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SUMARIO:

I- A marca exerce uma funcdo de garantia de qualidade n&o enganosa,
visando associar um produto ou servico a determinado produtor ou
prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e
proveniéncia.

I1- Nesse sentido, uma marca que exclusivamente inclua termos genéricos
ou descritivos, que apenas sirvam para designar a qualidade do produto ou
do servico, em principio ndo pode ser objecto de registo.

I11- Todavia, por vezes, marcas com sinais e termos em lingua estrangeira,
relativamente ao pak onde se faz o registo, podem ser devidamente
identificaveis, individualizaveis, distinguiveis, mesmo que cada um dos
termos, singularmente, ndo passe de mero qualificativo.



Processo n. 226/2008

(Recurso jurisdicional)

Acordam no Tribunal de 22Instancia da R.A.E.M.

I- Relatério:

“A”, sociedade norte-americana com o0s demais sinais do autos, interpds
recurso contencioso dos despachos proferidos pela Senhora Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual da Direccédo dos Servicos de
Economia, datados de 18/04/2007, que recusaram 0 registo da marca
solicitada com 0s n./s 22.331 e 22332, com os dizeres “XXX”.

*

Foi na oportunidade proferida sentenca no TJB, datada de 12/12/2007, que
julgou improcedente o recurso.

*

E dessa sentenca que agora vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cujas alegacOes “A” apresentou as seguintes conclusoes:

“a) A Recorrente requereu o registo das marcas N/XX e N/XX
“YXX”, nas classes 3.2 5.2

b) A DSE recusou o registo por considerar as marcas descritivas,
a luz do disposto no artigo 199.6 al. b) do RJPI;

c) A expressdo XXX €, no seu conjunto, uma expressao de fantasia
e sugestiva de determinadas caractersticas dos produtos
assinalados;

d) N&o se trata de uma expressdo descritiva de tais qualidades e



caracter isticas;

e) A sentenca recorrida violou, pois, o disposto nos artigos 197.°¢
199.°do RJPI .

Alegou também a entidade recorrida, a qual formulou as seguintes
conclusdes:

“1.0
Nada a comentar aos factos processuais enunciados nas alineas a) e b);
2.0

No que concerne as alineas c) e d), ndo consideramos a marca registanda
uma marca de fantasia porque a marca em crise é constituida por duas
palavras que indicam a qualidade do produto “X” - “X” e “X” - “X”; a
marca ndo é meramente sugestiva, como nos quer fazer crer a Recorrente,
mas meramente descritiva:

<< um eventual efeito terapéutico ou cosmético assinalado com esta
marca(...) >>n.©19 das alegacdes.

3.0

Quanto & violacio dos art.% 197 e 199' do RJPI, remetemos para a douta

! [A fim de assegurar uma concorréncia saudavel da vida comercial, e no interesse da protecgdo dos
consumidores, relativamente ao uso das marcas, o RJPI define o objecto de protec¢do no art® 197°
Atento o nuclear principio da liberdade na composigdo da marca, a lei estabelece limites e excepgdes a
proteccdo da marca, 0s quais elenca no art.° 199. Estes limites e excepgBes visam assegurar as
finalidades da proteccdo das marcas a que acima referimos.

Um sinal, para poder ser considerado como marca, como ja se disse, deve possuir a necesséria eficacia
ou capacidade distintiva, ndo sendo admissiveis 0 que a doutrina designa normalmente como sinais
descritivos, tais como denominacBes genéricas que identificam os produtos ou 0s servicos, expressdes
necessarias para indicacdo das suas qualidades ou fungdes e que em virtude do seu uso generalizado,
como elementos da linguagem comum ndo podem ser monopolizados. E se ndo fosse este o
entendimento unénime na doutrina e na jurisprudéncia, o disposto no n.°1 al. a) e b) do art.©199 supra
citado ndo deixa de ser claro: “(...)”.] In Ac proferido no TSI, proc n.©116/2002 de 17/10/2002.



sentenca Recorrida.
Concluséo

Devera pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a decisdo do
Tribunal a quo .

Cumpre decidir, colhidos os vistos legais.
**k*
I1- Os Factos
A sentenca impugnada deu por assente a seguinte factualidade:

1. Em 18 de Maio de 2006 a Recorrente requereu o registo de marca para
produtos na classe 32 que tomou 0 N°N/XX.

2. Em 18 de Maio de 2006 a Recorrente requereu o registo de marca para
produtos na classe 52 que tomou 0 n°N/XX.

3. A marca registanda é composta por dois elementos - “XXX”.

4. O DIP recusou os registos da marca em ambos o0s aludidos processo
nos termos constantes dos despachos junto aos autos a fls. 7/8 e 10/11 dos
autos, cujo teor se da aqui por integralmente reproduzido.

5. Tais despachos foram publicados no Boletim Oficial do dia 6 de Junho
de 2007.

**k*k

I11- O Direito

O que estd em causa no presente recurso consiste em saber, muito
simplesmente, se “XXX” pode constituir uma marca, como o pretendia a



recorrente, ou se as palavras que compdem 0 conjunto ndo sao mais do
gue meras qualidades ou atributos de um produto, logo, sem as
propriedades identificadoras e distintivas que devem caracterizar uma
marca, tal como o defenderam os despachos recorridos e o sufragou a
sentenca ora em crise.

Vejamos.

Decorre do art. 197° do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de
Dezembro, que sO pode ser objecto de proteccdo, mediante um titulo de
marca, ...”0 sinal ou conjunto de sinais de representacdo grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,
numeros, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa
dos de outras empresas”.

A forma ampla com que a nocéo é 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 fungdes aqui menos
prestaveis, distinguir um produto ou servigo de outro, de modo a que ele
se impute a uma empresa € ndo 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 n&o enganosa®.

O consumidor, em defesa de quem a marca em ultima instancia 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 empreséario procure manté-la de forma a defender, conservar ou
ampliar a sua clientela), a0 menos permite que o produto ou servigo seja

? Luis M. Couto Gongalves, in “Fungédo da Marca”, na obra colectiva Direito Industrial, Vol. 1l, AlImedina,
pag. 99 e sgs.

* N3o nos referimos, neste passo, a proveniéncia geografica, que também tem as suas especificidades,
mas que no Nosso caso ndo merecem analise por ndo estar no centro da controvérsia jurisdicional.



imediatamente associado ao produtor ou ao prestador®. A Gltima 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 evicgdo do erro, com a
confundibilidade no espirito do destinatario da marca, o homem médio, o
cidaddo comum eventualmente interessado no bem ou no servigo. Claro
esta que ha cidaddos que sdo minuciosos, que por natureza perscrutam
em detalhe, mais do que € regra geral, 0 sentido e a funcéo das coisas e
que, por isso, dificilmente se deixam enganar. N&o é 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, a alinea b), do niumero 1, do art. 199° dispde, que “Nao sao
susceptiveis de proteccdo 0s sinais constituidos exclusivamente por
indicagbes que possam servir no comercio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou
a época de producdo do produto ou da prestacdo do servico, ou outras
caracter isticas dos mesmos” (negrito nosso).

Ora, em primeiro lugar, ficam fora de proteccdo os sinais que somente
sirvam para realcar alguma gualidade do produto em marcas que apenas
(exclusivamente) usem esses sinais. Percebe-se bem a raz&o: sendo essa

* Neste sentido, Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, in “Denominagbes Geogrdficas e marca”, na
citada obra, a pag.371 e sgs.

®> N3o nos referimos, obviamente, a rela¢do directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim,
a indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

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

7 José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. I, Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina,
2005, pag.393



qualidade igual a de outros produtos da mesma espécie ou classe, 0s sinais
utilizados ndo serviriam como referéncia distintiva, ndo seriam capazes de
levar o consumidor a identifica-los e, entdo, ndo exerceriam a funcéo da
marca.

Por exemplo, nomes com os dizeres “Pura 1&” (tecidos) ou “fresco leve”
(classe de vinhos) ndo servem como marcas, porque sdo designacdes que
ndo chegam a individualizar e distinguir os produtos em causa. S0 meros
tracos descritivos que se podem aplicar a todos os produtos da mesma
classe. E as vezes até servem para aplicacdo simultanea a classes
diferentes de produtos ou servigos. Por exemplo, “Servigo: 24 horas”,
tanto serve para caracterizar os servicos de uma cliica, de um posto de
abastecimento de combustivel ou de reboque de viaturas acidentadas®.
N&o podem servir de marca.

Certo €, porém, que nem tudo o que € genérico e descritivo, mesmo que
utilizado em sinais de exclusividade, isto é, desacompanhado de outros
sinais mais identificadores, fica arredado da integracdo numa marca. Para
ilustrar o que queremos dizer, ainda que ndo chegue a ser marca no
sentido estrito do termo, recordamo-nos da designacgao “XX”. Em principio
qualquer servico ou produto pode caber no ambito desta expresséo.
Todavia, quando se fala no “XX” todo 0 mundo associa este conjunto de
palavias ao nome de um treinador de futebol conhecido
internacionalmente®. Serve esta ilustracio apenas para dizer que, por vezes,
0S sinais, mesmo se descritivos e genéricos e, portanto, aplicaveis a uma
infinidade de produtos e servigos, também podem servir como marcas
guando aqueles produtos e servigos, antes do registo e apds 0 uso e
publicidade que deles foi feito, tenham assentado no grande publico com
carécter ou capacidade distintiva®.

Levada ao extremo a limitagdo prevista na referida norma, nunca seria
possivel a marca “XX”, porque referente a um produto (frango) e a uma
proveniéncia genérica (quinta, por contraste com aviario) aplicavel a todos
0s produtores de frango que nédo fossem de producdo extensiva em aviario.

® Sobre o assunto e outros exemplos, ver Jorge Manuel Coutinho de Abreu, in Curso de Direito
Comercial, Almedina, 4a ed., pag. 365. Também José Mota Maia, in ob. cit., apg.397.

° Falamos de José Mourinho, famoso treinador de futebol portugués.

1% Neste sentido, Jorge M. Coutinho de Abreu, in ob. cit. pag. 366.



No entanto, essa marca existe (v.g. em Portugal).

Levada a um tal limite interpretativo, a marca constituida pelo Unico
vocabulo “faconnable”, que quer dizer “a moda” ou “na moda”, ndo seria
permitida. Trata-se de uma mera qualidade, que em principio faria parte da
previsdo do preceito. E no entanto a marca existe. Por vezes, marcas com
sinais e termos em lingua estrangeira, relativamente ao pak onde se faz o
registo, podem ser devidamente identificaveis, individualizaveis,
distinguiveis. Este exemplo, alias, explica que os termos, quando saltam as
fronteiras do territorio da lingua original, para se espalharem por pases de
outras linguas, adquirem uma significacdo propria e diferente da sinonimia
nativa e do significado genético e semantico original. Hoje, quando
alguém fora de Franca pensa nessa marca nao representa aquilo que o
termo quer dizer na lingua de Voltaire. Simplesmente pensa numa marca
internacional de roupa e em mais nada.

Tera sucedido, pensamos nos, algo parecido com uma marca conhecida de
cosméticos/shampoos. Se s6 o termo “organico” ¢ qualificativo ¢ podia
servir para muitos produtos diferentes, a verdade € que se aceita em toda a
parte do mundo, segundo cremos, que a marca exista no plural “organics”,
porgue af algo mais foi levado a marca, induzindo a ideia de produto/s.
Esta simples alteracdo na palavra tornou-a graficamente diferente da
palavra-base e passou a constituir uma nova e diferente entidade gréfica,

individualizavel e com um sentido proéprio.

Somos, pois, levados a pensar que as palavras XXX, embora tenham cada
uma, de per si, um significado préprio, adjectivante ou qualificativo,
guando formadas em conjunto criam uma entidade nova com uma
significagcdo ndo necessariamente coincidente com a dos seus elementos.
De resto, se X é suave e X representa a ideia de algo que provém da
natureza — portanto, ambos qualificativos — a verdade € que a adi¢do do
“s” na palavra natural reserva ao conjunto uma ideia de produto (o s tera
ali a funcdo de apostrofo). Deixam de ser apenas duas palavras que
exprimem outras tantas qualidades, para passarem a ser um conjunto que
contém implicita a ideia de produtos+naturais+suaves.

E assim, aquilo que a primeira vista podia ndo passar de dois adjectivos
juntos, pode, em nossa opinido, passar a ser uma marca composta de duas



palavras que adquiriram um sentido substantivo que o empreséario quer
gue seja identificador de um produto ou uma classe de produtos e com
uma certa qualidade intrinseca, sem que, no entanto, isso obste a que outro
empresario crie uma marca nova que leve apendiculadas as mesmas
palavras. Porque o dizemos? Porque em “XXX” a marca ¢, em si mesma,
uma unicidade distintiva, forma um conjunto unico de palavras que mais
ninguém pode usar dessa mesma exacta forma, ao passo que em diferente
conjunto elas podem ser usadas, na mesma ou diferente ordem, desde que
0 traco distintivo essencial va buscar-se a outro sinal gréafico,
nomeadamente a outra ou outras palavras (por exemplo, “New Face - X
and X”. Que fique entdo claro: o conjunto unico “XXX” é uma marca
identitaria e ninguém mais a pode usar. Porém, as palavras “X”e “X”
podem vir a fazer parte de outra marca, em certos casos, se ndo forem
usadas em conjunto igual, mas em diferente grupo de sinais graficos.
Saber se essa nova marca é atentatéria de leal concorréncia ou se é
indutora de erro, € ja questdo diferente e posterior, discutivel noutra sede e
noutro tempo.

Parece-nos, pois, que a disposicdo citada ndo gera obstaculo ao registo da
pretendida marca. De resto, até mesmo a circunstancia de a marca ser
constituida pelos sinais incluidos na previsdo do art. 1999 al. b), do RJPI
ndo é causa forcada de recusa de registo, pois ele ndo sera recusado se,
antes ou depois, tiver adquirido caracter ou capacidade distintiva, naquilo
a que se chama secondary meaning, de origem ango-saxénica.'!

Ora, que esta marca adquiriu, ou tera adquirido, essa capacidade distintiva,
reside no facto de a propria recorrente, com base em normas praticamente
iguais, existentes nos arts. 2°e 3% n.1, al. ¢), da Directiva n. 89/104/CEE,
de 21/12/1988", ter conseguido, para um universo vastssimo de povos e

). Manuel Coutinha de Abreu, ob. cit. pag. 366.

2 Art. 29 “Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representacdo grdfica,
nomeadamente palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros, a forma do pedido
ou da respectiva embalagem, na condi¢Go de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos
ou servigos de uma empresa dos de outra empresa”.

Art. 39, n. 1, al. c): “Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declara¢do de nulidade, uma vez
efectuados, os registos relativos ...as marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagcées que
possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogrdfica ou a época de produgdo do produto ou da prestacdo do servico” (negrito
nosso).



consumidores, obter o registo comunitario da mesma marca (nimero
004986014), publicado no Boletim de Registo Comunitério de Marcas n.
2007/005, de 05/02/2007, conforme documento de fls. 14 a 17 dos autos.

Estas, em suma, as raz0es para ndo acompanharmos a sentenca recorrida.
**k*
V- Decidindo

Face ao exposto, acordam os juizes que compdem este colectivo em
conceder provimento ao recurso, revogando a sentenca recorrida e
anulando os despachos administrativos em causa, que deverdo ser
substituidos por outros que concedam as marcas requeridas, salvo se a
tanto outra causa obstar.

Sem custas em ambas as instancias.

Macau, 17 de Marco de 2011.

José Candido de Pinho
(Relator)

Lai Kin Hong
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Choi Mou Pan
(Segundo Juiz-Adjunto)



Processo n° 226/2008
Declaracao de voto de vencido

Vencido por entender que as marcas registandas, consistentes nas
expressoes inglesas XXX, para os produtos nas classes 32 e 52,
quando desacompanhadas de outros elementos, carecem de
capacidade distintiva, uma vez que sé&o expressodes descritivas da
qualidade dos produtos integraveis nas classes 32 e 52 e que em
face do disposto no art® 199%1-b) e no art® 214°3, a contrario,
ambos do RJPI, é de recusar o pedido de registo.

RAEM, 17MAR2011

O juiz adjunto,

Lai Kin Hong



