Processo n©656/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data: 15 de Outubro de 2015

ASSUNTO:
- Marca

- Capacidade distintiva

SUMARIO:
A marca € um sinal distintivo de produtos e servi¢os de uma empresa dos
de outras empresas, daique 0 seu registo exige a capacidade distintiva.
Tanto “COTAI” como “COTAI STRIP” indicam uma determinada zona
especifica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo,
hotelaria, lazer e entretenimento.
As marcas nominativas compostas pela expressdo “COTAI STRIP” n&o
possuem capacidade distintiva, pelo que ndo pode serem objecto do
registo.

O Relator,
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Processo n°®656/2015
(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 15 de Outubro de 2015
Recorrente: A
Recorrida: Direccao dos Servicos de Economia

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DAR.A.EM.:

| — Relatorio

Por sentenca de 30/01/2015, julgou-se improcedente a accao
intentada pela Recorrente, A, e, em consequéncia, confirmou-se o despacho
recorrido que recusou do pedido do registo das marcas N/5XXX6 a
N/SXXXO9.

Dessa decisdo vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de
conclusao, o seguinte:

a) A Recorrente suscitou, junto do Tribunal a quo, a questao da aquisigédo
de distintividade da marca COTAI STRIP por forga do uso, ao abrigo do
disposto no n.°3 do artigo 214.°do RJPI.

b) O Tribunal a quo, porém, ndo se pronunciou sobre esta questdo, o que
configura omissdo de prondncia, geradora de nulidade da sentenca, ao
abrigo do disposto na alinea d) do n.°1 do artigo 571.°do Codigo de
Processo Civil.

c) A marca COTAI STRIP a que se reportam os pedidos de registo

N/5XXX6 e N/5XXX8 € uma marca nominativa complexa, em cuja
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d)

9)

h)

)

K)

composicdo surge apenas uma palavra que pode ser considerada
descritiva: COTAL.

STRIP constitui, na marca em causa, expressdo de fantasia, o que
confere & marca um caracter geral de fantasiai ndo é um termo usual e
sO passou a ser utilizado por iniciativa da Recorrente, que 0 associou a
COTAI.

A palavra STRIP correspondem as palavras portuguesas tira, faixa,
pista.

STRIP néo é uma referéncia geografica mas antes uma aluséo a Strip de
Las Vegas, onde a Recorrente possui a sua sede e opera o0 B
Resort-Hotel-Casino.

A expressdo COTAI STRIP alude a uma experiéncia decalcada daquela
que a Strip de Las Vegas proporciona a quem a visita, o que s6 pode e na
realidade é feito pela Recorrente, Unica operadora instalada em toda a
zona do Cotai que também opera resorts integrados na Strip de Las
\egas.

A utilizacdo da marca COTAI STRIP, ou outra que integre a expressao
COTAI STRIP, por outros operadores, seria uma utilizagdo enganadora.
A marca COTAI STRIP possui, assim, capacidade para distinguir, em
funcdo da origem, os servicos da Recorrente dos servigos de outros
comerciantes.

O publico consumidor associa a marca COTAI STRIP a Recorrente, pois
que sabe tratar-se de uma marca que lhe esta intimamente associada.

Ao considerar que a marca COTAI STRIP é composta por sinais que
designam apenas caracterticas de produtos ou servigos, isto €, a sua

proveniéncia geografica, e por termos usuais e correntes, a sentenca



recorrida procede a uma errada aplicacdo das normas contidas nas
alineas b) e ¢) do n.°1 do artigo 199.%¢e na alinea a) do n.°1 do artigo
9.%do RJPI.

Porém, mesmo que se entendesse que a marca COTAI STRIP €
exclusivamente constituida por expressdes genéricas e usuais, 0 que se
ndo aceita, sempre se dird que adquiriu distintividade por forca de uma
utilizacdo intensa, ao abrigo do disposto no n.°3 do artigo 214.° do
RJPI.

Por forca dessa utilizagdo, o publico consumidor associa a marca
COTAI STRIP e qualquer outra que integre a expressdo COTAI STRIP a
produtos e servigos prestados pela Recorrente ou por empresas suas

subsidiarias.

*

A Direccdo dos Servigos de Economia respondeu a motivacdo do

recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 136 dos autos, cujo teor

aqui se da por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedéncia do

recurso ora interposto.
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*

Foram colhidos os vistos legais.

*

Il — Factos
Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:
1. Em 12/07/2010, a Recorrente apresentou os pedidos de registos

de marca “COTAI STRIP” sob os n.°s N/5SXXX6 a N/5XXX9,
para assinalar a produtos e servigos inseridos respectivamente nas

classes 3.2 (sabdes; perfumaria, 6leos essenciais, cosméticos, loces para



656/2015

os cabelos; dentifricos; incluindo perfumes; colonias e aguas de toliette;
Oleos para o banho; locbes para o0 rosto e para o corpo; champos;
amaciadores para os cabelos; geles para moldar (styling) os cabelos;
espuma para os cabelos; aerossdis (lacas) para os cabelos), 6.2(argolas de
chaveiros em metal; matriculas metalicas para automdveis), 9.2 (discos
acusticos; distribuidores automaticos e mecanicos para aparelhos de
pré-pagamneto; éculos de sol, estojos para oculos de sol), 14.2(joalharia,
pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; incluindo
alfinetes de lapela; molas de gravata; botdes de punho), 16.2 (artigos de
papelaria, envelopes, blocos de notas, cartbes para anotar, cadernos de
notas, papéis para fazer anotacOes, cartGes de débito, cartdes inteligentes,
cartbes de crédito, livros de enderecos, agendas, calenddrios, “marca
livros”, pastas, capas para livros, cartoes de felicitacoes, cartoes de
apresenta¢do (vulgo, “business card”)), 18.2(couro e imitacdes de couro, e
produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes; peles de animais;
peles; bals e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e
bengalas; carteiras de bolso, porta-moedas, porta-fatos para viagem, sacos
de transporte, sacos portateis, fanny packs” e bagagem), 20.2 (vidros
(espelhos), molduras; chaveiros ndo de metal e ndo de pele; matriculas em
plastico para automdveis), 21.2 (canecas; copos; pratos; tabuleiros para
refeicbes; tabuleiros para servir, ndo em metal precioso; boibes para
guardar bolachas; termos; garrafas para agua, feitas de plastico e vendidas
vazias; louca ceramica decorativa de cozinha e de mesa; copos de pequena
dimensdo, para servir bebidas (em inglés, “shot glasses”); louca para
bebidas), 25.2 (vestuario, calcado e chapelaria, nomeadamente, t-shirts,

polos, camisas de vestir; sweatshirts e calcas de fato de treino, tops, roupa
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de estar em casa (loungewear), roupa de criancas, roupa de noite, roupa
interior, cuecas boxers, biquinis, calgdes de banho, uniformes atléticos,
calgBes de ginésio; gabardinas, jaquetas para a chuva; bonés de basebol;
bandanas; cap visors; bonés de golfe; babetes para bebés ndo de papel;
roupOes de banho; calcado para homem e mulher; chinelos de praia (flip
flops); tapa-orelhas; luvas; gravatas; lencos de pescoco e cabeca; ponchos),
28.2(jogos e brinquedos; artigos de ginastica e de desporto néo incluidos
noutras classes; decoracdes para arvores de Natal, incluindo cartas de jogo;
equipamento para jogos de fortuna e azar, nomeadamente, fichas para jogos
de cartas, fichas, slot machines com ou sem dados em video, rodas de jogos
de fortuna e azar, maquinas de jogos de cartas, fichas, slot machines com ou
sem dados em video, rodas de jogos de fortuna e azar, maquinas de jogos de
fortuna e azar), 32.2(cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas
ndo alcoodlicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras
preparacles para bebidas, incluindo 4gua de nascente, &guas com sabores),
33.2 (bebidas alcodlicas (excepto cervejas)), 34.2 (tabaco; artigos para
fumadores; fosforos, isqueiros para cigarros; boquilhas; cortadores de
charutos; tubos para charutos) e 35.2 (publicidade e negdécios, incluindo
servigos de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e
sozinhos, expondo uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de
venda generalizados, lembrancas, novidades, artigos para ofertas, vestuario,
acessorios de vestuario, joalharia, brinquedos, produtos de desporto,
artigos de papelaria, livros, filmes, fragrancias, artigos de cuidado pessoal,
cosmeéticos, roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, charutos,
cigarros, e acessorios para fumadores).

Os pedidos de registos foram publicados no B.O. da R.A.E.M.,



n.©33, Il Série, no dia 18/08/2010.

Foi feita a busca.

Ninguém apresentou, no prazo legal, reclamacdo aos pedidos
desse registo.

5. ApO6s o exame substancial, foram recusados o0s pedidos de
registos da marca registanda, pelo despacho de 01/07/2013
proferido pela Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual
da D.S.E., que consta a fls. 51 a 53 do proc. administrativo n.°
N/SXXX6, a fls. 39 a 41 do proc. administrativo n.° N/5XXX7, a
fls. 40 a 42 do proc. administrativo n.°© N/XXX69, a fls. 46 a 48
do proc. administrativo n.© N/XXX70, a fls. 45 a 47 do proc.

administrativo n.° N/XXX71, a fls. 38 a 40 do proc.
administrativo n.° N/XXX72, a fls. 39 a 41 do proc.
administrativo n.° N/XXX73, a fls. 40 a 42 do proc.
administrativo n.° N/XXX74, a fls. 39 a 41 do proc.
administrativo n.© N/XXX75, a fls. 38 a 40 do proc.
administrativo n.© N/XXX76, a fls. 38 a 40 do proc.

administrativo n.© N/XXX77 e a fls. 39 a 41 do proc.
administrativo n.© N/5XXX8, cujo teor do despacho aqui se da
por inteiramente reproduzido.

6. O despacho da recusa dos registos da marca em causa foi
publicado no B.O. da R.AEE.M., n° 32, Il Série, no dia
07/08/2013.

111 — Fundamentos

O presente recurso consiste em saber se as marcas N/5SXXX6 a
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N/5XXX9 possuem capacidade distintiva, susceptiveis de serem objecto de
proteccado pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e servigos
de uma empresa dos de outras.

A constituicdo da marca, em principio, € livre. Pode ser constituida
por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou
emblematicos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda
composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (art®
197°do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composicédo da marca ndo é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, varias restriges, uma das quais é
justamente a constituicdo da marca que tem de ser dotada de eficécia ou
capacidade distintiva.

Assim, a marca ndo pode ser exclusivamente composta por sinais ou
indicagbes que possam servir no comércio para designar a espeécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de
producdo dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comercio (art°199°do RJPI).

Referem-se aqui, as palavras do Prof. Ferrer Correia, os chamados
sinais descritivos dos produtos.

Para 0 mesmo autor, 0s sinais descritivos dos produtos s6 néo
poderdo preencher, de per si, o conteddo da marca se forem usados sem
modificacdo. A proibicdo ja ndo valerd quando, através de alteracdes
gréficas e foneticas, se Ihes atribua um conteudo original e distintivo.

No caso em apreco, o Tribunal a quo negou o registo da mesma
pelas seguintes razdes:
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In casu, o despacho recorrido teve como fundamento legal a falta da necesséaria
capacidade distintiva da marca registanda “COTAI STRIP” conforme determina o art.
199.9 n.21, al. b) e c), circunstancia que é suficiente para fundamentar a sua recusa
nos termos do art. 9.9 n.°1, al. a) e ex vi 0 art. 214.9 n.°1, al. a) do R.J.P.I.

A Recorrente, através desse recurso judicial, pretende impugnar a decisdo
administrativa que recusou a concessdo dos registos da marca registanda, defendendo
gue a marca em apreco ndo € uma genérica, descritiva, usual, nem indica uma
localizacdo geografica, mas sim é capaz de distinguir, em funcdo da origem, os
produtos e servigos da Recorrente dos de outros comerciantes, e esta intimamente
associada a propria Recorrente ou a empresas suas subsidiarias. Portanto, entende o
Recorrente que o despacho recorrido enferma uma errada aplicacéo do art. 199.9 n.°1,
al. b) e ¢) edo art. 9.9 n.°1, al. a), bem como do art. 214.° n.°3 do R.J.P.I.

Entdo, conforme os fundamentos alegados pela Recorrente, para saber se
deveria ou ndo recusar o0s registos com base no fundamento acima exposto, a presente
lide apenas tem que analisar e resolver a Unica questdo principal: se a marca
registanda tem ou ndo capacidade distintiva de produtos e servigos a que se destina
individualizar nos termos do art. 199.9 n.°1, al. b) e ¢) do R.J.P.I.

Cumpre analisar e apreciar.

O art. 197.°do R.J.P.l. consagra 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 representacado grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nome de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a
forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a atingir os

1

produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas.’
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Como diz Carlos Olavo “é através da marca que o consumidor é capaz de
reconduzir um determinado produto ou servi¢o a pessoa que o fornece”.

Portanto, s6 sdo susceptiveis de registo como marcas 0s sinais adequados para
0s consumidores a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas, em outras palavras, os sinais devem ter o caracter distintivo — um
condicionalismo necessario — para esses considerados e registados como marcas.

Nestes termos, podemos ver que a composicdo da marca goza o chamado
“principio da liberdade”, por os interessados gozarem grande liberdade na escolha dos
sinais que a hao-de-constituir, prevalecendo aqui em grande escala a imaginacao e a
fantasia. Porém, essa liberdade de composicao da marca néo é totalmente facultativa e
ilimitada, porque tem que, designadamente, sujeitar aos limites ou restrigdes
estabelecidos pelos art. 199.°e 214.2do R.J.P.l. que revelam o principio distintivo, o da
veracidade, o da novidade, etc.

Estabelece o art. 199.° do R.J.P.I., respeitante as excepces e limitagdes a
proteccdo de marca:

“1. Nao sdo susceptiveis de protec¢do:

a) Os sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta pela prépria
natureza do produto, pela forma do produto necessaria a obtencdo de um resultado
técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicacBes que possam servir no
comercio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geografica ou a época de producao do produto ou da prestacédo do servigo,
ou outras caracter isticas dos mesmos;

c) Os sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente
ou nos habitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com graficos, dizeres ou
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outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alineas b) e ¢) do nimero anterior que
entrem na composi¢cdo de uma marca ndo sao considerados de utilizagdo exclusiva do
requerente, excepto quando na pratica comercial os sinais tiverem adquirido eficacia
distintiva. (...)”

Neste sentido, para os sinais serem considerados como marcas susceptiveis de
tutela, as marcas ndo podem compor na sua composi¢ao 0s sinais ou elementos somente
especfficos, descritivos e genéricos — art. 199.% n.°1, al. b) do R.J.P.l. — e/ou o0s sinais
ou indicacdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais
e constantes do comércio — art. 199.% n.°1, al. ¢) do R.J.P.I. Se a marca ndo poder
diferenciar o produto ou servico marcado de outros idénticos ou semelhantes, ou seja,
nao ter eficacia ou capacidade distintiva, ndo pode ser susceptivel de proteccdo através
do registo e conseguintemente, de apropriacao exclusiva.

Nos presentes autos, a marca registanda COTAI STRIP é constituida por um
conjunto de sinais norminativos, 0s quais sdo constituidos por nomes e palavras.

Na verdade, ndo temos minima divida que essa marca registanda, constituida
pelas palavras COTAI e STRIP, é efectivamente composta pelas palavras de
proveniéncia geografica.

Por um lado, sem divida nenhuma, a palavra ou vocdbulo COTAI é uma
designacdo da proveniéncia geogréafica — COloane e TAlpa (CO+TAl) — que indica uma
zona ou parcela especifica da R.A.E.M. cujo terreno situado entre Taipa e Coloane. E
essa expressdo é também, hoje em dia, usada frequentemente pelos Governo, imprensa e
populacgéo.

Efectivamente, o Venerando T.S.I. da R.A.E.M. ja teve entendimento, nos varios
acorddos, neste sentido, como por exemplo: “o elemento COTAI é uma designagdo

geografica que ja surgiu na década 80 do século passado, quando a entdo

656/2015 11



Administracdo Portuguesa comecou a pensar no planeamento do futuro aproveitamento
da aluvido, parcialmente natural e parcialmente artificial, que se ia formando entre a
Ilha de Taipa e a Ilha de Coloane. (...) tal como é facil perceber a constituicdo dessa
designacdo, pois advém das primeiras duas letras de COLOANE e das primeiras trés
letras de TAIPA. Assim, sem duvida se trata de uma designa¢do geogrdfica.”; “(...)
Cotai é vocabulo que transmite a nocdo de parcela de territorio situada entre Taipa e
Coloane, numa abreviatura que entrou no Iéxico popular e comum. Por conseguinte,
ninguém duvida que se trata de uma zona, de uma area geogréafica bem determinada da
RAEM. (..)".

Por conseguinte, este sinal descritivo parece estar incluido da norma limitativa
de proteccdo no sentido da proveniéncia geografica — art. 199.9 n.°1, al. b) do R.J.P.I. —
e da utilizacdo na linguagem corrente — art. 199.°, n.©1, al. ¢) do mesmo diploma. Assim,
a palavra COTAI ndo pode ser usada exclusivamente pela Recorrente nos termos do art.
199.9 n.©2 do mesmo diploma.

Por outro lado, a palavra ou vocabulo na lingua inglesa STRIP, enquanto

substantivo, significa “faixa” ou “tira” de terra, que é de uso comum para apontar um
local geografico que tem a forma de uma extensdo em sentido longitudinal, sob ponto de
vista panoramica, e ndo é verdadeiramente, como a Recorrente alega, uma expressao de
fantasia.

Portanto, a expressdo combinada por COTAI STRIP é obviamente uma
expressao literal corrente que visa identificar aquela area em forma longitudinal ao
longo de ambos os lados do antigo istmo que ligava Coloane a Taipa, e em outras
palavras, aquela determinada faixa ou tira de aterro entre Coloane e Taipa.

Efectivamente, ndo ha duvida que podemos constituir marcas de origem

comercial de bens porque, em geral, as mesmas tém adequado caracter distintivo de

origem comercial dos produtos e servicos a que assinalam.
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Contudo, na zona COTAI ou COTAI STRIP, além de existir as instalagbes da
Recorrente e das empresas suas subsidiarias no mesmo grupo, também existem as dos
varios concorrentes que exploram os idénticos ou semelhantes tipos de negdcios — de
casinos, hotéis, estabelecimentos de lazer, de entretenimento, etc. —, e esses concorrentes
também vendem e oferecem produtos e servicos idénticos ou semelhantes.

Como alegdmos supra, para os sinais serem considerados de ter o caracter ou a
eficacia distintiva real, o ponto significativo é os consumidores médios estarem apto a
distinguir os produtos ou servicos marcados de uma empresa — da Recorrente — dos
idénticos ou semelhantes de outras empresas, para evitar confusdes ou erros faceis.

No caso em apreco, parece-nos que a resposta nao deveria ser afirmativa porque
0s consumidores médios podem associar a expressdo COTAI STRIP ndo apenas com as
actividades desenvolvidas pela propria Recorrente ou pelas empresas suas subsidiarias,
mas também com as pelos varios outros concorrentes cujos entidades ou instalactes
situadas naquela zona Cotai Strip.

Assim, em face da marca registanda COTAI STRIP que apenas nos conduze a
conceito duma localizacdo geografica e que ndo possa identificar, perante o0s
consumidores, um particular produto ou servico da Recorrente a que assinala do
idéntico ou semelhante de outras empresas ou dos concorrentes, podemos concluir que
essa marca registanda ndo dota de eficacia ou capacidade distintiva.

Pelo tudo exposto, no nosso modesto entendimento e salvo o devido respeito, ndo
resta divida que a marca registanda COTAI STRIP, por falta de capacidade distintiva
dos produtos ou servicos a que se destina, ndo € susceptivel de proteccdo nem €
registavel e consequentemente, os seus pedidos de registos devem ser recusados nos
termos do art. 199.9 n.°1, al. b) e ¢) e n.°2, conjugado com o0 art. 9.5 n.°1, al. a) e ex vi

o art. 214.9n.°1, al. a) do R.J.P.I.

*k*k
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lIl.  DECISAO

Nos termos e fundamentos acima expostos, o Tribunal julga improcedente o
recurso judicial interposto pela Recorrente A, e em consequéncia, mantendo na integra
0 despacho recorrido — recusa da concessdo dos registos da marca n.% N/5SXXX6 a
N/5XXX9 (COTAI STRIP)...”.

Trata-se de uma decisdo que aponta para a boa solucéo do caso e que
esta em conformidade com a jurisprudéncia que tem sido adoptada
recentemente e de forma unanime por este Tribunal nos processos
congeéneres.

Assim, ao abrigo do disposto do n°®5 do art®631°do CPCM, é de
negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na deciséo
impugnada.

IV — Decisdo
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar
provimento ao recurso interposto, confirmando a sentenca recorrida.
*
Custas pela Recorrente.
Notifique e registe.

*

RAEM, aos 15 de Outubro de 2015.

Ho Wai Neng

José Candido de Pinho

Tong Hio Fong
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