Processo n©211/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data: 29 de Maio de 2014

ASSUNTO:
- Marca

- Capacidade distintiva

SUMARIO:
A marca € um sinal distintivo de produtos e servigos de uma empresa dos
de outras empresas, daique 0 seu registo exige a capacidade distintiva.
Tanto “COTAI” como “COTAI STRIP” indicam uma determinada zona
especifica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo,
hotelaria, lazer e entretenimento.
As marcas nominativas contém as expressoes “COTAI DOLLARS”,
“EREFA” e “£kEF L ndo possuem capacidade distintiva,
pelo que ndo pode serem objecto do registo.

O Relator,
Ho Wai Neng

211/2014 1



Processo n©211/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 29 de Maio de 2014
Recorrente: A
Recorrida: Direccao dos Servigos de Economia

ACORDAM 0OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DAR.AEM.:

| — Relatério

Por sentenca de 27/11/2013, julgou-se improcedente a accao
intentada pela Recorrente A, e, em consequéncia, confirmou-se o despacho
recorrido que recusou do pedido do registo das marcas N/40698, N/40699 e
N/40700, destinadas a servicos da classe 352

Dessa decisdo vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de
conclusao, o seguinte:

a) As marcas COTAlI DOLLARS, £ £4 &8 e £ £ # jF# a que se
reportam os pedidos de registo N/40698 a N/40700 sdo marcas
nominativas complexas.

b) Se COTAIl ou £ -+ sdo designagoes geograficas, DOLLARS, # ##&e #
J# sdo expressdes que aludem a dinheiro ou a prémios pecuniarios.

c) Trata-se de marcas alusivas aos servicos assinalados mas nao
descritivas, sendo que impedimento nenhum legal existe ao registo de

marcas sugestivas.
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d) As marcas COTAI DOLLARS, £ £ 4 & e £ -£# j'# possuem,
assim, capacidade para distinguir, em funcédo da origem, os servigos da
Recorrente dos servigos de outros comerciantes.

e) Ao considerar que as marcas COTAI DOLLARS, £ £4 F&e £ £#
J'# sdo destituidas de capacidade distintiva, a sentenca recorrida
procede a uma errada aplicacdo das normas contidas nas alineas b) e ¢)
do n.°1 do artigo 199.°¢ na alinea a) do n.°1 do artigo 9.2do RJPI.

*

Foram colhidos os vistos legais.
*
Il - Factos
Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:

1. Em 09/03/2010, a Recorrente requereu o registo das marcas
COTAI DOLLARS que tomou o n.° N/40698, £ % &
N/40699 e #£ & # ¥ & N/40700, para assinalar servicos na
classe 35.2

2. Por despachos de 01/07/2013 foram os pedidos de registo
recusados pela DSE, tendo tais factos sido publicados no
BORAEM, n.©32, 11 Série, de 07/08/2013.

*

111 — Fundamentos

O presente recurso consiste em saber se as marcas N/40698,
N/40699 e N/40700 possuem capacidade distintiva, susceptiveis de serem
objecto de proteccéo pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e servicos
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de uma empresa dos de outras.

A constituicdo da marca, em principio, € livre. Pode ser constituida
por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou
emblematicos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda
composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (art®
197°do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composicéo da marca ndo é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, varias restrigbes, uma das quais é
justamente a constituicdo da marca que tem de ser dotada de eficacia ou
capacidade distintiva.

Assim, a marca ndo pode ser exclusivamente composta por sinais ou
indicagbes que possam servir no comércio para designar a espeécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de
producdo dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio (art°199°do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, 0os chamados
sinais descritivos dos produtos.

Para 0 mesmo autor, 0s sinais descritivos dos produtos s6 nao
poderdo preencher, de per si, o conteddo da marca se forem usados sem
modificacdo. A proibicdo ja ndo valerd quando, através de alteracdes
gréficas e fonéticas, se lhes atribua um conteudo original e distintivo.

No caso em apreco, o Tribunal a quo negou o registo da mesma
pelas seguintes razdes:

I3

A questdo em debate neste recurso, relativa a capacidade distintiva de uma
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marca composta pela palavra COTAI acompanhada de uma outra palavra, seja ela
descritiva ou imaginativa, tem sido alvo de extensa analise jurisprudencial nos
tribunais da RAEM.

A signatéria, em processos congéneres, defendeu ser possivel registar as marcas
COTAI Ticketing, COTAI Arena, COTAI Strip, entre outras marcas semelhantes que
incluiam a denominacdo COTAI aliada a uma ou mais expressdes que se consideraram
ser fantasiosas e, como tal, constituiriam uma designagcdo nova, de fantasia, com
capacidade distintiva para os servigos que se destinava assinalar.

A recente jurisprudéncia do Tribunal de Segunda Insténcia, unanimemente, tem
julgado irregistaveis tais marcas, em regra, por nao lhes atribuir capacidade distintiva.

Ora, no vertente caso, a DSE assenta a sua decisdo de recusa nessa mesma
jurisprudéncia, posicdo que a ora recorrente contesta argumentando que no sistema de
Macau ndo vigora a regra do precedente e, como tal, essa jurisprudéncia ndo é
vinculativa, tanto mais porque ndo interpreta correctamente as normas e principios que
regem o direito das marcas.

E certa a assercio da recorrente mas ndo podemos deixar de ter presente a
regra prevista no artigo 7.6 n.°3 do Cadigo Civil, segundo a qual, nas decisbes que
proferir, o julgador deve ter em consideracédo todos 0s casos que merecam tratamento
analogo a fim de obter uma interpretacéo e aplicacdo uniformes do direito.

Para assegurar os valores da certeza e da seguranca juridica, numa regido em
que o direito de marcas € um importante motor de desenvolvimento e concorréncia
econdmicos, pode justificar-se uma inflexdo nessas anteriores decisoes.

Analisemos a lei.

Preceitua o artigo 197.° do RJPI que “Sé podem ser objecto de protec¢do ao

abrigo do presente diploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais
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susceptiveis de representacdo gréafica, 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 servigos de uma empresa
dos de outras empresas.

Por sua vez, o artigo 199.°do regime legal em apreco refere que:

1. N&o sdo susceptiveis de proteccdo:

a)(...)

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicacbes que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogréfica ou a época de producéo do produto ou da prestacao do servico,
ou outras caracter kticas dos mesmos;

c)(...)

d)(...)

2. Os elementos genéricos referidos nas alineas b) e ¢) do nimero anterior que
entrem na composicao de uma marca ndo sao considerados de utilizacio exclusiva do
requerente, excepto quando na préatica comercial os sinais tiverem adquirido eficacia
distintiva.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de
concessdo, quais os elementos constitutivos da marca que nao ficam de utilizacao
exclusiva do requerente.

Como refere Américo da Silva Carvalho o sinal genérico € aquele que define
ndo directamente o objecto em causa, mas a categoria, espécie ou género aos quais
pertencem 0s objectos enquanto que o sinal descritivo € aquele que define, indica ou
evoca 0 objecto em causa, na sua natureza, nas suas propriedades ou nas suas

qualidades.
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E acrescenta este Autor que o prot6tipo dos sinais carentes de capacidade
distintiva €, a todas as luzes, o sinal ou denominacao genérica; isto &, a denominacgao
com a qual costuma designar-se o género de produtos ou servicos dentro do qual se
enquadra — como espécie singular — o produto ou servico ao qual se pretende aplicar a
marca. O nome genérico de um produto ou servico ndo pode operar como sinal
distintivo do mesmo em atencdo a sua origem empresarial porque — bem vistas as
coisas — uma denominacdo genérica € a antitese de uma marca.

José Mota Maia d& exemplos concretos das indicacdes ndo distintivas que no
comercio servem para designar:

- a espécie (a indicagdo “crédito” para servicos financeiros e de crédito, classe
36),

- a qualidade (a indicag¢do ‘just for men” para produtos de toilette, classe 3),

- a quantidade (a indicagdo “vinte” para cigarros, classe 33),

- 0 destino (a indica¢do “‘for sun” para oculos, classe 9),

- a proveniéncia geogrdfica (a indicagdo “portuguese”, para vinhos, classe 33);

- a época ou 0 meio de producdo do produto ou da prestacdo do servico (a
indicagdo “couvée de L an 2000 para vinhos espumantes);

A marca so é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva,
podendo ser distintiva se ndo for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta
por elementos descritivos e ndo descritivos, oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se
ndo for directamente descritiva, ou seja, se so se limitar a sugerir ou evocar por forma
inabitual e invulgar uma caracteritica do produto ou servico, designando-se, nesta
ultima hipotese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa;

A marca em questdo, nominativa, € constituida por duas palavras: Cotai e

dollars, em caracteres chineses tradicionais £ - # # # e em chinés simplificado £
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4 ¥ #, mas com o mesmo significado.

A primeira palavra é a indicacdo geogréfica da zona dos aterros situada entre
as ilhas da Taipa e de Coloane, na RAEM,;

A segunda é uma palavra inglesa que corresponde a uma unidade monetaria
utilizada em varios paikes, em especial nos Estados Unidos e no Canadé, mas também
em paises ou regides mais préximas de Macau, como Hong Kong, Singapura, Austrélia
e Nova Zelandia, entre outros.

Por ser uma referéncia monetaria mundial quando se utiliza a expressdo délares
ou dollars pensa-se imediatamente na moeda norte-americana, e no valor que a moeda
que esta em circulacdo tem relativamente ao délar. Enfim, dollars é sinébnimo de moeda,
de dinheiro.

Como se pode ler no mais recente Acorddo do Tribunal de Segunda Instancia
“um sinal, para poder ser registado, como marca (...), deve possuir a necessdaria
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 servigos, expressdes necessarias para indicacdo das suas
qualidades ou funcdes e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da
linguagem comum, ndo devem poder ser monopolizados. [...] "

“O caracter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado, por um lado, em
relacdo aos produtos ou servigos para 0s quais 0 registo é pedido e, por outro, em
relacdo a percepcao que dele tem o publico consumidor ou utilizador final.”

Note-se, pois, que relativamente a expressdao “CotaiArena’ para a mesma classe
35.9 entendeu-se no citado aresto que ndo se trata de uma expressdo usual e tem
capacidade distintiva, podendo considera-se uma expressao de fantasia, admitindo-se,

em tese, que tal marca seja complexa e que a expressdo “Cotai” seja absorvida pelo
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conjunto dos sinais.

Ha&, pois, que ter em conta que na analise das marcas deve proceder-se por
intuicdo sintética e ndo por dissecacdo analitica pelo que a marca registanda tem se ser
apreciada “no seu conjunto”, e ndo “elemento por elemento”.

A funcdo de um nome geogréfico € em primeiro lugar, identificar o pak, a
provincia, a cidade em questdo, e ndo podera substituir a funcdo distintiva de uma
marca que € identificar um objecto de industria, comércio ou servicos, a ndo ser que,
quando aplicado a designacdo de um objecto dessa natureza, ele ndo evoque qualquer
proveniéncia, ou seja, seja uma designacéo de fantasia.

No nosso caso, tal como no caso da marca COTAIARENA, analisada no citado
aresto, o elemento diferenciador deveria ser a palavra dollars, todavia, também aqui,
tendo em mente o conjunto de produtos ou servicos que a marca se propde
assinalar —“publicidade, gestdo de negocios comerciais e administracdo comercial da
actividade, de empresas comerciais, relacionada com a promocdo de programas de
pontos de incentivos e concursos para clientes, para promover hotéis, casinos, jogos de
fortuna ou azar e servigos hoteleiros, de viagens e de entretenimento; promocdo de
programas de pontos de incentivos e concursos para clientes, para promover hotéis,
casinos, jogos de fortuna ou azar e servigos hoteleiros, de viagens e de entretenimento”
- teremos de extrair idéntica conclusdo no sentido de ser manifesto que é a expressao
Cotai que assume predominancia, sendo a palavra dollars um elemento marginal, com
um cunho totalmente genérico e indeterminado perdendo em concreto essa capacidade
distintiva, na medida que o publico a podera associar a qualquer outro operador
comercial do Cotai.

Como se pode ler na fundamentacé@o do citado acorddo, ndo sédo admissiveis 0s

sinais descritivos, tais como denominacdes genéricas que identificam os produtos ou 0s
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servicos, expressdes necessarias para indicagdo das suas qualidades ou fungdes e que,
em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, ndo devem
poder ser monopolizados.

E o0 caso da expressdo dollars cujo significado é, como vimos, dinheiro, daique
uma marca composta pelos vocabulos COTAI + DOLLARS se apresente como equ voco,
genérico e impreciso criando na mente do publico consumidor a ideia de que o produto
ou servico associado a marca pode estar a ser prestado por qualquer operador de jogo
daquele espaco territorial, dado que todos eles se situam no Cotai e ttm como objectivo
a criacdo de lucro, a acumulacgéo de capital, dividendos, dinheiro, enfim, de dollars.

Assim, pelos fundamentos supra aduzidos, julgamos que no vertente caso as
marcas objecto deste recurso néo tém, efectivamente, capacidade distintiva e, como tal,
ndo podem ser registadas, devendo ser mantido o respectivo despacho de recusa, com
os fundamentos juridicos nele aduzidos..... .

Trata-se de uma decisdo que aponta para a boa solugédo do caso e que
esta em conformidade com a jurisprudéncia que tem sido adoptada
recentemente e de forma unanime por este Tribunal nos processos
congeéneres, nomeadamente nos Procs. n% 127/2013, 43/2013, 172/2008 e
102/2013, em que a ora recorrente também era parte nos mesmos.

Assim, ao abrigo do disposto do n°5 do art®631°do CPCM, é de
negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na deciséo

impugnada.

IV — Decisdo
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar

provimento ao recurso interposto, confirmando a sentenca recorrida.
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211/2014

Custas pela Recorrente.

Notifique e registe.

*

RAEM, aos 29 de Maio de 2014.

Ho Wai Neng
José Candido de Pinho

Tong Hio Fong
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