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A Sentenca recorrida entendeu verificarem-se dois dos trés requisitos previstos na lei para que se
possa falar em imitacdo de marca; com efeito entendeu que as marcas 7013/M e 8499/M da
recorrente sdo prioritarias face & marca em confronto, bem assim como entendeu existir identidade
e afinidade entre os produtos que as marcas visam assinalar.

Todavia, considerou ndo existir semelhanga grafica, fonética, conceptual ou outra, capaz de
induzir facilmente o consumidor em erro ou confusdo com a marca anteriormente registada; ora €
desta parte da Sentenca que a recorrente discorda.

Com efeito, a analise operada pelo Dignissimo Juiz a quo, salvo o devido respeito, radicou em
erro: concluir que basta mudar a primeira letra de cada uma das marcas em confronto para que
aquelas possam ser distinguidas uma da outra € entendimento que a recorrente nao pode,
obviamente, perfilhar. Alias, no entendimento da recorrente, e com base até nos préprios exemplos
dados pelo Tribunal a qua - recorde-se, "AWATCH", "BWATCH", "CWATCH", "EWATCH",
"ZWATCH"- resulta claro precisamente o oposto: a substituicdo da letra inicial "S" é factor que
incrementa a possibilidade de confuséo.

O Tribunal a quo, partiu da premissa equivocada de que a analise dos sinais em comparacdo de faz
por dissecacao anal tica, separando as letras iniciais "S" e "I" que fazem parte da composicéo das
marcas em analise, concluindo erradamente que os consumidores ndo confundirdo as letras "S" e
"I", j& que sdo letras com prondncia diferente e que por fazerem parte de palavras com menos
letras seriam menos confusas para o consumidor.

O Tribunal recorrido analisou incorrectamente as marcas em confronto, sem as ver como um todo,
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tal como ensinam as melhores Doutrina e Jurisprudéncia, fazendo uma inadmissivel leitura
redutora dos sinais em confronto, que os divide e disseca em vez de os analisar como um todo. As
marcas em confronto - "SWATCH" e "IWATCH" - deverdo ser comparadas no seu todo e nao
através de uma separacao artificial dos respectivos elementos.

F.  Aligeirsima diferenca fonética ndo é suficiente para afastar a possibilidade de confuséo entre
marcas que deve ser apreciada pela impressdo do conjunto deixada pelas marcas quando
examinadas sucessivamente e ndo pelas concretas dissemelhangas que possam existir -
entendimento este, sufragado pacificamente pela doutrina e jurisprudéncia, conforme supra na
parte da fundamentacao se referiu. Torna-se importante sublinhar que a posi¢éo defendida pela ora
recorrente tem vindo a merecer acolhimento em diversas instancias e jurisdi¢des, tal como resulta
nomeadamente dos documentos que foram juntos em sede de Recurso de .2Instancia e para cujo
contelido respeitosamente ora se remete, destacando-se a tkulo de exemplo as proferidas pelo
Instituto Estatal de Propriedade Intelectual da China (SIPO) relativamente aos registos das marcas
"IWATCH", "KWATCH" e "JWATCH JW".

G. Por outro lado, o predito é verdade mesmo para casos em que ndo estdo em comparagdo apenas
sinais verbais, nem mesmo para sinais cuja diferenca radica exclusivamente na existéncia de uma
letra inicial na composicdo da marca, conforme suficientemente provado pela recorrente na
Primeira Insténcia através da documentacdo junta aos autos, e da qual, a titulo meramente
exemplificativo se indicam as decisBes proferidas pelo Instituto de Propriedade Intelectual da
Nova Zelandia e pela Divisdo de Oposicdo do Instituto de Harmonizagcdo no Mercado Interno
(doravante apenas IHMI) relativamente ao sinal*$, bem como a proferida pela Divisdo de
Oposicao do IHMI com respeito & marca comunitaria n.2 XXX "NEWATCH", e ainda a proferida
pelo Instituto Espanhol de Marcas e Patentes relativamente a marca n.° XXX "G GWATCH".

H.  Alids, em virtude da decisdo proferida na Primeira Instancia toma-se necessario requerer a jungéo
dos documentos n.°1 a 4, nos termos das disposi¢des conjugadas do art.©616.°, 450.°, 451.° e
468.° todos do Cddigo de Processo Civil, também na medida em que sdo documentos apenas
trazidos ao conhecimento da recorrente ja apds a data em que por esta foi apresentado o recurso
junto do Tribunal Judicial de Base, mais se requerendo seja a recorrente isentada do pagamento de
gualquer multa jA que ndo estamos em presenca de qualquer juncdo tardia. Os referidos
documentos n.°©1 a 4 constituem decisBes recentemente proferidas, na sua maioria relativamente
ao pedido de registo da marca IWATCH.

l. De sublinhar ainda que a ora recorrente para além das acima referidas decisdes proferidas
relativamente a marca IWATCH, também obteve decisdes favoraveis nas jurisdicdes de Marrocos,
Honduras e Belize, entre outras, facto que deverd ser suficientemente ponderado por este
Venerando Tribunal.

J. E indubitavel que a marca recorrida N/XXX IWATCH, meramente nominativa, apresenta um
inegavel e elevado grau de semelhanca gréfica, fonética, e até conceptual com as marcas
prioritarias da recorrente, reproduzindo aquelas quase integralmente, o que as toma susceptiveis
de facil confusdo e/ou associagdo, contrariamente ao vertido na Sentenca proferida. Note-se que a
marca IWATCH reproduz todas as letras das marcas SWATCH a excepc¢do de uma Unica - a letra
"S" - cuja pronlncia é praticamente imperceptivel no seu conjunto, sendo que se impde uma vez
mais observar, que é a impressao de conjunto que deve nortear a analise comparativa dos sinais,
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contrariamente ao efectuado pelo Tribunal Judicial de Base.

K.  Conforme suficientemente alegado e demonstrado em Primeira Instancia a marca IWATCH é uma
expressdo formada por seis letras, exactamente 0 mesmo ndmero de letras que compdem as
marcas da recorrente SWATCH, exactamente na mesma sequéncia, a excepgdo de uma letra
apenas - a primeira letra de cada um dos sinais em comparacdo - apresentando assim uma estrutura
gréfica e uma sequéncia fonética muito semelhantes, uma vez que a ordem dessas letras e a
respectiva fonética € exactamente a mesma. Acresce que exceptuando o mero pormenor de uma
letra apenas, as marcas em comparacdo sao totalmente idénticas, e atendendo a que os sinais em
confronto representam o mesmo conteddo da ideia, a semelhanga conceptual é também flagrante.

L.  Importa igualmente referir que a Sentenga ora posta em crise ndo coloca em causa que as marcas
da recorrente sdo prestigiadas e gozam de reputagdo. Assim também este factor deveria ter tido
como consequéncia que a Decisdo proferida fosse no sentido da recusa da marca N/XXX.

M. Mais, o Tribunal Judicial de Base ndo podia ter afirmado como fez que apenas com base nos
documentos juntos ja que séo claramente insuficientes para demonstrar a ligagdo, e em especial
em que consiste tal ligacdo; tal como ndo poderia dizer-se que a APPLE é titular do registo da
marca ora em andlise porquanto nos termos do art.°57.° n.°1 alinea a) e n.°2 do Decreto-Lei N.©
97/99/M a inexisténcia de averbamento a favor da APPLE - e junto do site oficial da DSE na
presente data nada consta a este respeito - torna tal facto inoponivel a terceiros, nomeadamente a
ora recorrente.

N. Mas ainda que se admitisse por mera hipdtese académica - 0 que ndo se concede - que era a
empresa APPLE a titular do registo em causa, ainda assim nunca poderia concluir-se que a APPLE
detém qualquer monopdlio sobre expresses que tenham no seu inicio a letra "I" e muito menos
que a utilizacdo de tal letra no inicio de uma denominagdo seja distintivo da empresa em causa. N
este tocante ndo podera deixar de se referir que o que parece de facto ser usado para identificar o
produto da APPLE supostamente em causa é a expressdo "Apple Watch" conforme resulta
evidente do proprio site de intemet da APPLE.

O. Ora, as evidentes semelhancas visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais em conflito, a luz
dos direitos exclusivos da recorrente sob as marcas SWATCH e reforgados pela sua reputacdo,
conduzira a inevitavel concluséo de que o registo da marca IWATCH devera ser recusado por se
encontrarem verificados todos os requisitos previstos no art.° 214.° n.° 2 alinea b) do Regime
Juridico da Propriedade Industrial, assim se comprovando que a marca registanda constitui
imitacdo das marcas da recorrente.

P.  Sempre devera ser tida em conta a analise irrepreensivel e exemplar de matéria em tudo
semelhante a dos presentes autos, que corrobora o entendimento que a recorrente vem vertendo ao
longo do presente recurso levada a cabo pelo Tribunal Judicial de Base na Sentenca proferida no
ambito do Processo CV3-12-0040-CRJ e datada de 20/02/2014, para cujo teor integral se remete,
apenas ora cumprindo sumarizar que da analise efectuada se extrai que a mera adi¢éo da letra "'S"
a parte inicial da expressdo "MS" nunca podera ser tomada como suficiente para Ihe conferir
diferenciacdo. Ora, a mesma ratio aplicada ao caso sub judice levaria a ora peticionada Decisdo de
recusa da marca IWATCH.

Q. Face ao predito, a introducdo no mercado de produtos assinalados pela marca registanda iria
permitir que a marca recorrida se aproveitasse da reputacdo das marcas da recorrente gerada
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através da associacao mental com as marcas desta - 0 que desde ja se repudia - pelo que o uso da
marca recorrida gozara consequentemente de uma vantagem injusta e desleal da reputacdo e do
caracter singular das marcas da recorrente pelo que, em concluséo, beneficiaria de uma "viagem
gratuita" na cauda da reputagdo constituida da marca da recorrente, operando uma diluigdo desta o
que claramente ndo se aceita. Daqui decorre que a coexisténcia destes sinais propiciaria situacoes
concorréncia desleal com as quais a ora recorrente ndo pode conformar-se.

R.  Pelo que se impunha Deciséo diversa da proferida pelo Tribunal a quo: de acordo com o supra
exposto, encontram-se preenchidos todos os requisitos do conceito legal de imitacdo de marca a
gue se referem os artigos 214.°, n.°1, alinea b) e n.°2, alinea b) e 215.°, n.°1 do RJPI, a saber,
tanto a prioridade, como a identidade de produtos, como ainda a existéncia de semelhancgas
susceptiveis de induzirem o consumidor em erro ou confuséo, pelo que deveria ter sido recusado o
pedido de registo da marca de Macau n.© N/XXX "IWATCH", e urge assim revogar a Sentenca
proferida.

S.  Nos termos das disposicdes conjugadas da alinea c), do n.°1 do art.°9.° do RJPI que estatui que o
"(...) reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal, ou que esta é
possivel independentemente da sua intencdo;" e do art.°159.° do Codigo Comercial da RAEM que
determina no seu n.°1 que é "(...)desleal todo o acto que seja idéneo a criar confusdo com a
empresa, 0s produtos, os servigos ou o crédito dos concorrentes.” mais estabelecendo que "(...) O
risco de associagao por parte dos consumidores relativo a origem do produto ou do servigo é
suficiente para fundamentar a deslealdade de uma pratica." o registo da marca em causa nos
presentes autos deveria ter sido recusado.

T. Pelo que se conclui que a Sentenca recorrida interpretou e aplicou incorrectamente a Lei ao caso
sub judice, assim se impondo a sua revogacao e sua substituicdo por Decisdo que recuse 0 registo
da referida marca.
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348/2016

2014.

“IWATCH” veio juntar-se a familia da Apple, cujo primeiro
lancamento data de 1998, com o “IMAC”, passando pelo
“ITUNES”, pelo “IPHONE”, ao “IPAD”, havendo uma vasta



miriade de produtos comercializados pela Apple.
O. Mesmo quando “IWATCH” e os seus produtos ainda ndo eram

comercializados, 0 mesmo j& estava conhecida em Macau.
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