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Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido
manter o despacho da DSEDT que recusou registo a marca N/175387.

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.

Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou
erradamente os critérios de avaliacédo da distintividade de uma marca.
Como é sabido, é um principio comum em propriedade industrial que a
distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e
servigos que visa distinguir.

A avaliacio do caracter distintivo inerente do sinal depende da marca em si
e do contexto dos produtos e servicos que distingue.

Ora, 0 artigo 199.9 n.°1, al. b) do RJPI apenas devera ser aplicado quando

0 contetdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente
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ébvio.

O registo apenas deverd 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.

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

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

O fundamental é que a analise da distintividade da marca seja feita
relativamente aos servicos que visa distinguir.

Analisada a marca é Gbvio que a marca registanda ndo corresponde ao
nome originario dos produtos que a marca distingue, pelo que nao
corresponde a uma marca genérica, nem € um sinal descritivo destes
Servigos.

Visto que ndo indica qualquer qualidade, caracteristica ou funcdo dos
Servigos.

O fundamento de recusa invocado apenas devera ser aplicado quando o
conteudo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente obvio
para o consumidor medio.

Ao depararem-se com a marca registanda “APP CLIP”, os consumidores
nao associam imediatamente, e sem hesitacdo, a marca um significado
obviamente descritivo dos servicos designados.

A especificidade € aqui fundamental.



101/2023

Duas ou mais palavras comuns (mesmo que relacionadas com 0s produtos
em questdao) podem, juntas, formar uma marca suficientemente distintiva
para cumprir a fungéo diferenciadora.

Enquanto expressdes como CLIPPING APP ou CLIP APP podem ser vistas
como descritivas de uma aplicacdo usada para editar imagens, 0 mesmo nao
sucede com “APP CLIP”, que consiste numa combinacdo ndo-usual (de
facto, inédita) que ndo é imediatamente ou obviamente descritiva dos
servigos designados.

Como referido supra, a falta de um significado evidente e imediato
relacionado com 0s servigos em questdo determinam a necessidade de um
esforco intelectual para atingir uma concluséo quanto ao referido
significado.

E enquanto for necessério esforco mental, ndo ha motivos para ser recusado
0 registo da marca registanda.

Adicionalmente uma marca nédo precisa ser obviamente distintiva para poder
ser registada - marcas sugestivas sdo passiveis de registo.

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.

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

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

Ora, o significado da marca registanda é ambiguo, estd aberto a
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interpretagdo e apela a imaginacdo do consumidor. N&o descreve ao
consumidor os servicos que assinala.

Nesta senda, releva-se uma decisao do Tribunal Judicial de Base num caso
em tudo semelhante que concedeu registo a marca “APP CLIPS” por
entender, resumidamente, que nao é meramente uma indicacdo directa das
caracteriticas dos produtos e servicos, nem é “dificil para os consumidores
perceberem uma relacdo estabelecida entre o registo proposto e 0s produtos
ou servigos fornecidos pelo recorrente ”.

Concluindo que uma vez que a marca registanda ndo sO expressa as
caracteriticas dos produtos e servigos, mas também é o nome de um pedido
propriedade do recorrente, a marca proposta ndo € uma marca meramente
descritiva, mas uma marca sugestiva que tem a capacidade identificadora.
Ora, por maioria de razdo, a marca registanda “APP CLIP” devera também
ser considerada como distintiva, visto que a Unica diferenca € um “S” no
final de CLIP na marca supra.

Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessao de registo de marcas
devera ser a mesma.

Assim, deve considerar-se que a marca registanda € passivel de cumprir a
sua funcdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para
identificar no mercado os servicos da Recorrente.

Pelo que ndo se podera recusar a marca registanda com fundamento no
artigo 199.9 n.°1, b) e c) do RJPI.

Aqui, é ainda importante reconhecer que os servigos de software constituem
uma categoria Unica de servicos.

E para avaliar se uma marca € passivel de distinguir servicos relacionados
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com software, o examinador deverd considerar a natureza dos referidos
servigos ou do software, em vez do que se pode fazer com este.

O Tribunal a quem deverd, portanto, ter a atencdo necessaria de modo a
evitar uma aplicacao excessiva do teste descritivo a marcas que procurem
distinguir software ou servigos relacionados com software. A avaliacao
deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos
Ou Servicos, e ndo o que o software de computador pode fazer.

Como tal, ainda que o software de computador possa ser utilizado para
criar clips de video e audio, ndo significa que a palavra CLIP ou a imagem
de uma camara ou microfone seja obviamente descritiva da natureza do
software de computador, algo intangivel que ndo pode funcionar sem uma
maquina ou instrumento compativel.

Devera entdo considerar-se que “APP CLIP” esta apta a cumprir a sua
fungdo de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar
no mercado os produtos e servigos da Recorrente.

Por outro lado, é ainda extremamente relevante aferir quem é o publico
consumidor!

E amplamente reconhecido que os produtos e servigos da Recorrente gozam
de um nivel excepcional de fama e popularidade entre os consumidores.
Portanto, ao considerar o caracter distintivo da marca, seria irrealista
ignorar o facto de que os consumidores estdo provavelmente mais
familiarizados com os produtos e marcas da Recorrente, do que com os de
qualquer outro comerciante.

E assim evidente que os consumidores terdo mais atencio relativamente aos

produtos adquiridos desta marca e saberdo, com certeza, que 0S Servicos
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identificados sob a marca “APP CLIP” pertencem & Recorrente.

A marca registanda “APP CLIP” foi ainda registada em varias jurisdicdes
em todo o mundo, nomeadamente em Hong Kong, Taiwan, China e Portugal.
Note-se que os procedimentos de exame de marca nas jurisdigdes referidas
supra nao sdo menos rigorosos que os praticados em Macau.

Ora, se os consumidores de Macau partilham a mesma lingua e contexto
cultural semelhante aos consumidores de Taiwan, Hong Kong e China, se a
marca “APP CLIP” foi considerada como distintiva pelos examinadores
daquelas jurisdigdes, ndo ha motivo para que 0 mesmo ndo aconteca em
Macau.

A haver qualquer davida sobre a capacidade distintiva e registrabilidade da
marca registanda, esta ndo teria sido aprovada pelos examinadores
naquelas jurisdicoes.

Deste modo, e tendo em consideragdo todo o0 exposto supra, a marca cujo
registo ora se solicita €, no entendimento da Recorrente, inerentemente
distintiva e deve ser registada em Macau, uma vez que ndo se verificam 0s
alegados fundamentos de recusa previstos no 214.6 n.°1, a), 9.9 n.°1,a) e

199.9 n.°1, al. b) e ¢) do RJPI.
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dediquem a determinada actividade, como também néo sdo aptos a permitir que o
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consumidor, atraveés deles, distinga produtos ou servicos.

Nesta proibicdo enquadra-se qualquer termo ou representacdo figurativa que
sirva usualmente para referenciar o produto ou servigos indicados no pedido de
registo (ou as suas caracteriticas). Exemplo disso sdo expressdo como ‘“bica”’, em
relagdo ao “café”, e “fino”, no que respeita a “cerveja’.

Deve excluir-se também, através desta alinea, o registo de todo um conjunto de
expressdes mediante as quais vulgarmente se publicita e promove bens ou prestacoes
no mercado (“super”, “fantdstico”, entre muitas ouitras).

Ha& que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando 0s sinais
ou indicacgbes 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 aos servigos para que tiver sido requerido o registo da
referida marca, podendo ser concedido se ndo existir essa relacdo ..., ou se a marca
incluir outros elementos que Ihe forneca suficiente capacidade distintiva».

Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposicdo semelhante a al.
c) do n°1 do art.© 199.° do RJPI, diz que «Aqui ja ndo se trata de elementos
indispensaveis a identificacdo dos produtos, mas antes de expressées ou sinais cujo
uso se vulgarizou (entrou no patriménio comum) e que, por consequéncia, ndo devem
igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germanica fala-se, a este propdsito,
em sinais “francos”»...."
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