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SUMARIO:

| - A marca visa, entre outras fungdes, distinguir um produto ou servico
de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e ndo a outra e,
portanto, evitar um uso enganoso perante o publico. A marca indica uma
origem de base pessoal e desempenha uma funcdo de garantia de

qualidade ndo enganosa.

Il - Uma marca em caracteres chineses, constituida somente pelos
vocabulos THE X nada especifica, nada caracteriza, nada indica ou sugere
acerca do produto a divulgar, sendo por isso absolutamente neutra ou
anodina. Pode dizer-se, entdo, que ela € simultaneamente geografica,

generica e imprecisa, sendo insusceptivel de registo.
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Proc. n®742/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da RAEM

| — Relatorio

A, pessoa singular, de nacionalidade alema, e residente em ..., recorreu
judicialmente para o TJB (Proc. n°CV1-18-0005-CRJ) -----

Do despacho proferido pela Exma. Chefe do Departamento da
Propriedade Intelectual da Direccdo dos Servicos de Economia do
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau, que determinou a
recusa do pedido de registo da marca n.°N/113676 THE X para a classe
36.

Na sua alegacéo recursoria, formulou as seguintes conclusdes:

“A. Sentenca ora posta em crise, deve ser revogada e substituida por decisdo que conceda o
registo da marca N/113676 THE X, para assinalar servicos na classe 36a da

Classificacio de Nice, porquanto inexistem fundamentos para a sua recusa.

B. Salvo o devido respeito, que é muito, o Tribunal Judicial de Base incorreu em erro na
apreciacdo dos requisitos de concessdo da marca em causa nos presentes autos, que reine
todas as condicdes legalmente exigidas para que possa merecer proteccdo registrai na

Regido Administrativa Especial de Macau (doravante RAEM).
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C. A Sentenca de que se recorre, recusou o registo da marca THE X, com fundamento na

argumentacao que abaixo se transcreve parcialmente:

“No caso em apreco, a marca registanda THE X que é composta pela palavra inglesa “X” (que
diz respeito a cidade de Munique) e um artigo definido inglés “THE”, portanto, € composto por

elemento genérico que designa a proveniéncia geografica.

E admissivel, na composicdo da marca, os sinais genéricos, desde que esses, em combinag&o
com outros elementos componentes, que sejam, adequados para individualizar o produto ou

Servico.

Ora, no caso em apreco o sinal “X” aliado com um artigo definido inglés “THE ”, salvo melhor
opinido, creio que ndo tem capacidade distintiva, porquanto o que sobressai no seu conjunto é a
expressdo “X”, o artigo definido inglés THE ” apenas serve para reforcar ou definir o sinal
D. O primeiro reparo que cumpre efectuar estd, precisamente, relacionado com a avaliagdo

dissecada do sinal, que em modesta opini&o, ndo é aquela que se impunha fazer.

E. N&o existem duvidas, nas melhores Doutrina e Jurisprudéncia, nacional e internacional, que
o sinal tem que ser visto globalmente, no seu conjunto, ja que consumidor padréo, que ndo
é especialmente distraido, nem informado, ndo se ir4 deter numa analise detalhada dos

varios elementos que compdem o sinal.

F. Como é sabido, «A apreciagio do caracter distintivo da marca tem que ser feito sob a vista do
publico, os consumidores médios dos produtos ou servicos que se destinam, normalmente
informado e razoavelmente atento e advertido.» - Acérddo do Tribunal de Segunda Insténcia,
Processo n.©144/2014 (Recurso Civel), 11/Setembro/2017, Relator: Jodo Gil de Oliveira,
texto integral disponivel para consulta em

http://www.court.gov.mo/pt/subpagelresearchjudgments?court=tsi.

G. A titulo ndo exaustivo, e meramente exemplificativo, refiram-se os Acordaos proferidos
pelo Tribunal de Segunda Insténcia da Regido Administrativa Especial de Macau (adiante
designado apenas por TSI), no tocante a andlise do sinal no seu todo, disponiveis em

http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi:

Recurso Jurisdicional n®828/2014, Relator: Candido de Pinho, Data do acérdao: 26 de

Marco de 2015: «E a presenca ou auséncia de caracter distintivo ha-de procurar-se na

“imagem global ” da marca e n&o na analise individualizada de cada um dos seus elementos. E
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na marca, como um todo, que ha-de afirmar-se ou negar-se o caracter distintivo ou a

adequacdo para distinguir a origem comercial dos bens que se destina a marcar.

()

O método para aferir se determinado sinal tem, ou ndo, aptiddo distintiva tem de considerar os
bens que, em concreto, visa assinalar e distinguir e o publico perante o qual vao ser assinalados
(publico de referéncia). Ndo basta a aptidao geral das palavras, sendo necessario testa-la (art.
1970 do RJPI), através de tal método, em confronto com o motivo de recusa em analise (art.
1999 n°1, al. b) do mesmo diploma legal) 1. E a presenca ou auséncia de caracter distintivo ha-
de procurar-se na “imagem global ” da marca e ndo na andlise individualizada de cada um dos
seus elementos. E na marca, como um todo, que ha-de afirmar-se ou negar-se o caracter
distintivo ou a adequacdo para distinguir a origem comercial dos bens que se destina a

marcar.»

Processo N.°© 346/2013, (Recurso civel), Relator: Jodo Gil de Oliveira, Data:

3/Julho/2014

Processo N.© 575/2013, (Recurso civel), Relator: Jodo Gil de Oliveira, Data:

3/Julho/2014: «Importa pois ter em conta que na analise das marcas deve proceder-se por
intuicdo sintética, ou seja, ser apreciadas no seu conjunto e so se devendo recorrer a dissecagéo

analttica por justificada necessidede,
Assim, ha que analisar a marca em causa no seu conjunto.»

H. Em face do predito, ndo se aceita a andlise efectuada pelo Tribunal a quo, porquanto
dissecou analiticamente a marca apresentada a registo, a ponto de ter referido que o que
sobressaia no conjunto do sinal seria X, ja que a palavra THE apenas reforcava ou definia

o sinal X.

I. Ora, entende o Apelante que o consumidor padréo, quando se deparar com a marca THE X,
ndo vai apenas notar a segunda palavra da mesma, nem t&o pouco vai atribuir mais
relevéncia a segunda palavra que compde o sinal. De facto, parece olvidar o dignissimo
Tribunal a quo, que o consumidor I€ o sinal da esquerda para a direita, comegando portanto,

pela expressdo THE, a qual ndo serd omitida na leitura de conjunto que € feita do sinal.

J. A marca THE X ndo tem, na opinido do Apelante, nenhum elemento que sobressaia face

aos demais. Portanto, as duas palavras que compdem o sinal THE X, desempenham um
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papel equivalente no conjunto do sinal - nenhuma das palavras captara mais a atencdo do
consumidor, e nenhuma das palavras passara despercebida.

K. Acresce que também ndo se entende nem aceita o entendimento do Tribunal a quo quando
refere que “o artigo definido inglés THE ~ apenas serve para reforgar ou definir o sinal
“X.

L. Em termos gramaticais, a palavra “THE” na lingua inglesa, € um artigo definido, usado
antes de um substantivo, e na lingua inglesa é invaridvel em género e nimero. Pode ser
usado na lingua inglesa, com relagdo a substantivos Unicos na sua espécie, como sejam
“the sun”, “the sky”, “the universe”, e também, por exemplo, diante de nomes geograficos

de rios - “the Amazonas River” -, oceanos - “the Pacific Ocean” - e desertos - “the Sahara”.

M. Mas a regra é que o artigo definido “THE” ndo se usa diante de nomes de cidades, tal
como ndo se usa antes de pakes, estados e continentes. Veja-se a este respeito, a
informacdo disponivel no stio oficial da internet da EF Education First, acessivel em

https://www.ef.edu.pt/guia-de-ingles/gramatica-inglesa/artigo-definido/, e em especial, o

esclarecimento e exemplos, de quando ndo deve ser utilizada a palavra “the”. Com

especial relevo para o caso em apreco, sdo referidos os seguintes exemplo e explicacao:
«Nao utilize the com a maioria dos nomes de cidades, ruas, estacdes e aeroportos.
EXEMPLOS

Victoria Station is in the centre of London.
Can you direct me to Bond Street?
She lives in Florence.

They're flying into Heathrow.»

N. A regra acima explicada da ndo utilizacdo do artigo definido “the” com a maioria dos

7

nomes de cidades, nos quais se inclui, Munigue, ou no caso dos autos, X, €

gramaticalmente pacffica.

O. Ainda no que concerne a questao gramatical, e atenta a sua pertinéncia para o presente caso,
sempre se dira, que para que o substantivo X pudesse ser entendido como proveniéncia
geogréfica era imprescindivel que essa palavra se seguisse uma outra, em especial um
substantivo, tal como se alegou em Primeira Instancia. Para facil referéncia e ilustragdo,

refira-se o seguinte exemplo: THE X ORCHESTRA, que significa numa traduc&o livre, A
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ORQUESTRA DE MUNIQUE. Aqui sim, estaria a atribuir-se a palavra Munique o sentido
de localizacéo geogréfica concreta.

P. A motivacdo subjacente a Sentenca que recusa o registo da marca, radica assim, e salvo o
devido respeito, num erro de interpretacdo gramatical das expressdes verbais que
compdem o sinal submetido a registo pelo Apelante.

Q. E esta apreciagdo é essencial para a correcta decisdo daquela que parece ser a questdo
fundamental no caso dos autos: a marca apresentada a registo THE X, tem ou néo caracter

distintivo? A resposta tera que ser afirmativa.

R. De acordo com os ensinamentos doutrinarios de Carlos Olavo, uma marca consiste no
«sinal distintivo que serve para identificar o produto ou 0 servigo proposto ao
consumidor» (in Propriedade Industrial, p. 37). Na definicdo sempre actual de Oliveira
Ascensdo, (in Direito Comercial, vol. 1l, «Propriedade industriai», p. 139), a marca é «um

sinal distintivo na concorréncia de produtos e servigos».

S. Coutinho de Abreu - citado no Acérdado do TSI, Processo n.©215/2014 (Recurso Civel),
24/Julho/2014, Relator: Jodo Gil de Oliveira, texto integral disponivel para consulta em

http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi, entende que “as marcas

sdo signos (ou sinais) susceptiveis de representacdo gréafica destinados sobretudo a distinguir
certos produtos de outros produtos idénticos ou afins” - Cfr. A. cit. in Curso de Direito Comercial,
VI., 42ed., pag.348.”

T. Retomando a anélise da, apesar de tudo, douta Sentenca, sempre se dird que da leitura do
sinal THE X, no seu todo, ndo resulta que o sinal seja composto por “um elemento
genérico que designa a proveniéncia geografica”, como erradamente se verte na Sentenca.
Em bom rigor, a marca apresentada a registo inclui, € verdade, o nome da cidade de
Munique, escrito na lingua inglesa, mas esse nome é precedido pelo artigo definido
“THE”, o que Ihe confere especial distintividade, e que inclusivamente ajuda a afastar o

entendimento de que poderia designar a proveniéncia geogréafica.

U. Cumpre aqui sublinhar que, até por uma questdao de logica, mesmo porque a marca
apresentada a registo, se destina a assinalar servicos, seria irrazodvel considerar-se que o
consumidor da RAEM, ao se deparar com esses mesmos Servigos, pensaria que 0S
mesmos teriam origem geografica em Munique na Alemanha, e ndo em Macau, onde a

marca pretende obter proteccao e onde os mesmos serdo oferecidos e prestados!
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V. Quando uma mencéo geografica ndo € usada de modo a indicar o local onde produtos e
servicos sejam vendidos ou prestados, entdo nada obsta a que essa mencdo geografica
possa fazer parte da composi¢cdo de uma marca registada. E sera precisamente esse 0 caso
de varios sinais que mereceram a proteccdo conferida pelo registo, ndo s6 em Macau
como em Portugal, e em diferentes outras jurisdicdes. Refiram-se a titulo de exemplo
algumas marcas que mereceram a proteccao conferida por registo em Portugal, referidas
por Lus Couto Gongalves in Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e
Concorréncia Desleal, 2015, 62 Ed., Almedina, péagina 209: “SOMA LIA”,
“HOLLYWOOD”, “TAHITI”, “SEVILLE” e “QUENIA”.

W. Também em Macau foram concedidos registos, que se mantém plenamente validos e em
vigor, com referéncias geogréficas, e para os quais o entendimento foi bastante diferente
daquele plasmado na Sentenca ora posta em crise. E o caso, por exemplo, da marca
N/50556 “MADRID FOOD & WINES” e da marca N/67881 “THE PARISIAN” - vide
docs. N.23 e 4 juntos com o recurso - que poderiam também elas ser consideradas como
podendo induzir em erro o consumidor indicando apenas a origem geogréfica do servico

e do seu prestador especffico.

X. De facto, o sinal no seu conjunto é dotado de fantasia, ja que qualquer pessoa com
conhecimentos minimos da lingua inglesa sabe que é gramaticalmente incorrecta a

referéncia a cidade de Munique como “THE X”.

Y. Dada a sua pertinéncia, cita-se parcialmente o plasmado no Acérdao do TSI, Processo n.°©
144/2014 (Recurso Civel), Data: 11/Setembro/2014, Relator: Jodo Gil de Oliveira,

disponivel em http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi:

“A é uma cidade do nordeste da Franca, sede de uma comuna, na circunscricdo administrativa

de Meurthe-et-Moselle.

Mas essa palavra é mais conhecida por corresponder a um tipo de jogo é um jogo de casino

com a utilizagdo de cartas de um baralho, de desenlace muito rapido.

Também é facilmente ligada a uma marca famosa de cristais, alias, produzidos naquela cidade.

Como cidade, ndo se cré que seja muito conhecida.

A detentora dessa marca vem pedir a marca para produtos determinadas classes que se ndo

reconduzem ja aos cristais, mas sim, grosso modo, para produtos de higiene e beleza.
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Enguanto marca de fantasia para esses produtos e considerando gue o registo da marca néao

se vai apropriar em exclusivo do nome geografico, somos a propender no sentido de que nada

obsta a tal registo, pelas razdes que adiante se desenvolver&o.”

()

N&o é permitido o registo de sinais unicamente compostos por designagdes geogréficas quando

estes se limitem a apontar a real ou relevante origem de um produto ou servigo, ou como diz

Carlos Olavo “ndo exclui a capacidade distintiva a circunstancia de se tratar de um nome

geografico, que pode ser validamente adoptado como marca, desde gue assuma um valor

autdnomo de fantasia, sem implicar a referéncia & proveniéncia ou qualidade de um produto ”

()

“Com isto, no fundo, somos a ratificar o que também ja se afirmou, de que 0 nome de uma dada

cidade, pak ou regido, pode compor uma dada marca. Nao, o que se diz é que esse elemento

ndo pode ser o elemento nuclear e destrincador dessa marca. Ndo podem ser registadas as
marcas compostas exclusiva ou essencialmente por elementos que descrevam o produto/servi¢os
(as suas caractertticas, 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. 199 n.°1 do

RJPI.” (sublinhados nossos)

Z. E tera sido precisamente este 0 entendimento que, um pouco por todo o mundo, foi
sufragado no que respeita as marcas THE X do ora Apelante, que se encontram registadas
em dezenas de jurisdicOes, algumas que tém a lingua inglesa como lingua oficial. Ora, se
estivéssemos realmente na presenga de um sinal desprovido de distintividade - que néo
estamos! - por se limitar, supostamente, a designar uma proveniéncia geografica, néo teria
sido concedido o registo pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO), ou pelos Institutos Oficiais do Canada, Australia e india! - cfr. Doc. N.°5 a 13

juntos aos autos.

AA. A marca THE X, no seu conjunto, tem, sim, caracter distintivo, ndo existindo, qualquer
perigo do consumidor ser induzido em erro e entender que 0s servicos que sob tal marca
sdo prestados, sdo provenientes da cidade de Munique, uma das mais conhecidas cidades
da Alemanha, e possivelmente da Europa e do Mundo. Mas este facto, se algum peso

tiver na questdo ora sub judice, sera no sentido de reforcar o entendimento de que o
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consumidor, precisamente porque conhece a cidade de Munique, ndo ir4 deixar de
entender a marca THE X como um sinal distintivo de comércio adequado a distinguir os
servigos assinalados pelo Apelante, dos demais servicos prestados por outros agentes no

mercado, e nunca como uma referéncia a um local especffico.

BB. E, logo, ndo pensara que se esta a designar a proveniéncia geogréfica da prestacdo dos
servicos. A marca sub judice serd entendida pelo consumidor como tendo capacidade
distintiva, porque € apta, por si mesma, a individualizar os servigcos que pretende
assinalar, e € idonea para distingui-los dos produtos e/ou servigos comercializados e
prestados por outras empresas. Neste exacto sentido, vejam-se 0S preciosos
ensinamentos da Jurisprudéncia do TSI, neste caso, do Acérddo proferido no Processo
n.©575/2013 (Recurso Civel), Relator: Jodo Gil de Oliveira, datado de 03/Julho/2013:
“Na palavra do Prof Oliveira Ascensdo, a marca tem de ser perfeitamente distintiva, sendo

“preocupacao da lei afastar do dominio da marca todos os elementos genéricos ou os destinados
a comunicar outras indicacdes”.

Ha eficacia distintiva real quando o consumidor médio - normalmente atento - esta apto a
distinguir o produto marcado de outros idénticos ou semelhantes, para evitar confusbes ou

erros faceis.

Por isso, 0 caracter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado, por um lado, em relacio
aos produtos ou servigos para 0s quais o registo € pedido e, por outro, em relacdo a percepg¢éo
que dele tem o publico consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof Oliveira Ascenséo, a
eficacia distintiva deve ser aferida “pelo consumidor, néo pelo técnico do sector, ndo a pessoa

especialmente atenta, mas o publico consumidor .

CC. E essencial que a marca realize as funcdes que lhe cabem, em especial aquela que é a sua
funcao classica primordial: a distintiva. Ensina Pedro Sousa e Silva in Direito Industrial -
Noc¢oes Fundamentais, Coimbra Editora, pdg. 142 e seguintes, relativamente a funcdo de

indicacdo de proveniéncia: “E hoje entendimento pacffico que a fungdo juridica essencial da
marca € a de indicar a proveniéncia dos produtos ou servigos. Para desempenhar essa funcéo, a
marca tem de individualizar produtos ou servicos e permitir a sua diferenciacdo de outros da
mesma espécie, para que o consumidor possa orientar a sua escolha, quando confrontado com
uma pluralidade de opcdes de consumo. A marca proporciona-lhe, assim, um referencial univoco
para a aquisicdo de bens e servicos, a que atribui determinadas qualidades ou caracter sticas,
provenientes de uma dada organizacdo empresarial. E nisto que reside a funcdo distintiva e

indicativa das marcas, tutelada por lei.”
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DD. Ora, sendo a marca um sinal distintivo de comércio que tem por finalidade primordial a
individualizac@o de produtos ou servicos de uma empresa, distinguindo-os dos de outras
empresas (art.°197.2do RJPI), a eficécia distintiva da marca apresentada a registo “THE
X estaria sempre assegurada ndo existindo qualquer risco do consumidor ser induzido

em erro, contrariamente ao afirmado na Sentenca de que se recorre.

EE. A marca apresentada a registo THE X, € uma construgdo extravagante e fantasiosa, que
se pode traduzir por “A Munique”, e que dada a sua estranheza e peculiaridade a tornam
especialmente distintiva para o consumidor. Neste exacto sentido, ndo pode o Apelante

deixar de referir a Sentenca proferida muito recentemente pelo Tribunal Judicial de Base,

2.°2Juizo Civel, no &mbito do Processo N.° CV2-18-0006-CRJ, no qual estava em causa

situacdo idéntica & dos presentes autos [pedido de registo de marca n.°© N/113675, para
assinalar servicos na classe 359, e que foi, em modesto entendimento, brilhantemente

analisada pelo Tribunal a quo, tendo a marca sido concedida.

FF. Em face da sua extrema pertinéncia, e clareza na exposicéo da fundamentacéo da Deciséo,

permitimo-nos transcrever alguns excertos da referida Sentenca:

“E resulta da al. B) do n®1 do art. 199° que ndo sdo susceptiveis de proteccido os sinais
constituidos exclusivamente por indicagBes que possam servir no comércio para designar a
qualidade, a proveniéncia geografica ou outras caracterticas dos bens assinalados. Trata-se

do que a doutrina designa de sinais descritivos.

Temos, pois, mais um limite para que os sinais possam ser registados como marca, enquanto
sinal distintivo do comércio. A marca é um sinal ou significante que deve ser apreendido pelo
seu significado - determinada origem empresarial. Se os sinais tém um significado descritivo,
isto &, se sdo interpretados como significando que os bens onde estdo apostos provém de
determinado ponto geogréfico, ou que tém determinada qualidade ou outras caracterticas,
ndo servem como marca ou sinal distintivo de origens comerciais. Com efeito, quem estiver
perante um bem a que foi aposto tal sinal ird concluir que esse bem provém de determinado
local (ou que tem determinadas caracterkticas) e se voltar a estar perante outro bem como
mesmo sinal, ira concluir que também este segundo provém do mesmo local (ou que também
tem as mesmas caracterticas). Mas ndo ir4 concluir que os dois bens provém de um mesmo
nacleo empresarial, da mesma fonte comercial. A comunicacdo humana é assim. Descodifica
mensagens ou significados que se encontram em sinais ou significantes. A comunicacao
comercial também faz parte da comunicagdo humana e obedece ao mesmo devir. Marcar um

bem (produto ou servico) é apor-lhe um sinal, uma marca que o distinga quanto a usa origem
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comercial quando vier a ser interpretado por quem com ela se confrontar.

()

Temaos, pois, que 0s sinais genéricos, designadamente os descritivos e 0s usuais, além da forma
necessaria e das cores simples, ndo sdo susceptiveis de proteccdo por ndo terem eficacia
distintiva (art. 1999 n®°1). Isto é, por carregarem consigo um significado préprio diferente do de
marca, significado esse que vai ser apreendido pelo publico. Frustra-se assim a intencdo de
marcar que esteve na origem da aposi¢cdo do sinal no produto. Por isso ndo deve ser admitido
como marca o sinal que ja se sabe que ndo vai poder cumprir a funcdo a que se destina e vai
falhar na funcdo comercial que se propBe desempenhar. Do que se trata &, pois, de
comunicacio. Neste aspecto € relevante o publico que vai receber a mensagem sobre a origem
comercial. Atento o princiio da territorialidade do direito das marcas, o que releva é o
publico da jurisdicdo onde se pretende o registo, no caso a RAEM. Mais, sendo certo que cada
pessoa pode interpretar os sinais descortinando-lhe imprevisiveis significados, o que releva é o
significado normal, aquele que normalmente o publico descortina.

()

O significado relevante dos sinais é o que lhe descortina o publico alvo (médio e que contacta
com a marca numa determinada &rea territorial). E tal significado que o publico relevante
apreende ndo pode ser descritivo de origem geografica dos bens a assinalar, pois se for
verdadeira a origem geogréafica revelada, o sinal € genuinamente descritivo e se ndo for
verdadeira, o sinal é enganoso e também n&o pode ser protegido pelo registo (art. 2149 n°2, al.

b)).

Do que atrés se referiu, poderemos concluir que, perante o publico relevante, o sinal registando
é entendido como distintivo, ao ponto de, quando aposto em dois bens diferentes, ser entendido
como se tais bens tivessem a mesma origem comercial e ndo que ambos teriam origem na

cidade alemd de Munique ou dali sdo provenientes?

Em primeiro lugar cabe referir que o publico consumidor relevante, de Macau, tem a
peculiaridade de ser composto por uma diversidade cultural linguitica e geogréafica

vastisima que coloca grandes duvidas se ligara o sinal a referida cidade.

Em segundo lugar, dada a distancia entre Macau e Munique, apresenta-se como muito pouco
provavel que os consumidores que se deparem com o sinal registando se convencam que

tenham origem na cidade de Munique os servigos com tal sinal assinalados (...).

Em terceiro lugar cabe referir que é irrelevante que o publico relevante se convenca que 0s

servicos assinalados com o sinal registando séo prestados por empresarios alemées, sociedades
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sedeadas em Munique ou cujos socios e capital social sdo alemées, uma vez que o que releva é
a proveniéncia geografica dos bens e ndo a proveniéncia de quem os fornece, comercializa,

produz, etc.

()

Esta susceptibilidade de servir no comércio para determinado fim (designar a proveniéncia
geogréafica) s6 impede o registo do sinal se este ndo for também susceptivel de servir
finalidade distintiva. Por isso se refere o normativo em analise aos sinais constituidos
exclusivamente por indicacfes descritivas. Sé os sinais puramente descritivos ndo servem
como marca. Aqueles em que se introduza um elemento distintivo ou de fantasia, ainda que
minimo, servem como marca. (...) E evidente que o termo “X” ndo pode ser apropriado em
exclusividade pelo requerente do registo. Porém, a composicdo da marca registanda, ao
associar a palavra inglesa “THE” num sentido ndo gramaticalmente correcto nem usual,
introduziu um minimo de fantasia na imagem global da marca que lhe atribufum minimo de
capacidade distintiva, continuando uma marca fraca em termos de distintividade. Mas tal
minimo de fantasia € um pouco ampliado no &mbito territorial onde se pretende a protec¢édo
do registo (a RAEM), atentas as apontadas caracter ticas peculiares do pablico consumidor.

Refere Couto Gongalves (Direito de Marcas, 22 Edicdo, p.76) que “se o nhome geografico for
usado com um significado ndo geogréfico, de uma forma manifestamente fantasiosa de tal modo
que resulte evidente que ndo ha, nem pode haver, qualquer conexdo relevante entre a
denominacgdo geografica e a origem do produto a que a marca se refere” a marca deve ser

considerada vélida.

Embora se entenda que o uso que deve ser considerado é o uso que possa fazer-se do sinal
registando, também esta doutrina serve no caso presente. Acresce ainda no caso em apreco que
0 nome geogréfico X foi ainda alterado como termo “THE”. Juntam-se dois vectores que
asseguram a capacidade distintiva ao sinal registando: foi alterado com a intervenc¢éo que lhe
confere alguma fantasia e, destinando-se a jurisdicdo da RAEM, tem de ser considerado que a
sua utilizacdo para assinalar servigcos ndo pode ser conotada com qualquer mensagem de

indicagdo de proveniéncia geografica dos servicos assinalados.

()

Ora, o sinal 'THE X”, reportando-se a um conceito ainda minimamente fantasioso, é ainda

dotado de caracter distintivo e ndo exclusivamente descritivo. ” (Enfase adicionada)

GG. Assim, tera que se concluir que a marca THE X, atenta a sua especial peculiaridade,

relne todas as condicbes para poder desempenhar a funcdo de garantia de
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qualidade ndo enganosa e de garantia de uma concreta origem empresarial, ja que
a singularidade que Ihe advém da “incorrecgdo” gramatical intencionalmente
criada, plasmada no aditamento da palavra “THE” a palavra “X”, torna a mesma
distintiva.

HH. Pelo que inexistem fundamentos para a recusa da marca N/113676 THE X para assinalar
servicos na Classe 362 e se imp0e a revogacao da Sentenca ora posta em crise e a sua

substituicdo por decisdo que conceda a marca in totum, oque pelo presente se peticiona.

Termos em que, Excelentsimos Juizes, deve ser revogado o Douto Acordao
recorrido, sendo concedido o registo da Marca n.° N/113676 THE X, com

todas as demais legais consequéncias como é da mais inteira

JUSTICA!”

A entidade recorrida limitou-se a oferecer o merecimento dos autos.

Cumpre decidir.
**k*
Il — Os Factos
A sentenca deu por assente a seguinte factualidade:

“1) Em 20/07/2017 o Recorrente apresentou o pedido de registo de
marca com o nimero N/113676, para assinalar na classe 36 os seguintes

Servicos:

2) Negdcios financeiros; negocios monetarios; negécios mobiliérios;
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servigos de cartbes de crédito; servicos de cartBes de débito; emissédo de
ordens de pagamento de valores; emissdo de cartbes de credito; emissdo
de cheques de viagem; negocios bancarios; empréstimos sobre penhores;
empreéstimo de titulos; cotacBes na bolsa; operacbes de compensacao
[cambio]; corretagem de créditos de carbono (servigos de corretagem);
deposito de valores; servigos atuariais; servigos de corretagem de accdes
da bolsa de valores; agéncias de aluguer de propriedades imobiliarias;
corretagem; servicos de caixas de pagamento de reformas; poupanca
[economias]; servigos de fundo de previdéncia; corretagem de seguros
[em bolsa]; agéncias para a cobranca de dividas; cobranca de alugueres;
transferéncia electronica de fundos; avaliages fiscais; informacdes em
seguros; informacdes financeiras; fomento comercial; seguros contra
incéndios; andlise financeira; consultadoria financeira; patrocinio
financeiro; avaliacdo financeira da madeira na arvore; classificacdo do
grau de qualidade da 1&; avaliagbes financeiras [seguros, bancos,
imobiliario]; servicos de financiamento; administracdo de imoveis;
operacbes de cambios; servicos de liquidacdo de negdcios [assuntos
financeiros]; pagamentos por conta [prestagdes]; banco directo [home-
banking]; agéncias imobiliarias; seguros de responsabilidade civil;
gestdo de imoveis; seguros de recheio; colocacao de fundos; seguros de
veiculos motorizados; subscricdo de seguros de salde; agéncias de
crédito; servigos de financiamento aluguer-compra [leasing]; subscricédo
de seguros de vida; hipotecas; avaliacdo numismatica; organizacdo de
colectas; colectas de beneficéncia; avaliacdo de selos; avaliacdo de

joalharia; avaliacdo de antiguidades; resseguros; seguros de proteccao
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juridica; estimativas imobiliarias [avaliacBes]; avaliacdo de objectos de
arte; avaliacAo dos custos de reparacdo [avaliacdo financeira];
verificacdo de cheques; aconselhamento em matéria de endividamento;
assessoria técnica em matéria de seguros; subscricdo de seguros
mar timos; garantias e obrigacgdes; seguro contra acidentes; empreéstimos
[financas]; aluguer de escritorios [imobiliario]; aluguer de apartamentos;
constituicido de capitais; agéncias de seguros; administracao financeira;
servicos fiduciarios; arrendamento de bens imobiliarios; arrendamento
de exploracfes agricolas; consultadoria em seguros; seguros; depdsitos
em cofres-fortes; agéncias de aluguer de alojamentos [propriedades
imobiliarias]; despachantes de alfandega; servicos de seguros técnicos
para todos os tipos de seguros; mediacdo de seguros e resseguros;
servicos atuariais de seguros e resseguros; administracdo de negocios de
seguros e resseguros; tratamento de pedidos de indemnizagdo de seguros
e resseguros; consultadoria em matéria de subscricdo de seguros e
subscricdo de resseguros; consultadoria em matéria de seguros de bens
imoveis, seguros de responsabilidade civil, resseguros, seguros para
despesas legais, apdlices de resseguros, seguros de vida, seguros contra
incéndios, seguros contra acidentes e seguros de salde, e em matéria de
gestdo de pedidos de indemnizacio de seguros e resseguros; aluguer e
arrendamento de bens imobiliarios (gestdo de instalacBes); servigos de
seguros no ambito da subscricdo de seguros e subscricido de resseguros;
servicos de informacdes sobre seguros e resseguros.

3) A Marca Registanda é uma marca nominativa que consiste em: THE x
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4) Em 14/12/2017 a DSE recusou 0 registo da marca registanda com

fundamento de a marca registanda.”

**k*%

111 — O Direito

1 — A senteng¢a impugnada considerou que a marca em aprego “THE X7,
para servicos da classe 36, ndo tinha a capacidade distintiva exigida pelos
arts. 197°e 1999 n©L, do RJPI.

Permita-se-nos transcrever o que foi dito no Ac. deste TSI de 17/03/2011,
Proc. n®©172/2008, onde se discutia a registabilidade da marca COTAI
CENTRAL.:

“Decorre do art. 197°do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de

Dezembro, que sé pode ser objecto de proteccdo, mediante um titulo de

marca, ...”0 sinal ou conjunto de sinais de representacdo gréfica,
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 servigos de uma empresa
dos de outras empresas”.

A forma ampla com que a nog&o € vertida na norma tem sido objecto de
estudo diverso, mas para 0 caso que aqui nos interessa, importa apenas

gue nos fixemos nos seus aspectos juridicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funcbes aqui menos
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prestaveis, distinguir um produto ou servico de outro, de modo a que ele
se impute a uma empresa e nao a outra e, portanto, evitando-se um uso
enganoso perante o publico. A marca indica uma origem de base pessoal e

desempenha uma funcéo de garantia de qualidade néo enganosa’.

O consumidor, em defesa de quem a marca em ultima insténcia é
registada, através dela associa, rapida, facil e comodamente o produto e as
suas qualidades a uma determinada origem ou proveniéncia. Isto é, sabe
que esta perante um produto que procede de uma empresa determinada.
Embora a marca ndo tenha por missdo garantir a qualidade do produto
(embora o empresério procure manté-la de forma a defender, conservar ou
ampliar a sua clientela), a0 menos permite que 0 produto ou Sservigo seja
imediatamente associado ao produtor ou ao prestador®. A ultima palavra
na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a
certeza de que esta a fazer a opcéo consciente e livre. Ou seja, ele tem que

saber 0 que compra e a quem® compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questdo nem sempre presente na
discussdo em torno da marca. Tem que ver com evicc¢do do erro, com a
confundibilidade no espirito do destinatario da marca, 0 homem médio, o
cidaddo comum eventualmente interessado no bem ou no servico. Claro
esta que ha cidadaos que sd@o minuciosos, que por natureza perscrutam em

detalhe, mais do que é regra geral, o sentido e a funcéo das coisas e que,

! Luis M. Couto Gongalves, in “Funcdo da Marca”, na obra colectiva Direito Industrial, Vol. 1I, Almedina,
pag. 99 e sgs.

? Neste sentido, Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, in “Denominag¢ées Geogrdficas e marca”, na
citada obra, a pag.371 e sgs.

* N3o nos referimos, obviamente, a relacdo directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim,
a indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.
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por isso, dificilmente se deixam enganar. Ndo € bem para esse tipo de
pessoas que a marca exerce 0 seu papel primordial, mas sim para o

conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra’.

E para este somatério alargado de consumidores que o principio da
singularidade ganha relevancia quando a norma fala em sinais adequados

a distinguir os produtos”.

Mas, o proprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de
eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197° E
assim ¢ que, na alinea b), do numero 1, do art. 199° dispde, que “N&o sao
susceptiveis de proteccdo os sinais constituidos exclusivamente por
indicagbes que possam servir no comercio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréafica ou
a época de producdo do produto ou da prestagdo do servico, ou outras

caracter isticas dos mesmos” (negrito nosso).

Assim é que, em principio, ndo se pode considerar uma marca constituida
apenas por indicacdes geograficas, nem genéricas, nem ambas as coisas
associadas. Por exemplo, “Macau Pearls” ou “Portuguese Wine”, do
mesmo modo que nao é possivel a marca “Parfum de Paris”, porque ndo
s&o indicativos para o consumidor de um determinado ou especial produto
ou, entdo, porque induziriam o publico a pensar que sO aguelas eram

pérolas de Macau ou que sO aquele perfume era verdadeiramente

* Sobre o assunto, Adelaide Menezes Leitdo, in “Imitagdo servil, concorréncia parasitdria e
concorréncia desleal”, na obra colectiva citada, Vol. |, pag. 122/128.

> José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. I, Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina,
2005, pag.393
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parisiense, sendo certo que outros ha com a mesma origem de Paris

(quanto aos perfumes) ou de Portugal (no que respeita aos vinhos).

Ora, a verdade é que “Cotai”’¢ 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 conseguinte, este sinal parece

estar incluido da norma limitativa da proteccéo (art. 1999 n.2, RJPI).

E, por outro lado, também “Central” é palavra que transporta uma ideia
de espaco mais ou menos confinado, a0 mesmo tempo que é genérica no
sentido de que pode servir para muitas aplicacgdes, tais como “oficina”,

99 ¢

“garagem”, “café”, “padaria™, etc, etc.

Eis, portanto, duas palavras que representam uma proveniéncia geografica
e genérica simultaneamente. Querem referir-se a algo que esta ao servigo
do publico na zona central do Cotai. Logo, em principio ndo é possivel
comporem uma marca porque o impediria a letra da disposicdo legal
citada, tanto por aquilo que se disse, como pelo facto de ndo ser

identificadora do produto a comercializar ou do servigo a prestar.”.

O mesmo foi dito por este mesmo tribunal a propésito da marca
MACAU-PARIS tratada no ambito do Ac. do TSI, de 9/10/2014, Proc. n®
393/2014, por se ter considerado que nela ndo havia mais do que mera

referéncia geogréfica a duas cidades, uma chinesa, outra europeia.

Aqui passa-se 0 mesmo. THE X apela o consumidor para qué? Para uma

6 .. . . .
Estas actividades desenvolvem-se em estabelecimentos localizados mais ou menos no centro da
cidade, da vila, da aldeia.

742/2018 19



cidade alema, sem discriminar o objecto do apelo, sem referenciacdo ao
produto e servigo que se pretende anunciar e distinguir. Uma marca com
esta composicdo especifica, nada caracteriza, nada indica ou sugere
acerca do produto a divulgar, sendo por isso absolutamente neutra ou
anodina. Pode dizer-se, entdo, que ela é simultaneamente geografica,
genérica e imprecisa, sendo insusceptivel de registo, face ao disposto nos
arts. 1979 199, n°l, al. b), do RJPI

A ser assim, a sentenca tem que manter-se.
—
IV — Decidindo
Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
T.S.1., 25 de Outubro de 2018
José Céandido de Pinho
Tong Hio Fong

Lai Kin Hong
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