Processo n° 3/2022 Data: 02.03.2022

(Autos de recurso civil e laboral)

Assuntos : Direito da Propriedade Industrial.

Marca.

Registo.
Requisitos.

Capacidade distintiva.

Marca enganosa.

“Slogan”.

(“It's like milk but made for humans”).

SUMARIO

1. A “Propriedade Industrial” ¢ a 4area do Direito que garante a
inventores ou responsaveis por qualquer producdo do intelecto —
nos dominios industrial, cientifico, literério ou artstico — o direito

de obter, por um determinado periodo de tempo, uma recompensa
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resultante da sua criacdo ou manifestacéo intelectual.

2.  Nao obstante de um ponto de vista “econdémico”, a uma marca
caiba essencialmente desempenhar as fung¢des de “indicagdo da
origem” dos produtos ou servigos, de “garantia de qualidade” e
ainda a fun¢do “publicitaria”, atento ao preceituado no art. 197° do
R.J.P.I., ¢ de se concluir que a “fun¢do juridica” da marca ¢ a de
identificar a proveniéncia de um produto ou servigo ao consumidor
para, assim, permitir a sua “distingdo” de outros produtos ou
servicos produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser
entendida como “um sinal distintivo na concorréncia de produtos e

servicos”.

3. Podem existir os seguintes tipos de “marcas”:
- nominativas (ou denominativas): compostas apenas por
elementos verbais, sejam palavras, letras ou numeros;
- figurativas: compostas apenas por elementos figurativos, como
desenhos ou imagens;
- mistas: compostas por elementos verbais e figurativos; e,

- tridimensionais: compostas pela forma do produto ou da respetiva
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embalagem; (havendo ainda as “marcas de posi¢dao”, de “padrao”,
de “cor”, de “movimento”, de ‘“holograma”, assim como as
[13 29 [13 : 2

sonoras”, compostas por sons, ¢ as “olfativas”, compostas pelo

odor).

Um “slogan” pode o ser registado como “marca” desde que tenha

“capacidade distintiva”.

Para se aferir de tal “capacidade distintiva” deve-se ponderar se 0
aludido sinal, (slogan):

- constitui um “jogo de palavras”; e/ou,

- introduz “elementos de intriga ou surpresa conceptual”, (com
“duplo sentido”, para que possa ser considerado imaginativo,
surpreendente ou inesperado); e/ou,

- tem uma “originalidade ou ressonancia particular”; e/ou,

- desencadeia na mente do publico relevante um “processo
cognitivo”, suscitando a imaginacdo e exigindo um “esfor¢co de
interpretagdo’; e/ou,

- integra “estruturas ou combinagdes sintdticas originais/

invulgares”; e/ou,
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- utiliza e recorre a “figuras de linguagem”, podendo integrar
figuras de “semantica”, de “sintaxe” e de “som/fonética”, como
V.g., sucede com o “paradoxo”, a “metafora”, a “rima”, a
“aliteracao” e a “assonancia”, (ou seja, repeticdo das mesmas letras
ou silabas numa frase, explorando o som das consoantes ou das

vogais para gerar efeitos no texto), etc...

6. Na verdade, se davidas ndo ha que uma frase (descritiva), com
caracteristicas “promocionais”, € que se limita a elogiar as
qualidades dos produtos ou servicos ndo é passivel de registo, o
mesmo ja nao sucede com “frases” (ou expressoes) que contenham
as atras aludidas “caracteristicas”, e que, ainda que se possam
considerar “simples”, ndo sdo “comuns”, ao ponto de, a partida, e
de imediato, se (poder) excluir qualquer (necessidade de) analise e
reflexdo ou “esforco de interpretagdao”, desencadeando, por sua vez,
um “processo cognitivo na mente do publico” ao qual se dirige, e,
sendo, por isso, de “facil memorizacdo”, o que as torna capaz de
“distinguir os produtos a que dizem respeito dos produtos de

empresas concorrentes”.
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O motivo (absoluto) de recusa de registo relacionado com a “marca
enganosa” constitui um fundamento de recusa de “ordem publica”,
para defesa de diversos valores e interesses da sociedade como um

todo.

Para determinar se um sinal pode provocar um risco de engano
devem conjugar-se dois critérios basicos: o primeiro, consiste em
relacionar o sinal solicitado como marca com 0s produtos ou
servicos para as quais se haja apresentado a correspondente
solicitacdo; 0 segundo, consiste em fixar a plataforma subjectiva,
(ou publico), a partir da qual se devera apreciar se um sinal €

€nganoso.
O conceito de “publico” tem contornos muito amplos que devem
ser adaptados para cada caso concreto” de acordo com a “espécie

de produtos ou servigos para 0s quais se solicita a marca.

O relator,

José Maria Dias Azedo
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Processo n° 3/2022

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ULTIMA INSTANCIA DA R.A.E.M.:

Relatorio

1.  “A”, sociedade com sede em Malmo, Suécia, recorreu para o
Tribunal Judicial de Base do despacho do Chefe do Departamento da
Propriedade Intelectual da Direccéo dos Servicos de Economia, (D.S.E.),
que lhe recusou o registo da marca N/159515; (cfr., fls. 4 a 24-v que

como as que se vierem a referir, ddo-se aqui como reproduzidas para

Proc. 3/2022 Pd&g. 1



todos os efeitos legais).

Por sentenca de 26.03.2021, (CV3-21-0001-CRJ), foi o recurso

julgado improcedente; (cfr., fls. 82 a 85).

Inconformada com o decidido, a dita sociedade recorreu para o
Tribunal de Segunda Instancia que, por Acérddo de 23.09.2021, (Proc.
n.©537/2021), confirmou a sentenca recorrida; (cfr., fls. 130 a 134-v).

Traz agora a mesma sociedade o presente recurso, pedindo a
revogacdo do Acoérddo do Tribunal de Segunda Instancia com o

consequente registo da sua pretendida marca.

Em sede das suas alegacdes, produz, a final, as conclusbes
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seguintes:

(13

a. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e
decidido manter o despacho do DSEDT que recusou o registo da marca N/159515, na
classe 25.

b. O Tribunal a quo manteve a decisdo de recusa por entender que a
marca registanda "IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS" ndo goza de
capacidade distintiva, € constituida por um slogan que contém expressdes que se
tornaram usuais na linguagem corrente do comércio, e é susceptivel de induzir o
publico em erro quanto a natureza e utilidade dos produtos que distingue.

c.  No entender da Recorrente, a marca registanda ndo €, no seu todo, uma
marca descritiva, nem induz em erro sobre as caractersticas dos produtos que visa
distinguir.

d. Parecendo que apenas recusou a marca registanda por entender
(erradamente) que se verificam tais fundamentos de recusa, sem oferecer qualquer
justificacdo sélida do motivo porgue entende que a marca nao € distintiva.

e. Como é sabido, o registo de frases publicitarias, ou "slogans" como
marca nao é, assim, proibido por lei, devendo a sua afericdo da distintividade ser
feita nos mesmos termos exigidos para sinais.

f. Como é sabido, € um principio comum em propriedade industrial que a
distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e servicos que
visa distinguir.

g.  Aavaliacio do caracter distintivo inerente do sinal e, neste caso, de um
slogan, depende da marca em si e do contexto dos produtos e servicos que distingue.

h.  Ora, o artigo 199.% n.°1, al. b) do RJPI apenas devera ser aplicado
quando o contetido descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente ébvio.

I O registo apenas devera ser recusado se a marca tiver um significado
descritivo que seja imediatamente 6bvio para o consumidor médio, sendo que marcas
sugestivas ou alusivas sdo passiveis de registo.

j.  Efectivamente, a marca so é efectivamente descritiva se, como referimos,
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for exclusiva e directamente descritiva.

k.  Tal como refere o Tribunal de Segunda Instancia de Macau "(...), é na
marca, como um todo, que h&-de afirmar-se ou negar-se o caracter distintivo ou a
adequacdo para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar".

l. O fundamental é que a andlise da distintividade da marca seja feita
relativamente aos produtos que visa distinguir.

m.  Verificando que a marca registanda "IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS" solicita registo para produtos na classe 25, de vestuario, conclui-se que a
marca registanda ndo é um sinal que descreva qualquer qualidade ou indicie estes
produtos.

n.  Por outro lado, também n&o se pode concluir que a marca "IT’S LIKE
MILK BUT MADE FOR HUMANS" pode ser considerada como um sinal usual na
medida em que ndo se tornou um sinal para identificar exclusivamente os seus
produtos, isto &, roupas, sapatos chapéus...

0. O fundamento de recusa previsto no artigo 199.°, n.°1, al. ¢) do RJPI
apenas devera ser aplicado quando a marca é composta por vocabulos ou figuras

comumente utilizados no mercado, como expressées como "bica", "prego”, "galdo",

"carioca", "fino" e "imperial".

p. O registo apenas deverd ser negado apenas quando 0s sinais ou
indicacOes 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 servicos para que tiver sido requerido o registo da
referida marca, podendo ser concedido se ndo existir essa relacio".

g. A distintividade da marca devera ser novamente realizada com
referéncia aos produtos que a marca assinada.

r. Assim, ndo é verdade que "IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS" é comummente utilizada no mercado para distinguir produtos de
vestuario.

s.  Também é infundado que a marca registanda induz o consumidor em

erro.
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t.  Deacordo com LUIS COUTO GONCALVES "a luz da actual disposicao,
0 que é decisivo é a marca em si (e ndo o uso que dela se faz), em relacdo com o0s
produtos ou servigos a que se destina, no seu conjunto, ou num dos seus elementos
relevantes, ser susceptivel de enganar o publico (...)".

u.  Ora, neste sentido, marcas enganosas seriam, por exemplo, a marca
"Rum Negrita" para indicar produtos alcoodlicos inteiramente diferentes do rum; a
marca "Cristalis" destinada a artigos de vidro para uso doméstico por sugerir que se
trata de cristal; ou a marca "Nuts" para chocolates e gelados a base de agua,
recusada em virtude de deles ndo fazerem parte quaisquer nozes ou frutos secos.

V. Ora, a marca "IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS" néo se
inclui nestas situagBes para os produtos de vestuario que assinala.

w.  Com efeito, o consumidor ndo ird olhar para uma camisola, camisa ou
t-shirt e julgar que se trata de produtos relacionados com leite.

X.  Assim, é evidente que a marca registanda ndo induz o consumidor em
erro e é, no entendimento da Recorrente, distintiva, devendo ser registada em Macau,
uma vez que ndo se verificam os fundamentos de recusa previstos no art. 214°, n.° 2
al. a) eart. 199°n.° 1 al. b) e c), todos do RIPI”’; (cfr., fls. 142 a 156).

Adequadamente processados 0s autos e nada parecendo obstar,

cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

Fundamentacao
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Dos factos

2. Pelo Tribunal Judicial de Base (e Tribunal de Segunda Instancia)

foram considerados como provados os factos seguintes:

“A. Em 17 de Setembro de 2019, a recorrente apresentou a Direccdo dos
Servigos de Economia o pedido de registo da marca n.°N/159515, com exemplar de
IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS (imagem), na classe 25 de produtos de
vestuario, sapatos (calcados nos pés), boné, chapéu, fato-macaco, camisa, camisa
para mulheres, casaco (vestuario), roupa de banho, calcas, banda de vestuario
(roupas), calcgBes, roupas de aquecimento, calcas de desporto, camisa de manga
comprida para desporto, jeans, terno, vestido de noite, vestido de noiva, casaco
desportivo, vestido de malha, gravata, cachecol, xaile, meias, vestuario apertado,
chapéu (na cabeca), casaco, casaco, colete, camisola de 14, vestido, saia, T — shirt,
roupa para praia, capa de chuva, capa, colete sem mangas, colete para feminino,
roupa para ténis, saia para ténis, sapatos para ténis, boné para golfe, calcas para
golfe, casaco para golfe, sapatos para golfe, vestuario para ciclismo, vestuario para
corrida, sapatos desportivos, botas, chinelas, meias, luvas (vestuario), lingerie,
pijama, calcdes, vestuario interior, roupa de banho, Pijama de malha, vestuario
interior para mulheres, calcinhas.

B. O referido pedido foi publicado no Boletim Oficial da Regiédo
Administrativa Especial de Macau n.©47, 11 Série, de 20 de Novembro de 2019.

C. Por despacho de 30 de Outubro de 2020 do Chefe do Departamento da
Propriedade Intelectual, cujo teor se encontra transcrito no processo administrativo
e se da por reproduzido, foi indeferido o pedido de registo da marca da recorrente.

D. A decisdo de recusa foi publicada no Boletim Oficial da Regiédo
Administrativa Especial de Macau n.° 47, 1l Série, de 18 de Novembro de 2020’;
(cfr., fls. 82-v a 83, 130-v e 5 a 6 do Apenso).
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Do direito

3. Vem interposto recurso do Acorddo do Tribunal de Segunda
Instancia de 26.03.2021, (Proc. n.° 537/2021), que negou provimento ao
recurso que a ora recorrente interpos da sentenca do Tribunal Judicial de
Base com a qual se confirmou o despacho que recusou o registo da (atrés
referida) marca N/159515 pela mesma requerido junto da Direccdo dos

Servigos de Economia.

Como resulta das suas alegacbes e conclusdes, bate-se a mesma
recorrente pelo pretendido registo, afirmando, em sintese, que “a marca
registanda ndo induz o consumidor em erro e € distintiva, devendo ser
registada em Macau, uma vez que ndo se verificam os fundamentos de
recusa previstos no art. 214°, n.° 2 al. a) e art. 199° n.° 1 al. b) e ¢),

todos do RJPI”; (cfr., concl. X).

Vejamos entdo se lhe assiste razéo.

No Acoérddo agora recorrido, o Tribunal de Segunda Instancia,

Proc. 3/2022 P&g. 7



acolhendo (e reproduzindo) o teor da decisédo do Tribunal Judicial de

Base, consignou o que segue (na parte que agora interessa):

“(...)

Como acima disse, estd em crise se a marca registanda tem capacidade
distintiva suficiente para ser objecto de proteccao.

No caso, a marca IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS (imagem) que
pretende registar € composta puramente por letras.

O sentido da marca registanda pode ser interpretado como “parece o leite
produzido para os homens”, tem inclinagdo forte de propaganda, esperando
transmitir aos consumidores as vantagens dos produtos e servigos fornecidos pela
marca.

Pelo que, a marca registanda inclina-se mais a constituir um slogan.

De facto, a lei ndo probe a possibilidade de ter slogan como marca, mas €
relevante se o slogan tem ou ndo a capacidade distintiva que uma marca deve ter.

Apo6s analisada a composicdo da marca registanda, a mensagem que 0S
consumidores comuns recebem através da respectiva marca ndo passa de ser que
“parece o leite produzido para os homens”, ndo é diferente dos outros slogans como
“leite bem produzido”, “leite produzido exclusivamente para os homens”, sdo
expressdes extremamente comuns, que sdo possivelmente usadas na promocao dos
produtos e servicos pelas empresas.

Deste modo, salvo o devido respeito, o slogan da marca registanda ndo é
suficientemente especial, de modo que se proporcione distinguir os produtos e
servigos duma empresa dos duma outra, pelo que, como entende a entidade recorrida,
a marca registanda é composta puramente pelas expressdes usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio, verifica-se assim a situacao
prevista pelo art.2199.°n.°21 alinea c) do Regime Juridico da Propriedade Industrial,
portanto, ndo deve ser objecto de proteccéo.

Quanto a questdo da possibilidade de um slogan ser uma marca, Lus M.
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Couto Goncalves, estudioso portugués, apoia que, uma marca se considera
desprovida de capacidade distintiva quando, junto do publico, seria apreendida mais
como um slogan publicitario do que como uma marca.*

Além disso, no recurso n.° 116/2002, ao apreciar se podia registar “Best
Foods” como uma marca, o TSI indicou que as letras constituiam um slogan e ndo
tenham capacidade distintiva para ser uma marca.

O presente caso é semelhante a “Best Foods”, sdo usadas expressfes usuais
da linguagem corrente.

A marca registanda € composta puramente pelas expressdes usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio, verifica-se assim a
situacdo prevista pelo art.2199.°n.°21 alinea c) do Regime Juridico da Propriedade
Industrial, portanto, deve-se recusar o registo da marca, ao abrigo do art.°9.°n.°1 e
214.°n.°1 alinea a).

E mais, a marca registanda também constitui um sinal que € susceptivel de
induzir em erro o publico, previsto pelo art.® 214.° do Regime Juridico da
Propriedade Industrial, uma vez que, a marca em causa destina-se ao fornecimento
de produtos de vestuario na classe 25, os quais ndo tém nada a ver com a parte
principal da marca em causa “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”, que é
susceptivel de fazer considerar que a marca em causa se destina ao fornecimento de
leite e lacticinios, por isso, ndo se deve conceder o registo dessa marca.

A recorrente acrescenta que, a entidade recorrida deve seguir os exemplos
anteriores e o principio da igualdade, conceder o registo da marca da recorrente
conforme os processos do passado em que se autorizou o registo de slogan como
marca, porém, o Tribunal ndo concorda com essa opinido, porque em recurso
relacionado a marcas, o tribunal tem jurisdicdo plena, a decisdo do tribunal inclui
mas ndo exclusivamente a pura revogacgdo da decisdo do tribunal recorrido, até tem
0 poder de conceder directamente o registo de marca, pelo que, os exemplos
anteriores da Administragdo nédo vinculam o tribunal, a deciséo dum tribunal sobre

! Lu® M. Couto Gongalves, «Manual de Direito Industrial, Patentes, Marcas e Concorréncia Desleal»,
2005, pag. 181.
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marcas iguais ou semelhantes num determinado processo até nao deve produzir forca
obrigatoria ao processo dum outro tribunal, por isso, o entendimento da recorrente
néo procede.

No fim, apds analisadas a decisdo e os fundamentos da entidade recorrida, o
Tribunal ndo descobre a falta de fundamentacéo.

(..)7; (cfr., fls. 131 a 132 e 8 a 11 do Apenso).

Aqui chegados, analisados os autos, e em resultado da nossa
reflexdo sobre as “razdes” aduzidas na(s) decisdo(des) do Tribunal
Judicial de Base e Tribunal de Segunda Instancia que confirmaram a
recusa do pela recorrente pretendido registo da ja identificada marca, (e

em causa estando t3o s6 uma pura “questdo de direito”), “quid iuris”?

Como - recentemente, v.g., no Acérddo de 28.01.2022, Proc. n.°

159/2021 — ja teve esta Instancia oportunidade de considerar:

“(...) por um bom namero de vezes foi esta Instancia chamada a
decidir “questoes andlogas” a agora colocada (relacionada com o
“direito de registo de uma marca”), e, como ja tivemos oportunidade de
considerar, em causa estando uma questdo de “Direito da Propriedade
Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.° 97/99/M que

aprovou o “Regime Juridico da Propriedade Industrial”, (R.J.P1l.), util
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se mostra de atentar que em sede do seu preambulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporaneo, como um
factor fundamental de promocéo do desenvolvimento econémico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estimulo da actividade
inventiva, uma vez que, face a consideravel mobilizacdo de recursos que a
investigacdo tecnoldgica implica, s6 a proteccdo assegurada pelo sistema da
propriedade industrial tende a garantir a compensacdo econémica adequada aos
investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novVos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favoravel a
transferéncia de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos
tecnoldgicos, no exterior, estardo muito mais abertos a efectuar essa transferéncia se
existir em Macau um adequado sistema de proteccdo dos seus direitos de
exclusividade sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto as marcas e outros sinais distintivos, a sua importancia também néo
pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificacdo do produto com o
produtor, significando essa identificacdo uma determinada garantia de qualidade ou
de origem e, consequentemente, criam a seguranca na manutencao das qualidades e
caracteriticas do produto. Estes sinais distintivos contém em si, portanto, um factor
muito relevante de estimulo a diferenciacdo das empresas pela qualidade e uma fonte
de seguranca dos consumidores.

().

Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1° deste
referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuicdo de direitos de
propriedade industrial sobre as invencdes e sobre as demais criacoes e

os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente,
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assegurar a proteccdo da criatividade e do desenvolvimento
tecnologicos, da lealdade da concorréncia e dos interesses dos
consumidores”.

Dai que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a area do
Direito que garante a inventores ou responsaveis por qualquer producao
do intelecto — nos dominios industrial, cientifico, literario ou artistico — o
direito de obter, por um determinado periodo de tempo, uma recompensa
resultante da sua criagdo ou manifestacéo intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de)
“registo de uma marca” e decidir se acertada foi a sua “recusa’,
vejamos que solucao adoptar.

Nos termos do art. 197° do aludido RJ.PI: “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 grafica, 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 ™.

E, assim, ndo obstante de um ponto de vista “econdémico”, a uma

marca caiba essencialmente desempenhar as funcoes de “indica¢do da
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origem” dos produtos ou servicos, de “garantia de qualidade” e ainda a
fungdo “publicitaria”, (cfr., v.g., Luis M. Couto Gongalves in, “Direitos
de Marcas”, pag. 15), atento ao preceituado no referido art. 197° € de se
concluir que a ‘‘fungdo juridica” da marca é a de identificar a
proveniéncia de um produto ou servico ao consumidor para, assim,
permitir a sua distingdo de outros produtos ou servigos produzidos ou
postos no mercado, devendo assim ser entendida como ‘“‘um sinal
distintivo na concorréncia de produtos e servicos’; (cfr, v.g., O.
Ascensdo in, “Direito Comercial”, Vol. I, “Direito Industrial”, pag. 139,
assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.l. de 18.11.2020, Proc. n.®
174/2020 e de 21.04.2021, Proc. n.° 42/2021).

Por sua vez, (em face da “natureza’ da questdo a tratar), importa
aqui atentar, especialmente, no estatuido no art. 214° do dito R.J.P.I.,
onde se preceitua que:

“I1. 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.°;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reproducdo,

imitacdo ou traducdo de oufra notoriamente conhecida em
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Macau, se for aplicada a produtos ou servicos idénticos ou afins
e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam
estabelecer ligacdo com o proprietdrio da marca notoria;
c) A marca, ainda que destinada a produtos ou servicos sem
afinidade, constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo de uma
marca anterior que goze de prestigio em Macau, e sempre que
a utilizacdo da marca posterior procure tirar partido indevido do
cardcter distintivo ou do prestigio da marca ou possa
prejudicd-los.
2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca
ou algum dos seus elementos contenha:
a) Sinais que sejam susceptiveis de induzir em erro o publico,
nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou
proveniéncia geogrdfica do produto ou servico a que a marca
se destina;
b) Reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca
anteriormente registada por oufrem, para produtos ou servicos
idénticos ou afins, que possa induzir em erro ou confus@o o
consumidor, ou que compreenda o risco de associacdo com A

marca registada;
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c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptiveis de confusdo
com as condecoracdes oficiais ou com as medalhas e
recompensas concedidas em concursos e exposicoes oficiais;

d) Brasdes ou insignias herdldicas, medalhas, condecoracoes,
apelidos, titulos e distincdes honorificas a que o requerente ndo
tenha direito, ou, quando o tenha, se dai resultar o desrespeito e
o desprestigio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insignia de estabelecimento, ou apenas
parte caracteristica dos mesmos, que ndo pertencam ao
requerente ou que o mesmo ndo esteja autorizado a utilizar, se
for susceptivel de induzir o consumidor em erro ou confus@o;

f) Sinais que constituam infrac¢cdo de direitos de autor ou de
propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituida exclusivamente por sinais

ou indicacoes referidos nas alineas b) e c) do n.° 1 do artigo 199.° nGo

constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido cardcter

distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a

alinea b) do n.° 1 s& pode intervir no respectivo processo quando

prove ja ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faca
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simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a
alinea c) do n.° 1 sé pode intervir no respectivo processo quando
prove jad ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos
ou servicos que I|he deram grande prestigio, ou o faca
simultaneamente com a reclamacdo ™.

E pronunciando-se sobre “questdo idéntica” a ora em apreciagdo,
igualmente j& teve este Tribunal de Ultima Instancia oportunidade de

considerar (nomeadamente) que:

“(..)

A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e
exclusiva fruicdo, utilizacdo e disposicéo das invencdes, criacdes e sinais distintivos,
dentro dos limites, condicBes e restricdes fixados na lei [artigo 5.° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial (RJPI)].

(...)

A marca destina-se a distinguir produtos ou servigos. Sendo ela “... um sinal
distintivo de coisas, ha-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua funcéo, 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 nédo se confunda com
outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

(...)

2 FERRER CORREIA, LicBes de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume 1, 1973, p.
323.
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Como explica FERRER CORREIA® “4 marca ndo pode, portanto, ser igual
ou semelhante a outra ja anteriormente registada. O grau de semelhanca que a
marca ndo deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento:
possibilidade de confusdo de uma com outra no mercado. Mas nao pode haver
confusdo entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro
que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o principio da
especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade
tendo substituido ao sistema do registo por classes o sistema de registo por
produtos”.

(...)

Na licdo de FERRER CORREIA* “... a imitacdo de uma marca por outra
existira, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existira
ainda, convém sublinha-lo, quando, tendo-se a vista apenas a marca a constituir, se
deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra de que se tenha
conhecimento. Este processo de afericdo da novidade € o que melhor tutela o
interesse que a lei visa proteger — o interesse em que se ndao confundam, através da
marca, mercadorias idénticas ou afins pertencentes a empresarios diversos. Com
efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal
semelhante a outro que ja conhecia, ndo tem a vista (em regra) as duas marcas, para
fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a
marca que o assinala é aquela que retinha na memoria”.

Relembra CARLOS OLAVO® que, da constatacio de que a comparagio das
Marcas ndo é simultdnea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolarios, “Se dois
sinais séo comparados um perante o outro, sdo as diferencas que ressaltam.

Mas quando dois sinais sdo vistos sucessivamente, € a memdria do primeiro
que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as

semelhancas ressaltam”.

3 FERRER CORREIA, Liges ..., p. 328 ¢ 329.

4 FERRER CORREIA, Liges ..., p. 328 ¢ 329.

> CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, Volume I, Sinais Distintivos do Comércio, Concorréncia
Desleal, Coimbra, Almedina, 2.2edicdo, 2005, p.101 e 102.
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Por isso, € por intuicdo sintética e ndo por dissecacdo analitica que deve

proceder-se a comparagio das marcas® ”; (cfr., v.g., os Acordaos de 20.05.20135,
Proc. n.°19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.© 64/2015, de 07.02.2017, Proc.
n.° 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.° 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.°
130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.° 42/2015, de 18.09.2019, Proc. n.°
84/2016, e, mais recentemente, de 31.07.2020, Proc. n.° 9/2018 e de
09.09.2020, Proc. n.© 64/2019)”.

Isto dito, ponderando sobre a “situagdo” em questdo, em causa
estando saber se a marca registanda tem ‘“capacidade distintiva”, e
reconhecendo que em matérias como a presente intervém, sempre, algum

subjetivismo, cremos que tem a recorrente razao.

Passa-se a tentar explicitar este nosso ponto de vista.

Pois bem, exposto que atrés ficou o nosso entendimento sobre a
natureza, fungdo e requisitos de uma “marca”, (e até mesmo, atenta a
redaccdo — e expressdo “nomeadamente” — do art. 197° do R.J.P.l.), cabe

ter presente que podem existir os seguintes tipos de “marcas’:

6 CARLOS OLAVO, Propriedade ..., p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE
ABREU, Curso de Direito Comercial, Coimbra, Almedina, 4.2edicéo, 2003, Volume I, p. 375.
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- nominativas (ou denominativas): compostas apenas por
elementos verbais, sejam palavras, letras ou nimeros;

- figurativas: compostas apenas por elementos figurativos, como
desenhos ou imagens;

- mistas: compostas por elementos verbais e figurativos; e,

- tridimensionais: compostas pela forma do produto ou da respetiva
embalagem; (havendo ainda as “marcas de posi¢do”, de “padrdao”, de

cor’, de “movimento”, de “holograma”, assim como as ‘“sonoras”,

compostas por sons, e as “olfativas”, compostas pelo odor).

In casu, (como se deixou relatado), a “marca” cujo registo pretende
a recorrente ¢ “nominativa”, sendo a seguinte:

- “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS?”, para produtos
de vestuario, sapatos (calcados nos pés), boné, chapéu, fato-macaco,
camisa, camisa para mulheres, casaco (vestuario), roupa de banho, calcas,
banda de vestuario (roupas), cal¢bes, roupas de aguecimento, calgas de
desporto, camisa de manga comprida para desporto, jeans, terno, vestido
de noite, vestido de noiva, casaco desportivo, vestido de malha, gravata,
cachecol, xaile, meias, vestuario apertado, chapéu (na cabeca), casaco,

casaco, colete, camisola de 18, vestido, saia, T-shirt, roupa para praia,
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capa de chuva, capa, colete sem mangas, colete para feminino, roupa para
ténis, saia para ténis, sapatos para ténis, boné para golfe, calcas para golfe,
casaco para golfe, sapatos para golfe, vestuario para ciclismo, vestuério
para corrida, sapatos desportivos, botas, chinelas, meias, luvas (vestuério),
lingerie, pijama, calgdes, vestuario interior, roupa de banho, Pijama de

malha, vestuario interior para mulheres, calcinhas; (classe 259.

As decisdes que negaram o pretendido registo — tanto da Direccéao
dos Servicos de Economia, do Tribunal Judicial de Base e, a agora
recorrida, do Tribunal de Segunda Instancia — consideraram,
essencialmente, que:

- a dita marca “tem inclinacdo forte de propaganda” e “inclina-se
mais a constituir um slogan”;

- a mesma integra “expressdes extremamente comuns, que S&o
possivelmente usadas na promocdo dos produtos e servigos pelas
empresas”;

- sendo “composta puramente pelas expressbes usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio”;
sendo, ainda,

- “susceptivel de induzir em erro o publico”, “uma vez que, a
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marca em causa destina-se ao fornecimento de produtos de vestuario na
classe 25, os quais ndo tém nada a ver com a parte principal da marca
em causa “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”, que é
susceptivel de fazer considerar que a marca em causa se destina ao
fornecimento de leite e lacticinios”; (cfr., excerto da deciséo do T.S.I. que

atras se deixou transcrito).

Porém, como se deixou adiantado, outro € 0 nosso ponto de vista,
(afigurando-se-nos que néo se tera captado adequadamente a “esséncia —
e especialidade — do sinal” cujo registo como marca pretende a ora

recorrente).

Vejamos, (muito ndo parecendo de aqui consignar para se
explicitar a solugcdo que se nos apresenta correcta para a presente lide

recursoria).

Antes de mais, cabe salientar, (alids, como o préprio Tribunal
recorrido ndo deixou de reconhecer), que a Lei ndo proibe que um
“slogan” — que é um vocabulo de origem inglesa, e que, no fundo, € uma

expressdo original, breve, concisa, impactante e convincente,
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tendencialmente facil de assimilar e lembrar, normalmente utilizada em
campanhas politicas, de publicidade ou de propaganda para lancar um

produto — seja “registado como marca”.

Exige sim, (e como ndo podia deixar de ser), que 0 mesmo nao
constitua, apenas e tdo sO, um mero “slogan”, ou — como também ja
tivemos oportunidade de consignar em sede do Ac. de 21.04.2021, Proc.
n.©42/2021, onde em causa estava a marca registanda “PROFESSIONAL
FIRST” para servicos de seguros — que constitua uma (mera) “frase
promocional”, (ou uma mera “mensagem publicitiria comum”), que se
limita a realgar, (elogiar), a “qualidade dos produtos ou servigos”, e que,
desta forma, nao deixard de ser (certamente) percebida como uma “pura
férmula promocional”, (cfr., v.g., L. M. Conto Gongalves in, “Manual de
Direito Industrial”, pag. 180 e 181, onde, a propdsito de situacoes
préximas, e com exemplos e referéncias da jurisprudéncia sobre a
questdo, nota que, “Bem vistas as coisas, ndo sdo sinais para
«descrever» produtos ou servigos, mas para «promover» ou publicitar
produtos ou servicos”), ndo sendo assim apropriavel em termos
exclusivos, a titulo de “marca”, devendo, pelo contrario, permanecer na

disponibilidade de qualquer operador ou agente econdmico.
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Isto €, ainda que seja, (ou tenha contornos) de um “slogan”, pode o
“sinal” em questdo ser registado como marca desde que tenha

“capacidade distintiva”.

E, nesta conformidade, acompanhando o que (mais recentemente)
se tem vindo a entender nessa matéria, (e que se nos mostra adequado),
afigura-se-nos que para melhor se aferir de tal “capacidade distintiva” se
deve ponderar se o aludido sinal, (slogan):

- constitui um “jogo de palavras”; e/ou,

- introduz “elementos de intriga ou surpresa conceptual”, (com
“duplo sentido”, para que possa ser considerado imaginativo,
surpreendente ou inesperado); e/ou,

- tem uma “originalidade ou ressonancia particular”; e/ou,

- desencadeia na mente do puablico relevante um “processo
cognitivo™, suscitando a imaginacdo e exigindo um “esforco de
interpretacdo”; e/ou,

- integra “estruturas ou combinacBes sintaticas originais/
invulgares”; e/ou,

- utiliza e recorre a “figuras de linguagem”, podendo integrar
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figuras de “semantica”, de “sintaxe” e de ‘“‘som/fonética”, como Vv.g.,
sucede com o “paradoxo”, a “metafora”, a “rima”, a “aliteracdo” e a
“assonancia”, (ou seja, repeticdo das mesmas letras ou silabas numa frase,
explorando o0 som das consoantes ou das vogais para gerar efeitos no
texto), etc...; (neste sentido, cfr., v.g., entre outros, os Acs. do Tribunal de
Justica da Unido Europeia de 21.01.2010, Proc. n.© C-398/08P; de
12.07.2012, Proc. n.° C-311/11P; de 13.12.2018, Proc. n.° T-102/18; de
03.04.2019, Proc. n.° T-555/18 e o de 20.01.2021, Proc. n.° T-253/20, in
“https://eur-lex.curopa.cu”, todos eles tratando de pedidos de registo

como marca de “slogans”™).

Na verdade, se davidas ndo ha que uma frase (descritiva), com
caracteristicas “promocionais”, e que se limita a elogiar as qualidades dos
produtos ou servicos ndo é passivel de registo, (como foi 0 caso da atrés
referida “Professional First”, ou, v.g., como podia eventualmente suceder
com a expressdo “Valores Seguros” para uma empresa de ‘“servicos
financeiros” ou de “seguranca e transporte de valores™), 0 mesmo ja ndo
sucede com “frases” (ou expressdes) que contenham as atras aludidas
“caracteristicas”, € que, ainda que Se possam considerar “simples”, ndo

sdo “comuns”, a0 ponto de, a partida, e de imediato, se (poder) excluir
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qualquer (necessidade de) analise e reflex@o, ou qualquer “esforco de

interpretacdo” por parte do publico.

Ora, em face do que até aqui se deixou exposto, e ponderando na
“marca registanda” - “IT°S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS” — somos de opinido que a mesma possui (a necessaria)
“capacidade distintiva”, pois que o “jogo de palavras” que a mesma
encerra, com uma (ndo menos) “intrigante contradigdo” entre a sua
primeira parte, (“IT’S LIKE MILK”, que se pode traduzir por “¢ como
leite”), e a segunda, (“BUT MADE FOR HUMANS”, “mas feito para
humanos”), ndo deixa de colocar em questdo a secular e comummente
aceite ideia de que o “leite” seja, (ou foi, desde sempre), um (dos)
elemento(s) essencial(ais) da dieta humana, acabando por “instigar a
reflexdo”, desencadeando, por sua vez, um “processo cognitivo na mente
do publico” ao qual se dirige, e, sendo, por isso, de “facil memorizacdo”,
0 que a torna capaz de “distinguir os produtos a que dizem respeito dos
produtos de empresas concorrentes”; (veja-se 0 atrds citado Ac. do
Tribunal de Justica da Unido Europeia de 20.01.2021, Proc. n.° T-253/20,
com o qual se inverteram anteriores decisdes, concedendo-se o registo da

marca aqui em questdo para os produtos das classes 292 302e 329.
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Nesta conformidade, mostra-se pois de considerar que a dita marca
registanda, (também em relacdo aos produtos da classe 259, tem
suficiente originalidade, desencadeando no publico relevante um
“processo cognitivo” e exigindo um “esfor¢o de interpretagdo”, 0 que,
por si, justifica a sua “capacidade distintiva”; (a este respeito, veja-se a
concepgao de Paul Mathély apud Américo da Silva Carvalho in, “Direito
de Marcas”, Coimbra, pag. 211, e ainda, Pedro Sousa Silva in, “Direito

Industrial — Nog¢des Fundamentais”, pag. 152 a 154).

—  Em face do considerado, e aceitando-se que a marca registanda tem
capacidade distintiva (ndo sendo um mero sinal/slogan genérico, usual ou
descritivo), cabe entdo perguntar se, in casu, se verifica o fundamento
absoluto de recusa relacionado com a “marca enganosa”, previsto no art.
214° n.° 2, al. a) do R.J.P.l., como foi subsidiariamente apontado pelas

decisOes das Instancias recorridas.

Ora, em causa esta um fundamento de recusa de “ordem publica”,

“para defesa de diversos valores e interesses do Estado e da sociedade

como um todo”; (cfr., Pedro Sousa e Silva, in ob. cit., pag. 157).
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A proibicdo da marca enganosa ou deceptiva decorre, “como ja
sublinhava Ferrer Correia, da consagracao do principio da verdade da
marca, 0 que introduz um factor de proteccdo dos interesses dos
consumidores. Por exemplo, a marca “CRISTALEX”, para assinalar
produtos em vidro, poderia induzir os consumidores em erro acerca do

material utilizado”; (cft., Pedro Sousa e Silva in, ob. cit., pag. 158).

Como igualmente observa Lus Couto Goncalves, o que “€
decisivo é a marca em si (e ndo o uso que dela se faz), em relacdo com os
produtos ou servigos a que se destina, no seu conjunto, ou num dos seus
elementos relevantes, ser susceptivel de enganar o pablico, incida o erro
sobre a natureza, qualidade, proveniéncia geografica ou outro aspecto
(v.g. composicao, destino ou finalidade) do produto ou servico, signifique
isso um sinal falso, isto €, um sinal objectivamente contrario a verdade,
signifique isso, simplesmente, um sinal que possa gerar risco de engano
no publico.

Seguindo o ensinamento de F. NOvoa para determinar se um sinal
pode provocar um risco de engano devem conjugar-se dois critérios

basicos:
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“0 primeiro consiste em relacionar o sinal solicitado como marca
com o0s produtos ou servigos para as quais se haja apresentado a
correspondente solicitacdo; ”

“0 segundo consiste em fixar a plataforma subjectiva a partir da
qual se devera apreciar se um sinal € enganoso .

Em relacdo a este dltimo critério a al? d) do n.° 1 do art. 238.°
situa essa plataforma no puablico. O conceito de “publico” tem uns
“contornos muito amplos que devem ser adaptados em cada caso
concreto” de acordo com a “espécie de produtos ou servigos para 0S
guais se solicita a marca”.

Por outro lado, para que 0 engano seja possivel ndo é
imprescindivel que o sinal seja essencialmente descritivo. Basta que
possa ser sugestivo, evocando um objecto diferente daquele que
identifica.

A al® d) do n.° 1 do art. 238.°, a titulo exemplificativo, enumera
varias hipdteses concretas de sinais enganosos: 0s que possam induzir o
publico em erro sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniéncia
geograéfica dos produtos ou servigos”; (in “Manual de Direito Industrial”,

72ed., Revista e Actualizada, pag. 241 e 242).
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Indicando como exemplo de “marca enganosa” referia P. Sousa e
Silva o caso do produtor de queijos quanto ao registo da marca
“ESTRELA DA SERRA”, ainda que a producdo ocorra no Algarve,
podendo levar a que se considere a marca enganosa na medida em que
sugere que 0s queijos provém da “Serra da Estrela”; (in ob. cit., p4g. 158,

nota 294).

Outros exemplos fornecidos pela jurisprudéncia de Portugal quanto
a uma falsa indicacao da qualidade s&o:

- a marca “Rum Negrita” recusada para produtos inteiramente
diferentes do rum (pertencentes as classes 29.2a 33.2da tabela anexa) por
significar unicamente aguardente extraida do melaco;

- a marca “Porto Sobreiro” destinada a agua, gasosas, limonadas,
refrigerantes dada a designacao “Porto” ser conhecida pela generalidade
das pessoas e associada de imediato ao conhecido Vinho do Porto;

- a marca “King of Beerys” destinada a xaropes e outras
preparacOes para fazer bebidas em virtude da imediata associacdo com
cerveja;

- a marca “Supremecorq” destinada a tampas de plastico para

recipientes de liquidos por sugerir tratar-se de tampas de cortica (cork);
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- a marca “Fresh Joghurt” destinada a gelado por parecer designar
iogurte; (cfr., v.g., Luis Couto Gongalves in, ob. cit., pag. 242 e 253, nota
607).

No caso dos presentes autos, considerando que os produtos que
(agora) se visam assinalar com a marca “IT’S LIKE MILK BUT MADE
FOR HUMANS” se integram na “classe 25", e incluem produtos de
“vestuario”, “calcado” e “chapelaria”, claro se nos mostra de considerar
que o “consumidor médio”, desse “tipo de produtos”, ndo assumira que
0S mesmos sdo (produtos) para ser ingeridos como o leite (ou que se
assemelhem, de qualquer forma, ao leite), evidente se nos apresentando
gue para esses consumidores, o dito “sinal” ndo indica uma ‘“real

qualidade” dos produtos em causa.
Dest’arte, € nenhum (outro) obstaculo se nos mostrando existir
para se decidir pela recusa do pretendido registo, imperativa € a

prondncia que segue.

Decisado
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4, Nos termos e fundamentos expostos, em conferéncia, acordam

revogar a deciséo recorrida, concedendo-se provimento ao recurso.

Sem custas.

Registe e notifique.

Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se 0s

mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessarios.

Macau, aos 02 de Marco de 2022

Juizes: José Maria Dias Azedo (Relator)
Sam Hou Fai

Song Man Lei
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