Processo n©611/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 24 de Setembro de 2015

ASSUNTO:
- Marca

- Capacidade distintiva

SUMARIO:
A marca € um sinal distintivo de produtos e servi¢os de uma empresa
dos de outras empresas, dal que 0 Seu registo exige a capacidade
distintiva.
A marca registanda I ndo obstante ter uma certa composicdo
figurativa (reproduzida em letras minusculas estilizadas, com o

preenchimento do espaco vazio nas letras "o0", e "p"), ndo possui
capacidade distintiva, visto que o que destaca da marca em crise é a
propria palavra “XXXXX” e ndo o preenchimento do espago vazio nas
letras em referéncia. Por sua vez, a palavra “XXXXX” ¢ um termo
genérico com uso comum, pois, € uma palavra frequentemente usada
na publicidade dos produtos/servicos criados com ideias, invencdes ou
concepcdes novas/proprias, a fim de atrair os potenciais clientes.

N&o possuindo capacidade distintiva, ndo pode ser objecto do registo.

O Relator,
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Processo n©611/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 24 de Setembro de 2015
Recorrente: A
Entidade Recorrida: Direccédo dos Servigos de Economia

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

| — Relatorio

Por sentenca de 13/03/2015, julgou-se improcedente 0 recurso
intentada pela Recorrente A, confirmando a decisdo da DSE pela qual se
negou o registo da marca N/8XXXX.

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

a) Na&o obstante o pendor subjectivo que subjaz a questdo que se discute
nos autos, a interpretaco feita na sentenca recorrida das als. b) e c) do
n®1 do art. 199°do RJPI conjugado com alinea a) do n°1 do art. 9°
aplicavel ex vi n°1 do art. 214°do RJPI, deu lugar a uma decisdo que se
afasta dos principios legais pelos quais se rege a atribuicdo de
proteccdo registai atribuida a determinada marca.

b) A palavra "XXXXX" incorporada na marca registanda encontra-se
reproduzida em letras minusculas estilizadas, destacando-se como
pormenores particularmente distintivos o preenchimento do espaco vazio

nas letras "o0", "e" e "p".
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d)

9)

h)

)

K)

A marca que a Recorrente pretende registar €, pois, uma marca de
servigos mista, porque integra uma parte nominativa e uma parte
figurativa, e complexa por ser composta por uma pluralidade de
elementos (nominativo e figurativo).

Ainda que se admita que a marca em apreco € puramente nominativa, é
incontroverso que a palavra "XXXXX" é registavel de per si.

E evidente que o termo "XXXXX" ndo se refere a nenhum servico em
concreto, sendo claramente utilizado pela Recorrente no seu sentido
figurado e fantasioso.

Admitir que a palavra "XXXXX" se tornou numa expressdo genérica e
usual em Macau, implicaria que nenhuma palavra pudesse ser registada
como marca.

A distintividade de "XXXXX" sai reforcada pelo facto de a marca
registanda ser estilizada, o que a torna ainda mais identificadora.

A expressdo inglesa "XXXXX" é alheia ao léxico portugués e chinés,
ambas linguas oficiais de Macau.

N&o existem quaisquer indicios de que "XXXXX" se tenha tornado usual
na linguagem corrente em Macau e, muito menos com relacédo a servigos
na classe 35 da Classificacao Internacional de Nice.

Nem é previsivel que o termo "XXXXX" se torne usual no mercado de
Macau ou que concorrentes da Recorrente possam a vir a precisar de
usar esse termo para identificar os seus produtos ou servigos.

Sem conceder, note-se que, mesmo sinais descritivos e genéricos e,
portanto, aplicaveis a uma infinidade de produtos e servicos, também

podem servir como marcas quando aqueles produtos e servicos, sejam

acompanhados de um sinal mais diferenciador - também nos parece que



p)

q)

a marca registanda se enquadra neste tipo de situacao.

O registo da marca "' apenas proibe que outros agentes
econdmicos usem essa palavra para identificacdo dos mesmos servigos
ou servicos afins como marca.

"XXXXX" ndo € uma expressdo de natureza comum e publicitaria - tal
podera suceder noutras latitudes (que desconhecemos, diga-se), mas
jamais em Macau.

A Recorrida registou varias marcas puramente nominativas,
correspondentes a substantivos.

"I ¢ um sinal apto a diferenciar servigos na classe 35,
distinguindo os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a
identificacdo ou individualizacdo do objecto da prestacdo colocado no
mercado.

Sendo Macau um territério em que predomina a lingua chinesa,
parece-nos légico e evidente que a palavra "XXXXX" ndo se tenha
tornado uma expressao corrente para qualquer tipo de servicos e, muito
menos, para servigos na classe 35.

N&o obstante, sempre se diga que nem mesmo as traducBes da palavra
"XXXXX" para portugués e chinés constituem termos genéricos e usuais
neste territorio, no sentido dado pela lei.

A marca "IN oza de capacidade distintiva intrinseca para
servigos relacionados com vestuario e afins, pelo que a decisdo de
recusa do Tribunal a quo deve ser revogada e substituida por outra que

conceda a marca a Recorrente.

*

A Entidade Recorrida respondeu a motivagdo do recurso da
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Recorrente, nos termos constantes a fls. 128 dos autos, cujo teor aqui se da
por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedéncia do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.
*

Il - Factos

Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:

1. A Recorrente Walton (...) requereu junto da Direccdo dos
Servigos de Economia, 0 registo da marca N/8XXXX, que
consiste na expressdo o0 registo da marca“ " para
assinalar servigos na classe 35, tudo conforme fls 2 do apenso
cujo teor aqui se da por reproduzido para os legais e devidos
efeitos.

2. A DSE recusou o referido pedido de registo de marca, 0 que fez
com fundamento na al.a) do n®1 art®214, al.a) do n®1 do art®9,
conjugado com a al. b) e ¢) do n®1 do art®199, todos do RJPI.

*

111 — Fundamentacao

O presente recurso consiste unicamente em saber se a marca
registanda N/8XXXX (IEEEEEE) possui capacidade distintiva para 0S
produtos e servicos da classe 352 susceptivel de ser objecto de registo.

Na Optica da ora Recorrente, a marca registanda em crise possui
capacidade distintiva para os produtos e servigos que visa assinalar, tanto
pelo seu elemento nominativo como pelo figurativo.

Quid iuris?

Como se sabe, a marca € um sinal distintivo de produtos e servicos
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de uma empresa dos de outras empresas.

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 composicdo da marca néo € ilimitada.

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

Assim, a marca ndo pode ser exclusivamente composta por sinais ou
indicacbes que possam servir no comércio para designar a espécie, 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 comércio (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 conteudo da marca se forem usados sem
modificacdo. A proibicdo ja ndo valera quando, através de alteragdes
gréficas e fonéticas, se lhes atribua um conteudo original e distintivo.

No caso em apreco, a marca em causa tem a seguinte composicao:
Eencepts

Para a ora Recorrente, a referida palavra ndo € um termo genérico e
usual com natureza comum e publicitaria em Macau, na medida em que as
linguas oficiais da RAEM sé&o chinés e portugués, com predominancia da

611/2015 6



lingua chinesa.

Salvo o devido respeito, ndo podemos sufragar este entendimento.

E certo que as linguas oficiais da RAEM s&o chinés e portugués,
com predominancia da primeira.

No entanto, ndo podemos esquecer que a RAEM é uma cidade
internacional, sendo a lingua inglesa frequentemente usada na vida
quotidiana, especialmente na publicidade dos produtos e servigos
disponiveis no mercado local.

Nesta conformidade, o facto de ser uma palavra inglesa ndo exclui a
possibilidade de ser um termo genérico e usual na RAEM.

A palavra “XXXXX” em inglés tem os seguintes significados:
conceitos, nocoes, concepgoes, ideias, teorias e invencoes.

A nosso ver, trata-se de um termo genérico com uso comum, pois, é
uma palavra frequentemente usada na publicidade dos produtos/servigos
criados com ideias, invencgdes ou concepcdes novas/préprias, a fim de atrair
0s potenciais clientes.

Assim, a palavra “XXXXX de per si ndo tem capacidade distintiva
para ser objecto do registo como marca.

Quanto ao seu elemento figurativo, notamos que a marca registanda
encontra-se reproduzida em letras mindsculas estilizadas, com o

preenchimento do espaco vazio nas letras "o", "e" e "p".

Mesmo com este elemento figurativo, continuamos a entender que a
marca registanda n&o tem capacidade distintiva suficiente.

Repare-se, 0 que destaca da marca em crise € a propria palavra
“XXXXX” e ndo o preenchimento do espaco vazio nas letras em

referéncia.
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Ou seja, o que fica na impressdo dos consumidores € o proprio
termo em si, distraindo portanto o alegado elemento figurativo, o que
diminui, ou até se torna de nenhum efeito, a capacidade distintiva desse
elemento.

N&o cremos que um consumidor meédio consiga distinguir
produtos/servicos assinalados simplesmente com a palavra “XXXXX” e
‘I, tcndo em conta a grande semelhanca entre uma e outra.

Face ao expendido, o recurso ndo deixara de se julgar
improcedente.

IV — Deciséo
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar
provimento ao presente recurso, mantendo a decisdo recorrida.
*
Custas pela ora Recorrente.
Notifique e registe.
*
RAEM, aos 24 de Setembro de 2015.
Ho Wai Neng
José Candido de Pinho

Tong Hio Fong
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