Processo n.’ 82/2015. Recurso jurisdicional em matéria civel.

Recorrente: A.

Recorrida: B.

Assunto: Capacidade distintiva da marca. Espécie e qualidade dos produtos e servicos.

THERE 224 e Fast Action Baccarat.

Data do Acordao: 30 de Julho de 2019.

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

SUMARIO

As marcas EEL B R % e Fast Action Baccarat, nome de jogo de casino apenas
oferecido pelo titular da marca em Macau, constituem expressdo respeitante a designacéo
indicativa da espécie e qualidade dos produtos e servigos a que se destina, pelo que violam

o disposto no artigo 199.6 n.°1, alinea b) do RJPI.

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 interpds recurso judicial dos despachos de 24 e 27 de Janeiro de 2014, da Chefe do
Departamento de Propriedade Industrial, da Direccao dos Servicos de Economia
(DSE), que recusou o registo, respectivamente, das marcas N/XXXXX #HE[ T 7 4% e

N/XXXXX, FAST ACTION BACCARAT para assinalar servicos incluidos na classe 41.%.

Por sentenca, de 11 de Novembro de 2014, foi julgado improcedente o recurso.

A interp0s recurso para o Tribunal de Segunda Instancia (TSI) que, por Acérdao de

18 de Junho de 2015, negou provimento ao recurso.

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

U Itima Instancia (TUI), formulando as seguintes conclusoes:

a. As marcas a que se reportam os pedidos de registo N/XXXXX e N/XXXXX sdo
marcas nominativas, compostas pelas expressdes i Hf [ 57 4% e FAST ACTION

BACCARAT.
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b. A decisio recorrida aponta as marcas #RE [ 57%4% ¢ FAST ACTION BACCARAT
falta de distintividade, porque correspondem a um tipo de jogo € a uma sua caracteristica,

caindo na al¢ada das alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo 199.° do RJPIL.

c. A marca ¢ registavel quando possua um minimo de capacidade distintiva.

d. ZEER 557 4% e FAST ACTION BACCARAT sdo marcas sugestivas, com as quais a
Recorrente pretende fazer alusdao a uma das caracteristicas de um jogo por si desenvolvido e

exclusivamente por si oferecido ao publico.

e. As marcas sugestivas sdo, a par das marcas de fantasia e das marcas arbitrarias,

registaveis.

f. BN 574% ¢ FAST ACTION BACCARAT ndo correspondem a termos usuais,

tanto mais que so a Recorrente os usa.

g. HEL 5 4% e FAST ACTION BACCARAT sdo sinais inovadores, associados a

inovagao tecnologica desenvolvida pela Recorrente.

h. Todas as patentes ou invengdes tém que ter um sinal que as identifique e ZEEL 5
4% ¢ FAST ACTION BACCARAT proporcionam essa identificagdo, funcionando por sua

vez como sinais distintivos.

i. Ao considerar que as marcas N/XXXXX e N/XXXXX sdo exclusivamente
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compostas por termos descritivos, usuais e correntes, o acoérdao recorrido violou as normas

insitas no artigo 197.° e nas alineas b) e c¢) do n.° 2 do artigo 199.° do RJPL

II — Os factos

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

sdo 0s seguintes:

A. Em 31 de Outubro de 2012, a Recorrente apresentou o pedido de registo de marcas

N/XXXXX, para assinalar servigos da classe 41*. A sua marca ¢ constituida por: ZEEE 552

\ IS
e

B. No mesmo dia, a Recorrente apresentou a DSE o pedido de registo de marcas
N/XXXXX, para assinalar servicos da classe 41%. A sua marca ¢ constituida por: FAST

ACTION BACCARAT.

C. Em 7 de Outubro de 2013, dos pedidos de registo de marcas indicados a parte

contraria B apresentou reclamagdes a DSE.

D. Em 11 de Novembro de 2013, a Recorrente apresentou contestacdo a DSE sobre as

duas reclamacgdes indicadas em C.

E. Em 24 de Janeiro de 2014, a Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da
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DSE deu a sua concordancia ao teor da informagdo n° XX/DPI, proferindo na mesma o

despacho de recusa do pedido de registo N/XXXXX.

F. Em 27 de Janeiro de 2014, a Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da
DSE deu a sua concordancia ao teor da informagdo n° XX/DPI, proferindo na mesma o

despacho de recusa do pedido de registo N/XXXXX.

G. Os dois despachos de recusa de registo de marca indicados em E e F foram

publicados no Boletim Oficial da RAEM n° 8, Série II, de 19 de Fevereiro de 2014.

H. Em 19 de Margo de 2014, a Recorrente interpos recurso junto do Tribunal Judicial

de Base.

I “HEL 4% ¢ FAST ACTION BACCARAT s3o os nomes comerciais que a
Recorrente decidiu atribuir, a um servigo novo por si prestado em casino, assente numa

inovagao tecnoldgica introduzida no jogo do baccarat.

J. Trata-se de uma inovagdo que ¢ exclusiva da Recorrente e que s6 a Recorrente usa

nos seus casinos de Macau.

K. Essa inovag¢ao traduziu-se na apresentacao de um pedido de patente nos EUA (US

2013/866,351), em Macau (1/001219) e por via do PCT (PCT/IB2013/001111), por C e D.

L. A Requerente foi a criadora e ¢ detentora de direitos sobre a modalidade de Fast
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Action Baccarat.

M. As modalidades de “face-up baccarat” e de “no commission baccarat” t€ém sido

disponibilizadas em diversos casinos, incluindo o E.

N. A B CASINO S.A., concessiondria da explora¢do de jogos de fortuna ou azar em

Macau esta também autorizada pela DICJ a explorar mesas de “face up baccarat”.

0. Os casinos do F também disponibilizam mesas de “no commission baccarat”.

P. O B também disponibiliza mesas de “no commission baccarat” — alids, 83% das
mesas de baccarat disponibilizadas pelo B nas areas de jogo de massas sdo mesas de “no

commission baccarat”.

III — O Direito

1. A questio a resolver

Trata-se de saber se as marcas N/XXXXX #5244 e N/XXXXX, FAST ACTION

BACCARAT tém capacidade distintiva.

2. Capacidade distintiva da marca
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No Processo n.©64/2015, deste Tribunal, A interpds recurso judicial do despacho de
27 de Janeiro de 2014, da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direccao
dos Servigos de Economia, que recusou o registo da marca N/XXXXX, FAB, para assinalar

servicos incluidos na classe 41.2

Por sentenca, de 6 de Outubro de 2014, foi julgado improcedente o recurso.

A. interpds recurso para o Tribunal de Segunda Instancia (TSI) que, por Acérdéo de

30 de Abril de 2015, concedeu provimento ao recurso.

Inconformada, recorreu B para este TUI que, em 23 de Outubro de 2015, proferiu o

seguinte acordao (citam-se as partes pertinentes):

«1. A questao a resolver

Trata-se de saber se a marca FAB tem capacidade distintiva.

2. Capacidade distintiva da marca

O registo da marca FAB foi recusado com fundamento nas alineas b) e ¢) do n.° 1 do

artigo 199.° do RJPI, onde se dispde:

“Artigo 199.°©
(Excepcoes e limitaches a proteccao)
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1. N&o sdo susceptiveis de proteccdo:

a) Os sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta pela propria natureza do
produto, pela forma do produto necesséria a obtencdo de um resultado técnico ou pela
forma que confira um valor substancial ao produto;

b) Os sinais constituidos exclusivamente por indicagbes 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 indicacdes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos habitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com graficos, dizeres ou outros
elementos por forma peculiar e distintiva.

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

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concesséo,
quais os elementos constitutivos da marca que ndo ficam de utilizacdo exclusiva do
requerente”.

A decisdo administrativa e seus fundamentos foram aceites pelo Ex." Juiz de 1.2

Instancia, que negou provimento ao recurso daquela interposta.

Ja o acordao recorrido ndo concordou com tal posi¢ao, tendo dito a tal propdsito:

“Ao contrario do que entende o Exm.° Juiz a quo, a expresséo FAB em si, por
auséncia de significado proprio, ndo tem a virtualidade de sugerir seja o que for sobre a
espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréafica ou a época

de producéo do produto ou da prestacdo de servico, ou outras caracteriticas dos mesmos.
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S6 com as explicacBes pela propria requerente, ora recorrente, nos ficamos a saber
que afinal, a expressdo FAB é uma sigla proveniente das iniciais do nome, expresso na
inglesa, que é Fast Action Baccarat que a requerente criou para designar o tipo de jogo a

que se destina a marca registanda.

Na verdade, se ndo tivesse sido dito pela propria requerente como é que foi
concebida a tal expressdo FAB, nos, tal como as pessoas em geral, ndo poderiamos

associar, de imediata, a Fast Action Baccarat.

Pois uma coisa é a expressdo Fast Action Baccarat, outra coisa é o sinal FAB.

Se a expressdo Fast Action Baccarat ndo é susceptivel de registo por conter
indicagbes que possam servir para designar aquele tipo de jogo, esse sinal FAB, embora
consistente na sigla de Fast Action Baccarat, ndo € conotada pelo cidaddo comum como
uma expressao respeitante a designacéo indicativa da espécie e qualidade dos produtos e

servigos a que se destina.

Portanto, para além de ndo conter em si indicagdes que possam servir no comeércio
para designar a espécie e a qualidade de produtos/servigos a que se destina, a marca
registanda FAB, constituida por letras latinas, satisfaz os requisitos linguisticos prescritos

no art® 198° do RJPI”.

Concordamos, fundamentalmente, com o que se acaba de transcrever.
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Se o requerente da marca pretendesse registar como tal Fast Action Baccarat, esta
marca ndo poderia ser aceite porque integraria sinais constituidos exclusivamente por
indicacbes que servem no comeércio para designar a espécie ou qualidade da prestacao do
servigo em causa. Mas ndo é o caso. A marca € FAB e diz 0 acord@o recorrido que “esse
sinal FAB, embora consistente na sigla de Fast Action Baccarat, ndo é conotada pelo
cidaddo comum como uma expressdo respeitante a designacdo indicativa da espécie e

qualidade dos produtos e servicos a que se destina”.

Alega a ora recorrente na sua alegacdo que “pese embora, até ao momento, sejaa A. a
Unica concessionaria que proporciona aos seus clientes esta nova versdo do jogo do
Baccarat, nada obsta a que, no futuro, as restantes concessionarias possam também oferecer
a mesma versao do jogo, a imagem do que ja acontece com a forma tradicional ou face-up

desse mesmo jogo”.

Isto é exacto. O que ja ndo é certo € a sua conclusdo, baseada na sentenca de 1.2
Instancia, que o registo da marca registanda, conduziria a uma situacdo em que a marca
confundir-se-ia com o proprio jogo, com o proprio servico que visava proteger, sendo que
estar-se-ia a conceder o0 monopolio do uso da marca identificativa de um jogo que € de uso
generalizado por todas as operadoras e que por nenhuma delas pode ser apropriado em

termos de exclusividade.

Mas ndo é assim, nada obsta a que a ora recorrente ofereca este jogo e o designe
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como quiser, incluindo com um sinal nominal monossilabico, como é o caso da marca

registanda.

Claro que a ora recorrida pode ter uma vantagem em o mercado ja associar 0 jogo ao
nome FAB. Mas a raz&o para tal ndo reside na circunstancia de FAB constituir as iniciais
do nome do jogo em lingua inglesa, que a generalidade das pessoas desconhece, como se
deu como provado, mas por ser a primeira concessionaria a introduzir o jogo, fazendo com
que o mercado o conheca pelo nome que ela escolheu. Mas estas sdo circunstancias de

concorréncia, que ndo sdo tuteladas pelas normas que regem o registo de marcas.

Em suma, ndo procede o recursox.

3. O caso dos autos

Como vimos, consideramos no acordao de 23 de Outubro de 2015 que se o requerente
da marca pretendesse registar como tal Fast Action Baccarat, esta marca ndo poderia ser
aceite porque integraria sinais constituidos exclusivamente por indicacdes que servem no

comércio para designar a espécie ou qualidade da prestacao do servigo em causa.

Mantemos esta opinido.

HRER T 27 4% € a expressdo em chinés para Fast Action Baccarat, pelo que se lhe

aplicam idénticas consideragoes.
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Assim, deve ser confirmada a decisdo da DSE.

IV — Decisao

Face ao expendido, negam provimento ao recurso.

Custas pela ora recorrente em todas as instancias.

Macau, 30 de Julho de 2019.

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