Recurso n° 201/2008

Recorrente: Venetian Macau, S.A. (BEET ARFIRGBER A E])

Objecto do Recurso: Despacho que indeferiu liminarmente a petigao inicial

A cordam no Tribunal de Segunda Instancia da

R.A.E.M.:

Venetian Macau, S.A., sociedade comercial com sede em Macau, na
Avenida Doutor Mério Soares. n° 25, Edificio Montepio, Apartamento 25°,
2° andar, registada na Conservatéria dos Registos Comercial e de Bens
Moéveis sob o n° 15.702 (SO), tendo tomado conhecimento da decisdo
publicada no Boletim Oficial de 2007 (II série, n° 36, pag. 7776) vem, ao
abrigo dos artigos 275° e segs. do Decreto-Lei n° 97/99/M, de 13 de
Dezembro (Regime Juridico da Propriedade Industrial, RJPI) apresentar o
presente recurso judicial do acto que recusou o registo da Marca N /24228
(“COTAI CENTRAL MALL”), pediu a decisio da DSE ser revogada,
concedendo-se o registo da referida marca, que ndo viola o disposto nas
alineas b) e c) don°1 do artigo 199° do RJPL
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Pelo despacho da Mm® Juiz titular do processo, foi a recorrente

convidou a completar o requerimento de recurso (fl. 14).

A este convite, veio a recorrente expor o seguinte:

“

Ao contrario do que vem defendido no dito despacho, somos da

opinido que, na peticdo de recurso:

- se identifica perfeitamente a marca em causa; nomeadamente,
no artigo 1°, onde se faz referéncia ao elemento essencial a
identificacdo de uma marca, qual seja 0 nidmero da mesma
(N/24228 - que, alids, o Tribunal demonstra ter percebido,

porquanto, no despacho proferido, o refere expressamente); e

- se nomeia claramente, no mesmo artigo, a entidade
administrativa que proferiu o despacho recorrido: a Direcgao

dos Servigos de Economia (DSE).!

Ja quanto a questao da data do despacho recorrido e da data de

notificacdo do mesmo, importara lembrar que:

- mnos termos do artigo 10° do RJPI, a DSE promove a
publicacdo na II Série do Boletim Oficial das concessdes e

recusas de direitos de propriedade industrial e a publicagao

1 Nos termos do artigo 8° do Regime Juridico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo
Decreto-Lei n° 97/99/M, de 13 de Dezembro, a competéncia para a concessdo dos direitos de
propriedade industrial pertence ao director dos Servicos de Economia.
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no Boletim Oficial produz os efeitos da notificacdo directa as

partes e marca o inicio dos prazos para recurso e outros fins; e

- nos termos do artigo 277° do mesmo diploma, o recurso deve
ser interposto no prazo de um més a contar da data da

publicagao da decisdo no Boletim Oficial; e

- nos termos do artigo 278° distribuido o processo é enviada
uma copia da peticdlo do recurso e dos respectivos
documentos a DSE, a fim de esta responder o que houver por
conveniente e tratar de remeter ao Tribunal o processo sobre

que recaiu a decisdo recorrida.

Mais, sendo a questao da caducidade do direito de accdo uma
questdo de conhecimento oficioso, o Tribunal terd acesso aos
elementos de que carece em devido tempo - i.e., assim que receber
da DSE o processo sobre que recai a decisdo recorrida -, ndo lhe

sendo licito exigir a Recorrente que lhe adiante esses dados?.

Nao somos os tinicos que entendemos assim. Sendo, veja-se que,
nesse mesmo juizo, nomeadamente, no ambito do processo n°
CV2-07-0012-CR]J, originado por uma peticdo de recurso em tudo
semelhante aquela que deu origem aos presentes autos, apenas
diferindo daquela quanto a marca em questao, foi a copia da petigao
de recurso logo remetida a DSE - sem que tivesse sido proferido
qualquer despacho do género do proferido a fls. 14 dos presentes

autos -, que respondeu entretanto (cfr. copias que ora se juntam Docs.

2 Sem prescindir de tudo quanto fica dito, chama-se a atencao para o facto de, no intréito da peticdo
que se apresentou, se ter referido que a decisdo recorrida é aquela “publicada no Boletim Oficial de
5 de Setembro de 2007 (II série, n° 36, pag. 7776)”.
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n°1, 2 e 3). Também noutro processo de idéntica natureza, no mesmo
juizo - nomeadamente, no ambito do processo n°® CV2-07-0014-CR] -,
despacho ou Juiz titular, imediatamente ap6s a recepcao da petigao
de recurso, no sentido de se admitir o mesmo, mandando-se logo dar
cumprimento ao disposto no artigo 278°, o que ja foi feito pela
respectiva secretaria, conforme resulta das cépias que ora se juntam
(Docs. 4, 5 e 6).

Também noutros processos, “germanos” deste, a correr noutros
juizos civeis do TJB, os juizes titulares aceitaram sem reservas as
peticdes de recurso apresentadas pela ora Recorrente. Vejam-se os
despachos  proferidos  nos processos CV1-07-0021-CR]J,
CV1-07-0023-CR], CV1-07-0025-CR], CV3-07-0020-CR],
CV3-07-0022-CRJ e CV3-07-0024-CRJ3 e os actos processuais que

logo ali se praticaram - cfr. copias que se juntam (Docs. 7 a 20).

Todos estes processos tiveram origem nas peticdes de recurso
que a ora Recorrente deu entrada no TJB a 5 de Outubro de 2007,
cujos articulados sdo praticamente iguais, com excepcdo, 6bvia, da
referéncia a marca em causa no despacho recorrido. Em todos eles, a
marca e a entidade recorrida foram identificados da mesma maneira;
e em nenhum deles se fez mencdo expressa da data em que foi
proferido o despacho recorrido nem da data em que foi o mesmo
notificado a Recorrente, sem prejuizo de se ter identificado a data em

que foi publicado no Boletim Oficial o despacho recorrido.

® Nao se faz aqui referéncia aos processos CV1-07-0021-CR]J, CV3-07-0019-CR], CV3-07-0021-CR],
CV3-07-0023-CR]J e CV3-07-0025-CR], apenas porque, hoje, ndo estavam disponiveis para consulta,
ndo se tendo podido portanto tirar deles cépias; sendo certo no entanto, que ndo foi a ora
Recorrente notificada de qualquer despacho de aperfeicoamento no &mbito de tais autos.
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Nao fosse a norma constante do namero 3 do artigo 397° do
CPC, e é certo que recorreria a Recorrente do despacho aqui em
causa. Mantendo a Exma. Juiza titular do processo o entendimento
manifestado (que é singular, como fica demonstrado a saciedade),
terd a Recorrente provavelmente que recorrer da decisdo que seja
proferida em consequéncia dele; esperando-se embora que tal ndo se
mostre necessario, porquanto, face ao que vai demonstrado nesta
resposta, resulta evidente que ndo carece a peticdo de recurso de ser

aperfeicoada nos pontos apontados (exposicdo da matéria de facto).

Termos em que, e nos mais de direito, se requer que prossigam
os autos, sendo enviada uma cédpia da peticdo do recurso e dos
respectivos documentos a DSE, nos termos e para os efeitos do artigo
278° do Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo
Decreto-Lei n°® 97/99/M, de 13 de Dezembro.”

Por despacho de fl. 62 e ss, o pedido foi indeferido liminarmente nos

seguintes termos:

“Conforme o despacho de fls 14, por o requerimento de recurso
apresentar insuficiéncias na exposi¢cdo da matéria de facto, foi ordenado
que a recorrente o completasse em 15 dias conforme o disposto no art® 397°,
n°1, do CPC.

Notificada a recorrente, veio esta dizer que o requerimento de

recurso nao carece de ser aperfeicoado nos termos ordenados.
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Pela andlise do requerimento de recurso, verifica-se que a matéria de
facto se encontra descrita nos art’s 1° e 2° do requerimento do recurso nos
quais apenas foram indicada a data em que o registo foi requerido junto da
Direccdao dos Servicos de Economia; identificados a marca como sendo
“COTAI CENTRAL MALL”, o seu namero e o fundamento legal da recusa;
e referido que a recusa tinha sido publicada no Boletim Oficial. A restante
matéria alegada diz respeito ao entendimento defendido pela recorrente

quanto ao correcto enquadramento juridico do caso sub judice.

No que concerne a questdo da entidade que proferiu a decisdo
recorrida, o despacho de aperfeicoamento teve por base o facto de em
muitos casos como o dos presentes autos, a decisdo recorrida ter sido
proferida pela chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos
Servicos de Economia de Macau, no uso da competéncia a mesma delegada.
Assim, face a essa possibilidade de delegacdo de competéncia, julga-se
conveniente identificar com precisdo o objecto do recurso, ndo obstante o
RJPI indicar que é da competéncia do director dos Servicos de Economia
para proferir o despacho recorrido. Ora, a recorrente foi convidada para

esse efeito por caber a ela indicar o pedido (art® 389°, n° 1, d), do CPC).

Quanto a data do despacho e da sua notificagdo a recorrente, como
bem deu conta a recorrente, o convite diz ja respeito a questdo da
tempestividade do recurso que é, sem duavidas, de conhecimento oficioso.
Alids, foi precisamente por esse facto que se entendeu necessario

esclarecer-se, logo a partida, sobre essa questdo.

E também verdade que o despacho de recusa tem sempre que ser
publicado no Boletim Oficial cuja consulta pode ser feita pelo Tribunal e

que, nos termos do art® 278° do CPC, a entidade recorrida ird remeter o
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processo onde, supostamente, deve ter os elementos necessirios para o

efeito.

No entanto, entendeu-se de notificar a recorrente para alegar a
matéria de facto sobre a tempestividade do recurso, nomeadamente a data
da publicagao, visto que o prosseguimento dos autos com a notificagdo da
entidade recorrida nos termos do art® 278° do RJPI pressupde uma andlise
preliminar feita pelo Tribunal sobre os necessarios pressupostos
processuais, inclusivamente a tempestividade do recurso. Pois, se do
requerimento inicial se verificar imediatamente que o recurso é
extempordneo, aquele é indeferido liminarmente sem haver lugar a

qualquer notificacdo para a remessa do processo administrativo.

Além disso, ndo se julga que cabe ao Tribunal substituir-se a parte
procurando o despacho recorrido em cada um dos Boletins Oficiais que
tém vindo a ser publicados depois de 19 de Setembro de 2006, data da
apresentacdo do registo da marca. Pois, essa é tinica data indicada pela

recorrente por onde pode comecar esta pesquisa!

Ademais, a proceder a consulta dos Boletins Oficiais nos termos
defendidos pela recorrente ou a notificagdio, sem mais, da entidade
recorrida vai necessariamente contra o principio da economia processual
(art.°s 8°,n°1, e 87° do CPC).

Mesmo que ndo se entenda ser esse um O6nus da recorrente, o
principio da cooperacdo previsto no art® 8% n° 1, do CPC a isso impde, pois
se for a recorrente, parte no respectivo processo administrativo, a fornecer

a informacdo em questdo em vez de se esperar pela pesquisa a fazer pelo

TS1.201-2008 Péagina 7



Tribunal ou pela remessa do processo administrativo, muito mais célere

tornara a tramitagdo processual.

Por outro lado, ndo foi sem sentido que se ordenou a indicacdo da
data da notificacdo do despacho recorrido. Com efeito, nos termos do art®
277° do RJPI, o prazo de um més conta-se a partir da data da certidao da
decisdo pedida pela recorrente se esta data tiver sido anterior a data da
publicacao do despacho recorrido. Certamente por lapso que a recorrente
nao deu conta dessa parte do art® 277° do CPC por si transcrito no
requerimento de fls 16 a 18. Assim, como ndo podia a partida excluir a
possibilidade de ter havido uma notificacdo anterior a publicacdo do
despacho recorrido no Boletim Oficial (mesmo depois de consultar do
Boletim Oficial), entendeu-se necessario notificar a recorrente para indicar

se efectivamente essa notificagdo teve lugar.

No que concerne a marca em si, do requerimento inicial apenas se
retira que a marca é uma marca nominativa a qual consiste em “COTAI
CENTRAL MALL” e o seu numero junto da Direccdo dos Servicos de
Economia é N /24228.

A partir do requerimento de recurso, nada mais se sabe acerca dela.
Com efeito, nem sequer estd indicada a classe de produtos ou servigos a
que a marca se destina sendo certo que, conforme a parte da andlise
juridica feita pela recorrente, esta defende que a marca ndo é constituida
exclusivamente por indica¢des da espécie, da qualidade, da quantidade, do
destino, do valor, da proveniéncia geogréfica ou da época de producao do
produto ou da prestacdo do servico nem de outras caracteristicas dos

mesmos e que ndo se estd perante sinais ou indicacdes que se tenham
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tornado usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do

comércio (sublinhado nosso).

Como é bem de ver, a primeira questdo suscitada tem a ver com o
caracter descritivo ou ndo da marca. Ora, “... para se aferir se determinado
sinal é descritivo é ainda necessdrio relaciond-lo ao produto ou servigo a que este se
destina. Com efeito, “Objecto do direito nio €é, porém, o sinal em si mesmo
considerado, mas a relagdo entre o sinal e os produtos ou servigos para que a marca
foi registada.” - cfr. Carlos Olavo, ob. cit., pg 124. E isso, aplica-se, mutatis
mutandis, a questdo de saber se a marca cai na previsao do art.199°, n°1, ¢),
do RJPL

Assim, é indispensavel uma mais completa descricao da marca.

Conforme o art® 5°, n° 1, do CPC, cabe a recorrente esse 6nus. Além
disso, o tribunal s6 pode fundar a sua decisdo com base nos factos alegados

pelas partes (art® 5°, n° 1, do CPC).

Pelo exposto, ndo tendo a A. completado o requerimento de recurso
no prazo fixado e por ndo constar do requerimento de recurso os
necessarios factos para permitir um correcto enquadramento do caso, é
manifesto que a pretensdo da recorrente ndo pode proceder, indefere-se

liminarmente o requerimento inicial - art® 394°, n° 1, d), do CPC.
Custas pela recorrente.

Notifique.”
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Com esta decisdo ndo conformou, recorreu para esta instancia a

recorrente, que alegou nos seguintes termos:

TS1.201-2008

A Recorrente ndo tem a obrigacdo de cooperar com o Tribunal
no adensar do processo com factos e questdes que ndo

importam a sua resolu¢do nem ao pedido formulado.

Os elementos constantes da peticdo de recurso, conjugados com
os constantes do processo da DSE, seriam suficientes para a

resolucao destes autos.

Nos termos do artigo 278° do Regime Juridico da Propriedade
Industrial (RJPI), aprovado pelo Decreto-Lei n°® 97/99/M, de 13
de Dezembro, “Distribuido o processo, é enviada (pelo Tribunal)
uma cOpia da peticdo do recurso e dos respectivos documentos
a DSE, a fim de a entidade que tiver proferido a decisao
recorrida responder o que houver por conveniente e remeter ou
ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a

mesma decisao”.

O Tribunal a quo ndo deu cumprimento aquele normativo; ao
invés, criou situacdes/complicacdes desnecessario a resolugao
do litigio, prejudicou a economia do processo e terminou por

negar uma decisao de mérito.

Efectivamente, o Tribunal a quo, numa apreciacdo liminar, e a
revelia do requerimento da Recorrente instando o Tribunal para
que cumprisse o estipulado no artigo 278° do RJPI, negou

N

provimento a peticdo de recurso, alegando como fundamento
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para tal decisdo a insuficiéncia da matéria de facto constante dos

autos.

6. Resulta evidente que a decisdo recorrida é peregrina e de rejeitar,

TS1.201-2008

sendo devido que se dé cumprimento ao artigo 278° do RJPI,
enviando o Tribunal uma cépia da peticdo do recurso a DSE, a
fim de a entidade que tiver proferido a decisdo recorrida
responder o que houver por conveniente e remeter ou ordenar
que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma

decisao.

Os presentes autos tiveram origem numa peticio de recurso
quase igual a outras 15 (quinze) que a ora Recorrente deu
entrada no TJB a 5 de Outubro de 2007 - a tnica diferenca entre
elas é, obviamente, a referéncia feita a marca em causa no

despacho recorrido.

Em todos aquelas peticdes de recurso, a marca e a entidade
recorrida foram identificadas da mesma maneira; e em nenhum
deles de fez mengdo expressa da data em que foi proferido o
despacho recorrida nem da data em que foi o mesmo notificado
a Recorrente, sem prejuizo de se ter identificado a data em que

foi publicado no Boletim Oficial o despacho recorrido.

Exceptuando os casos dos processos CV2-07-0011-CRJ e
CV2-07-0013-CR] (confiados ambos a mesma Juiz titular), em
nenhum dos outros 14 (catorze) processos foi proferido
qualquer despacho de convite ao aperfeicoamento da peticao de

recurso, antes se tendo logo enviado uma cépia da peticao de
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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recurso e dos respectivos documentos a DSE, para os devidos

efeitos.

In fine, deve deferir-se o pedido da Recorrente, revogando-se a

decisdo da DSE e concedendo-se o registo da marca N/24228.

As alineas b) e c¢) do artigo 199° do RJPI ndo constituem

fundamento legal para recusar aquela marca.

Aquele preceito dita que ndo sdo susceptiveis de proteccdo os
sinais constituidos exclusivamente por indicagdes que possam
servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a
época de producdo do produto ou da prestagdo do servigo, ou
outras caracteristicas dos mesmos, bem como o0s sinais ou
indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente

ou nos habitos legais e constantes do comércio.

Nem sequer ali se impde a recusa do registo de marca; ao invés,
do que ali se fala é de ndo proteccao exclusiva de sinais que

eventualmente componham a marca!

A marca cujo registo a ora Recorrente requereu € uma marca
nominativa complexa (i.e., um conjunto de palavras), nao é
exclusivamente constituida por indica¢des que possam servir no

comeércio para designar as indicagdes elencadas no artigo 199°.

E portanto distintiva a marca; e, consequentemente, registavel.
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Termos em que, e nos mais de direito, se requer a V. Exas.

que revoguem a decisdo recorrida, decidindo, ademais, de uma

de duas maneiras:

- Ordenando a baixa dos autos ao Tribunal Judicial de Base,

para que este dé cumprimento ao artigo 278° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 97/99/M, de 13 de Dezembro - i.e., que envie
a DSE uma copia da peticdo do recurso, a fim de a entidade
que tiver proferido a decisdo recorrida responder o que
houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta

ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma decisao; ou

Procedendo directamente V. Exas. ao envio a DSE de uma
copia da peticdo do recurso e decidindo depois a questao de
mérito, que é uma questdo meramente de direito e que nao
carece da realizacdo de uma audiéncia de discussdao e
julgamento, constando da peticao de recurso e do processo da
DSE todos os elementos de facto relevantes a sua decisao, que
cremos dever ser no sentido de que a marca cujo registo se
requereu nao viola o disposto nas alineas b) e ¢) do n° 1 do
artigo 199° do RJPI e deve ser, portanto, concedida - tal como
decidiram entretanto os Tribunais, nos processos nos
processos n° CV1-07-0024-CR], CV1-07-0022-CR],
CV2-07-0012-CRJ, CV2-07-0014-CR], CV3-07-0020-CR] e
CV3-07-0022-CR]J, que sdo “gémeos” destes.
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Mais se Requer, nos termos do art. 9° do Decreto-Lei n°
101/99/M, de 13 de Dezembro, que todos os actos sejam

processados em lingua portuguesa.

Citada a entidade recorrida, quer para o recurso quer para a accao,

essa entidade veio responder nos seguintes termos:

“No que respeita ao despacho recorrido, resumidamente, invoca a
Recorrente a capacidade distintiva da marca registanda e a falta de

fundamentacdo legal para a recusa da marca.

Resumidamente, invoca a Recorrente nas suas alegagdes a
capacidade distintiva da marca registanda e aplicagdo dos artigos que

fundamentaram a decisao recorrida.

As normas contidas no n° 1 do artigo 199° do RJPI ndo preverem a

recusa* do registo de marca; (n° 11 a 13 da conclusdo).

Recorremos a Jurisprudéncia da RAEM: [A marca em causa (...),
destinada a um universo de potenciais consumidores de produtos (...),
traduz-se numa expressdo genérica, carecida de eficdcia distintiva e isto,
desde logo, porque é passivel de ser utilizada por todos os agentes que

actuam no mesmo sector de actividade.

Um sinal, para poder ser considerado como marca, como ja se disse,
deve possuir a necessaria eficicia ou capacidade distintiva, ndo sendo
admissiveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos,

tais como denominagdes genéricas que identificam os produtos ou os

4 E unanime a doutrina ao considerar dois grupos nos motives de recusa: 1. Os motivos absolutos -
a) sinais desprovidos de cardcter distintivo; b) sinais descritivos e c) sinais que consistam em nome
genéricos. (...) 2. Os motivos relativos. (...) In P.I. Mota Maia Vol Il pag 420 e segtes.
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servigos, expressdes necessarias para indicacdo das suas qualidades ou
funcdes e que em virtude do seu uso generalizado, como elementos da
linguagem comum ndo podem ser monopolizados. E se ndo fosse este o
entendimento undnime na doutrina e na jurisprudéncia, o disposto non° 1

al. a) e b) do art.® 199 supra citado nao deixa de ser claro: “(...)"].6

[(...) o que se discute nestes autos (...) a sua falta de eficacia
distintiva. (...). Trata-se de um requisito independente (...), pois refere-se a
marca em si: o de ela conseguir destacar o produto ou servico a que ela se
destina. Conforme o acima expendido, a marca registanda, por ser
composta por elementos descritivos e usuais cuja conjugacao nao traz ideia

diferente a esses elementos, ndo tem a necessaria capacidade distintiva.(...).

Nos termos e fundamentos expostos, por as marcas registandas
serem insusceptiveis de proteccdo ao abrigo do art.” 199° n° 1 b) e c), do
RJPI, o Tribunal decide negar provimento ao recurso interposto mantendo

assim os despachos recorridos. (...)]".

Na verdade, prescreve o art.° 9°, n° 1, do citado RJPI, que “Sao
fundamentos de recusa da concessao dos direitos de propriedade industrial:
a) O objecto nao ser susceptivel de proteccdo: (...), “ estipulando o art® 199°,
n° 1 do mesmo diploma legal, que nao sdo susceptiveis de proteccdo, entre
outros, “os sinais ou indicacdes que se tenham tornado usuais na
linguagem corrente ou nos hébitos legais e constantes do comércio; (...)"

(alinea c)) sendo que o art.° 214°, sob epigrafe “fundamentos de recusa de

5 —cfr. Pinto Coelho in Ligdes de Dto Comerciao, 1, pag. 443 e Ferrer Correia, in Li¢des de Dto
Comercial (...) e TSI, proc 94/2001 de 21/6/01. D:\Documents and Settings\asl\My
Documents\ RECURSOS\ Rec 2007\ TSI CV2-07-0011-CRJ [Inf. 92.08] N24228.doc

® In Ac proferido no TSI, proc n°116/2002 de 17/10/2002.

" CV2-06-0009-CTJ [macau.com]
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registo de marca”, manda recusar o registo de marca quando: “se verifique
qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessdo de direitos de

propriedade industrial previstos no n°1 do art.° 9°” (alinea a).

E, determina o n° 3 do artigo 214° (O facto de a marca ser constituida
exclusivamente por sinais ou indicagdes referidos nas alineas b) e c) don° 1
do art.° 199° ndo constitui fundamento de recusa se aquela tiver caracter

distintivo)

Pelo que, o fundamento de recusa nado foi bem clarificado, tal como
acontece nas Sentenca citadas, a Entidade Recorrida cingiu-se unicamente a

insusceptibilidade da marca em crise ser registada.

2) A marca cujo registo a ora Recorrente requereu é uma marca

nominativa ... (i.6 um conjunto de palavras), (n° 14 e 15 da conclusao).

[(...) independentemente de essas expressdes se encontrarem juntas
ou separadas, carecia, no fundo, de capacidade distintiva suficiente para
poder distinguir de outros bens ou servigos, e caso fosse concedido o
registo da marca em apreco a favor da recorrente, qualquer outra pessoa
ficaria inibida de usar essas mesmas expressdes (que no fundo sdo
expressdes do nosso dia a dia), passando a ter a recorrente o uso exclusivo
de tais expressdes, como um direito monopolizado, o que, a meu ver, nao
serd essa a intencdo do legislador. (...). Face ao expendido, nego
provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho o despacho

recorrido que recurso o pedido de registo da marca (...), nos termos do art.°
199, n°1al. ¢). (...)]5.

¥ CV1-07-0021-CR]
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E, subscrevendo o Ac. ja citado.: [(...) Seria conferir ao registante um
privilégio inadmissivel, uma vez que mais ninguém poderia em condicdes
normais e correntes utilizar a expressao em causa (...), 0 que nado estaria
mal se constituisse por si s6 um sinal distintivo, Legitimar-se-ia a
apropriacdo de uma expressao que qualquer agente pode reclamar e que
facilmente se compreende se possa tornar usual na linguagem corrente e

nos habitos do comércio (...).].
Conclusdo

Deverd pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a

decisdo do Tribunal a quo.”

Cumpre conhecer.

Foram colhidos os vistos.

Para a apreciacdo da questdo do recurso, ndo se custa transcrever o

texto do requerimento inicial que tem a seguinte versao:
“O que faz nos seguintes termos:
I) Da marca aqui em causa e da decisdo de que se recorre

1. A 19 de Setembro de 2006, a ora Recorrente requereu, junto da
Direccdo dos Servicos de Economia (DSE), o registo da marca

N/24228 (“COTAI CENTRAL MALL").
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2. Conforme publicagdo no Boletim Oficial, o registo da sobredita

marca foi recusado com fundamento nas alineas b) e c) do artigo

199.° do RJPL

IT) Do escopo das normas invocadas e do que isso importa in casu

Nos termos das referidas normas, ndo sdo susceptiveis de proteccao
os sinais constituidos exclusivamente por indicagdes que possam
servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época
de produgdo do produto ou da prestacao do servigo, ou outras
caracteristicas dos mesmos, bem como os sinais ou indicagdes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e

constantes do comércio.

Com o devido respeito, ndo se percebe como é que as sobreditas
normas podem dar causa ou servir de fundamento para a recusa do

registo de marca que aqui estd em causa.
De facto, in casu,

- ndo estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicagdes que possam servir no comércio para designar a

espécie;

- ndo estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicagdes que possam servir no comércio para designar a

qualidade;
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nao estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicacdes que possam servir no comércio para designar a

quantidade;

nao estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicacdes que possam servir no comércio para designar o

destino;

nao estamos perante sinais constituidos exclusivamente por

indicagdes que possam servir no comércio para designar o valor;

nao estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicacdes que possam servir no comércio para designar a

proveniéncia geogréfica;

nao estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicagdes que possam servir no comércio para designar a época

de produgao do produto;

ndo estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicacdes que possam servir no comércio para designar a época

da prestagao do servico;

ndo estamos perante sinais constituidos exclusivamente por
indicagdes que possam servir no comércio para designar outras

caracteristicas dos mesmos;

nem estamos perante sinais ou indicagdes que se tenham tornado
usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do

comércio.
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Alias,

6. Chama-se a atengdo para o facto de as normas contidas no n.° 1 do
artigo 199.° do RJPI ndo preverem a recusa do registo de marca; ao
invés, o que ai se diz é que ndo sdo susceptiveis de proteccdo os

sinais exclusivamente compostos por...
Ou seja:

7. In casu, como ndo estamos perante uma marca que consista numa sé
palavra (em conformidade com o artigo 199.°, leia-se: um s6 “sinal”);
antes estamos perante uma marca nominativa complexa (i.e.,
composta por mais do que uma palavra ou “sinal”), o artigo 199.°

nao pode servir de fundamento de recusa do registo!
Efectivamente,

8. Sendo uma marca complexa (i.e., sendo um conjunto de palavras),

hé-de ficar protegida pelo menos a combinacdo pretendida registar.

9. Alids, o n° 2 do artigo 199.° prevé expressamente essa hipotese,
quando refere a possibilidade de os elementos genéricos referidos
nas alineas b) e c) do n.° 1 entrarem na composicao de uma marca -
marca esta que serd, portanto, “complexa” (conceito este usado com

o alcance que se referiu supra).
III) Andlise comparativa

10. Tanto nao existe in casu qualquer fundamento de recusa do registo
requerido, como ndo existiu em lugares paralelos, como os que a

seguir se elencam:
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- N/24013 a N/24021 e N/25152 (“ONE CENTRAL"), registadas;
- P/10446 (“THE OPTICAL SHOP”), registada;

- P/15510 (“PERSONAL SHOPPERS”), registada; e

- N/18754 a N/18756 (“FORUM SHOPS”), registadas.

11. Todas, marcas meramente nominativas, como o é também aquela

aqui em causa.

Termos em que, e nos mais de direito, deve a decisao da DSE
ser revogada, concedendo-se o registo da marca aqui em causa, que
ndo viola o disposto nas alineas b) e c) do n° 1 do artigo 199° do

RJPIL

Mais se requer, nos termos do art. 9° do Decreto-Lei n°

101/99/M, de 13 de Dezembro, que todos os actos posteriores sejam

processados em lingua portuguesa.

Conhecendo.

Como resultou dos autos, o presente recurso consiste em nao
concordar com a decisdo do indeferimento liminar da peticao inicial, cujo
teor tinha sido objecto do convidado aperfeicoamento, com o fundamento de
insuficiéncia na exposicdo da matéria de facto, por um lado, acerca da data
da notificacdo da recusa do registo da marca em causa, por outro, da mais

completa descricdo da marca.
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O recurso de recusa de registo de marca tem a natureza de accdo
com similitude ao recurso contencioso de anulacdo. Apenas se vém trés,
Unicos, importantes desvios: o primeiro em sede de competéncia, que é do
foro comum; o segundo por se tratar de um contencioso de jurisdicdo, que
ndo de mera anulacdo; finalmente, sdo apliciveis as normas adjectivas
comuns, ndo o Coédigo de Processo Administrativo Contencioso,’ com
alguma especialidade no REGIME JURIDICO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (RJPI), aprovado pelo D.L. n° 79/99/M.10

% Acérddo do TSI de 07/MARC 0/2002 do processo n®230/2001.

0 Neste diploma prevé que:
“Artigo 275.° (Recurso judicial)
Cabe recurso, para o Tribunal de Competéncia Genérica, das decisdes:
a) Por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial;

b) Relativas as transmissdes, licencas, declaragdes de caducidade ou quaisquer outras
decisdes que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.

Artigo 276.° (Legitimidade para recorrer)

Tém legitimidade para interpor recurso judicial das decisdes da DSE o requerente ou
titular do direito de propriedade industrial em causa, os reclamantes, bem como os sucessores de
ambos e, em geral, qualquer pessoa que seja directa e efectivamente prejudicada pelas referidas
decisdes.

Artigo 277.° (Prazo)

O recurso deve ser interposto no prazo de 1 més a contar da data da publicagdo da
decisdo no Boletim Oficial ou da data da respectiva certiddo, quando esta for anterior e pedida pelo
recorrente.

Artigo 278.° (Resposta-remessa do processo)
1. Distribuido o processo, é enviada uma cépia da peticdo do recurso e dos respectivos
documentos a DSE, a fim de a entidade que tiver proferido a decisdo recorrida responder o que

houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu
a mesma decisdo.
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Sendo a lei adjectiva comum aplicavel, o Cédigo de Processo Civil
prevé os fundamentos de indeferimento liminar da peticdo inicial, entre

outros, no n° 1 do artigo 394°, que:
“1. A peticdo é liminarmente indeferida:
a) Quando for inepta, nos termos do artigo 139.%;

b) Quando seja manifesto que a ac¢do ndo pode ser proposta nos

tribunais de Macau, nos termos dos artigos 15.° e seguintes;

c) Quando seja manifesta a falta de personalidade judicidria do

autor ou do réu, a sua ilegitimidade ou a falta de interesse processual;

d) Quando a acgdo for proposta fora de tempo, sendo a
caducidade de conhecimento oficioso, ou quando, por outro motivo, for

evidente que a pretensdao do autor ndo pode proceder.”

A decisao recorrida recorreu ao fundamento da al. d) deste n®1, da
manifesta improcedéncia do recurso judicial, apesar da consideragao da falta
da indicacdo da data de notificacdo da decisdo recorrida, falta esta que

conduzia ao desconhecimento da tempestividade do recurso judicial,

2. Verificando-se que o processo contém elementos de informacao suficientes para bem
esclarecer o tribunal, a DSE procede a sua expedicdo, acompanhado de oficio de remessa, no prazo
de 15 dias.

3. No caso contrario, o oficio de remessa deve conter resposta ao alegado na petigdo e
ser expedido, com o processo, no prazo de 1 més.

4. Quando, por qualquer motivo justificativo, ndo possa observar-se o prazo fixado no
ndmero anterior, a DSE solicita ao tribunal, oportunamente, a prorrogacdo que parecer necessaria.”
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elemento pertinente para conhecimento (oficioso) da caducidade do direito

da accao ou do recurso.

Quanto a falta da indicacdo da data de notificacdo da decisao,
digamos que, embora o Tribunal pudesse esperar pelos termos ulteriores,
nomeadamente pela juncdo dos autos administrativos pela entidade
recorrida, a quem é imposto o dever de verificagdo da suficiéncia dos
elementos para “esclarecer o Tribunal” (artigo 278° n° 2 do RJPI), o
recorrente deveria, a luz do principio da cooperagdo com o Tribunal previsto
no artigo 8° n° 1 do Coédigo de Processo Civil, oferecer os elementos
necessarios, a convite do Tribunal, quem poderia eventualmente saber se a
“data de certidao” fosse anterior a data da publicagdo da decisao da recusa,
nos termos do artigo 277° do RJPL, ou, pelo menos, esclarecer o Tribunal que

o referido elemento poderia verificar nos autos de instrutor, a juntar

posterior pela entidade recorrida.

A este propdsito, ndo podemos deixar de anotar aqui, com a forma
e maneira de escrever na sua douta resposta ao Tribunal, como acima ficou
transcrita, o Ilustre Mandatario, quem é responsavel na elaboracdo e
apresentacdo da pecga processual, demonstrou uma atitude de falta de
respeito ao Tribunal e violadora do principio da cooperacdo com o 6rgao

judiciario.

Na primeira conclusao das alegacdes do recurso, alegou que “A
Recorrente ndo tem a obrigacao de cooperar com o Tribunal no adensar do
processo com factos e questdes que nao importam a sua resolugdo nem ao
pedido formulado.” Mas prevé expressamente o artigo 8° do Cédigo de
Processo Civil que em qualquer altura do processo, o Juiz pode ouvir as

partes e mandatarios judiciais, convidando-os fornecer os esclarecimentos
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sobre a matéria de facto ou de direito que se afigurem pertinentes ..., e uma
vez que o0 Mm° Juiz ndo dispds elementos acerca da data de notificacdo para
a consideracdo da aplicagdo do disposto no artigo 277° do RJPI, ndo sabemos
em que mal poderia incorrer por oferecer os elementos por que foram
solicitados, ao contrario, com a sua colaboragao poderia com certeza facilitar

o servico do Tribunal.

De qualquer maneira, esta falta da indicagdo da data de notificacao,
nao leva o indeferimento liminar da peticdo inicial e o Tribunal também nao
recorreu a este fundamento para o seu indeferimento liminar, portanto, nao
demoraremos nesta questdo, passaremos logo para a consideracao do
fundamento que leva a decisdo do indeferimento liminar: a manifesta

improcedéncia do recurso judicial.

O fundamento de indeferimento previsto nesta alinea c) exige que
a falta de razao do autor seja manifesta ou ostensiva, estando excluida
qualquer possibilidade de discussdo sobre a improcedéncia da pretensao
deduzida, ou seja esta manifesta improcedéncia é aquela que se revela
inequivoca em face da pretensdo apresentada, ainda que resultem provados
todos os factos articulados ou, por outras razdes, independentemente da
prova desses factos, de tal modo que o prosseguimento do processo nos

surge como um ato inatil.

Entendeu a decisdo que o recurso judicial se afigurou ser
manifestamente improcedente por “[a] partir do requerimento de recurso,
nada mais se sabe acerca dela. Com efeito, nem sequer esta indicada a classe
de produtos ou servicos a que a marca se destina sendo certo que, conforme
a parte da andlise juridica feita pela recorrente, esta defende que a marca nao

é constituida exclusivamente por indicagdes da espécie, da qualidade, da
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quantidade, do destino, do valor, da proveniéncia geografica ou da época de
producdo do produto ou da prestacdo do servico nem de outras
caracteristicas dos mesmos e que ndo se esta perante sinais ou indicagdes
que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e

constantes do comércio”.

O recurso judicial interposto pela recorrente tinha como objecto a
decisdo da DSE que recusou o registo da marca n° N/24228, com

fundamento nas alineas b) e c) do artigo 199.° do RJPL
Diz o artigo 199° que:
“1. Nao sao susceptiveis de proteccdo:

a) Os sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta pela
propria natureza do produto, pela forma do produto necessaria a obtengdo de um

resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicacdes que possam

servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o

valor, a proveniéncia geografica ou a época de producdo do produto ou da

prestacao do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;

c) Os sinais ou indicacdes que se tenham tornado usuais na linguagem

corrente ou nos héabitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gréficos, dizeres

ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alineas b) e c) do ntmero

anterior que entrem na composicdo de uma marca ndo sdo considerados de
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utilizacdo exclusiva do requerente, excepto quando na pratica comercial os sinais

tiverem adquirido eficacia distintiva.
.....7 (sub. nosso)

O que o recorrente resta fazer é simplesmente levar o Tribunal
reapreciar, a titulo judicial, da susceptibilidade da proteccao ou nao da
marca em causa, chamando a nova qualificacdo juridica. Quer dizer, neste
recurso judicial resta uma apreciacdo juridica das questdes de saber se esté

correcta a decisdo de recusa do registo da marca nos termos das al.s b) e c)
don°1 do artigo 199° do RJPL

Nao haverd julgamento de matéria de facto, por via de responder
aos quesitos e para a exigida descricdo da marca, pensamos que basta o
recorrente indicou a constituicdo da marca (nominativa de “COTAI
CENTRAL MALL”), ficando assim por decidir, ao ver do Tribunal, nos
termos do artigo 199° do RJPI.

Todos os elementos podiam verificados no processo instrutor, que

faz parte do presente recurso judicial, onde se consta a classe de produtos ou

servicos a que se destina a marca em causa.

Cremos, salvo devido respeito, com os articulados acima transcrito,
a peticdo inicial ndo padeceu da insuficiéncia, apesar de poder ter levado
profunda, mas ndo necessaria, fundamentacdo juridica, ficando logo

esclarecidos o que pretende o recorrente.

Nesta conformidade, ndo merece um indeferimento liminar a

peticdo inicial, pelo que a decisdo recorrida deve ser revogada e substituida
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por outro que ordena o prosseguimento dos ulteriores termos processuais

até final, caso outro motivo ndo o impega.

Ponderado resta decidir.

Pelo exposto acodem neste Tribunal de Segunda Instancia em
conceder provimento ao recurso, revogando a decisdo recorrida nos exactos

termos acima consignados.
Custas pelo vencido afinal.
RAEM, aos 30 de Maio de 2013
Choi Mou Pan
Joao A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng
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