Processo n.’ 130/2014. Recurso jurisdicional em matéria civel.

Recorrente: A.

Recorrida: Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direc¢do dos Servicos de

Economia.

Assunto: Marcas. Capacidade distintiva. Proveniéncia geogréfica. Sinais usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio. Clube Hou da Strip

do Cotai.

Data do Acordao: 19 de Junho de 2019.

Juizes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

SUMARIO

I - O nome COTAI pode ser utilizado numa expressdo de uma marca mais alargada,

desde que com capacidade distintiva.

Il - Nada obsta a que o nome Clube se insira numa marca com outros sinais, desde

que a marca tenha caracter distintivo.

111 - As marcas BRIKEKIEE S e BEIKEEKIEE 2 (Clube Hou da Strip do

Cotai) tém capacidade distintiva para assinalar servigos incluidos nas classes 35.2e 41.2
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O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima
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ACORDAM NO TRIBUNAL DE ULTIMA INSTANCIA DA REGIAO

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:

| — Relatorio

A interp0s recurso judicial do despacho da Chefe do Departamento de Propriedade
Industrial, da Direccio dos Servicos de Economia (DSE), que recusou o registo das
marcas nominativas N/XXXXX e N/XXXXX constituidas pelos sinais & /K$& G KB S&

e N/XXXXX e N/XXXXX constituidas pelos sinais &K GG K HEZE <>, para assinalar

servigos incluidos nas classes 35.* e 41.%

O recurso foi julgado improcedente por sentenca do Tribunal Judicial de Base

(TIB).

A interpds recurso para o Tribunal de Segunda Instancia (TSI) que negou

pI’OVi mento ao recurso.

Inconformada, recorre A (doravante designada ora recorrente) para este Tribunal de

U Itima Instancia (TUI), formulando as seguintes conclusoes:
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a) As marcas % kS KIEES e FRKSIEKIE S S a que se reportam os pedidos
de registo N/XXXXX a N/XXXXX s3ao marcas nominativas complexas, em cuja
composi¢ao surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, ja que constitui

um toponimo: & /K.

b) 4 Y K3 constitui, na marca em causa, expressdo de fantasia, o que confere a
marca um caracter geral de fantasia; ndo ¢ um termo usual e s6 passou a ser utilizado por

iniciativa da Recorrente, que o associou a % /K.

¢) A expressdo §:¢ K #H corresponde, em portugués, a avenida de luz dourada.

d) /PHIAT ndo € uma referéncia geografica mas antes um sinal de fantasia, que néo
corresponde a uma qualquer localizagdo geografica pré-existente e que faz alusdo a Strip de

Las Vegas, onde a Recorrente possui a sua sede e opera o Venetian Resort-Hotel-Casino.

e) As marcas FEKEERIESET e PRSI KIESES: aludem a uma experiéncia
decalcada daquela que a Strip de Las Vegas proporciona a quem a visita, o que s6 pode e na
realidade ¢ feito pela Recorrente, inica operadora instalada em toda a zona do Cotai que

também opera resorts integrados na Strip de Las Vegas.

f) A utilizagdo das marcas F{ZKE Y RKIEES e FASERKIEES por outros

operadores ¢ uma utilizacdo enganadora.

g) As marcas B KSR IEED e FRKSEKIE S possuem, assim, capacidade
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para distinguir, em funcdo da origem, os produtos e servigos da Recorrente dos produtos e

servicos de outros comerciantes.

h) O publico consumidor associa a expressdo F&ZK< 5 K#E a Recorrente, pois que

sabe tratar-se de uma marca que lhe estd intimamente associada.

i) Por sua vez, quanto aos dois tltimos caracteres das marcas em causa, Z& ¢ E<=,
se o segundo possui o significado de “clube”, ja o primeiro ¢ uma designagdo propria que

qualifica o clube e lhe confere distintividade.

j) Ao considerar que as marcas B K RNIEIED ¢ BRAES I RNEZFES sio
compostas por sinais que designam apenas caracteristicas de produtos ou servicos, isto €, a
sua proveniéncia geografica, e por termos usuais e correntes, a douta sentenca recorrida
procede a uma errada aplicacdo das normas contidas nas alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo

199.° e na alinea a) do n.° 1 do artigo 9.° do RJPL.

k) Porém, mesmo que se entendesse que as marcas FKEYERKIEZES e RS
KiEZ7> sdo exclusivamente constituidas por expressdes genéricas e usuais, 0 que se nao
aceita, sempre se dird que adquiriram distintividade por forca de uma utilizacdo intensa, ao

abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 214.° do RJPL

1) Por forga dessa utilizagdo, o ptblico consumidor associa a marca base & ZKkE A

76 a produtos e servigos prestados pela Recorrente ou por empresas suas subsidiarias,
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associacdo que ¢ valida também para qualquer marca mais complexa que incorpore esta

expressdo, como ¢ o caso de FE K RIEFEE e FAEERNEFEE.

II — Os factos

Os factos considerados provados pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instancias,

sdo 0s seguintes:

- A recorrente, em 19 de Setembro 2008, requereu junto da DSE o registo das marcas

a que foram atribuidos os N/XXXXX a N/XXXXX.

- Tais marcas sdo compostas pelos seguintes sinais: FRKEERIEEE e FRAKEIEK

N2

.

- As referidas marcas destinam-se a assinalar servigos das classes 35% e 41%.

- Por despacho de 1 de Julho de 2013, a DSE recusou os pedidos de registo das
aludidas marcas nos termos do disposto nas alineas b) e c) do n.° 1 do artigo 199.°,
conjugadas com a alinea a) do n.° 1 do artigo 9.°, ex vi alinea a) do n.° 1 do artigo 214.°,

todos do RJPIL.
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III — O Direito

1. A questido a resolver

Trata-se de saber se as marcas J& K& Y RKIEE® e RSN RNEZS tém

capacidade distintiva.

2. Capacidade distintiva da marca

Em portugués, com um anglicismo, o significado das duas marcas ¢ Clube Hou da

Strip do Cotai, sendo a primeira em chinés tradicional e a segunda em chinés simplificado.

A traducgao literal dos caracteres chineses que pretendem significar strip ¢ Avenida da

Luz Dourada.

Strip, no contexto da marca, faz alusdo a Strip de Las Vegas, local de implantacdo de

casinos e hotéis e onde a recorrente opera um casino.

Hou Kong ¢ um antigo nome por que era designada a cidade de Macau, sendo a
traducdo literal de Hou fosso e Kong rio, Rio do Fosso, talvez mais rigorosamente, Rio

Hou.

Ha, entdo que apurar se as marcas FEAKGERIEZES e BRAKSIEAIEFES ou, em
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portugués, a marca Clube Hou da Strip do Cotai, tém capacidade distintiva.

O registo da marca atras referida foi recusado com fundamento nas alineas b) e c) do

o

n.° 1 do artigo 199.°, conjugadas com a alinea a) do n.° 1 do artigo 9.°, ex vi alinea a) do n.

1 do artigo 214.°, todos do RJPI, onde se dispoe:

Artigo 214.°©
(Fundamentos de recusa do registo de marca)
1. O registo de marca é recusado quando:
a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessdo de direitos
de propriedade industrial previstos no n.°1 do artigo 9.6
b) ...
C)...

ok~ v

Artigo 9.°©
(Fundamentos gerais de recusa)

1. S&o fundamentos de recusa da concessao dos direitos de propriedade industrial:
a) O objecto ndo ser susceptivel de protec¢éo;
b) ...
C)...
d) ..
e) ...
f) ..

g) ...
2. ...

3....
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“Artigo 199.°
(Excepcdes e limitagdes a proteccéo)

1. N&o sdo susceptiveis de proteccdo:

a) ...

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicacbes que possam servir no
comeércio 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 sticas dos mesmos;

c) Os sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos héabitos leais e constantes do comércio;

2. ...
3.7

Ou seja, foi recusado o registo da marca por se tratar de marca fraca, por se ter
entendido que se limitava a representar sinais constituidos exclusivamente por indicacoes
gue possam servir no comércio para designar a proveniéncia geografica (COTAI e Strip),
bem como porque os sinais em causa se tinham tornado usuais na linguagem corrente ou

nos habitos leais e constantes do comércio.

A sentenca de 1.2Insténcia, que negou provimento ao recurso, entendeu:

«...como ¢ do conhecimento comum, diremos que a expressao “Clube” corresponde a
uma expressao genericamente utilizada nos espagos hoteleiros e afins, bem como noutros e
em varios sectores da sociedade (por ex. no desporto), expressdao essa que ¢ usada na

linguagem corrente.
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Nessa medida ndo ¢ tal expressdo, componente utilizada nas marcas registandas,

ainda que associado a um outro nome, susceptivel de registo nos termos do predito preceito.

Argumentar-se-4 que, nos termos do art®214 n°3 do RJPL, o facto de a marca ser
constituida por aqueles sinais e indicagdes referidos na al. ¢) do n°l do art°199° do RJPI,

ndo constituem fundamento de recusa do registo desde que tenham adquirido caricter

distintivo.

13

Diremos ainda: o registo (de sinais ou figuras comummente utilizados no
mercado) deve ser negado apenas quando os sinais ou indicagdes de que a marca for

exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente

ou nos habitos leais e constantes do comércio em relacdo aos produtos ou aos servigos para

que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se ndo existir

essa relacdo_(....) ou se_a marca incluir outros elementos que lhe fornecam suficiente

capacidade distintiva” — Cfr. Cdodigo de Propriedade Industrial Anotado, coordenacdo de

Anténio Campinos e Luis Couto Gongalves, 2010, pag.437.

E verdade, em termos dogmaticos estdo os conceitos, a proposito necessarios,
convenientemente definidos e “arrumados”. O problema ¢ a concretizagdo dos mesmos nos

casos da vida real.

E mesmo esta a grande e dificil tarefa que se nos depara sistematicamente, quer pela

fluidez dos conceitos e principios juridicos onde nos devemos aportar (que estdo
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estratificados, ndo ha duvida), quer pela grande componente subjectiva que envolve esta
substancial apreciagdo: em situagdes de fronteira nunca estaremos preparados para afirmar

peremptoriamente que ¢ indubitavel a capacidade distintiva ou nao.

Pela nossa parte, na procura da melhor solugdo, diremos que no caso ndo temos

duvidas (pelo menos relevantes) quanto a qualificacdo da expressao (clube).

Ainda que associada a um qualquer nome, igualmente a expressdo remanescente e
nuclear posta em crise (avenida da luz dourada do COTAI), também ndo registavel
(diremos, essencialmente por isso mesmo), a expressao “clube” ndo € susceptivel de registo

porque ndo releva de virtualidade ou capacidade distintiva.

Quanto as demais componentes da marca, ndo dispomos de argumentos substancias
que importem a alteragdo da jurisprudéncia que a proposito ¢ dominante em Macau, nem

sequer com a chamada a colagao do disposto no art°214° n°3 do RJPIL.

Com ela diremos que “A palavra Cotai ¢ um vocabulo que exprime um local
especifico de Macau, uma zona e uma area geografica do territorio. Por conseguinte, este
sinal estd excluido da norma limitativa de protec¢ao” (art®199 n°1 al.b) do RJPI)— Cfr. Ac.

do TSI de 17.3.2011, n°172/2008

De resto a expressdo “avenida da luz dourada”, também utilizada, ndo mais ¢ do que a

referéncia especifica e relevante do local mais importante do Cotai, ou seja, a Av* principal
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dos casinos e da qual todos se lembram quando se fala naquele sitio. Por isso mesmo, na
conjugacao com Cotai, a marca, neste segmento, “reduz-se” a uma referéncia geografica

concreta. Nao mais do que isso.

A utilizagdo destes sinais (avenida da luz dourada) ndo acrescenta nada mais a marca
em termos de distintividade, sendo a intencdo de conceder um especial énfase ao local
donde sdo prestados os servigos, numa avenida, efectivamente cheia de luz, num sitio do
Cotai, ou seja, mais ndo ¢ do que uma intencdo materializada de, por essa via, realgar

perante os consumidores que os servigos tém origem nessa concreta zona geografica.

Concluindo, diremos que as marcas constituidas por expressdes indicativas de um
dado sitio geografico (cotai), isoladas ou associadas com uma alocucao usada na linguagem
corrente (clube), também com designacdes genéricas (avenida da luz dourada) e
realcadoras, na conjugagao com a referéncia nuclear (cotai), de local geografico especifico,

nao sdo susceptiveis de registo.

E porque, como ja se disse, ainda que tidas as expressdes na globalidade, ndo relevam
de capacidade distintiva, assim permitindo identificar de acordo com o critério do homem
médio um produto ou servico fornecido pela recorrente, ndo se pode invocar o disposto no

art® 214° n° 3 do RJPI».

Ja 0 acordd@o recorrido considerou que as marcas em causa “se, por um lado,

abstractamente, se podem considerar uma composicdo de fantasia, bem podendo haver
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muitos outros clubes no Cotai, bem podendo ser legitima a pretensdo do seu registo, por
outro, a apropriacdo a todo o custo por uma determinada expresséo, altamente disputada,
numa guerra marcaria que € do conhecimento publico, faz-nos recuar, postergando alguns
principios do Direito das marcas em nome de outros, como sejam 0s da transparéncia e

livre concorréncia”.

Podemos dizer que, enquanto a sentenca de 1.2 Instancia se fundou em argumentos
juridicos, embora ndo convincentes, como veremos, 0 acérdao recorrido conclui que as
marcas tém carécter distintivo, mas nega a possibilidade de registo com consideracdes

extrajuridicas, com base em critérios de conveniéncia.

Vejamos.

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acordao de 20 de Maio de 2015,

no Processo n.° 19/2015:

«A marca ¢ um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva
fruicdo, utilizagdo e disposicdo das invengdes, criacdes e sinais distintivos, dentro dos
limites, condigdes e restricdes fixados na lei [artigo 5.° do Regime Juridico da Propriedade

Industrial (RJPT)].
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Como se refere no artigo 197.° do RJPI, “S6 podem ser objecto de proteccdo ao
abrigo do presente diploma, mediante um titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais
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 servicos de uma empresa dos de outras

empresas’.

(13

A marca destina-se a distinguir produtos ou servicos. Sendo ela “... um sinal
distintivo de coisas, ha-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua fun¢do, de

eficacia ou capacidade distintiva, isto €, ha-de ser apropriada para diferenciar o produto

marcada de outros idénticos ou semelhantes™”.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o principio da especialidade, segundo o
qual a marca ha-de ser constituida por forma a que ndo se confunda com outra

anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante».

Clube € uma designacdo que estd vulgarizada, significando uma determinada
agremiacdo de pessoas, de caracter recreativo, cultural, artitico, politico, social. Esta
designacédo também é utilizada para significar o local da sede da agremiacéo ou o local das

reunides ou encontros da associacao de pessoas.

! FERRER CORREIA, Ligées de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume 1, 1973,
p. 323.
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Como é do conhecimento geral, a origem do nome COTAI é uma forma abreviada de
Zona de Aterros do COTALI, que é uma zona de aterros conquistada ao mar, no principio da
década de 90 do Século XX, com vérios hectares de area (620, segundo se diz em site do

Governo), dos dois lados da Estrada do Istmo que ligava as Ilhas da Taipa e Coloane.

Uma marca apenas com o nome Clube ndo seria passivel de registo, por forca da
alinea c) do n.°1 do artigo 199.°do RJPI, dado que apela a um sinal ou indicacdo que se

tornou usual na linguagem corrente e nos habitos leais e constantes do comércio.
Mas nada obsta a que o nome Clube se insira numa expressdo com caracter distintivo.

Como se explica no Codigo da Propriedade Industrial Anotado, com coordenacgéo
geral de ANTONIO CAMPINOS e coordenacdio cientffica de LUIS COUTO
GONCG ALVES, ? referindo-se a norma semelhante do Cédigo portugués: «Decorre que
deve ser vedado o registo de sinais somente compostos por vocabulos ou figuras
comummente utilizados no mercado, que, sendo elementos usuais na pratica comercial, ndo
s6 ndo podem ser retirados da livre disponibilidade de todos os que se dediquem a
determinada actividade, como também néo séo aptos a permitir que o consumidor, através

deles, distinga produtos ou servicos.

2 Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, com coordenagdo geral de ANTONIO CAMPINOS
e coordenacdo cientifica de LUIS COUTO GONCALVES, Almedina, Coimbra, 2.* edigdo, 2015, p. 399.
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Ha que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando os sinais ou

indica¢des de que a marca for exclusivamente® composta se tiverem efectivamente tornado

usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio em relagdo aos
produtos ou aos servicos para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo

ser concedido se nao existir essa relacaoy.

Uma marca apenas com o nome COTAI ndo seria passivel de registo, por forca da
alinea b) do n° 1 do artigo 199.° do RJPI, dado que seria um sinal constituido
exclusivamente por indicacdo que serve no comeércio para designar a proveniéncia

geogréafica do produto ou da prestacdo do servico.
Mas, identicamente, o nome COTAI pode ser utilizado numa expressao mais alargada.

E, ainda, o que esclarece o Codigo da Propriedade Industrial Anotado, com
coordenacdo geral de ANTO NIO CAMPINOS e coordenacdo cientffica de LUIS COUTO
GONCG ALVES,* a propésito de norma semelhante do Cédigo portugués: a impossibilidade
de «registo de sinais descritivos, que se limitem a informar directa e exclusivamente o
consumidor sobre as caracteristicas dos produtos ou servigos que identificam, restricdo que
se justifica plenamente, pois o contrério equivaleria a admitir a apropriacéo exclusiva de
indicacOes que devem ser preservadas e ficar disponiveis para serem livremente utilizadas

no mercado.

* Sublinhado nosso.
4 Codigo da Propriedade Industrial Anotado citado, p. 396.
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Esta proibicdo apenas é aplicavel aos sinais unicamente formados por componentes-

descritivos, podendo ser deferido um pedido de registo quando a elementos néo distintivos

acrescerem outros nio descritivos se “a combinacdo oferecer um conjunto distintivo’ e,

ainda, se a marca ndo for directamente descritiva, ou seja, “se SO se limitar a sugerir ou
evocar por forma inabitual e invulgar uma caracteritica do produto ou servigco designando-
se, nesta ultima hipotese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa” (Lui Couto

Gongalves, Manual de Direito Industrial, 5% ed., 2014, p. 202)».

Relativamente a utilizagdo dos caracteres chineses que significam Strip, por alusdo a
Strip de Las Vegas (em traducgdo literal para portugués, Avenida da Luz Dourada), ao
contrario do que entendeu a DSE, fundamentando-se em anterior acordao do TSI, ndo esta
em causa qualquer conceito de localizagdo geografica, pelo que a alinea b) do n.° 1 do

artigo 199.° do RJPI, nunca seria fundamento para impedir a sua utilizag3o.

Ainda que assim ndo fosse, como o nome ¢ usado numa expressao com outros nomes,
nada obstaria a composi¢do da marca com tal nome, desde que a expressao global tenha

capacidade distintiva.

Por fim, quanto ao nome Hou, por alusdo ao nome Hou Kong, antigo nome da cidade
de Macau, nenhum das trés instancias de decisdao (DSE, TJB e TSI) se opds a sua utilizagao,

pelo que nada hé que acrescentar.

® Sublinhado e negrito nossos.
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Finalmente, h4 que concluir se as marcas globalmente consideradas tém capacidade

distintiva.

Nao temos quaisquer duvidas que tém essa capacidade, porque dao um sentido

peculiar a varios nomes utilizados.

As consideragdes utilizadas pelo acorddo recorrido para negar provimento ao recurso
ndo tém suporte legal, visto ndo se vislumbrar qualquer tentativa de apropriagdo da
expressao COTAL ja que este nome pode ser utilizado por outros interessados, desde que

sigam as regras legais.

IV — Decisao

Face ao expendido, concedem provimento ao recurso e revogam tanto o acordado
recorrido como a decisdo administrativa, que deve ser substituida por outra que conceda o

registo.

Sem custas os dois recursos jurisdicionais.

Macau, 19 de Junho de 2019.

Juizes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) — Song Man Lei — Sam Hou Fai
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