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Susceptibilidade de registo

SUMARIO

As marcas de forma sdo susceptiveis de registo
desde que tenham aptiddo distintiva e ndo caiam em
nenhuma das excepcdes previstas no artigo 199°, n°® 1 do
Regime Juridico da Propriedade Industrial.

As Dbilhas ou botijas de gés . sdo sinais que
correspondem a um tipico e wusual sinal que qualquer
estabelecimento de comércio e/ou transporte de gas (e/ou
combustiveis préximos) wusa para assinalar o objecto,
exclusivo ou ndo, do seu comércio ou actividades afins.

Sendo sinais ou indicag¢cdes que se tornaram usuais
na linguagem corrente ou habitos leais e constantes do

comércio, deixam de ser susceptiveis de registo.

O Relator,

Tong Hio Fong
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Processo n° 235/2017
(Autos de recurso civel)

Data: 29/Junho/2017

Recorrente:
- A Corporation

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instdncia da RAEM:

I) RELATORIO

A Corporation, sociedade comercial com sede nos
Estados Unidos da América, devidamente identificada nos
autos (doravante designada por “recorrente”), interpds
recurso da deciséo do Chefe do Departamento da
Propriedade Intelectual dos Servigos de Economia, gque
recusou o registo das marcas N/971XX e N/972XX.

Por sentenca do Tribunal Judicial de Base, foi
julgado improcedente o recurso e, em consequéncia,
mantida a recusa do registo das referidas marcas.

Inconformada, recorreu a recorrente
jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegacdes
formulou as seguintes conclusdes:

“1. O objecto do presente recurso é a, alias, douta
sentenca proferida nos autos em 04/11/2016, que decidiu Jjulgar
improcedente o recurso interposto pela ora Recorrente do despacho da
Direcgdo dos Servicos de Economia (DSE), de 13/07/2016, de recusa

dos pedidos de registo das Marcas n.°s N/971XX e N/972XX, que séao
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constituidas pelos sinais seguintes:

2. Estas marcas sdo figurativas, reivindicam as cores
“Azul” e “Wermelho” e destinam-se a assinalar os produtos “0Oleos e
gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e
ligar a poeira; combustiveis (incluindo a gasolina para motores) e
matérias de iluminacdo; velas e mechas para a iluminacdo; gases;
butano; propano; gas liquefeito de petrdleo”, da classe 4°.

3. Os sinais registandos ndo marcas figurativas, com a
forma de uma bilha ou botija, sendo combinadas, cada uma delas, com
uma cor especifica - azul, num caso, vermelha, no outro.

4. Nestes casos, a marca ¢é registavel se for constituida
por uma forma ndo imposta pela prépria natureza do produto, pela
forma do produto n&o necessaria a obtencdo de um resultado técnico
ou pela forma que ndo confira um valor substancial ao produto.

5. A limitacdo legal abrange tanto a prépria forma do
produto necessaria para obter um resultado técnico, como a forma dos
invélucros e recipientes que tenham uma finalidade técnica e né&o de
mera ornamentacdo.

6. E manifesta a inaplicabilidade do disposto no art.°
214°, n.° 3, a contrario, conjugado com a alinea c¢c) do n.° 1 do
art.® 199° do RJPI visto que os sinais registandos s&o constituidos

por desenhos de objectos (bilha ou botija) que ndo correspondem a
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forma dos produtos a que se destinam assinalar: “Oleos e gorduras
industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a
poeira; combustiveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias
de iluminacdo; velas e mechas para a iluminacdo; gases; butano;
propano; gas liquefeito de petrdleo”.

7. S&o0 muitas e variadas as configuracgdes desenhisticas de
botijas (ndo necessariamente cilindricas) e as cores que podem
apresentar (ver pesquisa feita no “Google” sobre as muitas e

(o)

diversas formas de bilhas e botijas - Docs. n.°s 4 a 6 juntos a
peticdo de recurso), e, o mesmo acontece, por exemplo, com garrafas
de refrigerantes, embalagens de detergentes, frascos de perfumes,
tabletes de chocolates etc.

8. Na decisdo recorrida n&do se deu a devida relevancia ao
facto de as marcas sub Jjudice reivindicarem cores especificas (azul,
num caso, vermelho, no outro), que terdo obrigatoriamente de ser
utilizadas no uso sério das marcas, o que, por si sb, confere
cardcter distintivo as mesmas.

9. A combinacdo de cada uma das referidas cores com O
desenho de uma botija, com certa cor, nédo pode ser tomada como
necesséaria, nem imposta pela técnica.

10. O Tribunal recorrido ndo se apoiou em qualquer matéria
de facto dada por provada para concluir a auséncia de capacidade
distintiva dos sinais registandos, e consequente nao

registabilidade.

11. Lendo a sentenca recorrida, sobressai que o M.° Juiz a
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quo baseou a sua decisdo numa mera convicgdo subjectiva, qgque expde
de forma t&o convicta como genérica e perfunctédria, e néo

fundamentada de facto.

12. O M.° Juiz a quo recorre, manifestamente, a sua
experiéncia subjectiva - 1isto é, a um puro subjectivismo -, para
estabelecer o que é «tipico e usualy, dando por <certa uma

factualidade que ndo suporta em nenhuma evidéncia, mas somente em
generalidades.

13. Acresce dizer que na sentenca ndo se deu a devida
relevidncia ao facto de as marcas sub Jjudice reivindicarem cores
especificas (azul, num caso, vermelho, no outro), o que, por si sb,
confere carédcter distintivo as mesmas, visto que a combinacdo de
cada uma das referidas cores com um determinado desenho de uma

botija nd&o pode ser tomada como necessaria, nem imposta pela

técnica.

14. Termos em que, pede-se que seja revogada a deciséo
recorrida - por violar o disposto nos art.®°s 197° e 214°, n.° 3,
este conjugado com a alinea c¢) do n.° 1 art.® 199° do RJPI -, e, em

consequéncia, que seja decidido conceder os registos das Marcas n.°s

N/971XX e N/972XX.”

Ao recurso respondeu a Direccdo dos Servicos de
Economia, oferecendo o merecimento dos autos.

* x %

II) FUNDAMENTACAO

Recurso civel 235/2017 Pagina 4



A questdo que se coloca neste recurso consiste em
saber se as marcas da aqui recorrente sdo susceptiveis de
registo.

Pelo TJB foi proferida a seguinte douta sentenca:

“A. DE FACTO

Por despacho da Direccdo dos Servicos de Economia, de 13 de
Julho de 2016, foram recusados os pedidos de registo das Marcas n.°s
N/971XX e N/972XX, que sdo constituidas pelos sinais a seguir

reproduzidos:

Estas marcas reivindicam, respectivamente, as cores “Azul” e
“Vermelho” e destinam-se a assinalar os produtos “Oleos e gorduras
industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira;
combustiveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminacao;
velas e mechas para a iluminacédo; gases; butano; propano; gas liquefeito de
petréleo”, da classe 42.

B. DE DIREITO

A questdo a decidir reconduz-se a saber se ocorre motivo de
recusa do registo das marcas supra assinaladas.

Louva-se a DSE no disposto no art® 214° n° 3, a contrario,
conjugado com al. ¢) do n°® 1 do art® 199 do RJPI.

Vejamos entdo, relembrando o que ja todos sabemos mas que
sempre se impde para enquadramento da decisao eu se impoe.

Nas palavras de Coutinho de Abreu “as marcas sao signos (ou
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sinais) susceptiveis de representacdo grafica destinados sobretudo a
distinguir certos produtos de outros produtos idénticos ou afins”. — Cfr. a cit.
in Curso de Direito Comercial, VI., 42 ed., p4g. 348

Esta nocdo reconduz-se, ao fim ao resto, a no¢do de marca que se
pode retirar do enunciado art® 197° do RJPI.

Dispbde este preceito que “s6 podem ser objecto de registo ao
abrigo do presente diploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto
de sinais susceptiveis de representacdo grafica, nomeadamente palavras,
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros, sons, a forma do
produto ou a respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir 0s
produtos ou servigcos de uma empresa dos de outras empresas”.

Emerge destes enunciados, doutrinario e legal, pois, que a marca
deve, sendo a “pedra de toque” da mesma, por definicdo e no cumprimento
do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve ser idonea, per
si, de individualizar uma espécie de produtos ou servicos.

No caso vertente diremos que 0s sinais em crise, consubstanciam
sinais tridimensionais (a sua perspectiva fornece-nos a altura, o cumprimento
e a profundidade, portanto uma perspectiva 3D) com reivindicacdo de cores.
S&o desenhos de bilhas ou botijas como aquelas que usualmente contém
gas.

Os sinais tridimensionais sao susceptiveis de registo e desde que
tenham aptiddo distintiva (art® 197° do RJPI) e ndo caiam em nenhuma das
excepcoes previstas no art® 199° n° 1 do RJPI.

Refere Pedro Sousa e Silva que “estes sinais podem constituir ndo

s6 a forma do produto em si mesmo, como a da sua embalagem ou vasilha,
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desde que em qualquer caso, se trate de formas que ndo sejam banais, isto
€, que possuam conteudo suficientemente arbitrario para lhes conferir
capacidade distintiva”’, e exemplifica: “E o que sucede com determinadas
garrafas ou frascos (de perfume, de refrigerantes ou de bebidas alcodlicas:
do perfume TRESOR, da vodka ABSOLUT, ou do whisky DIMPLE) que,
devido a sua originalidade ou uso intensivo e prolongado, tém capacidade de
identificar o produto, aos olhos do consumidor. Ou com as embalagens dos
chocolates TOBLERONE, com o seu formato caracteristico de seccédo
triangular, que ja deram origem a 3 registos de marca comunitaria”. — Cfr. a
cit., in Direito Industrial, No¢gdes Fundamentais, p.128

Ora, j& por aqui, ou seja, pela ausente capacidade distintiva dos
sinais registandos, cremos acertada a decisdo da respectiva néo
registabilidade.

Os sinais no caso vertente correspondem a um tipico e usual sinal
qgue qualquer estabelecimento de comércio de gas (e/ou combustiveis
proximos) usa para assinalar o objecto, exclusivo ou ndo, do seu comércio,
gue qualquer empresa ligada ao transporte destes produtos usa para
assinalar o que “carrega” nos seus veiculos.

Desta sorte ndo se lhes reconhece a exigida capacidade distintiva
por lhes faltar a invulgaridade ou natureza idiossincratica da sua forma que
leva o consumidor a “marca-la na sua lembranga”. Mas mesmo que essa
individualidade exista, seria ainda necessario uma ponderacdo se 0
consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem, em vez
de ser meramente funcional ou decorativa. — Cfr. Bently e Sherman, cit. na

referida op. e loc.
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Ora, cremos que, no caso, mesmo que se reconhecesse a referida
invulgaridade, esbarrar-se-ia nesta ultima exigéncia.

Mas mais.

Nega especificamente a lei o registo as situa¢cdes contempladas no
n° 1 al. a) a d) do art®199 RJPI, para o que releva e a beneficio da decisao,
os “sinais ou indicagdes que se tornaram usuais na linguagem corrente ou
habitos leais e constantes do comércio” - al. c).

Como ja se foi referindo, estamos perante um tipico e usual sinal
utilizado na linguagem figurativa corrente para assinalar, por ex., um dado
estabelecimento de comércio de gas e combustiveis proximos, um dado
transporte de gas e afins.

Os sinais em causa sdo daqueles que qualquer empresa, com
intervencdo no segmento de mercados a que correspondem os produtos da
classe 42, em concreto gases e sucedaneos, pode, e muitas vezes usa, para
identificar, descrever, individualizar a “mercadoria”, aquela mercadoria
concreta, ou seja, gas e sucedaneos.

A conclusdo da ndo registabilidade ndo se opdem as cores
reivindicadas.

Por si s, tais cores, sem qualquer trabalho de ornamentacdo ou
adorno, associadas aos sinais, na nossa optica, ndo lhes confere qualquer
caracter distintivo aproveitavel para o que se consigna na ultima parte do art®
214°, n° 3, ndo lhes confere qualquer originalidade diferenciadora bastante
para o efeito.

Conclui-se que nao se tratam de marcas susceptiveis de registo.”

*
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Analisada a douta sentenca recorrida que antecede,
louvamos a acertada decisdo com a qual concordamos e que
nela foi dada a melhor solugdo para o caso, pelo que,
considerando a fundamentacdo de direito doutrindria nela
constante, cuja explanacdo sufragamos inteiramente,
remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do
disposto o artigo 631°, n°® 5 do CPC e, em consequéncia,
negamos provimento ao recurso.

* Kk %

III) DECISAO

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao
recurso, confirmando a sentenca recorrida.

Custas pela recorrente em ambas as instancias,
fixando-se o wvalor da causa, para efeito de custas, em
500 U.C.

Registe e notifique.

* Kk K
RAEM, 29 de Junho de 2017
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong

Jodo A. G. Gil de Oliveira
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