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SUMARIO:

- A marca tem como fungdo servir a identificagdo do produto e do produtor
distinguindo-o de outros da mesma espécie;

- Os vocdbulos comuns ou sinais genéricos podem ser distintivos e inovadores se
tiverem adquirido o que a Doutrina classifica como “secondary meaning” ou se ndo
tiverem relagdo ou conexdo alguma com os produtos a que se destinam e que visa
distinguir;

- Ndo é impeditivo de integrar uma marca nominativa, um vocdbulo que de forma
alguma desigha o produto a que se destina e que sé através de um processo
intelectual de interpretagdo possa ser associado a uma outra palavra que

remotamente pode ser associada a uma das fungdes a que o produto se destina.
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Processo n°® 249/2021

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 8 de Julho de 2021
Recorrente: A Inc.

Recorrida: Direcgdo dos Servigos de Economia e Desenvolvimento Tecnologico

*

ACORDAM 0OS JUIZES DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DA RAEM:

I. RELATORIO

A Inc., com os demais sinais dos autos,

veio interpor recurso judicial da decisdo de 26 de Maio de 2020 do Chefe
do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcgdo dos Servigos de
Economia e Desenvolvimento Tecnoldgico que recusou o seu pedido de registo das
marcas n°s N/1***** ¢ N/1***** pedindo que sejam revogados os despachos de
recusa da DSE, sendo substituido por outro que conceda a marca objecto do
presente recurso.

Cumprido o disposto no art® 278° do RJPI veio a DSEDT a remeter ao
tribunal os processos administrativos referentes aos pedidos de registo de marca

a que se reportam os autos.
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Pelo Tribunal recorrido foi proferida sentenga negando provimento ao

recurso judicial interposto.

Ndo se conformando com a sentenga proferida veio a Requerente da marca

e Recorrente interpor recurso daquela decisdo apresentando as seguintes

conclusdes:

a.

Por douta sentencga datada de 18 de Dezembro de 2020, foi o recurso interposto
pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDT
que recusou 0 registo das marcas N/1***** e N/1***** por entender
essencialmente que as marcas registandas “XX YY ZZ” e “XX ZZ” ndo gozam
de capacidade distintiva.

A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo, que é
contraria a todos os canones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau
e no resto do mundo.

Entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou erradamente os critérios de
avaliacdo da distintividade de uma marca.

Como é sabido, a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos
bens e servigos que visa distinguir, devendo também ser aferido num todo, pelo
que o Tribunal a quo ndo deveria ter analisado as marcas de forma individualizada,
dissecando cada elemento.

O Tribunal a quo recusa assim o registo das marcas porque entende (erradamente)
que sdo compostas por um sinais genéricos, usuais e puramente descritivos, sem
oferecer qualquer justificacdo sélida do motivo porque considera que as marcas
néo séo distintivas.

Ora, primeiro, a Recorrente nédo reclama o direito exclusivo do uso das palavras

“XX”, “YY”, mas para as combinacdes Unicas e originais das mesmas,

constituindo termos novos, sem significados comuns de dicionario.
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g. O fundamento de recusa invocado apenas devera ser aplicado quando o contetdo
descritivo da marca € imediato, claro e inconfundivelmente 6bvio para o
consumidor medio.

h. Uma marca ndo precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada -

marcas sugestivas sdo passiveis de reqisto.

I. A questdo fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema de
origem comercial ou se é provavel que seja usado por diferentes comerciantes
como um termo descritivo.

J. Assim que o limite minimo de distintividade é-atingido, o registo de um sinal
deverd ser concedido, independentemente de 0 mesmo ser mais ou menos
inerentemente distintivo.

k. Assim, as marcas sugestivas, alusivas ou evocativas ndo esta vedado o registo Tal
¢ observado pela Associacao Internacional de Marcas (“INTA”).

I Deve considerar-se que as marcas registandas sdo passivel de cumprir a sua

funcdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no

mercado os produtos da Recorrente.

m.  Neste aspecto, ndo completamente dbvio o que “XX YY ZZ” ou “XX ZZ”
significam, visto que séo termos inovadores sem qualquer significado concreto.

n.  Tal é especialmente evidente, quando considerado que a lingua inglesa € uma
lingua estrangeira para a maioria dos consumidores de Macau (mas 0 mesmo serve
para 0s nativos de lingua inglesa).

0.  Por outro lado, a recusa do registo das marcas registandas é inconsistente com
outras decisdes de concessdo de marca tomadas pela DSEDT.

p. Com efeito, e é de extrema importancia relembrar, foram concedidos varios
registos de marcas que incluem a palavra “XX”, incluindo varias marcas
pertencentes a familia de marcas “XX” da Recorrente, nomeadamente a marca

“XXYY” - expressao integralmente incluida na marca registanda “XX YY ZZ”
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- pelo que se questiona como apenas a adi¢do da palavra “ZZ” elimina a
capacidade distintiva daquela marca registanda.

g. Ora, considerando os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo, é
incompreensivel que tenha ignorado e desconsiderado estes registos,
especialmente considerando a semelhanca entre as marcas registandas e as marcas
jaregistadas.

r. Se aquelas marcas sdo passiveis de funcionarem como identificadores da origem
dos produtos, também o sdo as marcas registandas.

S. Ao contrério do que o Tribunal a quo alega, o publico consumidor ndo tera
nenhuma dificuldade em associar os produtos a marca - especialmente

considerando gue a marca registanda estara sempre ligada a Recorrente, uma das,

se ndo a, marca mais famosa e conhecida no mundo.

t. Na&o sendo de todo absurdo tomar em consideracéo o facto de que os consumidores
estdo mais familiarizados com os produtos e marcas da Recorrente, em contraste
com os produtos de outro operador.

u.  Poroutro lado, o Tribunal a quo tem uma interpretacdo errada de como € avaliado
o caracter distintivo de uma marca ao declarar que “a marca “XXX” da
Reclamante [ora Recorrente] € um exemplo classico de marcas que adquiriam
distintividade ap6s um longo periodo de uso. Estas marcas sdo inerentemente ndo
distintivas, mas adquiriram um significado secundario por meio de uso efectivo”
(traducdo nossa).

v.  Ora, éum principio basilar em propriedade intelectual que o caréacter distintivo de
uma marca deve ser considerado no contexto dos produtos e servigos solicitados.

w.  Por exemplo, embora a palavra “XXX” seja descritiva de uma fruta, ¢ distintiva
para computadores e software - 0 facto de parte dos resultados de uma pesquisa
na internet para “XXX” serem relacionados com frutas, nao significa que nao

possa funcionar como marca para computadores e outros produtos tecnologicos.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

E portanto espantoso que o Tribunal a quo sugira que a marca “XXX”, utilizada
para computadores e produtos tecnoldgicos, seja um exemplo cléssico de uma
marca que apenas adquiriu caracter distintivo pelo uso.

Também ndo se entende a declaragdo do Tribunal a quo de que as expressdes “XX
YY ZZ” e “XX ZZ” foram universalizados pela inddstria, dando como exemplo
a impossibilidade da Recorrente registar “VV WW?” devido ao uso referencial
efectuado da marca “VV” por outros comerciantes. Este entendimento do Tribunal
a quo impressiona novamente pela negativa.

E 6bvio que a Recorrente possui os direitos marcarios mundiais da marca de
prestigio VV.

Apesar do uso referencial por terceiros poder ndo consistir numa violagdo dos
direitos marcarios da Recorrente sobre esta marca, tal ndo significa que a
Recorrente seja incapaz de registar marcas que contenham VV e outro elemento
descritivo, como “WW”.

Tendo efectivamente a Recorrente o0 registo para a marca “VV XX UU WW?” em
Macau.

Do mesmo modo, o uso referencial pelos terceiros mencionados pelo Tribunal a
quo (apesar do Tribunal a quo ndo ter oferecido qualquer exemplo), uso que,
refira-se, € referencial a marcas e produtos fortemente associados (e pertencentes)
aRecorrente também ndo devera impedir o registo de “XX YY ZZ” ¢ “XX ZZ”
pela Recorrente.

Portanto, ao contrario do que o Tribunal a quo alega, a concesséo do registo da

marca registanda a Recorrente ndo criaria_ um _monopo6lio sobre um termo

descritivo e necessario ao mercado nem dificultaria a diferenciacdo dos

produtos da Recorrente dos seus concorrentes.

O registo da marca registanda ndo ird impedir que terceiros usem o termo de modo

descritivo em referéncia aos seus produtos - o que, efectivamente, fazem - visto
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99.

hh.

i

kk.

que os direitos advindos de um registo de uma marca ndo conferem ao seu titular
o direito de impedir o uso descritivo ou referencial por terceiros.

A Recorrente apenas podera impedir que terceiros ndo autorizados utilizem uma
marca idéntica ou semelhante no curso do comeércio, em bens ou servicos idénticos,
semelhantes ou afins aos distinguidos pelo registo da Recorrente, de modo a que
haja, efectivamente, risco de confuséo para o consumidor.

Assim, deve considerar-se que “XX YY ZZ” ¢ “XX ZZ” sao passiveis de cumprir

a funcdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no

mercado os produtos da Recorrente.

O Tribunal a quo ndo logrou demonstrar que as marcas registandas sdo compostas
por expressdes que se tornaram usuais na linguagem corrente do mercado.

Por outro lado, apesar de reconhecer que “XX YY ZZ” e “XX ZZ” sdo sinais
criados e utilizados originariamente pela Recorrente, o Tribunal a quo refere que
ainda que, de acordo com a prova apresentada pela Recorrente e com o
conhecimento do Tribunal a quo, ndo reconhece que as martas registandas
adquiriram capacidade distintiva através do uso.

No entanto, o Tribunal a quo ndo especifica de que forma a prova apresentada
pela Recorrente levou o Tribunal a quo a chegar a tal concluséo.

Ora, a prova submetida aos autos indicia exactamente o contrério - que, na
eventualidade de se considerar que as marcas registandas ndo séo dotadas de
capacidade distintiva inerente (0 que sem conceder e apenas por mero dever de
patrocinio se concede), adquiriram, ainda assim, capacidade distintiva pelo uso
que tem sido feito destas no mercado pela Recorrente, através do fendmeno
denominado secondary meaning, pelo que sdo expressdes susceptiveis de
apropriacéo exclusiva por parte da Recorrente.

Para este efeito, a Recorrente submeteu prova consideravel sobre o uso intenso e

reiterado que a Recorrente tem feito das marcas registandas no mercado mundial
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mm.

nn.

0o0.

Pp.

aq.

IT.

SS.

tt.

e de Macau.

Os quais demonstram n&o apenas a capacidade distintiva das marcas registandas,
mas também que as marcas registandas “XX YY ZZ” e “XX ZZ” sdo objecto de
um uso intenso e reiterado por parte da Recorrente e sdo associadas pelo
consumidor a Recorrente e aos produtos que a mesma comercializa.

Ressalve-se que o Tribunal a quo ndo citou um Unico exemplo de que as marcas
estdo a ser usadas por terceiros de modo usual e ndo como referéncia as marcas e
aos produtos da Recorrente.

Tal declaracdo do Tribunal a quo €, mais uma vez, evidéncia de que o Tribunal a
quo tem uma interpretacdo errada de como é avaliado o caracter distintivo de uma
marca, tal como ja foi referido supra.

O exposto evidencia assim que, para além da distintividade inerente das marcas
registandas, 0 uso intenso e reiterado das mesmas na identificacdo dos produtos
que a Recorrente comercializa contribuiu para que “XX YY ZZ” ¢ “XX ZZ”
tenham adquirido capacidade distintiva em Macau.

Para mais, e apesar do registo de marca noutras jurisdicbes ndo constitui base ou
fundamento para ser concedido o registo de marca em Macau, este ndo devera ser
totalmente descartado ou descurado.

Os requisitos que um sinal deve cumprir para funcionar como marca S&o
razoavelmente padronizados a nivel mundial.

Ora, as marcas registandas “XX YY ZZ” ¢ “XX ZZ” foram registadas em varias
jurisdicbes em todo o mundo, inclusiva mente em Hong Kong, jurisdicdo
geograficamente proximas a Macau, cujo consumidor € semelhante e cujos
procedimentos de exame de marca ndo s&o menos rigorosos que os praticados em
Macau.

A haver qualquer davida sobre a capacidade distintiva e registrabilidade das

marcas registandas, esta ndo teria sido aprovada pelos examinadores de Hong
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Kong.

uu. Deste modo, e tendo em consideragéo todo 0 exposto supra, as marcas cujo registo
ora se solicita sdo, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e
devem ser registadas em Macau, uma vez que ndo se verificam os alegados
fundamentos de recusa previstos no 214.6, n.°1, a), 9. n.°1, a) e 199.9 n.°1, al.
b) e c) do RJPI

Notificada a DSEDT das alegagbes de recurso veio esta oferecer o

merecimento dos autos.

Foram colhidos os vistos.

Cumpre, assim, apreciar e decidir.

II. FUNDAMENTACAO

a) Factos

Da sentenga sob recurso consta a sequinte factualidade:

A) Em 18 de Fevereiro de 2019, a recorrente, A INC., apresentou a

Direcgdo dos Servigos de Economia (DSE) um pedido de registo da

marca N/1***** cujo sinal é XX YY ZZ, para assinalar produtos na
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B)

C)

D)

E)

classe 9, incluindo: Capas e estojos para computadores, computadores
tablete, e teclados de computador; acessodrios para computadores.

Em 18 de Fevereiro de 2019, a recorrente, A INC., apresentou a DSE
um pedido de registo da marca N/1***** cujo sinal é XX ZZ, para
assinalar produtos na classe 9, incluindo: Capas e estojos para
computadores, computadores tablete, e teclados de computador;
acessoérios para computadores.

Os supra pedidos foram publicados ho Boletim Oficial da RAEM, n.° 20,
IT Série, de 15 de Maio de 2019.

Através do despacho exarado em 26 de Maio de 2020 pelo Chefe do
Departamento da Propriedade Intelectual, foram recusados os pedidos
de registo das marcas apresentados pela recorrente (vide o processo
administrativo, cujo teor aqui se dd por integralmente reproduzido).
As supra recursas foram publicadas no Boletim Oficial da RAEM, n.°

25, IT Série, de 17 de Junho de 2020.

b) Do Direito

A decisdo recorrida apés proceder a andlise da situagdo, concluiu que:

«Ap0s a andlise geral, entendemos que, como referiu a entidade recorrida, “XXYY ZZ”

e “XX ZZ”, todos ndo sao dotadas de eficacia ou capacidade distintiva, para assinalar produtos

da classe 9.

Com efeito e em particular, acredita-se que, hoje em dia, na industria de produtos
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inteligentes de tablet, “XX ZZ” e “XX YY ZZ” sao amplamente considerados como um certo
tipo de produtos auxiliares para tablet e, j& foram generalizados pela inddstria e pelos
consumidores, ou seja, s6 “XX ZZ” e “XX YY ZZ” sdo dificeis de fazer os consumidores a
pensar imediatamente na recorrente, mas sim a pensar nos produtos de capa de tablet. Embora
se presuma que a recorrente seja o primeiro que langou os produtos “XX ZZ” e “XX YY ZZ2”
no mercado, existe ainda na industria muitos fabricantes que também produzem acessérios
para os produtos inteligentes da recorrente. Sendo que os XXphones, reldgios e tablets da
recorrente sdo bem conhecidos, por exemplo a série VV da recorrente, mas, a recorrente pode
registar marcas como “VV WW?” ou “WW FOR VV”? Salvo o devido respeito, esse Juizo
entende que ndo pode, porque este sinal ja foi generalizado pelos consumidores, s6 “VV WW?”
ndo pode fazer os consumidores a pensar que seja produto fornecido pela recorrente, pelo
motivo de que ja ha no mercado muitos fabricantes que produzem os produtos de capa para
VV.

Da mesma maneira, “XX ZZ” e “XX YY ZZ” ja sdo produtos auxiliares funcionais para
dispositivo inteligente. Hoje em dia, a capa em formato “ZZ” ¢ muito popular, ou seja, € a
capa de tipo flip. Acredita-se que, ao ver apenas as palavras “XX ZZ” ¢ “XX YY ZZ”, os
consumidores ndo podem distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas
diferentes, e a palavra “ZZ” ja passou ser um termo idiomatico na industria, pelo que os dois
sinais registandos ndo sdo dotados de eficacia distintiva suficiente.

Quanto ao argumento da recorrente de que os sinais registandos tém o ‘“significado
secundario (secondary meaning)”, com base nas provas apresentadas pela recorrente e em
conjugac¢do com o conhecimento desse Juizo, ndo devemos concluir que os sinais “XX ZZ” e
“XXYY ZZ” ja sao dotados de eficacia distintiva suficiente através da sua utilizagdo efectiva
a longo prazo, como os exemplos de “American Standard” e “XXX” que ¢ titular da
recorrente, esses sinais ndo sdo dotados de eficacia distintiva, mas tém o significado

secundério (secondary meaning) através da sua utilizagdo efectiva. No entanto, ndo ha
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elementos que permitam concluir que os dois sinais registandos também tenham o significado
secundério (secondary meaning).

Por outro lado, sendo que o registo dos sinais acima indicados foi concedido a recorrente
em outras jurisdigcdes, mas, o principio da territorialidade é aplicado ao registo de marca, ent&o,
todos os paises ou regides podem estabelecer sua propria legislacéo sobre o registo de marcas
no quadro dos tratados multilaterais internacionais e, por isso, quando foi concedido o registo
das marcas fora de Macau, o que ndo pode constituir fundamento para a concessao do registo
em Macau. Mesmo que fosse concedido em Macau o registo de algumas marcas particulares,
ndo ha qualquer fundamento de direito que permita passar ser fundamento para concesséo do
registo de outras marcas.

Considerando a acepgao de “XX ZZ” e de “XX YY ZZ” acima indicada e o seu tipo de
actividade (classe 9), entendo que tais palavras sdo termos necessarios e indispensaveis ao
fornecer produtos e servicos desse tipo de actividade. Relativamente ao uso dos respectivos
termos, o monopdlio pode restringir ou enfraquecer as actividades comerciais de outros
concorrentes da mesma industria, nomeadamente, o fornecimento de produtos de capa de tipo
flip, 0 que pode ser restringido pelas marcas registandas. Pelo exposto, salvo o devido respeito
por entendimento diverso, entendo que as marcas registandas ndo sO preenchem o
impedimento previsto na al. b) do n. L do art.2199.9 mas também preenchem o impedimento
previsto na al. ¢) do n.°1 do mesmo artigo.

Nestes termos, entendo que as duas marcas registandas pertencem aos sinais previstos no
art.2199.% n.°1, alineas b) e c¢) do Regime Juridico da Propriedade Industrial e, ndo podem ser
objecto de proteccdo, pelo que deve ser mantida a deciséo da entidade recorrida que recusou
0s pedidos de registo das marcas N/1***** g N/1***** 5

Em sintese vem a Recorrente sustentar que as expressdes em causa tém
capacidade distintiva e adquiriram “"secondary meaning” pelo uso que delas tem

feito a Recorrente.
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A questdo que se discute no presente recurso, é a de saber se ocorre o
fundamento de recusa do registo da marca previsto na alinea a) do n° 1 do art®
214° conjugado com o n° 1 da al. a) do art® 9° e a alinea b) do n° 1 do art® 199°,
todos do Regime Juridico da Propriedade Industrial.

Nos termos da alinea a) do n° 1 do art® 214° do RJPT o registo da marca é
recusado quando se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa previsto
ho n° 1 do art® 9° do mesmo diploma.

De acordo com a alinea a) do n° 1 do art® 9° do RIPI devem ser recusados
os direitos de propriedade industrial quando o objecto ndo for susceptivel de
protecgdo.

Segundo a alinea b) do n° 1 do art® 199° ambos do RJPI ndo sdo susceptiveis

de protecgdo «os sinais constituidos exclusivamente por indicagdes que possam servir no

comercio 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 servico, ou outras

caracteristicas dos mesmos.».

Como é sabido a marca destina-se a distinguir a origem empresarial dos
produtos ou servigos oferecidos ao consumidor, individualizando e distinguindo
produtos, mercadorias ou servigos de outros da mesma espécie.

A marca para além de servir a identificagdo do produto/mercadoria/servigo
com o produtor/fornecedor, tem vindo a assumir para além da sua fungdo

distintiva uma outra de cardcter mais econdmico e que estd directamente
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relacionada com a sua fungdo publicitdria e atractiva®.
Contudo, a funcdo essencial da marca continua a ser o seu cardcter distintivo.
Dai que ndo possam ser constituidas por expressdes ou vocdbulos comuns
sem estarem associadas a qualquer outro sinal distintivo.
A propésito de marcas constituidas apenas por sinais genéricos veja-se

Manual de Direito Industrial de Luis M. Couto Gongalves, Almedina, pdg. 171a 173:

«A marca deve, por defini¢do e no cumprimento da sua fungdo propria, ter capacidade
distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de
produtos e servigos.

A capacidade distintiva da marca, sendo um pressuposto essencial da fun¢ao da marca,
concretiza-se e garante-se, mas nao se esgota, nas proibi¢des que a lei expressamente consagra.

O legislador nas als. b), ¢), d) e ) do n.° 1 do art. 223.° enumera as situagdes mais
frequentes em que o sinal carece de capacidade distintiva.

a) Sinal Genérico do Produto ou Servico

Sinal genérico ¢ ou o sinal nominativo que, no seu significado originério e proprio,
designa exclusivamente o nome do género de produtos ou servigos marcados ou, ainda, o sinal,
bi ou tridimensional, que representa, unicamente, a forma comum e ordinaria do produto
marcado.

Esta proibicdo vem referida implicitamente na al. a) do n.° 1 do art. 223.°. O sinal
genérico corresponde a “antitese de uma marca”.

Ao sinal genérico devem equiparar-se, igualmente, os nomes dos produtos ou servicos
incorrectamente redigidos, ou simplesmente abreviados ou, ainda, compostos de simples
aditamentos, irrelevantes ou inexpressivos, dos quais ndo resulte qualquer significado mais

sugestivo ou qualquer capacidade individualizadora e, ainda, as denominagdes genéricas que

! Sobre esta matéria veja-se Carlos Olavo; Propriedade Industrial, Vol. I, pag. 74/75.
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o sejam face a uma lingua estrangeira falada em algum pais da Comunidade Europeia.

Por outro lado, se um produto ou servicos tiver mais de uma designagao propria a
proibicao alarga-se a ambas as designagdes.

Ao contrario dos sinais usuais, de que trataremos adiante, a qualificacdo juridica de uma
denominacao genérica depende mais da definicdo linguistica do que do uso por parte do
publico consumidor. Um sinal pode ser genérico sem ser usual. Uma denominagao é genérica
quando se refere ao nome proprio (ainda que ndo o mais usual) do produto ou servigo que
assinale ou, ainda, quando designe o conceito (econdmico ou natural) do género a que esse

produto ou servigo pertenga de um modo considerado relevante no mercado.».

No caso em aprego as marcas cujo registo se pretende traduzido para
portugués significam apenas “félio do teclado inteligente” e “fdlio inteligente”.

ZZ é uma folha numerada com caracteristicas préprias que normalmente
integram um livro normalmente de cariz comercial, cuja caracteristica principal é
ter duas pdginas em cada face e que se dobra pelo meio.

Semelhante a um félio € uma folha dobrada pelo meio, mas a diferenga entre
uma e outra estd em que aquele (o félio) estda numerado e faz parte de um volume,
livro, caderno, ao passo que a folha pode ou ndo ser numerada e pode ou ndo fazer
parte de um volume, caderno, livro.

Veja-se Diciondrio da Lingua Portuguesa 2009, Porto editora, pdg. 746.

Note-se que o sighificado de félio em portugués e inglés é igual.

Contudo, "ZZ" ndo tem qualquer conotagdo com “capas” e ndo é uma palavra
da linguagem comum, mas especifica daqueles que se dedicam ao registo de
actividades comerciais, em livros em suporte de papel e que conhecem as antigas

nomenclaturas.
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Em termos prdticos uma folha que se dobra ao meio pode ser fambém usada
como capa e contracapa, mas esta ndo € de certeza a ideia associada pelo cidaddo
comum a um félio, designagdo que, reitera-se nem sequer faz parte da linguagem
comum.

A palavra félio ndo tem conotagdo alguma com capas.

Para associar fdlio a capas é necessdrio todo um processo intelectual para
concluir que félio é uma folha ou volume (com caracteristicas especificas)
semelhante a uma folha que se dobra ao meio e que as folhas que se dobram ao
meio fambém podem ser usadas como capas para meter coisas dentro, mas, aqui
chegados, ja ndo € de "félios” que se trata mas de folhas dobradas ao meio.

Ainda que se fizesse essa construgdo, os significados e ideias mais
aproximadas para as marcas cujo registo se pretende, e para aqueles que sabem
0 que é um félio, seriam:

1. XX YY ZZ: Folha do livro comercial do teclado inteligente; folha
comercial do teclado inteligente; folha que se dobra ao meio do teclado
inteligente;

2. XX ZZ: Folha do livro comercial inteligente; folha comercial inteligente;
folha que se dobra ao meio inteligente.

Ora, ndo ¢ impeditivo de integrar uma marca hominativa, um vocdbulo (félio)

que de forma alguma designa o produto a que se destina (capas) e que s6 através

de um processo intelectual de interpretagdo possa ser associado a uma outra

249/2021 CIVEL 15



palavra (folha) que usada da mesma forma que aquele (dobrada ao meio) possa ter
a mesma fungdo que o produto em causa (capas).

As marcas em causa foram pedidas para produtos da classe 9: Capas e
estojos para computadores, computadores tablete, e teclados de computador:;
acessorios para computadores.

Ora o artigo em causa sdo capas, cobertura, protecgdo.

Capas essas que se destinam a computadores, computadores tabeletes,
teclados de computador, etc..

A Unica palavra que integra uma das marcas em questdo e tem alguma relagdo
ainda que distante com os produtos para que se destina é o YY/teclado.

Mas o certo é que a marca ndo € pedida para teclados, mas para as capas que,
entre outras coisas, fambém cobrem teclados.

Se atentarmos ha marca que a Recorrente é titular N/1***** também para
esta classe de produtos constituida por "VV XX UU WW"*, cujo significado em
portugués facilmente se associa a saco inteligente para VVs ou baterias, somos
forgados a concluir que € muito mais sugestiva que as marcas agora em questdo,
e foi concedida a Recorrente.

Ora, nas marcas em causa a palavra "félio" ou a conjugagdo “félio inteligente”,
atento o seu significado é manifestamente fantasiosa, tal como aquele que é hoje
um dos exemplos de escola mais usados e decorre da marca principal pela qual a
Recorrente é conhecida, "Xxx/XXX" para produtos informdticos, computadores,

telemdveis, reldgios, etc..
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Logo, nenhuma das palavras em causa serve para designar a espécie, a
qualidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogrdfica ou a época de produgdo do
produto para o qual foi pedida.

A conjugagdo de palavras que integram as marcas em causa - XX YY ZZ e XX
ZZ -, as quais sdo apenas nominativas, gera uma composi¢do de fantasia, que da
forma como é apresentada se apresenta criativa, singular e com capacidade
distintiva, sendo como tal merecedora de protecgdo.

Também Carlos Olavo em Propriedade Industrial, Vol. I, pdg. 85/86:

«Nas alineas c) e d) do artigo 223.°, tem-se em vista as marcas tradicionais (nominativas,
figurativas ou mistas).

Visam estas alineas evitar que sejam monopolizadas como marcas expressoes ou sinais
indispensaveis a identificacdo de mercadorias ou necessarias para a identificagcdo das usas
qualidades e fung¢des, ou cujo uso se vulgarizou.

Assim, ndo servem como marca 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 ou meio de produgao do produto ou da prestagdo
do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos.

Tratando-se de expressdes meramente descritivas da realidade a que se reportam, devem
poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um.

A simples indicacdo do produto ou servigo ou de caracteristicas destes, como seria o
caso da marca “Leite” para lacticinios, por carecer de capacidade distintiva, ndo pode
constituir marca.

A capacidade distintiva de um sinal deve ser apreciada tendo em ateng¢do as
caracteristicas proprias dos sinais distintivos em geral, e das marcas em particular.

A proteccao de determinado sinal como marca ndo decorre da maior ou menor qualidade
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inventiva ou criadora desse sinal, mas sim da sua adequagado para distinguir os produtos ou
servigos de uma empresa dos de outras empresas.

A marca ndo precisa de ser inven¢ao do seu titular, nem mesmo original, pode ser uma
palavra de uso corrente.

A lei ndo proibe que seja adoptado como marca um vocdbulo comum de uso
generalizado, s6 sendo de afastar, como marca, sinais meramente descritivos no ramo de
comércio onde se inserem os produtos ou servigos a que a marca se destina.

O facto de se tratar de palavras concretas ndo exclui a capacidade distintiva do sinal,

pois seria absurdo que s6 pudessem constituir marcas nominativas expressoes de fantasia.».
Pelo que, face a todo o exposto, ndo se enquadrando as marcas em causa na

al. b) do n° 1 do art® 199° do RJPT e uma vez que a composigdo das palavras em

causa, ao assumir cardcter de fantasia tem capacidade distintiva, impoe-se

concluir no sentido das marcas em causa serem concedidas.

Uma outra questdo € o uso privativo das expressdes usadas na composigdo
da marca: XX, YY e ZZ.

Sendo todas estas expressdes de uso comum ndo podem de modo algum ser
monopolizadas por quem quer que seja, pelo que, a atribuigdo da marca, nos termos
dos n°® 2 e 3 do art® 199° do RJPI, haverd que ressalvar que nenhuma destas
palavras, em inglés, "XX", "YY" e "ZZ" sdo de utilizagdo exclusiva do Requerente.

Destarte, ndo acompanhando a decisdo recorrida, deve a mesma ser
revogada bem como a decisdo da DSEDT, e em consequéncia serem as marcas em
causa concedidas com a ressalva da ndo exclusividade indicada, concedendo-se

provimento ao recurso.
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III. DECISAO

Nestes fermos e pelos fundamentos expostos, concede-se provimento ao
recurso, revogando-se as decisdes recorridas, concedendo as marcas N/1***** ¢
N/1***** ressalvando-se que nenhuma das palavras, em inglés, "XX", "YY" e “ZZ"

sdo de utilizagdo exclusiva do Requerente.

Sem custas.

Registe e Notifique.

RAEM, 8 de Julho de 2021

(Relator)

Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro

(Segundo Juiz-Adjunto)
Fong Man Chong

(Primeiro Juiz-Adjunto)
Lai Kin Hong

Vencido por entender ser de acompanhar a
sentenca recorrida.
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