Processo n°©683/2015
(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 29 de Outubro de 2015

ASSUNTO:
- Marca

- Capacidade distintiva

SUMARIO:

- Pelo facto de se ter generalizado o0 uso com nome de “6leo A”, em
chinés “A & ” e em inglés “A OIL” hoje em dia ndo se pode penalizar
o titular das marcas que tenha efectuado o seu registo ha cerca de 20
anos.

- A expressio “OLEO A”, em chinés “A j#” e em inglés “A OIL”,
ignorando o facto de se ter generalizado pelo seu uso ao longo dos
anos, possui capacidade distintiva, ja que a palavra “0leo” identifica o
produto na forma liquida com determinadas aplicacbes especificas
cuja finalidade ndo esta e nunca esteve em causa. Quanto ao vocabulo
“ledo”, este consiste numa palavra de fantasia que serve para o
distinguir de outros produtos com a mesma finalidade.

O Relator
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Processo n°683/2015
(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 29 de Outubro de 2015
Recorrente: B, Co. (Ré)
Recorrida: C (Macau), Limitada (Autora)

ACORDAM OS JUIZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA
DAR.A.EM.:

| — Relatorio
Por sentenca de 06/01/2015, julgou-se parcialmente procedente a accdo
intentada pela Autora, C (Macau), Limitada, e, em consequéncia,
decidiu-se:
declaram-se nulos o0s registos de marcas com 0s NS X3-M,
X4-M, X5-M e X6-M, a favor da Ré, B, Co., cuja proteccéo
foi estendida a RAEM por publicacdo no B.O. de 27/07/1992 e
de 22/02/1993, respectivamente.
absolve-se a Ré do restante pedido formulado pela Autora.
Dessa decisdo vem recorrer a Ré, alegando, em sede de concluséo, o
seguinte:
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A Autora respondeu a motivacdo do recurso da Recorrente, nos

termos constantes a fls. 732 a 746 dos autos, cujo teor aqui se da por

integralmente reproduzido, pugnando pela improcedéncia do recurso ora

interposto.
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Foram colhidos os vistos legais.

*

Il — Factos
Vém provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo:
- A Autora produz e comercializa em Macau diversos produtos da

medicina tradicional chinesa, tendo por objecto a exploracéo do
comércio e industria de produtos quimicos e farmacéuticos.
(alinea A) dos factos assentes)

Entre os varios produtos da Autora conta-se um medicamento
designado por “0 LEO A”, em inglés “A OIL”, em chinés “A i ”,
e cuja transliteracdo fonética do cantonense ¢ “A lao” ¢ a do
mandariam “A 1a0”. (alinea B) dos factos assentes)

A Autora é titular da Licencga Industrial n® XX/99 emitida pela
Direccdo dos Servicos de Economia e Licenca de Producdo para
a Industria Farmacéutica n® 1XX5/99 emitida pela Direccdo dos
Servicos de Saude. (alinea C) dos factos assentes)

A Autora € proprietaria exclusiva do nome de estabelecimento
“Laboratorio A A # j;”. (alinea D) dos factos assentes)

As marcas registadas no INPI sob 0s n& 2XX. XX7 e 2XX.XX2
supra referidas foram estendidas a Macau por despachos de 25 de
Setembro de 1987, publicadas no Boletim Oficial n®13 de 28 de
Marco de 1988, sob 0s n% X8-M e X9-M, respectivamente.
(alinea E) dos factos assentes)

A B, Co., € um estabelecimento comercial, explorado por E, com
sede em Hong Kong que se dedica também a producdo de
produtos da medicina tradicional chinesa em Hong Kong. (alinea
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F) dos factos assentes)

A Ré solicitou e obteve do Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI) em Portugal, entidade entdo competente para a

concessdo de marcas em Macau, a proteccao das marcas referidas,
com elementos nominativos que reproduzem a espécie do

produto a que se destinam. (alinea G) dos factos assentes)

A marca com 0 numero X9-M (originariamente com o n°
2XX.XX2) contém os caracteres chineses “A /& ”. (alinea H) dos

factos assentes)

A marca com o numero X3-M (originariamente com o0 n.°
2XX.XXT) ¢ constituida pelos caracteres chineses “A /& ”. (alinea

I) dos factos assentes)

Por seu turno, a marca com o0 numero X4-M (originariamente

com 0 N92XX.XX8) ¢ constituida pelos caracteres chineses “A & ”
¢ a expressao inglesa “A OIL”. (alinea J) dos factos assentes)

A marca com o0 numero X5-M (originariamente com o0 n°
2XX.XX9) € constituida pelos caracteres chineses “A j# ” e pela

expressao “A OIL”. (alinea K) dos factos assentes)

A marca numero X6-M (originariamente com o0 n°2XX.XX0) é

constituida pela combinagdo dos caracteres chineses “A” ¢ a

palavra inglesa “A”. (alinea L) dos factos assentes)

O medicamento designado por “0 LEO A”, em inglés “A OIL”,

em chinés “A #” ¢ produzido no estabelecimento industrial

Laboratério A da Autora. (resposta ao quesito 1° da base

instrutoria)

B, Co. produz também o chamado “0leo A”, em inglés “A OIL”,
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em chinés “A 7 7, cuja transliteragdo fonética do Cantonense ¢
“Alao” e do Mandarim “A lao”. (resposta ao quesito 3° da base
instrutoria)

As marcas referidas na alinea H) a L) destinam-se a ser aplicadas,
i.e. utilizadas, em «6leo medicinal», dentro da classe 52 (resposta
ao quesito 5°da base instrutoria)

A B, Co. tem utilizado no seu comercio embalagens com as
referidas marcas. (resposta ao quesito 6°da base instrutoria)

O leo A é a designacio pela qual consumidores e praticantes de
medicina tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de
6leo medicinal. (resposta ao quesito 7°da base instrutoria)

A expressdo “A ¥ 7 designa aquela espécie de produto de
medicina tradicional chinesa comercializado nomeadamente no
Sudoeste Asiatico. (resposta ao quesito 13°da base instrutoria)

O “0Oleo A” é comercializado em Hong Kong por referéncia as
marcas que o individualizam, tal como, sucede em Macau.
(resposta ao quesito 14°da base instrutoria)

De acordo com a informacdo disponibilizada pelos Servigos de
Saude, que de entre os produtos medicamentosos a venda em
Macau ha uma espécie ou género dos 6leos medicinais conhecido
por “A j& . (resposta aos quesitos 15° e 16° da base instrutoria)
Ao ano de 2003, existiam, pelo menos:

B A (5 # ) U Medicated Healing Oil

B A% F Healing Qil

B A (£ %)V Medicate Oil and Embrocation

B AR (%4 %-G)G Healing Oil
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AW
AW
AR
AR
AR
AW
AW
AW
AR
AR
AR
AW
AW
AW

(H 3 # ) H Medicated Healing Oil
(8 A2 % £ %1 —1) | Healing Oil
()

(* -K £ 1&) K Mark Healing Oil
(* -L &) L BIL Healing Oil

(-4 % M F %) M Healing Oil

(& -N £ 1%&) N Mark Healing Qil

(i —O =) O Mark Healing Oil

(i+ 7 —P) P Healing Qil

(& %)

(£ #-Q 7 #) Q Medication Oil & Embrocation

(£ % R) R Healing Qil

(S %) S Healing Oil

(52 # 42 % 4F»x-T) T Healing Oil. (resposta ao quesito

16°da base instrutéria)

- Encontra-se inscrita a favor do E como titular do B, Co., no

registo de Comércio de Hong Kong desde o ano 1967. (resposta

aos quesitos 17°e 18°da base instrutoria)

- Consta deste registo que a actividade comercial € a producdo de

6leos medicinais. (resposta ao quesito 19°da base instrutoria)

- Amarca n®2XX.XX2 é constituida por: varios dizeres, entre de F

Healing Oil, A Medicinal Oil Co., a figura de um ledo com juba

dentro de uma elipse no qual estd aposta a expressao “F”, uma

palmeira com um sol nascente e 0s caracteres “A #” que se

romanizam “A 1a0” que significa “0 leo A”. (resposta ao quesito

32°da base instrutoria)
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Em 15 de Maio de 1987, a B, Co., para assinalar 6leos medicinais,
requereu a seu favor junto do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, em Portugal, o registo de uma outra marca. (resposta
ao quesito 33°da base instrutoria)

A tal registo foi atribuido 0 n®2XX.XX7. (resposta ao quesito 34°
da base instrutoria)

Esta marca ¢ constituida apenas pelos caracteres “A j& ” que se
romanizam “A 1a0” que significa “0 leo A”. (resposta ao quesito
35%da base instrutoria)

Em 15 de Maio de 1987, para assinalar 6leos medicinais, a B, Co.
requereu a seu favor, naquele Instituto, o registo de uma outra
marca. (resposta ao quesito 36°da base instrutéria)

O registo foi efectuado sob 0 n®2XX.XX8. (resposta ao quesito
37°da base instrutoria)

A marca ¢ constituida pelos caracteres “A %~ que se romanizam
“Alao”, seguidos da expressao em inglés, “A OIL”. (resposta ao
quesito 38°da base instrutoria)

Em 15 de Maio de 1987, a fim de assinalar 6leos medicinais, a B,
Co. obteve junto do referido Instituto o registo de uma outra
marca. (resposta ao quesito 39°da base instrutéria)

A tal registo coube o0 n©2XX.XX9. (resposta ao quesito 40° da
base instrutdria)

A marca ¢ constituida pelos caracteres “A /& ” seguidos do seu
equivalente romanizado “A Oil”. (resposta ao quesito 41° da base
instrutoria)

Em 15 de Maio de 1987, para assinalar 6leos medicinais, a B, Co.



requereu a seu favor, no mesmo Instituto, o registo de mais uma
marca. (resposta ao quesito 42°da base instrutoria)

- Tal registo tem 0 n®2XX.XXO0. (resposta ao quesito 43°da base
instrutoria)

- Essa marca € constituida pelos caracteres “A” que se romanizam
“D”, seguidos da palavra inglesa, “A”. (resposta ao quesito 44° da
base instrutdria)

- As marcas registadas no INPI sob 0s & 2XX.XX7, 2XX.XX8 e
2XX.XX9 foram estendidas a Macau sob os n& X3-M, X4-M e
X5-M, por despachos de 13 de Dezembro de 1991, publicados no
Boletim Oficial de 27 de Julho de 1992. (resposta ao quesito 47°
da base instrutoria)

- A marca registada no INPI sob os n% 2XX.XXO0 foi estendida a
Macau sob os n% X6-M por despachos de 27 de Julho de 1992,
publicado no Boletim Oficial de 22 de Fevereiro de 1993.
(resposta ao quesito 48°da base instrutoria)

- Correm o0s seus termos no Tribunal o processo sob n©176/1993,
do 2°Juizo, cuja sentenca final consta do doc. de fls. 172 a 184
cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido. (resposta ao
quesito 56°da base instrutoria)

*

111 — Fundamentacao

Para a Ré, ora Recorrente, o Tribunal ao afirmar que a expressao “A
7”7 ¢ um sinal genérico e descritivo dum tipo de 0leo da medicina
tradicional chinesa, cometeu um erro na deciséo da matéria de facto, pois,
a referida expresséo foi criada, ha cerca de 40 anos, pelo Sr. E (E),
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fundador da B, Co., ora Ré, para comercializar o seu produto.

E foi devido ao esforco do Sr. E que ao longo dos anos, tal produto,
bem como o respectivo nome “A ;¥ ”, se tornaram vulgarmente conhecido
na zona asiética, especialmente em Hong Kong, Macau e China.

Assim, defende que a referida expressdo ndo € um sinal genérico e
descritivo dum tipo de 0leo da medicina tradicional chinesa, possuindo
portanto capacidade distintiva suficiente para efeitos de registo.

Quid iuris?

Antes de mais, cumpre-nos dizer que a qualificacdo da expressao
“0leo A”, em chinés “A ;¢ ” e em inglés “A OIL” como sinal genérico e
descritivo dum tipo de éleo da medicina tradicional chinesa ndo € uma
decisdo sobre a matéria de facto, mas sim de direito. E um juizo de valor
gue o juiz retira perante a factualidade assente e provada.

De qualquer forma, nos termos do art®599° do CPCM, quando o
recorrente impugne a decisdo de facto, tem o Onus da impugnacdo
especffica.

No caso em apreco, a Ré ndo indicou, em concreto, qual ou quais 0s
quesitos que considera julgados incorrectamente.

Por outro lado, os alegados factos de que a expressdao “A 7 foi
criada, ha cerca de 40 anos, pelo Sr. E (E), fundador da B, Co., para
comercializar o seu produto e que foi devido ao seu esforco ao longo dos
anos, que tal produto, bem como o respectivo se tornaram vulgarmente
conhecido na zona, territdrios e pak atrés referidos, foram alegados
apenas em sede de motivacdo do recurso, pelo que ndo podem ser
atendidos, uma vez que ndo sdo factos supervenientes.

Nesta conformidade, é de rejeitar o recurso na parte da impugnacéo
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da deciséo sobre a matéria de facto.

Quanto a questdo do mérito, isto €, a questdo de se saber se as
marcas X3-M a X6-M possuem capacidade distintiva, susceptiveis de
serem objecto de proteccdo pelo registo, o Tribunal a quo entendeu no
sentido negativo, e, em consequéncia, declarou a nulidade do registo das
mesmas pelas seguintes razoes:

Cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

Com a presente accao, pretende a Autora que se véem declaradas nulas as
cinco marcas sob os n& X9-M, X3-M a X6-M, registados a favor da Ré junto do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e cuja proteccdo foi estendida ao
Territério de Macau por publicagéo efectivada no B.O. de 11/04/1988.

Alegando que essas marcas foram constituidos por sinais nominativos de
caracteres chineses “A ,# 7 ou a sua expressdo inglesa “A OIL” ou a sua
romanizacao “A Qil”. No entanto, “A ,# ” € uma denominacdo para designar o tipo
de o6leo de medicina tradicional, comercializado no Sudoeste Asiatico, Hong Kong e
Macau, constituindo, assim, sinais francos ou sinais descritivos de produtos, nao
possuindo capacidade distintiva, ndo devem ser protegidos como marca, prognando
pela nulidade desses registos.

A questdo fulcral levantada pela Autora no presente litigio consiste unicamente
em saber se as marcas registadas e estendidas a RAEM pela Ré sdo compostas por
sinais sem capacidade distintiva, ou seja por sinais descritivos de produtos ou sinais
francos que conduz a sua nulidade.

Disp6e-se 0 art® 47° do RJPI que:

“Os titulos de propriedade industrial sdo total ou parcialmente nulos quando

se verifique: que o objecto ndo é susceptivel de proteccdo; a violacao de regras de
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ordem pulblica ou dos bons costumes; o incumprimento de procedimentos ou
formalidades imprescindiveis para a concessao do direito de propriedade industrial. ”

Por outro lado, estatui-se no art®199° do mesmo diploma que:

“1. N&o sdo susceptiveis de proteccao:

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 indicacGes que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geografica ou a época de producdo do produto ou da prestacdo do
Servigo, ou outras caracter iticas dos mesmos;

c) Os sinais ou indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio;

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

Sinais genéricos

A marca é um sinal distintivo que serve para diferenciar a origem empresarial
do produto ou servico proposto ao consumidor. (Carlos Olavo, in Propriedade
Industrial Vol 1, pag71)

Nas palavras do llustre mestre Ferrer Correria, a marca é um sinal distintivo
de mercadorias. produtos e servicos e a permitir a sua diferenciagdo de outros da
mesma especie.

Prevé-se que o art® 197° do Regime Juridico da Propriedade Industrial que
“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 nome de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons,
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a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados distinguir 0s
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas. ”

Vigora, quanto a constituicdo da marca, o principio de liberdade.

Portanto, a marca pode ser constituida por um sinal ou mais de um sinal
nominativos, figurativos ou emblematicos, isoladamente ou em conjunto.

Mas a liberdade de composicdo da marca nao é ilimitada.

Como se sabe, para alcancar a finalidade de diferenciar do produto ou servico,
a marca ha de ser composta por sinais com eficacia ou capacidade distintiva, a marca
constituida somente por sinais aludidos no art® 199° acima transcrito ndo podera
obter a protec¢do como marca.

Segundo o ensinamento do Ferrer Correia, ndo tém forca distintiva os sinais
descritivos dos produtos, os sinais francos e sinais fracos.

Sinais descritivos dos produtos sdo denominacBes genéricas indispensaveis a
identificacdo das mercadorias, ou de expressdes necessarias para a indicacdo das
suas qualidades ou fungdes, que, em virtude do seu uso generalizados e como
elementos da linguagem comum, ndo devem poder ser monopolizados. Sinais francos,
ndo se trata de elementos indispensaveis a identificacdo dos produtos, mas antes de
expressdes ou sinais cujo uso de vulgarizou. Sdo sinais fracos sdo aqueles
desprovidos de capacidade distintiva. (in LicGes de Direito Comercial Vol I, pag. 324
a 326)

Fala-se também em sinais genéricos, descritivos, usuais e fracos (Luk Couto
Goncalves in Manuel de direito industrial, Almedina, pag. 180)

Diz o Carlos Olavo, , no que diz respeito a norma correspondente ao art® 199°
do R.J.P.I. que “visam estas alineas evitar que sejam monopolizadas com marcas
expressdes ou sinais indispensaveis a identificacdo de mercadorias ou necessarias

para a identificacdo das suas qualidades e fungdes, ou cujo uso se vulgarizou.
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Tratando-se de expressdes meramente descritivas da realidade a que se reportam,
deve poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um” ( ob.
citada, pag, 85)

*

A luz das consideraches tedrica e juridicas expostas, debrucamos ao caso
concreto para determinar se a expressao “A ,# ” € sinais genéricos que ndo merece de
tutela juridica.

Dos factos assentes supra referidos visualiza-se o seguinte:

A B, Co. é titular das marcas com 0s % X9-M, X3-M, X4-M, X5-M e X6-M,
destinadas ao 6leo medicinal dentro da classe 52 Todas essas marcas tém por
elementos componentes “A ;# ” ou “A”. Excepto a marca n® X9-M, as marcas em
causa sao constituidas essencialmente por caracteres chineses “A ,# ”, isoladamente
ou em combinacdo com a expressao inglesa “A OIL”, com a sua romanizacao “A
Oil”, ou por combinacao de caracteres chineses “A” com a “A” (alineas E, H a L,
quesitos 5°, 32°a 44°, 47° a 48°)

Oleo A é a designacio pela qual consumidores e praticantes de medicina
tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de 6leo medicinal. (quesito 7°)

A expressdo “A ,# ” designa aquela espécie de produto de medicina tradicional
chinesa comercializado nomeadamente no Sudoeste Asiatico. (quesito 13°)

O “Oleo A” é comercializado em Hong Kong por referéncia as marcas que o
individualizam, tal como, sucede em Macau. (quesito 14°)

De acordo com a informacéo disponibilizada pelos Servigos de Saude, que de
entre os produtos medicamentosos a venda em Macau ha uma espécie ou género dos
6leos medicinais conhecido por “A ,# ”, com cerca de vinte marcas diferentes, a data
de ano 2003 . (quesito 15°e 16°)

Segundo esse arquivo factico, por um lado, a expressao “A ,# ~ é efectivamente
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uma denominacdo para designar uma espécie de produto de medicina tradicional
chinesa (um tipo de 6leo medicinal) e por outro lado, existem no mercado, pelos
menos, na RAEM, um espécie ou género dos 6leos medicinais conhecido por “A ,i# ”,
o qual era e é comercializado com cerca de vinte marcas diferentes, daise resulta que
tanto para os consumidores em geral como para os praticantes do ramo de medicina
tradicional, “A ,# ” trata-se de nome de designacao desse tipo de 6leo tradicional.

Dai, sem sombra de duvidas podemos concluir que a expressdo “A ,# ” é uma
denominacdo genérica para identificar o produto, qual seja um tipo de 6leo da
medicina tradicional.

A expressdo “A ,# ” €, portanto, sinal genérico e descritivo de produto, sendo
sinais necessarios para designacao dum tipo de éleo da medicina tradicional, o qual
deve ser disposto a ser utilizado por qualquer interessado, ndo permitindo a sua
apropriacdo exclusiva ou monopolizacdo por qualquer empresario.

Concluido que o “A ,#” é sinal descritivo dum tipo de 6leo da medicina
tradicional, esse sinal ndo teve capacidade distintiva para diferenciar os produtos dos
outros da mesma espécie, ou seja a origem da empresa ou do empresario que o
produz.

Por isso, a expressdo “A ,;# ”, como sinais genéricos, ndo sao susceptiveis de
proteccdo pelo direito da propriedade industrial, ao abrigo do disposto do n®1 do art®

199°do R.J.PJ.

Nulidade das marcas

Pretendemos a Autor a declaracao de nulidade das marcas registadas com 0s
n% X9-M, X3-M, X4-M, X5-M e X6-M, registados originalmente em Portugal mas
cuja proteccdo foi estendida & RAEM.

Como se deixa referido acima, a expressdao “A ,# ” é sinal génerico de

descricao de produto, esse sinal ndo possui caracter distintivo. Mas, a marca, devida
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a funcdo que desempenha, exige-se que ela adquire forca distintiva, a insatisfacao
desse requisito conduz a ndo concessdo do registo ou a sua nulidade, se tiver sido
concedido o registo.

No entanto, para o efeito, ndo basta a integracdo no conteido da marca sinais
genéricos, ha de indagar se todo o objecto da marca é constituido por sinais
insusceptiveis de proteccao.

Como se sabe, a marca pode ser composta por um sinal ou varios sinais.

E admissivel, na composicdo da marca, os sinais genéricos, desde que esses,
em combinacdo com outros elementos componentes, que sejam adequados para
individualizar a mercadoria, nesse caso, sera concedido o registo da marca.

Portanto, diz 0 n°®2 do art® 199° do R.J.P.I. que : “Os elementos genéricos
referidos nas alineas b) e ¢) do nimero anterior que entrem na composicdo de uma
marca nao sao considerados de utilizacdo exclusiva do requerente, excepto quando na
pratica comercial os sinais tiverem adquirido eficacia distintiva. ”

Por sua vez, preceitua-se o arte 229° do R.J.P.l. que “Ao registo € aplicavel o
disposto do art®47° mas a respectiva nulidade nédo € declarada, ainda que a marca
seja constituida por sinas nas condicdes das alineas b) e c) do n° 1 do art®199°, se
tiver adquirido caracter distintiva.”

Assim, ndo € por ter englobado, na composi¢do da marca, sinais genéricos,
descritivos e francos que reconduz, necessariamente, a ndo concessao do registo ou a
nulidade do registo, mas apenas no caso em que a marca considerada no seu global
ndo goza de eficacia distintiva.

Capacidade distintiva das marcas

Por isso, para responder a questio invocada pela Autora, urge analisar se as
marcas em jogo sao desprovidas de capacidade distintiva.

Em relacdo & marca n® X3-M, essa marca é constituida unicamente por
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caracteres chineses “A ,# ”, 0s quais sdo considerados sinais descritivos de produtos,
logo, a marca em causa € destituida de capacidade distintiva.

Quanto as marcas n% X4-M e X5-M, essas duas marcas sdo constituidas por
sinais nominativos compostas por caracteres “A ,# ”, combinados com outros
elementos nominativos, uma com a expressao inglesa “A Oil”, outra com a
romanizacdo “A” mais “Oil ”.

No entanto, o aditamento da expressao inglesa e da romanizacao ndo traz nada
de novo para as marcas.

Pois, a “A Oil” é o equivalente em inglés da expressdo chinesa “A ,i#”.
Enquanto “A” € apenas a transliteracdo fonética em cantonés do “A”, a combinagéo
do A mais Oil, tem o mesmo sentido de Oleo A. Assim, quer uma quer outra, as
marcas em causa ndo deixam de indicar a denominacio do produto que é 0 leo A

Ou seja, mesmo na combinacdo com outros elementos nominativos, as marcas
X4-M e X5-M ndo adquirem qualquer forca distintiva, ndo sendo ela aptas para se
diferenciar da sua origem empresarial, ou para se identificar o produto doutro da
mesma especie.

No que diz respeito & marca n°X6-M, essa marca € composta pela combinagédo
dos caracteres chineses “A” e a palavra inglesa “A”,

De facto, a composicdo dessa marca € semelhante com a marca n® X4-M. A
Umca diferenca entre elas reside na auséncia do caracter chinés “,# ” e da
palavra inglesa “oil ”, significa dleo. Quer dizer, em vez de “A ,# ” consta apenas “A”,
porém, essa ligeira diferenca ndo se altera a substancia do contetdo da marca.

Ora, para a expressao “A ,# ”, 0 que releva para identificar a denominacao do
produto em causa é o termo “A”. Oleo (medicinal) trata-se duma espécie dos
produtos medicamentosos, na verdade, existem outros tipos de 6leos medicinais

identificados com outra designacdo, segundo o uso e costume da lingua chinesa.
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Portanto, os caracteres “A” é expressao indispensavel para designar o nome do 6leo
medicinal, é sinal genérico para identificacdo do produto. Assim, os dois sinais
nominativos “A” e “A” ndo podem deixar de entenderem como sinal descritivo de
produtos.

Pelo que, esses sinais, isolada ou conjuntamente, também n&o tém eficacia
distintiva.

No que se concerne a marca n°® X9-M, essa marca € uma marca complexa,
constituida por sinais nominativos e figurativos. Dos nominativos, para além dos
caracteres “A ,i# ”, existem outros, tais como F Healing Oil, sendo as palavras “F1” e
“F2” expressdo de fantasia, acrescenta que a expressao “F1” esta também aposta
dentro de uma elipse com a figura de um ledo com juba.

Assim, olhando a marca, salto a vista dos consumidores em geral, 0 que mais
impressiona na memoria deles ndo pode deixar de ser a expressdo “F1”, enquanto 0s
caracteres “A ,i# ”, pelo lugar que sdo colocados, isto é no verso da embalagem,
indiciam que esses ndo sdo os sinais predominantes. Pelo que, ndo obstante da
inclusédo do sinal descritivo de produto, os caracteres “A ,# 7, esse sinal em
combinacdo com outros elementos nominativos e figurativos, particularmente a
expressdo “F1” e “F2”, adquire caracteritica propria que permite a
individualizacdo da mercadoria das outras provenientes dos outros empresarios.
Assim, a marca n° X9-M, considerando no seu global, estd dotada da eficacia
distintiva, sendo susceptivel de ser protegida como marca, alias a proteccdo
concedida nunca se abrange o uso exclusivo dos sinais genéricos “A ,# ~ ao abrigo do
disposto do n®2 do art® 199°do RJPI.

Pedidos da Autora

Afirma-se que as marcas com 0s N% X3-M, X4-M, X5-M e X6-M sdo compostas

por sinais destituidas da eficacia distintiva, assim, esses ndo podem ser protegidos
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como marca, pelo que os registos dessas marcas devem ser declarados nulos, ao
abrigo do disposto dos art® 47° e 229° do RJPI.

Quanto & marca n®X9-M, determinado esta que essa marca é constituida por
sinais dotadas da capacidade distintiva, ndo havendo motivo para a sua nulidade,
faleceu, assim, o pedido da Autora quanto a esta.

Em concluséo, julgam-se procedentes os pedidos de nulidades das marcas com
0s N% X3-M a X6-M e improcedente o pedido quanto a marca n° X9-M.

Tudo visto, nesta decidir,

—

IV) DECISAO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, o Tribunal julga parcialmente
procedente a accdo e, em consequéncia, decide:

- Declaram-se nulos os registos de marcas com 0s n% X3-M, X4-M, X5-M e
X6-M, a favor da B, Co., cuja proteccdo foi estendida a RAEM por publicacdo no B.O.
de 27/07/1992 e de 22/02/1993, respectivamente.

- Absolve-se a Ré do restante pedido formulado pela Autora.

*
Custas pela Autora e Ré na proporcdo dos decaimentos em 1/5 e 4/5,

respectivamente.

Registe e Notifique.
*
Transitado em julgado, cumpra o disposto do n®3 do art®49°do R.J.P.I.".
Salvo o devido respeito, temos um outro entendimento.
Hoje em dia, ndo temos duvidas de que a expressdao “A #”
tornou-se, pelo seu uso ao longo dos anos, vulgar perante o publico como
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um tipo de Oleo da medicina tradicional chinesa com determinadas
aplicacdes especfficas e que designa aquela espécie de produto.

Mas essa situacdo seria a mesma no momento do seu registo como
marca?

N&o podemos apreciar a eventual validade do registo das marcas
feito ha cerca de 20 anos com base na viséo da situacédo actual.

Tal analise deve ser assente nos pressupostos do momento em que o
registo foi concedido.

Segundo os factos provados, a Ré comercializa o produto “A & ”
desde 1967, tendo na década de oitenta do século passado efectuado o
registo das marcas em crise com esse nome.

Alem disso, por acérddo do entdo Tribunal Superior de Justica de
Macau de 29/10/1997, foi confirmada a validade do registo das marcas em
crise, por entender que a expressio “Oleo A”, em chinés “A ¥ ” e em
inglés “A Oil” ndo sdo sinais francos ou genéricos, possuindo portanto
capacidade distintiva.

Nesta conformidade, pelo facto de se ter generalizado o uso com
esse nome hoje em dia ndo se pode penalizar o titular das marcas que
tenha efectuado o seu registo ha cerca de 20 anos.

Em consequéncia, os factos resultantes das respostas dadas aos
quesitos 7 13 15°e 16°da Base Instrutdria, a saber:

- Oleo A é a designacdo pela qual consumidores e praticantes de
medicina tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de
6leo medicinal. (resposta ao quesito 7°da base instrutoria)

- A expressdo “A ¥ 7 designa aquela espécie de produto de
medicina tradicional chinesa comercializado nomeadamente no
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Sudoeste Asidtico. (resposta ao quesito 13°da base instrutoria)

- De acordo com a informacado disponibilizada pelos Servigos de

Saude, que de entre os produtos medicamentosos a venda em

Macau ha uma espécie ou género dos 6leos medicinais conhecido

por “A # . (resposta aos quesitos 15° ¢ 16° da base instrutoria)

- Ao ano de 2003, existiam, pelo menos:

AW
AW
AR
AR
AR
AW
AW
AW
AR
AR
AR
AW
AW
AW
AR
AR
AR
A

(52 # ) U Medicated Healing Oil

F Healing Oil

(£ %) V Medicate Oil and Embrocation

(A2 £ %-G %) G Healing Oil

(H 3 # ) H Medicated Healing Oil

(8 eAz % £ # 1 1) | Healing Oil

()

(& -K £ {%&) K Mark Healing Qil

(& -L 4&) L Healing Oil

(-4 % M 7 #%) M Healing Oil

(& -N £ 1&) N Mark Healing Oil

(i —O ##) O Mark Healing Oil

(= 7 —P) P Healing Qil

(& %)

(£ #-Q 7 %) Q Medication Oil & Embrocation
(£ % R) R Healing Qil

(S #%) S Healing Oil

(3¢ 4 2% 4F»—T) T Healing Oil. (resposta ao quesito

16°da base instrutdria)

ndo devem ser considerados como relevantes para a decisdo da causa, por
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serem factos supervenientes do registo das marcas em crise.
Para nos, a expressdo “0 leo A”, em chinés “A ;% ” ¢ em inglés “A
Oil”, ignorando o facto de se ter generalizado pelo seu uso ao longo dos
anos, possui capacidade distintiva, ja que a palavra “0leo” identifica o
produto na forma liquida com determinadas aplicacbes especificas cuja
finalidade n&o esta e nunca esteve em causa. Quanto ao vocabulo “ledo”,
este consiste numa palavra de fantasia que serve para o distinguir de
outros produtos com a mesma finalidade.
*
IV — Deciséo
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder
provimento ao recurso interposto, revogando a sentenca recorrida na parte
que declarou a nulidade do registo das marcas, julgando a accédo
improcedente.
*
Custas pela Autora, ora Recorrida, em ambas as instancias.
Notifique e registe.

*

RAEM, aos 29 de Outubro de 2015.

Ho Wai Neng

José Candido de Pinho

Tong Hio Fong
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