Processo n.° 54/2006

Data: 29/Junho/2006

ASSUNTOS:

- Marcas
- Prioridade do registo
- Cardcter distintivo

SUMARIO:

1. A lei prevé expressamente que o direito de propriedade
industrial € concedido aquele que primeiro apresentar regularmente o
pedido acompanhado de todos os documentos exigiveis para o efeito.
Prevé-se que o0 registo de marca seja concedido a quem apresentar
primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessarios
ao preenchimento dos requisitos de forma previstos na lei.

2. A marca traduz-se num sinal apto a diferenciar os produtos ou
servicos, distinguindo-os de outros da mesma espeécie, possibilitando
assim a identificacdo ou individualizacdo do objecto da prestacédo
colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fendmeno

socio-econdmico, retirar-se-d8o as sua funcdes e, assim, desde logo, se
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alcanca a primordial funcéo distintiva relativamente ao seu objecto.

3. Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela.
Procura-se atraveés dela, cativar o consumidor por via de uma férmula
que seja apelativa e convide ao consumo.

4. Um sinal, para poder ser registado, como marca, como ja se
disse, deve possuir a necessaria eficacia ou capacidade distintiva, néo
sendo admissiveis 0 que a doutrina designa normalmente como sinais
descritivos, tais como denominacdes genéricas que identificam  0s
produtos ou 0s servicos, 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 Relator,
Jodo A. G. Gil de Oliveira
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Processo n.° 54/2006

Data: 29/Junho/2006

Recorrente: A

Recorridas: DIRECCAO DOS SERVICOS DE ECONOMIA
B

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIADAR.AE.M.:

| -RELATORIO

A, ndo se conformando com o despacho do Mmo juiz do TJB
gue negou provimento ao recurso do despacho do Chefe do Departamento
da Propriedade Intelectual, que concedeu o registo da marca N/12492,
destinada a produtos da classe 322, requerido por B (parte contraria), por
entender que a marca registanda continha um elemento (a expressdo "Tao
Ti") cuja romanizagdo dos caracteres chineses (a expressdo “ jfi £7 )
integram outra marca cuja titularidade Ihe pertencia, dele veio interpor

recurso, alegando, em sintese:

Vem o presente recurso do douto despacho saneador proferido, em 7 de
Setembro de 2005, que, conhecendo do mérito da causa, negou provimento ao recurso

judicial interposto pela ora Recorrente, mantendo o despacho da DSE que concedeu o
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registo da marca com o n.° N/12492 a sociedade comercial B

Decidiu o Meritissimo Juiz a quo sem que tenha tornado em consideracéo
factos (alegados pela Recorrente) imprescindiveis a uma boa decisdo de direito, tendo
considerado provado que o pedido de registo da marca que tem como elemento
nominativo 0s caracteres chineses que romanizam "TAO TI" foi apresentado
posteriormente ao pedido do registo da marca objecto mediato do presente processo,

facto que néo corresponde aos elementos constantes do processo.

Antes de tornar qualquer decisdo, o Meritissimo Juiz a quo, no modesto

entender da Recorrente, devia ter confrontado as duas marcas: [;£/77 e [TAO TI| que
integram na sua composicédo, como elemento nominativo, a expressdo TAO Tl que ¢é a

" o4

romanizagdo dos caracteres chineses " 7£/./7".

O n.° 3 do art. 212° do RJPI prescreve que 0 "exame da marca deve sempre
atender, no tocante aos elementos nominativos que a compdem, a possivel
confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros,

separadamente ou entre si".

A marca mista [TAO TI| ndo tem eficacia distintiva quando comparada com a
marca , dela reproduzindo o elemento nominativo (embora correspondendo a

sua romanizacao)

Ambas as marcas s0 podem coexistir se pertencerem a mesma titular, quer se
trate da Recorrente (a empresa A.) quer se trate .da sua Parte Contraria (a empresa
B), de onde decorre que a titularidade da marca objecto mediato do presente processo

deve ser reconhecida apos ser reconhecida a titularidade da marca mista que tem
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como elemento nominativo os dois caracteres chineses que romanizam TAO TI.

O Meritissimo Juiz a quo nao fez a aplicacéo da referida norma do n.° 3 do
art. 212° do Regime Juridico da Propriedade Industrial, quando devia ter feito, uma
Vez que as marcas aqui em apreciacdo tém como elemento nominativo a mesma
expressdo embora numa das marcas ela seja apresentada com caracteres chineses e
na outra ela seja apresentada na forma como se romanizam tais caracteres chineses,
de onde decorre que apesar da sua diferenca grafica, entre ambas existe uma tal
semelhanca fonética que induzird os consumidores em erro e os levard a associar

ambas as marcas.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao presente recurso
jurisdicional e, em consequéncia, seja revogada a douta decisdo recorrida,
substituindo-se por outra que considere que entre as duas marcas existe
uma relacéo de dependéncia devendo ser a marca objecto deste processo -

TAO TI - ser concedida a parte a qual venha a ser reconhecida a

titularidade da marca que consiste em j¢i#Y , desta forma se fazendo a

costumada Justica.

B, contra-interessada nos presentes autos e neles melhor
identificada, notificada das alegacbes apresentadas pela Recorrente no
recurso que interpds contra a Sentenca proferida a fls. 481 e ss. vem, nos
termos e para os efeitos do art. 613°, n.° 2 do C.P.C., em tempo, apresentar
as suas CONTRA-ALEGACOES, concluindo do seguinte modo:
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Imputa a Recorrente a sentenca a quo o vicio de violagdo da lei substantiva
consistente em erro de interpretagdo, com erro nos pressupostos de facto... Sem razéo,

porem.

Recorrente e Recorrida disputam, desde 18 de Setembro de 2003 um total de

18 pedidos de registo para marcas cuja titularidade tem sido sucessivamente

confirmada como pertencendo a Recorrida.

Confirmada tem sido, também, a percepcdo - de que a Recorrente se
encontra de ma-fé, procurando usurpar as marcas da Recorrida, o que tem resultado

em sucessivas decisfes que concedem os pedidos de registo da ora Recorrida, e

recusam os correspondentes pedidos de registo da Recorrente.

O pedido de apensacdo de processos e a apresentacdo, nesta sede, da
argumentacdo entdo aduzida é manifestacdo da sua procura desesperada de obter o
efeito que lhe foi negado aquando do indeferimento da apensacéo: estancar a torrente
de decisdes desfavoraveis com que se tem deparado ou, pelo menos, abrandar a

marcha dos processos.

N&o existe contradi¢cdo na materia de facto especificada: o pedido de registo
N/12109 para a marca ";£/#4' na classe 32 apresentado em 18 de Setembro e 2003
pela Recorrente foi recusado pela DSE, tendo sido concedido registo ao pedido
N/12687 (":£#*7' na classe 32) da Recorrida, pelo que ndo existe qualquer registo

semelhante anterior.

Além do mais, as marcas ":£/#7' e “[TAO TI” séo diferentes entre si: a
marca [TAO TI| por ser mista e com reivindicagdo de cores, tem capacidade distintiva,
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ndo se confundindo com a marca pelo que o consumidor normal, colocado

perante as duas marcas, ndo associa necessariamente uma a outra.

Mesmo que fosse verdade o vertido no artigo 16 das alegacdes da
Recorrente (62 conclusédo), a questdo ndo se coloca nesta sede. O que se cuida de
saber aqui é se a Recorrente detém, neste momento, algum titulo valido que Ihe
permita reivindicar o direito de prioridade sobre as marcas: a resposta é negativa,

pois todos os seus pedidos foram indeferidos em Macau.

Foi a Recorrida quem apresentou primeiro o pedido de registo para a marca
TAO TI| na classe 32 (em 18 de Janeiro de 2003) sendo o pedido da Recorrente

posterior (05 de Marco de 2004). Nado existe em Macau qualquer registo para marca

confundivel que seja prioritario.

O registo da presente marca ndo pode ficar refém de manobras puramente

dilatérias de quem, com caracter Recorrente, apresenta argumentos infundados para

justificar direito que ndo lhe assiste.

A apensacdo requerida anteriormente foi indeferida por manifesta falta de
conexdo entre os objectos dos diferentes processos, a que acresceu a diferente fase
processual em que se encontravam, e a necessidade de celeridade na resolucdo dos

processos.

A confirmacao celere de quem tem o direito as marcas é indispensavel para
evitar mais prejuizos a Recorrente, que desde 2003 que vé a sua actividade econdmica

em Macau torpedeada pela Recorrida sem qualquer fundamento.

Nos termos expostos requer que seja mantida a sentenca

54/2006 7125



recorrida, que manteve o despacho que concedeu o registo da marca
N/12492.

A Direccdo dos Servicos de Economia da Regido
Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director Substituto,
Dr. Sou Tim Peng, entidade recorrida, nos autos a margem identificados,
notificada das alegacdes da Recorrente A, vem, nos termos do disposto do
artigo 281° do Regime Juridico da Propriedade Industrial, conjugado com
0 n.° 2 do art. 613° do Cddigo de Processo Civil, apresentar as suas
ALEGACOES:

A Recorrente limita-se a transcrever a matéria de facto dada como provada

pelo nada ha a comentar.

Aceita o direito de prioridade na apresentacdo do pedido de registo feita

pela parte contraria. [3].

Nos numeros seguintes a Recorrente pretende demonstrar que tanto a DSE
como o Tribunal a quo se enganaram porque existe uma contradi¢cdo na matéria de

facto dada por provada. [4 a 9].

Com efeito, a DSE e o TJB [10 a 18] devem primeiro pronunciar-se sobre a

quem pertence o direito ao registo :

E explica a Recorrente porque é que, no seu entender, 0 Mm® Juiz tinha que
atender em primeiro lugar a questdo de se saber quem tem direito a titularidade da

marca : a Recorrente ou a parte contraria.
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« (...) a ora Recorrente para obviar a que viesse a ocorrer esta circunstancia

de poder vir a ser concedida esta marca (...) a parte contraria sem que tenha sido

reconhecida a titularidade da marca (...), requereu a apensagao dos quatro processos

nos quais se discute a titularidade de ambas as marcas'; porém, tal pedido foi
indeferido pelo Mm° Juiz da causa que se prende com 0 processo que entrou em
primeiro lugar no TJB — proc. n.° CVi-04-0002-CRJ.? Desse despacho recorreu a aqui

Recorrente ....»[10].

Por fim, elucida-nos porque é que a marca registanda nao tem capacidade
distintiva quando comparada com a marca que tomou 0s n° N/12108, N/121009,

N/12687 e N/12688 [19 e 20].

Das razles apresentadas pela ora Recorrente para que fossem apensadas

todas as ac¢des em que se discute a titularidade das marcas aqui em apreciacao.

A Recorrente aqui insiste nos argumentos ja aduzidos reafirmando a sua
posicdo e transcreve parte do recurso do despacho que lhe indeferiu a apensacdo dos

processos [21 a 25].

Quanto as conclusGes da Recorrente mais ndo sdo que uma tentativa de

confundir o douto Tribunal quanto as regras de registo no Direito Industrial mormente

! No entender da DSE 0 que estd em causa S&o as regras do RJPI : o direito de prioridade na
apresentacdo do pedido; imitacdo de marca registada e concorréncia desleal, cfr. doc. n.° 1

2 0 Recorrente pediu a apensacdo 4 processos respeitantes as marcas n.%s N/12108; N/12109; N12491 e
N/12492 idéntico pedido foi feito nos autos de recurso da marca N/13176, onde por despacho do Mm°

Juiz foi indeferido o pedido de apensacao.
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no caso de marcas.

Resumidamente sera suficiente uma breve leitura do quadro que se junta em

anexo como doc. 1:

a) nas colunas “Fundamento do despacho RJPI” e “Despacho” - as
concessdes foram efectuadas ao abrigo do direito de prioridade na apresentacéo do

pedido de registo;

Com efeito, e atendendo a douto Sentenca Recorrida « (...) Ora, no caso em
apreco, apos efectuada a busca (constante de fls. 5, 6, 65 e 66 do processo
administrativo), verifica-se que a marca registanda requerida pela parte contraria
goza de prioridade na apresentacdo®, pois o pedido entrou em 18 de Novembro de
2003, enquanto a Recorrente sé pediu o registo da marca em causa no dia 5 de Marco

de 2004.

Face ao exposto, entendo estar correcta a decisdo da Direc¢ao dos Servigos
de Economia no respeitante a concessdo da marca em causa a favor da parte

contréaria, por ter prioridade no registo. (...)»

Neste sentido «Quem se queira prevalecer da proteccdo da propriedade
industrial e da prioridade conferida pela lei tem de registar o seu direito, como
decorre do art. 15° n.° 1 do RJPI que prevé, salvo 0s casos expressamente

contemplados neste diploma, que o direito é concedido aquele que primeiro apresentar

# Jurisprudéncia da RAEM:
Quanto ao Direito de Prioridade vejam-se entre outros os seguintes : Ac. do TSI:245/2002; 80/2003;

Quanto a Concorréncia Desleal 13/2004
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o pedido» TSI Ac. 226/2002.

b) as recusas foram fundamentadas na possibilidade de ocorrer actos de

concorréncia desleal e na imitacdo de marca registada.

Aqui é a propria decisdo recorrida, que esclarece : « (..., em consonancia
com o disposto no art. 212° do RJPI, prescreve que o exame e estudo do processo de
pedido de registo de determinada marca é feita atraves do exame da marca registanda
e sua comparagdo com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou

servigo, ou para produtos ou servicos idénticos ou afins (...)

Nestes termos, podemos dizer que a Direc¢do dos Servicos de Economia
limita-se a efectuar uma busca das marcas registadas para o mesmo produto ou
servigco, ou para produtos ou servicos afins, e caso ndo exista registo anterior nem

qualquer impedimento legal, o pedido de registo sera deferido (...) »

(TN~

« (...) nunca foi feito anteriormente o registo das marcas “TAO-TI” e

em Macau ».

Concluséo : Devera pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a

douta sentenca do Tribunal a quo.

Il - FACTOS
Com pertinéncia, ttm-se por assentes os factos seguintes:

A 18 de Novembro de 2003, a parte contraria solicitou o registo da marca
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N/12492, cujo elemento nominativo é a expressdo "TAO TI", para produtos da classe
322, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.° 1, |l
Série, no dia 7 de Janeiro de 2004.

A 8 de Marco de 2004, a recorrente A apresentou reclamacéo contra o pedido

de registo da referida marca.

A parte contréria foi notificada da reclamacdo por oficio expedido no dia 9
de Marco de 2004, tendo sido publicada essa mesma reclamacao no Boletim Oficial da

RAEM, n.° 14, 1l Série, no dia 7 de Abril de 2004.
A parte contraria ndo apresentou contestacao.

Por despacho de 3 de Dezembro de 2004, da Chefe Substituta do
Departamento da Propriedade Intelectual, foi deferido o pedido de registo da marca

registanda.

O despacho de concesséo do registo da marca ora em apreco foi publicada no

Boletim Oficial da RAEM, n° 1, Il Série, de 5 de Janeiro de 2005.
A marca ora em apreco destina-se a assinalar produtos da classe 322.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda

N/12492 ter prioridade na apresentacdo do pedido e capacidade distintiva.

O recorrente apresentou pedidos de registo de marcas "TAO TI" e "ifil*y"
junto a Direccdo dos Servicos de Economia em datas posteriores a data de

apresentacéo do pedido de registo da marca em causa.
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Dao-se aqui por reproduzidas as marcas em presenca, conforme

documentos juntos ao PI.

O Mmo juiz “a quo” louvou-se na fundamentacdo seguinte para

julgar improcedente o aludido recurso:

“Em sede do enquadramento juridico, cumpre analisar os factos e aplicar o

direito.

A marca é um sinal distintivo na concorréncia de produtos e servicos que
tem, além de uma funcdo de sugestdo, angariadora de clientela, uma funcédo de
garantia (Professor Oliveira Ascensdo, "Direito Comercial”, vol. Il, Direito Industrial,

pag. 139 e seguintes).

Segundo o mesmo llustre Professor, “aquele que adopte certa marca para
distinguir os produtos ou servicos da sua actividade econdémica e satisfaca as
prescricoes legais, designadamente as relativas ao registo, goza da propriedade e dos

seu exclusivo™.

A marca pode ser nominativa, figurativa ou mista, consoante seja constituida
por uma palavra ou palavras, ou ter caracter plastico, tendo apresentacdo visual
propria, e € mista quando for composta por palavras e formas. Isto €, a marca goza,
na sua composic¢do, do chamado principio da liberdade, sujeita, todavia, a principios

impostos por lei que restringem essa mesma liberdade.

Por outro lado, em consonancia com o disposto no art. 212° do RJPI,
prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada

marca é feita através do exame da marca registanda e sua comparacdo com a marca
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Ou marcas registadas para 0 mesmo produto ou servico, ou para produtos ou servigos
idénticos ou afins, devendo sempre atender a possivel confundibilidade dos caracteres

e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si.

Nestes termos, podemos dizer que a Direccdo dos Servicos de Economia
limita-se a efectuar uma busca das marcas registadas para o0 mesmo produto ou
servigo, ou para produtos ou servigos afins, e caso ndo exista registo anterior nem
qualquer impedimento legal, o pedido de registo sera deferido; caso contrario, ha-de

apreciar a eventual confundibilidade da marca registanda com as registadas.

Ora, no caso em apreco, ap0s efectuada a busca (constante de fls. 5, 6, 65 e
66 do processo administrativo), verifica-se que a marca registanda requerida pela
parte contraria goza de prioridade na apresentacdo, pois o pedido entrou em 18 de
Novembro de 2003, enquanto a recorrente s pediu o registo da marca em causa no

dia 5 de Marco de 2004.

Face ao exposto, entendo estar correcta a deciséo da Direc¢éo dos Servigos
de Economia no respeitante a concessdo da marca em causa a favor da parte

contréria, por ter prioridade de registo.

O recorrente veio ainda, nas suas alegacoes, alegar o facto de que a marca
ora em apreco contém a expressao cuja romanizacdo dos caracteres chineses, no seu
entender, corresponde a expressdo ““:f/#7” , a qual integra outra marca cuja
titularidade estd ainda em litigio, e sO depois de estar decidida definitivamente a

IN=+1 ’

titularidade da referida marca “:£/7” € que havera condicGes para apreciar o

presente recurso.
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Salvo o devido respeito, julgo ndo assistir razdo a recorrente quanto a esta

parte.

Na minha modesta opinido, entendo que mesmo admitindo ser verdade o
alegado pela recorrente, ou seja, ser ela o verdadeiro titular da marca *;£/#%’, o
recurso ndo deixara de ser improcedente porque nunca foi feito anteriormente o
registo das referidas marcas “TAO TI” e *“;£/#%” em Macau, pelo que ha-de aplicar a
regra geral no sentido de que o registo de marca s6 sera concedido a quem

apresentou o pedido em primeiro lugar.

Concluindo, por um lado, por ndo haver razbes para recusar o registo da
marca “TAO TI”, e por outro, por ter prioridade sobre todos os pedidos de registo
apresentados em datas posteriores, ao abrigo do art. 15° do RJPI, entendo que o

despacho recorrido ndo merece de reparo.”

111 - EUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente por
saber se deve funcionar aqui o regra da prioridade do registo da marca em
referéncia ou se deveria 0 Mmo juiz a quo ter indagado das razdes
invocadas e que, no entender da recorrente, obstariam a que se fizesse

funcionar aquela regra.

Dai a recorrente pretender que a decisdo recorrida ndo tomou em
consideracdo todos os factos alegados pela recorrente pelo que tera

decidido com base em erro nos pressupostos de facto
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2. Entdo, que elementos seriam esses a que se devia ter

atendido?

A sintese dessa problematica estd bem identificada nas palavras
da propria recorrente: ““o cerne da questdo no que se refere a esta marca
reside no facto da sua composicdo ter como elemento nominativo a
expressdao TAOTI que € a expressdo a que corresponde a expressao

chinesa integrada pelos dois caracteres chineses *“:£/#7”. Ora, estes dois

caracteres chineses séo 0s mesmos que compdem a marca que consiste em

2£/7*7 que € uma marca mista cujo pedido foi apresentado em primeiro

lugar pela ora Recorrente.”

Importara alinhar os factos que assumem relevancia para a
dilucidacdo desta questdo, dando-os aqui por reproduzidos e que nos

dispensamos de transcrever de novo.

Para evidenciar no essencial que o registo da marca em aprecgo

TAO TI | foi primeiramente registada pela parte contraria e que esta
registou primeiramente uma outra marca "iif*s", pretendendo deste acto

de registo retirar legitimidade a recorrente para 0 uso daquela marca

registada em primeiro lugar.

Ainda aqui nos socorremos das proprias palavras da recorrente

Eiseki e que retratam bem esta realidade, da sucessdo dos registos:

“Na verdade, a parte contraria — a empresa B — apresentou o
pedido do registo da marca que consiste em TAO TI| no dia 18 de
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Novembro de 2003, para a classe 322 e que tomou 0 n.° N/12492 (objecto
mediato do presente processo) e a aqui Recorrente apenas apresentou o
pedido do registo da mesma marca em 5 de Marco de 2004, para
assinalar produtos da classe 322 e que tomou o0 n.° N/13176. A simples
constatacdo das datas em que foram apresentados 0s respectivos registos
pela Parte Contraria — 18 de Novembro de 2003 — e pela ora Recorrente —
5 de Marco de 2004 — ndo deixa qualguer margem para duvidas sobre
guem apresentou o pedido de registo da marca em causa : foi a Parte

Contraria.”

N&o deixa ainda de ser verdade que a recorrente apresentou o
pedido de registo N/12109 para a marca "3f1#*3" na classe 32 em 18 de
Setembro e 2003, por outro lado esse pedido foi recusado pela DSE, tendo
sido concedido registo ao pedido N/12687 ("iiF*3" na classe 32) da

recorrida.

3. Qual o registo que deve prevalecer, ou seja, qual o que
beneficia de prioridade?

A lei prevé expressamente que o direito de propriedade
industrial é concedido aquele que primeiro apresentar regularmente o
pedido acompanhado de todos os documentos exigiveis para o efeito.
Prevé-se que o0 registo de marca seja concedido a quem apresentar
primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessarios
ao preenchimento dos requisitos de forma previstos na lei - ja assim era
com o artigo 21° do DL n.° 56/95/M e tambem o actual artigo 15° do RJPI,
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Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei n°
97/99/M de 13 de Dezembro.

E s6 assim ndo serd nos casos previstos no RJPI (cfr. art. 15°,
n.1), tais como serdo as situacdes que integrem fundamento de recusa do
registo da marca (cfr. art. 214° do RJPI).

Ora, desde ja se adianta, que ndo se comprova qualquer uma
dessas situacOes impeditivas do registo concedido e da consequente

prioridade do mesmo.

4. Posto isto, neste ponto, pareceria que o problema passa por
saber se as duas marcas em presenca sao semelhantes ou se se confundem
entre si. E desde ja se assinala que, contrariamente ao que parece, tal
questdo ndo é decisiva. E que se se confundem, respeitando uma e outra
marca a mesma realidade - na parte que aqui interessa, a diferente
expressao escrita para a mesma realidade (expressdo em caracteres
chineses e a expressdo romanizada dessa mesma realidade) -, entdo ainda
ai ndo deixard de funcionar a regra da prioridade do registo, pois que 0
pedido da sua marca ndo pode ocupar um espaco que foi preenchido com
0 registo da primeira; se forem realidades diferente, o primeiro registo

parecera inatingivel, pois prior tempore potior jure.

5. Assim, como bem diz o Meritissimo Juiz a quo, néo existe

qualquer registo semelhante anterior.
A marca é um sinal distintivo de produtos ou servigos propostos
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ao consumidor.”

E essa nogio para que aponta o Regime Juridico da Propriedade
Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 197°, ao prescrever
que “sd podem ser objecto de proteccdo ao abrigo do presente diploma, mediante um
titulo de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo gréfica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons,
a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir 0s
produtos ou servi¢cos de uma empresa dos de outras empresas.”

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos
ou servicos, distinguindo-os de outros da mesma espeécie, possibilitando
assim a identificagdo ou individualizacdo do objecto da prestacdo
colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fenémeno
socio-economico, retirar-se-do as sua fungdes e, assim, desde logo, se
alcanca a primordial funcéo distintiva relativamente ao seu objecto.

Nesta funcdo divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na
diferenciacdo, na destrinca em relacdo aos outros produtos da
concorréncia; a outra, qual seja a da individualizagao por referéncia a uma
origem, & sua proveniéncia, a fonte da sua producéo.’

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela.

Procura-se atraveés dela, cativar o consumidor por via de uma férmula que

* - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pag.37

® - Anténio Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pag.81
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seja apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia®, procurando-se assim atestar a
qualidade ou a exceléncia do produto oferecido, bastando pensar nas
denominadas “marcas de grande prestigio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima
de tudo, ser dotada de eficacia ou capacidade distintiva.

Embora marcada pelo principio da liberdade, a composicao da
marca sofre excep¢Oes de variada ordem, sejam elas de natureza intrinseca,
tais como as que decorrem do artigo 199°, n°l do RJPI, v.g. a propria
designacdo do produto, as suas qualidades, a proveniéncia geografica, as
cores, ou de natureza extrinseca, quando resultem da necessidade de
respeitar direitos anteriores, situacbes previstas nas alineas b) a f) do
artigo 214° do citado diploma, v.g. marcas anteriormente registadas,
medalhas, brasfes, firma a que o requerente ndo tenha direito ou sinais
que constituam infraccdo de direitos de autor ou de propriedade industrial.

Os interessados no registo de uma marca ndo podem deixar de
gozar, na sua constituicdo, de uma grande liberdade que tera, contudo,
como limite a margem de manobra e de iniciativa que 0S outros
operadores do mercado ndo podem perder através do registo de uma
"marca” de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades

comuns que restrinjam uma livre e sd concorréncia.

¢ Oliveira Ascenséo, in Dto Comercial 11, Dto Industrial, 1988, p4g.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit.

pag. 39
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Um sinal, para poder ser registado, como marca, como ja
se disse, deve possuir a necessaria eficacia ou capacidade distintiva,
ndo sendo admissiveis 0 que a doutrina designa normalmente como
sinais  descritivos,  tais como denominagfes  genéricas  que
identificam 0S produtos ou o0s Servicos, expressoes
necessarias para indicacao das suas qualidades ou fungbes e que, em
virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem
comum, ndo devem poder ser monopolizados. E ndo fosse este o
entendimento unanime na doutrina e na Jurisprudéncia,” o  disposto no n°
1,al. a) e b) do artigo 199° supra-citado ndo deixa de ser claro: “ N&o séo
susceptiveis de proteccdo: a) Os sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta
pela propria natureza do produto, pela forma do produto necessaria a obtencdo de um
resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; b) Os
sinais constituidos exclusivamente por indica¢cBes que possam servir no comercio para
designar a especie, 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
caracteristicas dos mesmos;”

Donde decorre, importando reter, com eventual incidéncia sobre
0 caso “sub judice”, a conclusédo de que o registo de uma marca

tem como restricdo o ndo ter, ela propria, caracter distintivo.

" -cfr. Pinto Coelho in Ligdes de Dto Comercial, |, pag. 443 e Ferrer Correia, in Lic8es de Dto

Comercial, 1973, pag..312; Ac STJde 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www.

dgsi. pt,;Ac. TSJ, CJ1998, II, pag.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01
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6. Importa, entdo, atentar na especificidade e cunho distintivo de
cada uma das marcas em presenca. As marcas "ifit" e sao
diferentes entre si. A marca ndo se limita a duas palavras
compostas com as letras TAO TI; é uma marca mista (simultaneamente
figurativa e nominativa) e com reivindicacdo de cores (a expressao «TAO
Tl» € de cor branca; a parte de cima do fundo da marca é de cor
vermelha; a parte de baixo do fundo da marca é de cor verde; mais, a
figura da folha da marca é de cor verde.),como se pode ver pela sua

descricdo gréafica e descritiva(cfr. proc. instrutor).Apresenta-se, por si sO

¥

com capacidade distintiva, ndo se confundindo com a marca [i£i#*3. Nao se

limita a ser a mera romanizagéo da expressdo chinesa";gi ",

O facto de TAO-TI ser a transliteragdo de "ii#s" ndo é, em si,
razdo suficiente para se determinar que o registo de uma esta directamente
dependente do registo da outra em nome do mesmo requerente, tal como

pretende a recorrente.

N&o esta tanto em causa a questdo de saber se o consumidor
normal, colocado perante as duas marcas, associa ou ndo necessariamente
uma a outra. Nao se Vvé razdo para que a prioridade do registo ndo funcione
neste caso e tal prioridade sé deveria ceder perante as razdes previstas na
propria lei para tal cedéncia, ndo integrando as raz6es invocadas nenhuma

dessas situacoes.

54/2006 22/25



7. Embora ndo alegada, poder-se-ia argumentar com razdes
gue se prendem com a notoriedade de dada marca. A notoriedade de uma
marca pode relevar para fundamentar uma oposicdo a um pedido de
registo de uma outra marca que constitua reproducdo, imitacdo ou
traducdo  susceptiveis de estabelecer confusdo, constituindo,
necessariamente, um dos factores a considerar na apreciacdo da
capacidade distintiva de uma marca, considerando que determinada marca
é aceite, de forma comum, como uma marca individualizadora dos
produtos de determinado fabricante, sendo forgoso concluir que essa

marca ndo é descritiva da qualidade dos produtos.

Marca notoria € a marca que adquiriu um tal renome que se
tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes
ou eventuais consumidores, que estdo mais em contacto com o produto, e
como tal reconhecida.® Por vezes, a notoriedade assume tal dimens&o que
0 produto que, por via da marca, se procura distinguir passa,
genericamente, a ser designado por referéncia a marca,
independentemente da sua origem ou produtor. Embora perfeitamente
delimitado o conceito, a sua concretizacao torna-se vaga e indefinida. Nao
é facil afirmar em que circunstancias se esta perante uma marca notoria,
na certeza de que essa notoriedade variara de acordo com a publicidade, a

latitude, a implantacdo no mercado, o proprio universo dos destinatarios.

Em todo o caso, ndo se tratando de qualquer marca notoria, tal

8 _ Carlos Olavo, in ob. cit., pag. 55
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ndo se verifica na presente situacdo, , nem a recorrente detém, neste
momento, algum titulo valido que lhe permita reivindicar o direito de

prioridade sobre as marcas.

8. Assim, ndo s6 foi a Recorrida quem apresentou primeiro o
pedido de registo para a marca na classe 32 (em 18 de Janeiro de
2003) sendo o pedido da Recorrente posterior (05 de Marco de 2004),
como nao existe em Macau qualquer registo para marca com ela

confundivel e que seja prioritario.

E se porventura se se verificasse, mais tarde, que o presente
pedido de registo teria sido concedido com prejuizo dos seus direitos,
sempre poderia vir pedir a anulacdo do registo nos termos do artigo 48°,
n.° 1 do Regime Juridico da Propriedade Industrial, argumento que reforca
os fundamentos que terdo levado a ndo apensac¢ao dos processos em curso,
por manifesta falta de conexao entre os objectos dos diferentes processos,

a que acresceu a diferente fase processual em que se encontravam.
Por tudo o que ficou exposto improcedera o recurso.

IV - DECISAO

Pelas apontadas razfes, acordam em negar provimento ao

recurso, confirmando a decisdo recorrida.
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Custas pela recorrente.

Macau, 29 de Junho de 2006,

Jodo A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan
Lai Kin Hong
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