos bancarios ou
publicidade pela radio.

N&o inclui nomeadamente:
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— 0S servigos tais como as avaliacBes e relatérios de engenheiros que nao estdo em relagéo
directa com a exploracdo ou a direcdo dos negdcios numa empresa comercial ou industrial

(consultar a lista alfabética de servicos) ".°

Nem sequer por via de um significado secundério ou conotativo - que
nao se demonstra - se descortina a relagdo com as actividades pretendidas, o que
faz recear pela possibilidade de confuséo, por uma menor proteccdo do publico
e ndo deixa de inculcar no sentido de um desiderato de arrebanhamento da
expressdo Cotai que nessa situacdo deixa de ser um elemento marginal, antes

assumindo uma funcéo marcaria aglutinadora.

9. Este entendimento vai, pois, na esteira de outras decisOes deste
Tribunal de Segunda Instancia, tomada por diferentes Colectivos, em que néo
foi apenas a denominacéo geogréafica o factor decisivo na inadmissibilidade das

marcar sujeitas a juizo.

Foi, entre outros, o caso da mesma marca “CotaiArena” - numa
situacd@o proxima a dos presentes autos - que néo foi aceite como registavel, ndo,
nessa situacdo, porque contivesse a palavra “Cotai”, mas porque Se prestava a
engano e confusdo, pois que destinada a uma diversidade de servigos que néo
tinham conex&o entre si, sendo oferecida a uma determinada classe (n.©43) que,

nos termos das leis de Propriedade Industrial e muito particularmente do Acordo

° - Fonte do INPI, Classificacdo de Nice — 102edico — Lista das classes e notas explicativas
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de Nice, publicado em Macau, a classe para que foi requerido o registo néao
abrange e exclui até expressamente alguns dos servicos para que foi proposta
(proc. 179/2013);

“COTAI STRIP COTAIExpo” para servicos de viagens (proc.
128/2013); “COTAI STRIP COTAITravel”, ndo obstante a existéncia da palavra
“Travel” em itdlico e que tem o sentido de uma actividade ligada a transporte,
deslocacdo e movimentos fisicos, por ndo se saber se se tratar duma marca do
produto ou duma publicidade a zona geogréafica da RAEM onde se desenvolvem
as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento, bem como por poder
nao se saber, em concreto, qual a entidade exploradora desse produto ou dessas
actividades, uma vez que existem diferentes entidades titulares de licenca para a
exploracdo de jogos de fortuna e azar que praticam as mesmas actividades na

referida zona( proc. n.©25/2013);

“COTAI STRIP COTAI Shuttle”, em que a expressdo remetia para
conceitos de localizacdo geogréafica, inidentificadores de nenhum produto em
particular a comercializar, nenhum servigo a prestar, tendo, assim, um cunho
totalmente genérico e indeterminado, e em que adicdo de um novo termo a
marca, concretamente, “Shuttle”, formando tal composicdo, nada trazia de
significativo no sentido de uma identificacdo de produto, servico ou actividade,
se a intencd@o era reportar-se a bens tdo diversos como servigos de seguranca
para individuos ou haveres; servicos de guarda-nocturno; servigos de inspeccao
de bagagem; servicos de vigilancia; servigos de porteiro; servicos de
organizacdo de casamentos e de festas para eventos especiais; servigos de

acompanhantes; servigos de aluguer de roupa; servicos de aconselhamento e
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consultadoria relacionadas com 0s servigos mencionados acima, etc. (proc. n.°

103/2013);

“COTAI STRIP COTAIArena”, por consistir em sinais
nominativos que serviam apenas para designar a espécie e a proveniéncia
de servigo a que se destina, carecendo de capacidade distintiva, também

ela para a classe 35 (processo 102/2013).

10. Alias, se nos pronunciamos pela dessacralizacdo do nome “Cotai”,
nos termos que acima ponderados foram, nao deixamos de observar que essa
expressdo ndo deixa de integrar nomes de marcas que foram ja concedidos as
diferentes interessadas nos autos, argumento este que ndo se mostra definitivo,
pois que como afirmamos noutro local “Assim se responde ao argumento
utilizado pela DSE de que ja foram admitidas a registo as mesmas ou marcas
similares. Tal argumento, ainda que possa impressionar, ndo tem validade
juridica pois que € desmentido por tantas outras decisfes, sempre importara
saber se essas decisdes foram aqui escrutinadas, ndo sendo despiciendo
assinalar que ainda que as decisdes dos tribunais devam preservar o valor da
seguranca e certeza, ndo € menos certo que elas ndo sdo vinculativas, em
termos genéricos, salvaguardadas as situacbes de uniformizacdo de

jurisprudéncia nos respectivos termos legais .

O que importa sobretudo observar € que neste caso em particular e em
suma, estamos perante uma expressdo composta por duas palavras justapostas

que, embora possam tem caracter distintivo, perdem-no em concreto, quando
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projectada a marca nos servigcos a que se destina, destina-se a uma classe de
produtos que ndo se relaciona com o espaco designado como “arena”, podendo
prestar-se a confusdes junto do publico consumidor, donde a denominagéo

geografica deixar de assumir um papel marginal.

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

IV- DECISA O

Pelas apontadas raz0es, acordam em negar provimento ao recurso,

confirmando a decisdo recorrida.
Custas pela recorrente A.

Macau, 31 de Outubro de 2013,

Jodo Augusto Gongalves Gil de Oliveira
(Relator)

Ho Wai Neng
(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Candido de Pinho
(Segundo Juiz-Adjunto)
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