Processo n° 652/2013
(Autos de recurso civil e laboral)

Data: 12/Dezembro/2013

Assunto: Marca
Capacidade distintiva

COTAI

SUMARIO

- A marca € um sinal distintivo que tem por funcéo
distinguir produtos ou servigos.

- N&o sdo susceptiveis de proteccdo os sinais
descritivos e genéricos.

- A marca nominativa “COTAI STRIP COTAITicketing”,
por conter elementos gque servem para designar @ a
proveniéncia geografica e a espécie de bens ou servigos,
é destituida de capacidade distintiva.

- Para além de que ndo se descortina ter a marca,
analisada na sua imagem global, adquirido um “secondary
meaning” que lhe confira eficdcia distintiva, ndo pode

ser objecto do registo.

O Relator,

Tong Hio Fong
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Processo n° 652/2013
(Autos de recurso civil e laboral)

Data: 12/Dezembro/2013

Recorrente:
- A Corp.

Recorrida:
- B Limited

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instédncia da RAEM:

I) RELATORIO

B Limited, sociedade comercial constituida nas
Ilhas Caim&o, melhor identificada nos autos, intentou
junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso da
decisdo do Chefe do Departamento dos Servicos de
Economia, de 13 de Dezembro de 2011 e publicada no
Boletim Oficial de 4 de Janeiro de 2012, pela qual
concedeu o registo da marca N/37744 - “COTAI STRIP
COTAITicketing” para a classe 39.

Por sentenca do Tribunal Judicial de Base
proferida em 30 de Maio de 2013, Jjulgou procedente o
recurso e revogou a decisdo que concedeu o registo da
referida marca.

Inconformada com a decisdo, recorreu a recorrente

A Corp. para este TSI, em cujas alegacgdes formulou as
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seguintes conclusdes:

- A marca N/37744 COTAI STRIP COTAITicketing é
uma marca nominativa complexa, em cuja composicdo surge
apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva,
Jj& que constitui um topdnimo: COTAI;

- Tanto STRIP como TICKETING constituem, na marca
em causa, expressdes de fantasia, o que confere a marca
um caracter geral de fantasia;

- A STRIP corresponde as palavras portuguesas
tira, faixa, pista;

- Ticketing é também uma expressdo de fantasia,
jJja& que, mesmo que se acelite tratar-se de vocdbulo que se
reporta a uma actividade normalmente ligada a actividade
de venda ou impressdo de bilhetes;

- A marca COTAI STRIP COTAITicketing possui,
assim, capacidade para distinguir, em fung¢do da origem,
os produtos da recorrente dos produtos de outros
comerciantes;

- Ao considerar que a marca COTAI STRIP
COTAITicketing é destituida de capacidade distintiva, a
decisédo recorrida incorre num manifesto erro de
julgamento e faz uma errada aplicacdo da norma contida na
alinea b) do n°® 1 do artigo 199° do RJPI;

- A marca COTAI STRIP COTAITicketing ndo &

enganadora, pelo que o tribunal a quo fez uma errada
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aplicacdo do disposto na alinea a) do n® 2 do artigo 214°
do RJPI;

- Termos em que deve o recurso ser Jjulgado
procedente e, em consequéncia, ser a sentenca recorrida
revogada, substituindo-se por outra que conceda o regime

da marca N/37744.

Ndo houve contra-alegacdes.
Cumpre decidir.

* x %

ITI) FUNDAMENTOS DE FACTO E DE DIREITO

A sentenca deu por assente a seguinte
factualidade:

Em 30.07.2008 a recorrente requereu o registo da
marca N/037744 para a classe de produtos n°® 39 a qual
consiste no seguinte:

“COTAI STRIP COTAITicketing”

O pedido de registo foi publicado no Boletim
Oficial de 03.10.2008.

Por despacho de 13/12/2011 dos Autos de Processo
Administrativo apenso, foi concedido o pedido de registo
da marca N/037744.

O despacho foi publicado no Boletim Oficial de

Macau, II Série, de 04.01.2012.

*
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E perante a matéria de facto acima descrita que
se vai conhecer do recurso, tendo em conta as respectivas
conclusdes que delimitam o seu ambito.

Prevé-se no artigo 589°, n° 3 do Cdébdigo de

A\Y

Processo Civil de Macau, nas conclusbes da alegacdo,
pode o recorrente restringir, expressa ou tacitamente, o
objecto inicial do recurso”.

Com fundamento nesta norma tem-se entendido que
se o recorrente ndo leva as conclusdes da alegacdo uma
questdo que tenha versado na alegacdo, o tribunal de
recurso ndo deve conhecer da mesma, por se entender que o
recorrente restringiu tacitamente o objecto do recurso.l

A qguestdao que se coloca nos presentes autos
consiste em saber se a marca “COTAI STRIP COTAITicketing”

(N/37744) estéa dotada de eficacia ou capacidade

distintiva merecedora de proteccéo.

Como sinal distintivo, a marca tem por funcédo
distinguir produtos ou servicgos.

Ao abrigo do artigo 197° do Regime Juridico da
Propriedade Industrial, “sé podem ser objecto de
protecgcdo ao abrigo do presente diploma, mediante um

titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais

susceptiveis de representacdo grafica, nomeadamente

! Viriato Manuel Pinheiro de Lima, in Manual de Direito Processual Civil, CFJJ, 2005,
pagina 663
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palavras, 1incluindo 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 um sinal que serve para individualizar os
produtos ou servicos, objecto do comércio do
comerciante.?

Quanto a sua composicdo, a marca pode ser
nominativa, figurativa ou mista, consoante seja
constituida por palavras, ou tenha caracter pléastico,
tendo apresentacdo visual ©proépria, ou composta por
palavras e formas.’

Nestes termos, a marca goza, ha sua composicdo,
do chamado principio da liberdade, salvo condicionalismos
impostos por lei.

Consistindo um desses condicionalismos em a marca
dever estar necessariamente dotada de eficédcia ou
capacidade distintiva suficiente, i.e., ha-de ser
apropriada para diferenciar de outros produtos idénticos
ou semelhantes.

Com 1isto pretende a lei afastar do dominio da
marca todos oS elementos chamados genéricos ou

descritivos.

Carlos Olavo, Manual D. Comercial, 1°, pag. 186

3 Prof. Oliveira Ascensdo, Direito Comercial Vol. II
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Diz-se genérico quando o sinal, no seu
significado origindrio e préprio, designa exclusivamente
o nome do género de produtos ou servigcos marcados ou,
ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa
unicamente, a forma comum e ordinaria do produto
marcado.*

Enquanto descritivo aquele sinal que 1indica,
exclusiva e directamente, a produgdo (espécie, lugar e
tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou
qualquer outra caracteristica do produto ou servico.’

Assim, prevé-se nos termos do artigo 199°, n° 1,

alinea Db) do Regime Juridico da Propriedade Industrial
(RJPI) q9que nédo possuem eficdcia distintiva as marcas
compostas exclusivamente ©por “indicagbes que possam
servir no comércio para designar a espécie, a qualidade,
a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geogrdfica ou a época de produgcdo do produto ou da
prestagcdo do servigo, ou outras caracteristicas dos
mesmos...".

A marca s6 é efectivamente descritiva se for
exclusiva e directamente descritiva. Uma marca pode ser
distintiva se ndo for exclusivamente descritiva, ou

seja, se, sendo composta por elementos descritivos e néo

4Luis M. Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial, pag. 171
5 Luis M. Couto Goncalves, obra citada, pag. 173
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descritivos, a combinacéo oferecer um conjunto
distintivo e, ainda, se ndo for directamente descritiva,
ou seja, se sb6 se limitar a sugerir ou evocar por forma
inabitual e invulgar uma caracteristica do produto ou
servico designando-se, nesta Ultima hipdtese, por marca
sugestiva, expressiva ou significativa.®

Na apreciacdo da marca, convém atender-se a sua
imagem global e ndo na analise individualizada de cada

um dos seus elementos.

No presente caso, a marca nominativa em causa é

constituida pela expressdo “COTAI STRIP COTAITicketing”.

Entende a recorrente que a referida marca possui
capacidade distintiva suficiente ©para distinguir, em
funcdo da origem, os produtos da recorrente dos produtos

de outros comerciantes, e ndo é uma marca enganadora.

Comecamos pela apreciacdo dos vocédbulos “COTAI
STRIP”, sendo a questdo ja& abordada por varias decisdes
deste TSI, nomeadamente nos seguintes Acdbdrdidos:

Acdérdidao 172/2008

“ora, a verdade é que "“COTAI” é vocdbulo que exprime um
local especifico de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de
Coloane), uma zona € uma d4&rea geogrdfica do territdério. Por
conseguinte, este sinal parece estar excluido da protecgcdo (artigo

199°, n° 2, RJPI).

6 Luis M. Couto Gongalves, obra citada, pag. 173
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Por seu turno, dessa significagcdo ndo escapa igualmente o
segundo termo que entra na composi¢cdo da marca. “STRIP”, de origem
inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de

terra bem determinada.

Temos assim que “Cotai” e “Strip” nos remetem para
conceitos de localizacdo geografica, 1inidentificadores de nenhum
produto em particular a comercializar, nenhum servico a prestar. Tém,

assim, um cunho totalmente genérico e indeterminado.”

*

Acbdrdao 43/2013

“A palavra "“COTAI” ou a expressdo “COTAI STRIP”, na RAEM,
tem um significado especial, que se refere a uma Jlocalizacdo
geogrdfica especifica desta Regido Administrativa Especial, isto é, o
local situado entre as Ilhas da Taipa e de Coloane.

Alids, a palavra “COTAI” resulta da sincope das palavras
Coloane e Taipa.

Com a instalacdo de hotéis luxos e casinos na zona em
referéncia, “COTAI” ou “COTAI STRIP” é actualmente wuma zona
especifica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo,
hoteleira, 1lazer e entretenimento pelos diferentes titulares de

licenca para a exploracdo de jogos de fortuna e azar.”

*

Acérdiao 101/2013

“Podemos assim concluir, no que ao nome geogrdfico
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respeita, COTAI, que, se o nome geografico for empregue como simples
denominacdo de fantasia, ndo suscita quaisquer problemas. O mesmo se
diga quando estivermos perante uma denominacdo genérica (v.g. dgua de
Coldénia). Uma marca geografica ndo tem como fungdo certificar ou
sequer informar acerca da proveniéncia do produto ou servigo,
servindo apenas o propdésito de o identificar no mercado, na mesma
medida que tal ocorre com marcas ndo geogrdficas: o nome da regido ou
localidade funcionard, nestes casos, como uma designacdo neutra, do
ponto de vista geogrdafico (ndo tendo, em si mesma, o efeito de
valorizar o produto). Mas, quando essa neutralidade ndo existir e
houver o risco da marca induzir em erro o publico acerca da
proveniéncia geogrdfica do produto ou servi¢o, o seu registo deve ser
recusado, por aplicacdo do disposto na alinea b) do n°® 2 do artigo
214° do RJPI. N&do havendo esse risco, nada obsta a que uma marca
geogrdfica seja registada, desde que ndo ofenda direitos
prioritdrios.”

No nosso caso, acompanhamos o) entendimento
perfilhado naqueles doutos arestos, no sentido de que a
expressdo “COTAI STRIP” ¢é uma designacdo geografica
identificadora de uma faixa da zona situada entre Taipa e
Coloane, sem que contenha qualquer elemento de fantasia,
insusceptivel de ser usada para distinguir produtos ou
servicos.

Ndo obstante que foi acrescentado aquela um outro

vocabulo - “COTAITicketing” - mas também ndo é por aqui
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que se permite concluir ter a marca adgquirido a sua
capacidade distintiva.

Na verdade, pese embora a expressdo seja sbd6 um
vocédbulo, mas é formada por um conjunto de duas palavras
autdénomas, a saber, “COTAI” e “Ticketing”, nao
dissocidveis.

Em relacdo a primeira palavra “COTAI”, j& vimos
que se trata de uma designacdo geogréafica.

Quanto ao novo termo “Ticketing”, este é& um termo
substantivo de origem inglesa que significa, em

portugués, emissdo do bilhete ou emissdo da passagem, e

que vem da palavra “ticket”, que se traduz em titulo,
senha, bilhete que permite o ingresso em determinado
espaco (sala de especticulos) ou em determinado meio de
transporte (autocarro, avido, comboio, etc).

Salvo o devido respeito, nédo é pelo facto de uma
expressdo ou palavra estar escrita em 1inglés ou outra
lingua estrangeira, ou em itdlico, que se transforma em
elemento de fantasia.

No fundo, “Ticketing” mais ndo significa do que
uma actividade ligada a venda de bilhetes, dai que,
continua a ser uma denominacdo genérica, aplicada a uma
espécie de bens ou servicgos, que podem ser muitos, e até
pertencer a diversas empresas.

Nestes termos, sendo a marca composta
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exclusivamente ©por elementos meramente descritivos ou
genéricos, ndo contendo qualquer elemento de fantasia,
tal sinal ndo pode ser protegido como marca.

Finalmente, cabe dizer ainda que néo se
descortina ter a marca em causa, analisada na sua imagem
global, adgquirido um “secondary meaning” que lhe confira
eficédcia distintiva.

Consagra-se nos termos do artigo 214°, n°® 3 do
RJPI gue Yo facto de a marca ser constituida
exclusivamente por sinais ou 1indicag¢bdes referidos nas
alineas b) e c¢) do n.° 1 do artigo 199.° ndo constitui
fundamento de recusa se aquela tiver adquirido cardcter
distintivo.”

Neste aspecto, serd possivel a concessdo de
registo da marca, apesar de todos os elementos serem
descritivos, se a marca tiver Jj& adquirido um “secondary
meaning” que 1lhe confira eficdcia distintiva, ou seja,
gquando a marca deixa de ser apreendida pelo publico pelo
seu sentido descritivo, mas sim por um outro sentido néo
descritivo ligado a determinada empresa.

No caso em apreco, entendemos que, por um lado,
sendo a marca composta exclusivamente por elementos
genéricos e descritivos, e por outro, ndo tendo a marca
adquirido qualquer “secondary meaning”, a referida marca

é destituida de capacidade distintiva para distinguir
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bens ou servicos, por 1isso, sem necessidade de demais
apreciacdes, bem andou a sentenca recorrida em revogar a
decisdo administrativa que tinha concedido o registo da

marca “COTAI STRIP COTAITicketing”.

* Kk %

III) DECISAO

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao
recurso, confirmando a sentenca recorrida.
Custas pela recorrente.
* Kk K
Macau, 12 de Dezembro de 2013
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong

Jodo A. G. Gil de Oliveira
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