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(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 02 de Marco de 2017

ASSUNTO:
- Marca
- Capacidade distintiva

SUMARIO:
A marca € um sinal distintivo de produtos e servicos de uma empresa
dos de outras empresas, dai que 0 Seu registo exige a capacidade
distintiva.

A marca nominativa composta pela expressao - ndo possuli
capacidade distintiva, pelo que ndo pode ser objecto do registo.
O Relator,

Ho Wai Neng
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Processo n©844/2016
(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 02 de Marco de 2017
Recorrentes: A

B International A/S
Recorridos: Os mesmos

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DAR.AEM.:

| — Relatorio

Por despacho de 11/03/2016, decidiu-se indeferir a juncdo aos autos
dos documentos apresentada pela interessada-recorrida B International
AJS.

Dessa decisdo vem recorrer a mesma, alegando, em sede de

concluséo, o seguinte:

a) Das decisdes da DSE que recusaram os pedidos de registo de marca cabe
Recurso para o Tribunal Judicial de Base, recurso esse que é de
jurisdicdo plena, como decorre do Art. 279 ©N ©3 do RJPI e de varios
acordaos deste Tribunal de Segunda Instancia.

b) Esta natureza de jurisdicdo plena significa que (i) pode ser junta prova
nova aos autos, para que a decisdo se dé de forma plenamente informada,
e que (ii) essa prova deve ser objecto de julgamento pelo juiz da causa

que julga a causa de jurisdicao plena.
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d)

A parte, em geral, em processo civil, pode apresentar documentos néao
juntos aos articulados, até ao encerramento da discussdo em 12Instancia,
mas pode ser condenada em multa (dr. 450°e 451°do CPC). Apos este
momento, e em recurso (na Segunda Instancia), s6 se justificar a
impossibilidade da sua apresentacdo anterior € que os documentos S&o
aceites.

O limite temporal do encerramento da discussdo em 12Instancia sera "até
ao termo da Ultima das alegagBes sobre a matéria de facto, e portanto, no
decurso destas" - Acordd@o do Supremo Tribunal de Justica de 11 de
Janeiro de 2001; Revista n 3367/00 - 72Secgéo, Oliveira Barros (Relator),
Miranda Gusma&o e Sousa Inés.

O Tribunal de Segunda Instancia de Macau, no ambito de um processo de
Recurso Civel de marcas, explicitou que "O encerramento da discussao
da-se com o termo dos debates orais sobre a matéria de facto”,
esclarecendo ainda que "Exceptuando as situacbes de factos
supervenientes ou de documentos impossiveis de obter até um
determinado momento (...) é até ao encerramento da discussédo da causa

gue os documentos devem ser apresentados. E em principio devem ser eles

apresentados com os articulados; depois disso, s6 se a parte provar gue

ndo os pdde oferecer com os articulados os podera apresentar, até aguele

momento, sem multa." (Acorddo do Tribunal de Segunda Instancia,

Processo n.°850/2011, de 5 de Julho de 2012; sublinhado nosso).
O Regime Juridico da Propriedade Industrial proibe a aplicacdo das
normas de Processo Civil ao recurso judicial de marca, nem nos parece

ser esse 0 espirito da lei.
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9)

h)

)

K)

Como se explicou, resulta da natureza de jurisdicdo plena do recurso
judicial de marca que a este sejam aplicaveis as normas do processo civil.
Por isso, aplicam-se ao recurso judicial de marca os principios
elementares do processo civil contidos também no Art. 3° e ss,
nomeadamente o principio do dispositivo, previsto no Art. 5°do CPC.

De acordo com o estatuido no Art. 3° N© 3 do CPC, "Sdo ainda
considerados na decisdo os factos pretensdes formuladas ou das
excepcOes deduzidas qu complemento ou concretizacao de outras que as
partes oportunamente alegado e resultem da instrucdo e discusséo da ca
desde que seja dada a parte interessada a possibilidade de sobre ele se
pronunciar e a parte contraria tenha sido facultado o exercicio do
contraditdrio."”

E irrelevante o facto de a ora Recorrente n&o ter protestado juntar o doc.
3, 5 e 6 na resposta ao recurso, pois 0 Art. 450°N°2 do CPC nao obriga a
parte a protestar juntar, mas da possibilidade a parte de juntar
documentos ap0s a entrada do recurso (*'Se nao forem apresentados com
o articulado respetivo™).

Do que resulta que a informacdo e documentos que a ora Recorrente deu
entrada apds submissdo da sua resposta ao Recurso judicial €
perfeitamente legal, estando em plena concordancia com a letra e espirito
das normas contidas nos Art. 3 ©e ss e Art. 450 ©do CPC ex vi 275 ©e ss
do RJPL.

Quando muito, o Tribunal a quo poderia aplicar uma multa pela
submisséo tardia dos documentos, ao abrigo do Art. 450°N°2 do CPC,

mas jamais recusar a sua admissdo e desentranhar requerimento



apresentado em complemento do que foi alegado na resposta ao recurso,
com vista a boa compreensdo da matéria em discussdo nos autos e justa
composicao do litigio.

Face ao exposto, o Tribunal a quo devera relevar os factos contidos no
requerimento que a ora Recorrente deu entrada apds a apresentacdo da
sua Resposta ao recurso, factos que sdo suportados nos Doc. 3, 5 e 6,
devendo ser admitidos no processo, passando a constar da prova trazida

aos autos.

*

Por sentenca de 10/06/2016, julgou-se improcedente o recurso

judicial apresentado pelo Recorrente A, mantendo a decisdo da DSE que
recusou os pedidos de registo das marcas NS N/XXXXX e N/XXXXX.

Dessa decisdo vem recorrer 0 mesmo, alegando, em sede de

concluséo, o seguinte:
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A. O Mm°Juiz a quo juliou imrrocedente 0 recurso com fundamento de a

marca registanda ter, nomeadamente, uma capacidade
distintiva insuficiente junto do consumidor por forma a este conseguir
diferencia-la com o detentor da marca de outras empresas fornecedoras
dos mesmos produtos ou servigos e, alegando que pode gerar confusio
por significar um produto, recusou nos termos conjugados do artigos
199.9 n.°1, alinea b) e 9.9 n.°1), do RJPI, o registo das marcas n.%
N/XXXXX e N/XXXXX, constituida pela expressao , requeridas
pelo Recorrente, em 14 de Maio de 2014, para as classes 172e 192

Ao decidir em sentido contrario ao requerido, 0 Mmo. Juiz a quo, decide

com fundamento em factos ndo impugnados pela Recorrente, ora Apelante,
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pronunciandose sobre questdes que nao foram alegadas pelas partes, pelo
que a sentenca foi proferida em excesso de prondncia e, logo, € nula nos
termos do artigo 571.n.21, alinea d), do Cddigo de Processo Civil;
De facto, 0 Mm®Juiz a quo, ao invés de decidir sobre o ambito do recurso
interposto pelo Recorrente em que impugna a notoriedade e o caracter
distintivo das marcas obstativas «B», a que foram atribuidos os n.%
N/XXXXX e N/XXXXX, nas classes 172e 192 requeridas pela Recorrida
ao abrigo do determinado pelo n.°4 do artigo 214.S do RJPI, vem decidir
sobre o caracter distintivo das marcas constituidas pela expressdo
, @ que foram atribuidos 0s n.% N/XXXXX e N/XXXXX, requeridas
pelo Recorrente (dr. sentencga, fls 315 a 317 v., dos autos);
E, ao partir dos pressupostos erroneos da DSE, acaba por considerar que
a notoriedade e eficacia distintiva da marca «B» comungam dos mesmos
pressupostos e que a primeira € condicdo da segunda, porém sem
fundamentar, violando os artigos 108.° e 562.9 do Cddigo de Processo
Civil, pelo que a sentenca € nula nos termos do artigo 571.°n.°21, alinea
b), do Codigo de Processo Civil;
O Mm®Juiz a quo, fé-lo por erro e contra o espirito e a letra da lei, tanto
mais que a marca da Recorrida designada por «B» ndo goza, nem de
supernotoriedade, nem mesmo de notoriedade junto da populacdo da
RAEM e mesmo, na eventualidade de se considerar ter notoriedade junto
do publico consumidor da RAEM, esta sempre sujeita ao principio da
especialidade;
Acontece que, ndo tendo ficou provado nos autos quais 0s produtos e

servigos em que marca «B» alega ter granjeado notoriedade e eficacia
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distintiva e muito menos, se os comercializa, com vista ao combate a
incéndios sendo certo que, ndo é uma marca que qualquer pessoa,
consumidor ou ndo, associa na RAEM a Recorrida e aos seus produtos;
Assim, o regime aplicavel ndo pode deixar de ser o regime geral previsto
pelo RJPI com respeito aos principios do registo, da territorialidade e da
especialidade tanto mais que, a marca «B» ndo é uma marca que
qualquer pessoa, consumidor ou ndo, associa na RAEM a Recorrida e aos
seus produtos e, ndo adquiriu um renome que a tornou geralmente
conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais
consumidores, que estdo mais em contacto com o produto denominado em
inglés "B", em chinés " IX" e em portugués "XX";

Para além de que,

A marca da Recorrida, designada por «B» também ndo apresenta uma
eficacia distintiva que a torne um factor de diferenciacdo do produto
designado por B que significa la de rocha, logo, enquanto sinal distintivo,
confunde-se com a denominacao do produto;

Pelo que, sendo a marca um sinal destinado a individualizar produtos ou
mercadorias, ou servigos e a permitir a sua diferenciagdo de outros da
mesma espécie ''ndo servem como marca 0S sinais constituidos
exclusivamente por indicagbes que podem servir no comercio para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogréafica ou a época ou meio de producédo do produto ou
da prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos” (Dr.

Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Vol. I, 22edicéo, pag. 85);



J.  Concluindo, a marca nominativa «B», por consistir predominantemente
em sinais nominativos que servem apenas para designar o nome do
produto que comercializa, carece da capacidade distintiva (cfr. Acorddo
n°® 345/2013, de 12.09.2013, da RAEM), ndo podendo ser objecto de
proteccao e, consequentemente, deve ser recusado o pretendido registo da
referida marca obstatlva, por forca do disposto no artigo 214° n.°3, a
contrario, do RJPI ;

K. A decisdo ora recorrida baseia-se assim numa valoracao incorrecta dos
factos junto aos autos, os quais séo de todo insuficientes para se provar a
notoriedade da marca «B» sendo que, 0 6nus da prova da notoriedade
recai sobre o Recorrida nos termos do artigo 335.% do Cddigo Civil,
razdo pela qual a sentenca faz uma incorrecta aplicacdo do direito a
situacdo em concreto ao considerar a mesma como marca notoria;

L. Por outro lado, verifica-se que as marcas obstativas, designadas pela
expressao «B» a que foram atribuidos 0s n.% N/XXXXX e N/XXXXX, nas
classes 172e 192 ndo preenchem de pleno o requisito de registabilidade
por forca do disposto no artigo 214 ¢ n.© 3, a contrario, do RJPI e, do
previsto nos artigos 199° n° 1, alinea b) e 9.° n.°1) do RJPI, o que
sempre ditara o registo das marcas ora em apreco a favor do Recorrente;

M. Falece assim, entre outros, 0 argumento da notoriedade alcancada pela
marca, invocado pela DSE e pela Recorrida e corroborada pelo Mmo.
Juiz a quo.

*

A interessada-recorrida B International A/S respondeu a motivacéo

do recurso acima em referéncia nos termos constante a fls. 347 a 362 dos
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autos, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido, pugnando pela

Improcedéncia do recurso jurisdicional.
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*

Foram colhidos os vistos legais.

*

Il — Factos

Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:
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111 — Fundamentacao:

1. Do recurso final do Recorrente A:




A) Das nulidades da sentenca:

Entende o Recorrente que a sentenca recorrida € nula por falta de
fundamentacdo e por excesso da pronuncia, por ter decidido recusar o
registo da marca em referéncia com fundamento diverso alegado pelas
partes (als. b) e d) do n®1 do art®571°do CPCM).

Adiantamos desde logo que ndo lhe assiste razéo.

A sentenca recorrida, na parte da fundamentacédo juridica, tem o
seguinte teor:
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Como ¢€ sabido, o dever de fundamentacdo da sentencga visa dar
conhecimento as partes quais sdo as razdes de facto e de direito que
serviram de base de decisdo judicial, ou seja, permitir as partes
conhecerem o itinerério cognoscitivo e valorativo seguido pelo Tribunal,
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para que possa optar em aceitar a decisdo ou impugna-la através do
recurso.

Ora, face ao teor da sentenca recorrida acima transcrito, entendemos
gue a mesma ndo s6 é suficientemente clara no seu texto para dar a
conhecer o discurso justificativo da deciséo tomada como tem capacidade
para esclarecer as raz0es determinantes da decisdo, € ainda congruente e
suficiente. Dela resulta que foi recusado o registo da marca em causa por
considerar que os elementos que compdem a marca registando ndo tém
capacidade distintiva, por serem sinais indicativos da espécie do produto.

Quanto a nulidade por excesso da pronuncia, cumpre-nos dizer o
Tribunal goza da jurisdicdo plena no recurso judicial em matéria do
registo da marca, ndo se limitando a apreciar a mera legalidade do acto da
DSE.

Dispbe 0 n®3 do art® 279°do RJIPI que “4 sentenca que revogar ou
alterar, total ou parcialmente, a deciséo recorrida, substitui essa decisdo nos precisos
termos em que for proferida”.

Como se V&, o legislador confere competéncias substitutivas, e ndo
apenas cassatorias.

Nesta conformidade, verificando-se outros pressupostos legais de
recusa da concessao do registo existentes nos autos, nomeadamente a falta
da capacidade distintiva resultante da propria composicdo da marca
registanda, ainda que néo seja alegada pelas partes, o Tribunal pode e deve
recusar 0 seu registo.

N&o h4, portanto, nulidade por excesso da pronuncia.

B) Da questao do fundo:
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Quanto a questdo de fundo, isto €, a questdo de saber se a marca
registanda possuir ou ndo a capacidade distintiva, limitamos a louvar a
sentenca recorrida e ao abrigo do disposto do n®5 do art®631°do CPCM,
negar o provimento ao recurso como os fundamentos nela invocados, uma
vez que se trata duma decisdo que aponta para a boa solucédo do caso com
a qual concordamos na sua integra.

2. Do__recurso _interlocutorio da _interessada-recorrida B

International A/S :

Face a confirmacdo da sentenca recorrida e tendo em conta o
disposto do n°2 do art®628°do CPCM, nos termos do qual “os recursos que
ndo incidam sobre o mérito da causa e que tenham sido interposto pelo recorrido em
recurso de decisdo sobre o mérito s6 sdo apreciados se a sentenca ndo for
confirmada”, deixa de ter necessidade e utilidade apreciar o recurso
interlocutdrio em causa.

Tudo visto, resta decidir.

IV — Deciséo
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em:
- negar provimento ao recurso final interposto pelo Recorrente A,
confirmando a sentenca recorrida; e
- nao apreciar o recurso interlocutorio por desnecessidade.
*
Custas pelo Recorrente A.
Notifique e registe.
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RAEM, aos 02 de Marco de 2017.
Ho Wai Neng
José Céandido de Pinho

Tong Hio Fong
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