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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 proveniéncia geografica
do produto ou do servigco, ou que ndo identifiquem nenhum produto ou
servigo com origem numa determinada zona de Macau, como sucede com

“The Heart of XXX”, ndo pode ser objecto de registo.



Proc. n®304/2013

Acordam no Tribunal de Segunda Instancia da RAEM

| - Relatdrio

“D Agents Limited”, sociedade comercial constituida nas llhas Virgens
Britanicas, com sede em P.O. Box ..., ...... Centre, Road ......, Tortola, Ilhas
Virgens Briténicas, recorreu judicialmente junto do TJB da decisdo da
Direccéo dos Servigos de Economia publicada no B.O., Il, de 4 de Janeiro
de 2012, que concedeu o registo da marca “The Heart of XXX para a

classe 43, a que coube 0 nimero N/55928, a “A B C Corp.”.

Ap0s a resposta da Direccdo dos Servigos de Economia e de “A B C Corp”
foi proferida sentenca que concedeu provimento ao recurso e revogou a
deciséo recorrida, que substituiu por outra de recusa do registo da referida

marca.

E contra tal sentenca que ora vem interposto o presente recurso,
apresentado por “A B C Corp. (doravante apenas “C”), em cujas alegagoes

formulou as seguintes conclusodes:



«a) A marca N/55928 THE HEART OF XXX ¢ uma marca nominativa complexa, em cuja

b)

d)

9)

composicdo surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, ja que

constitui um toponimo: XXX.

THE HEART OF, traduzido por O CORAGC A O DE, constitui uma alusdo, uma referéncia
indirecta, ao ndcleo ou centro do XXX, como pode também ser entendido como uma
aluséo ao coracgo como alma, a representacdo mais original, mais verdadeira ou mais

genuina do que ¢ o XXX.

Para que uma marca possa ser admitida a registo, basta que possua um minimo de

capacidade distintiva.

Uma marca so ¢ descritiva se for exclusiva e directamente descritiva.

A marca THE HEART OF XXX néo ¢ exclusivamente constituido por uma indicacéo que

serve para estabelecer a proveniéncia geogréfica dos produtos ou servicos marcados e,

como tal, cumpre o requisito do minimo de capacidade distintiva.

A Recorrente ndo pretende obter qualquer exclusivo sobre a designacdo XXX mas,
tdo-s6, sobre o conjunto formado por essa indicacdo geografica e pelas demais

expressdes que constituem a marca e que Ihe conferem uma distintividade propria.

Trata-se, pois, de uma marca que permite distinguir os servicos prestados pela
Recorrente daqueles que sejam prestados por outros empresarios e que é capaz de
preencher igualmente as funcdes complementares da marca, quais sejam, a garantia de

qualidade dos servicos que assinala e publicitaria.



h) Ao considerar que a marca THE HEART OF XXX ¢ destitu ida de capacidade distintiva, a

decisdo recorrida incorre num erro de julgamento e faz uma errada aplicacdo da

norma contida na alinea b) do n.° 1 do artigo 199.° e do artigo 197.°, ambos do RJPI.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em

consequéncia, ser a Sentenca Recorrida revogada, substituindo-se por outra que

conceda o registo da marca N/55928>.

N&o houve contra-alegacoes.

***%x

Il - Os Factos
A sentenca recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

«Em 19 de Abril de 2011, a recorrida A B C Corp. requereu o registo da

marca N/55928 para a classe de produtos n®43 a qual consiste em
“THE HEART OF XXX

A marca destina-se aos resorts turisticos, hotéis e servicos de alojamento,
restaurantes e bares, servicos de salas de banquetes, servicos de bar de cocktails e de
bar de saldo, disponibilizacdo de suites de luxo para entretenimento, negdcios e
hospedagem, fornecimento de instalagdes e servigos para congressos e conferéncias a

terceiros.

Foi publicado no B.O., n®22 da Il Série de 1 de Junho de 2011, o pedido de



registo de marca.

O registo foi concedido por despacho pela Sr2 Chefe de Departamento das
Propriedades Intelectuais de 13 de Dezembro de 2011 e publicado no B.O. n°1, Il
Série, de 4 de Janeiro de 2012.

A recorrente é titular dos seguintes registos de marca que consistem em “......
XXX ...... ”: N/26014, para a classe n®14; N/26015, para a classe n°16; N/26016, para
a classe n®18; N/26017, para a classe n®20; N/26018, para a classe n®24; N/26019,
para a classe n°25; N/26020, para a classe n® 28; N/26021, para a classe n® 35;
N/26022, para a classe n°36; N/26023, para a classe n°38; N/26024, para a classe n°
39; N/26025, para a classe n°41, e N/26026, para a classe n®43.

Todas essas marcas da recorrente foram concedidas em 02 de Fevereiro de
2009».

***k

111 - O Direito

1 - Na peticdo inicial do recurso judicial, a “D” invocava varios
argumentos para pedir o cancelamento do registo feito a favor das “A B C”
da marca “The Heart of XXX, a saber:

- Tal marca constitui uma imitacdo de varias outras pertencentes a

recorrente, que constam essencialmente da composigao “...... XXX ...... s

- Existe um risco de afinidade entre os produtos da recorrente e da
recorrida particular, ja que versam sobre as mesmas actividades

econdmicas, nomeadamente, de entretenimento, hospitalidade e jogo;



- Ha semelhanca gréfica, figurativa e fonética entre as marcas da
recorrente e da recorrida que facilmente induzem o consumidor em erro e

confuséo;
- A marca da “A B C” ndo apresenta capacidade distintiva;

“The Heart of XXX” ¢ marca composta apenas de designacdes

geograficas;

- E uma marca que ndo respeita o principio da verdade, porque o

empreendimento da “C” ndo se situa no meio, mas numa das pontas, numa

das entradas, do XXX;

- O estabelecimento de tal marca representa uma concorréncia desleal em

relacdo as da recorrente.

2 - A sentenca disse, em termos gerais, 0 seguinte:
- O termo “XXX” sugere uma localizacdo geogréfica;

- “The heart” significa o “centro”, vocébulo que, portanto, acentua a

proveniéncia geogréfica dos produtos ou servicos a assinalar;

- N&o sé dissecados um a um, como reunidos ou em conjunto, aqueles

elementos da marca ndo fornecem a esta capacidade distintiva.



3 - Discorda a “A B C” de tal entendimento.

Em sua opinido, a marca em aprego preenche todos 0s requisitos
estabelecidos no art. 197°do RJPI e ndo cai em nenhuma das excepgdes

do art. 199°do mesmo diploma, designadamente a alinea b), do n°L.
Diz a proposito, e em sintese;

- A referida marca tem capacidade distintiva, uma vez que ndo é
exclusivamente descritiva com o sinal de uma indicacdo geografica do

produto ou do servigo;

- E uma marca complexa que, na reunido de quatro vocébulos, que associa
o termo toponimo “XXX” a um outro “Heart” que pode representar, nao
apenas 0 “nudcleo” ou “centro”, como tambéem pode ser interpretado como
alusdo ao “coracdo” ou “alma”, a “representagd0 mais verdadeira ou mais

genuina do que é 0 XXX”.

Vejamos, pois.

4 - Sentimo-nos levados a dizer, antes de tudo, que a circunstancia de
alguma vez a Direccéo dos Servigos de Economia ter aceitado o registo de
marcas como “...... XXX ... ” a favor da recorrente judicial (aqui
recorrida jurisdicional), “XXX South”, “XXX World” ou “World of XXX”
- como é informado no art. 22°das alegacdes e pode ser comprovado em

http://.economia.gov.mo/. - ndo nos pode servir de guia. Efectivamente,



http://.economia.gov.mo/

ndo é possivel que nos orientemos juridicamente pelo historico registral
administrativo das marcas da RAEM, uma vez que sobre nenhuma delas
ndo pudemos fazer qualquer apreciacdo analitica. O que foi concedido,
concedido esta! Alias, pode até dar-se o caso de o tribunal nem ter sido
chamado a pronunciar-se em devido tempo sobre a sua legalidade. N&o o
sabemos. E mesmo que um ajuizamento jurisdicional sobre elas alguma
vez tivesse sido feito, isso apenas significaria que a marca entrou em
descanso perpétuo pela forca do caso julgado, o qual, como bem se sabe,
nunca seria extensivel a marcas com contetdo diferente, como esta, por

muita ou pouca semelhanca que entre si apresentem.
Dito isto, avancemos.

O que estd em causa € saber se a marca em apreco pode ser ou ndo

registada.

O assunto sobre que versa o recurso surge numa linha que é nossa
conhecida de algum tempo a esta parte, sempre com origem em tentativas

varias de registo de marca requerido pela “C”.

E por ser assim, por comodidade e economia de tempo, sirvamo-nos de
um aresto deste tribunal, por coincidéncia da autoria do mesmo colectivo
que ora julga o presente recurso (Ac. de 17/03/2011, Proc. n°
172/2008).

Nele foi dito o seguinte:

“Decorre do art. 197° do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de



Dezembro, que s6 pode ser objecto de proteccdo, mediante um titulo de marca. ..."0

sinal ou comjunfo de sinais de representacdo grafica, nomeadamente palavras,
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, mimeros, sons, a forma do produto ou
da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produfos ou servigcos

de uma empresa dos de outras empresas”.

A forma ampla com que a nocdo ¢ verfida na norma tem sido objecto de
estudo diverso, mas para 0 caso que aqui nos interessa, importa apenas que Nnos

fixemos nos seus aspectos juridicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, enfre outras funcdes aqui menos
prestaveis, distinguir um produto ou servico de outro, de modo a que ele se impute a
uma empresa € ndo a outra e, portanto, evitando-se um uso €nganoso perante o
publico. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma funcao de

garantia de qualidade n3o enganosa™.

O consumidor, em defesa de quem a marca em Ulfima instancia ¢ registada,
através dela associa, rapida, facil e comodamente o produto e as suas qualidades a
uma determinada origem ou proveniéncia. Isto ¢, sabe que esta perante um produto
que procede de uma empresa determinada. Embora a marca nao tenha por missao
garantir a qualidade do produto (embora o empreséario procure manté-la de forma a

defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou

! Luis M. Couto Gongalves, in “Fungdo da Marca”, na obra colectiva Direito Industrial, Vol. ll, Almedina,
pag. 99 e sgs.



servico seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador?. A tltima palavra
na escolha pertence ao consumidor, ¢ certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de
que esta a fazer a opcao consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e

aquem® compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questdao nem sempre presente na
discussd em torno da marca. Tem que ver com eviccdo do erro, com a
confundibilidade no espirito do destinatario da marca, o homem médio, o cidadao
comum eventualmente interessado no bem ou no servico. Claro esta que ha cidadaos
que s&o minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra
geral, o sentido e a funcao das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar.
N3o ¢ bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o 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 préprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de

eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197°. E assim ¢ que,

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

* N3o nos referimos, obviamente, a relagdo 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 “Imita¢Go servil, concorréncia parasitdaria e
concorréncia desleal”, na obra colectiva citada, Vol. |, pag. 122/128.

> José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. Il, Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina,
2005, pag.393



na alinea b), do nimero 1, do art. 199° dispde. que “Mao Si0 susceptivers de profeccio
0S sinais constituidos exclusivamente por indicagdes que possam servir 1o comercio
para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geografica ou a época de producio do produto ou da prestacdo do servico, ou oufras

caracteristicas dos mesmos’ (negrito nosso).

Assim € que, em principio, nao se pode considerar uma marca constituida

apenas por indicacdes geograficas, nem genéricas, nem ambas as coisas associadas.

()

Ora, a verdade é que “XXX"¢ vocdbulo que exprime um local especffico de
Macau (concretamente entre as ilhas da ...... de ......), uma zona e uma area geografica
do territério. Por conseguinte, este sinal parece estar incluido da norma limitativa da

proteccdo (art. 199°, n.2, RIPI) .

Portanto, XXX” é um elemento descritivo que transmite uma nocdo de
toponimia e remete para uma parcela de territorio situada entre ...... . :
numa abreviatura que entrou no léxico popular e comum. Por conseguinte,
ninguém duvida que se trata de uma zona, de uma area geografica bem
determinada da RAEM territorio. Este sinal parece estar incluido da norma

limitativa da proteccgo (art. 1999 n.2, RIPI)®.

Isoladamente, portanto, ndo pode ser utilizado este vocédbulo como

“marca”, embora todos saibamos que € no XXX, nessa zona geogréafica de

® Neste sentido, Ac. TSI, de 30/05/2013, Proc. n® 103/2013; tb. Ac. de 30/05/2013, Proc. n® 251/2013.



Macau, que se desenvolve a indastria do jogo, do entretenimento, da

hotelaria. “XXX?”, por si mesmo nao tem qualquer capacidade distintiva.

4.1 - Mas, mudarao as coisas se a esse termo for associado algum outro?

Depende. “A B C” quis compor uma marca complexa, aditando-lhe “The
heart of...”. “The Heart of XXX” tera alguma capacidade distintiva?

Continuamos a pensar que nao.

Se com tais palavras quis a interessada por em relevo a ideia do espirito
do XXX, a nogéo que subjaz ao “coragdo” ou a “alma” do lugar, ndo tera
sido particularmente feliz, nem eficaz, porque se ndo sabe a que bens e
servicos pretende ela dar destaque dentre aqueles que no XXX se praticam.
Ou seja, em vez de identificarem um produto ou servigo, apenas distraem
ou aturdem a mente do consumidor, que ndo tem meio de saber qual o
sentido e proposito da marca. Efectivamente, o que cabe dentro do
“coragdo do XXX que esta marca consiga promover junto do consumidor?
Nada, porque ela nada revela a esse respeito. Se o “coracéo” € o pulsar
que gera e move o dinamismo do XXX, e se este se desenvolve em redor
do jogo e da hotelaria, também do entretenimento, que significado pode
em concreto esta marca transmitir, sendo aquilo que em abstracto toda a

gente ja sabe que ela mesma representa enquanto conceito de linguagem?!

Mas, se, em vez disso, a vontade da interessada € destacar algo que, sem o

publico consumidor saber o que é, fica situado na zona vital, bem no



centro, enfim no “coracdo” do XXX, entdo, do mesmo modo, estamos
perante um conjunto de elementos nominativos que acentuam o cariz
geogréfico da marca. “The Heart of XXX”, no fundo, equivaleria a dizer,
por outras palavras, “O Centro do XXX”, o que, igualmente, também né&o
escaparia a ideia de reforco de uma logica inculcadora de localizacéo. E

preencheria, sem esforco, a previséo do art. 1999 n©L, al. b), do RJPI.

Eis, pois, como de marca se trata que ndo pode ser registada. Repare-se:
Se a composicdo da marca tanto pode ser uma ou outra coisa, isso ainda
mais fortifica o quadro do seu caracter genérico, impreciso, inidentificador,
gue perturba o consumidor, em vez de o atrair desde logo para uma

associacao a um produto, bem ou servico.

E se o caso ndo traduz, como € evidente, uma situacdo de aquisicio préevia
de eficacia distintiva, entdo, também o registo devia ser recusado, face ao
art. 214° n°1. al. a), n%, al. a) e n3, do RJPI.

Somos, por isso, e sem mais considerandos, a sufragar a posicdo da douta

sentenca recorrida.
**k*
IVV- Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento a0 [recurso,

confirmando a sentenca recorrida.

Custas apenas por “A B C”.



TSI,20/06/2013
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