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SUMARIO:

I. O conceito “capacidade distintiva”, ndo é absoluto, mas antes relativo.

I1. Ninguém pode dizer que uma marca ndo tem capacidade distintiva em
abstracto. SO se pode dizer que ndo tem capacidade distintiva aquela que,
em concreto, ndo consiga fazer distinguir algum produto de outro com

marca ja registada no mercado.

I11. A disting8o apresenta-se assim em conexao estreita e necessaria com a
ideia de semelhanca. E a analise desta, no que respeita ao aspecto grafico
ou figurativo, implica a existéncia de duas ou mais marcas em competicéo

ou em confronto.
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Processo n©264/2015

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

| — Relatorio

Por sentenca do TJB datada de 15/10/2014 (Proc. n°®CV3-14-0024-CRJ),
foi julgado procedente o recurso interposto pela Recorrida, A Ltd.,
revogando-se a deciséo da Direccdo dos Servicos de Economia (DSE)

que aquela tinha recusado o registo da marca N/XXXXX.

Dessa decisao vem recorrer a Recorrente, Direccdo dos Servigcos de

Economia, alegando, em sede de concluséo, o seguinte:
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A Recorrida respondeu a motivagdo do recurso acima em referéncia nos
termos constante a fls. 138 a 145 dos autos, cujo teor aqui se da por

integralmente reproduzido, pugnando pela improcedéncia do recurso.
Foram colhidos os vistos legais.

Il — Factos
Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:
A Ltd. requereu em 15 de Maio de 2013 o registo do sinal

na classe 282 para cartas de jogar, equipamentos para jogos,
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nomeadamente distribuidores electronicos e de seguranca para cartas

de jogar.

A DSE recusou o registo da referida marca com fundamento na
circunstancia de a mesma ndo ter eficécia distintiva, invocando o art®
214°n°1, al. a) e art®9°al. a) do RJPI.

A decisdo de recusa foi publicada no BO, Il, Serie, n®4/2014, de 02 de
Abril.

111 — Fundamentacao

O presente recurso consiste em saber se a marca N/XXXXX possui
capacidade distintiva e € susceptivel de ser objecto de proteccdo pelo

registo.

A Direccéo dos Servicos de Economia entendeu que n&o, tendo por isso

recusado o registo pretendido.
A sentenca em escrutinio seguiu caminho contrario.

\Vejamos.
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Como se sabe, a marca € um sinal distintivo de produtos e servigos de uma
empresa dos de outras. Isto €, a marca exerce uma funcéo de garantia de
qgualidade 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. Ora, se ela tem por objectivo
assinalar produtos e servigos de uma empresa de forma a se demarcar dos
de outras empresas, parece claro que o seu registo implica que tenha

capacidade distintiva.

S6 que este conceito “capacidade distintiva”, nos termos equacionados,

ndo € um conceito absoluto, mas antes relativo. Expliqguemo-nos.

Ninguém pode dizer que uma marca ndo tem capacidade distintiva em
abstracto. SO se pode dizer que ndo tem capacidade distintiva aquela que,
em concreto, ndo consiga fazer distinguir algum produto de outro com

marca ja registada no mercado.

Ou seja, o registo deve ser recusado se marca registanda néo se distingue,
ou muito dificilmente se distingue, de outra ja registada. E, aliés, isso o
que emerge do art. 1979 n®L, do RJPI, ao estabelecer que “Sé podem ser
objecto de proteccdo ao abrigo do presente diploma, mediante um titulo de marca, o

sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo grafica, nomeadamente
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palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, 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.”.

Por exemplo, esta marca desde logo serve para assinalar cartas

de jogar. Nesse sentido, é distintivo de outra que sirva para assinalar
guarda-chuvas, por exemplo, ainda gue com desenho ou grafismo parecido.

Logo, por aise vé que tem, nesta equacéo, capacidade distintiva.

Mas se quisermos descer ainda mais na comparacao (relativa), podemos

~\ A—

D
Q

4l ou desta outra aiNCa s——

dizer que ela é bem diferente desta &

Entdo, pergunta-se: o confronto entre estas marcas (as duas Ultimas por
nos criadas, apenas para parametro comparativo) mostra ou ndo que elas

se distinguem umas das outras?
A resposta sO pode ser afirmativa, obviamente.

Ora, 0 que pretendemos dizer &, portanto, que a analise da capacidade
distintiva s6 é conclusiva num ou noutro sentido se houver duas ou mais

marcas em competicdo ou em confronto. A distincao apresenta-se assim
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em conexao estreita e necessaria com a ideia de semelhanca.

Portanto, se a marca € aplicada num produto ou no seu invélucro de forma
a distinguir este (produto) de outro idéntico ou semelhante, se 0 que se
pretende é evitar que o consumidor caia em erro acerca da proveniéncia
(v.g., Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, pag. 56) e, por
conseguinte, que ele seja capaz de associar (distinguindo) os produtos ou
servicos a uma empresa e ndo a outra, parece evidente que a concluséo a
alcancar carece da existéncia de confronto que impligue uma analise
comparativa tendente a indagar da semelhanca ou dissemelhanca. Ou seja,
implica pelo menos duas marcas, razdo por que diziamos que 0 conceito

de capacidade distintiva ndo € absoluto, mas relativo.

Estamos em presenca de uma marca grafica/fugurativa (autor e ob. cit.,

pag. 78), de natureza desenhtica, sem duvida.

Ora, e como resulta do teor, entre outros, dos Acs. do TSI, de 17/07/2014,
Proc. n° 226/2014 e de 6/11/2014, Proc. n° 355/2014, a DSE ja antes
procedeu ao registo de marcas proximas destas'. Entdo, ndo se percebe
muito bem como a DSE o tenha feito anteriormente, e agora se tenha

recusado ao registo desta. E sobretudo ndo se entende como, por sua

1 A prépria recorrida fez o favor de indicar alguns registos de cartas de jogar em Macau nas suas
alegacdes de resposta ao recurso (ver fls. 141 dos autos).
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Iniciativa, tenha considerado que a marca em apreco ndo tem capacidade
distintiva, se, estando em causa um interesse privado e concorrencial, néo
houve ninguém do sector privado (nenhuma empresa) a pugnar pela
recusa de registo em virtude de a marca ndo se distinguir da sua ja

anteriormente registada.

Ou seja, a DSE partiu de um pressuposto abstracto ou virtual, digamos
assim, para negar um registo, quando a recusa deveria ter partido de uma
concluséo acerca da falta de capacidade distintiva em concreto com outra

que tivesse (devesse ter) tomado em comparacao.

N&o estamos a dizer que em concreto esta marca deva ser registada. Pode
haver, efectivamente, razdes para a recusa, hdo sabemos. O gque estamos é
a afirmar é que os argumentos apresentados em abstracto pela DSE néo

podiam conduzir necessariamente a recusa do registo.

Isto significa que a decisdo administrativa deve ser revogada (como o foi
pela sentenca recorrida), devendo os autos voltar a entidade competente

para reanalise do pedido.

**%x

IV — Decidindo
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Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso, exceptuando
na parte em que a sentenca recorrida determina a pratica de outro acto que

admita o registo.

Custas em ambas as instancias pela recorrida em somente um 1/5 da taxa

de justica devida.

TSI, 21 de Maio de 2015

José Céandido de Pinho (por vencimento)

Tong Hio Fong

Ho Wai Neng

(vencido, por entender que a marca
registanda ndo tem capacidade
distintiva, concordado portanto os
fundamentos do recurso da D.S.E.)
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