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O pedido da declaracao de caducidade da Marca em referéncia apresentado
pela B, ora Parte Contraria nos Autos a margem melhor identificados,
funda-se na falta de uso da marca em referéncia por um periodo superior a
trés (3) anos, nos termos dos artigos 231.9 n.°1, b) e 232.°n.©5 do Regime
Juridico da Propriedade Industrial (the “RJPI”).

De acordo com o artigo 231.6 n.°1, b) do RJPI, “O registo de marca caduca

(...) pela falta de utilizacio séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo

motivo ”. (sublinhado e negrito nosso)

Enunciado pelo artigo 232.6 n.°1 do RJPI que, “é considerada utilizacao
séria da marca: a) A utilizacdo da marca tal como esta registada ou que
dela ndo difira sendo em elementos que ndo alterem o seu caracter distintivo,
nos termos do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu
licenciado devidamente inscrito; b) A utilizacdo da marca, tal como definida
na alinea anterior, para produtos ou servicos destinados apenas a

exportacdo; c) A utilizacdo da marca por um terceiro, desde que sob o
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controlo do titular e para efeitos da manutencéo do registo. ”

Refere Luk Couto Gongalves que, 0 “uso sério pressupde, necessariamente,

dois requisitos essenciais: 0 uso comercial e 0 uso tipico da marca, ou seja,

por um lado a utilizacdo efectiva da marca de um modo quantitativamente
suficiente, no mercado dos produtos ou servigos para que se destina e, por

outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem .

Por outro lado, a jurisprudéncia local tem entendido que “(...) 0 uso sério de

uma marca implica o seu uso efectivo e real, através de actos concretos,

reiterados e publicos, manifestados no a@mbito do mercado de produtos ou
servicos e da finalidade distintiva (...) ”.

Além disso, 0 uso sério ou “utilizacdo séria” deve ser avaliado

casukticamente, de acordo com a natureza dos produtos/servicos,

caracteriticas do mercado e da quantidade e frequéncia de uso da marca
registada, ou seja, tem de ser apreciado de uma forma global, tendo em
consideracdo todos os factores pertinentes.

Tal como demonstrado pela Recorrente nas alegacGes do recurso ao

Tribunal a quo, a Recorrente:

I.  tem varios distribuidores e tem concedido licencas de uso das marcas
registadas em mais de 50 jurisdicoes;

Il. reiniciou a exportagdo dos seus produtos para Macau em Maio de
2020;

I1l. fez, entre outras, trés remessas em Julho e Setembro de 2020 e em
Agosto de 2021 (cfr. recibos de compra, formularios de exportacio e
importacéo e recibos de recepcao juntos como Docs. 1,2 e 3);

IV. desde, pelo menos, Maio de 2020, que os produtos estdo a ser vendidos

em supermercados no territdrio (cfr. Doc 4)
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E de notar que todos os produtos da Recorrente referidos nas presentes
alegacbes, semelhantes aos exemplares oferecidos pela Recorrente ao
Tribunal a quo, tém a Marca em referéncia da Recorrente nas suas
embalagens.

Como referido nas alegagdes do Recurso ao Tribunal a quo, a importagao,
distribuicdo, circulagédo e comercializagdo dos seus produtos em Macau com
a Marca em referéncia, é feita pela Recorrente de forma mista, quer pela
propria, quer atraves de distribuidores e licenciados.

Conforme demonstrado no Doc.1 (recibos de compra, formularios de
exportacdo e importacao e recibos de recepcio datados de Maio de 2020), a
B (Enterprises) Limited enviou uma encomenda de produtos “B /7 # ¢ -24
&7 para “C 7 *Zz 77", para que esta Ultima colocasse os produtos em
circulacio nos supermercados em Macau.

Ora, a B (Enterprises) Limited € um dos distribuidores com licenca de uso
das marcas registadas pela Recorrente em mais de 50 jurisdicGes desde 1 de
Junho de 2011, incluindo a Marca em referéncia registada em Macau (cfr.
Doc. 5)

Entre outros distribuidores agindo em Macau sob a orientacdo da
Recorrente, encontram-se ainda D Limited (cfr. Doc 6), E Limited (cfr. Doc 7)
e F (cfr. Docs. 8 € 9).

Neste sentido, sob a orientacdo da Recorrente e da D Limited, a F enviou
uma encomenda do produto “B Canned Herbal Drink” para a Agéncia
Comercial G.

Ora, a quantidade dos produtos e o valor desta encomenda sdo bastante
significantes.

Para além de por em circulagdo os produtos através dos distribuidores e
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seus parceiros, a Recorrente também tem enviado os seus produtos

directamente para 0s seus parceiros.

Pela supra exposto, é séria a utilizacdo da marca em referéncia pela

Recorrente, uma vez que preenche todos 0s pressupostos para que assim seja

considerada (referidos no artigo 11.°das presentes alegagoes):

I. a Recorrente, directamente ou através dos seus distribuidores, e sob a
sua orientacdo, esta envolvida na importacao, distribuicdo e colocacao
no mercado dos produtos com a marca em referéncia;

Il. o volume e venda demostrados sdo quantitativamente significativos;

I1l. os produtos referidos sdo os produtos assinalados na classe 30; e

IV. a utilizacdo da marca em referéncia nas embalagens dos produtos
destina-se a identificar a origem dos produtos.

A Recorrente também esta a utilizar a Marca em referéncia em todas as

circunstancias previstas no artigo 232.° n.° 1 do RJPI, as quais sdo

consideradas como “utilizacdo séria”.

Pois, supondo que um produto da Recorrente custa MOP20.00, vendas no

montante de MOP310,000.00 significa que 15,500 produtos da Recorrente

chegam aos consumidores em Macau.

Além disso, é assente que, caso o titular da marca reinicie a utilizagéo séria

da marca (como €, efectivamente, o caso), interrompe-se o periodo de 3 anos

consecutivos de nao uso.

Deste modo, e tendo em consideragdo todo o exposto supra, deve ser

revogada a deciséo do Tribunal a quo de manter a declaracido da DSEDT da

caducidade do registo da marca N/123616, uma vez que ndo se verificam 0s

alegados fundamentos da caducidade previstos nos artigos 231.9 n.°1, b) e

232.2n.°5 do RJPI.
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