ACORDAO DE 14. 7. 2005 — PROCESSO T-126/03

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgéo)
14 de Julho de 2005 *

No processo T-126/03,

Reckitt Benckiser (Espaiia), SL, com sede em Barcelona (Espanha), representada
por M. Esteve Sanz, advogada,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl, I. de Medrano Caballero e
A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: inglés,
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sendo a outra parte no processo perante a Camara de Recurso do IHMI:

Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH, com sede
em Luckenwalde (Alemanha),

que tem por objecto um recurso interposto da decisio da Primeira CAmara de
Recurso do IHMI de 31 de Janeiro de 2003 (processo R 389/2002-1), relativa a um
processo de oposigio entre a Reckitt Benckiser (Espaiia), SL, e a Aladin Gesellschaft
fir innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secgéo),

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e V. Vadapalas, juizes,

secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administradora principal,

vista a peticdo entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 14 de
Abril de 2003,

vista a resposta entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 7 de
Agosto de 2003,

apos a audiéncia de 30 de Setembro de 2004,
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profere o presente

Acordido

Antecedentes do litigio

Em 20 de Marco de 1997, a Lipolyt Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische
Systeme mbH, cuja designagéo foi posteriormente alterada para Aladin Gesellschaft
fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH (a seguir «outra parte no IHMI»),
apresentou ao Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um
pedido de marca comunitéria.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo ALADIN.

Os produtos e 0s servigos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas
classes 1, 3, 35, 37 e 42 na acepgio do Acordo de Nice relativo a Classificagdo
Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho
de 1957, revisto e alterado, e correspondiam inicialmente a seguinte descricao:

— classe 1: «Preparacdes bacterianas niio para uso médico ou veterindrio; bases
(produtos quimicos); mordentes, compreendidos na classe 1; é4cidos, com-
preendido na classe 1; catalisadores bioquimicos; produtos quimicos destinados
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a indastria e as ciéncias; composi¢des quimicas resistentes aos acidos; cloro;
cloretos; detergentes, compreendido na classe 1; amaciadores (desincrustantes),
compreendidos na classe 1; enzimas para uso industrial; produtos enzimaticos
para uso industrial; fermentos para uso quimico; produtos para a dissociagio
das gorduras; sal amoniacal; espirito de sal amoniacal para uso industrial»;

classe 3: «Preparagdes para limpar, polir, desengordurar e raspar; decapantes;
produtos para a limpeza de canos de esgoto; produtos para tirar as tintas;
produtos desengordurantes, compreendidos na classe 3; produtos para tirar os
vernizes; tira-nédoas; 6leos de limpeza; produtos abrasivos, compreendidos na
classe 3; terebentina (produto de desengordurar); todos os artigos atras referidos
excepto agentes auxiliares téxteis e aditivos para a inddstria metaltrgica»;

classe 35: «Servigos prestados por um cedente de ‘franchising’, nomeadamente
transmissdo de ‘know-how’ organizacional e empresarial na area da higiene e da
limpeza de canalizagbes»;

classe 37: «Construgio; servicos de instalagio; limpeza de canalizacbes e
esgotos; aluguer de maquinas de limpeza; trabalhos de desinfecgio; trabalhos de
envernizamento; desratizagdo; trabalhos de protec¢do contra a corrosio;
areagdo; eliminagdio de animais nocivos (sem ser para a agricultura)»;

classe 42: «Consultadoria técnica e peritagens; desenvolvimento e concepgio de
processos e aparelhos, bem como equipamento de manutengéo, conservagio e
limpeza de sistemas de tubagens; desenvolvimento e construgiio de aparelhos,
instrumentos e sensores para a tecnologia de telecomando, bem como de
transmissdo de imagem; elaboracdo de programas de tratamento de dados,
excepto programas para computadores de mergulho».
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Em 8 de Junho de 1998, este pedido foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias n.° 42/98.

Em 8 de Setembro de 1998, a Reckitt & Colman SA deduziu oposicio ao abrigo do
artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 contra o pedido de marca comunitdria e para
todos os produtos da classe 3, invocando os motivos referidos no artigo 8.% n.° 1,
alineas a) e b), do mesmo regulamento. A oposi¢io baseava-se na existéncia da
marca nacional anterior ALADDIN (a seguir «marca anterior»), registada em
Espanha sob o ndmero 20512, em 29 de Julho de 1912, e renovada em 16 de Maio
de 1993, que designa os produtos abrangidos pela classe 3 do Acordo de Nice e
corresponde a seguinte descri¢io: «Produtos para polir metais».

A marca anterior foi, posteriormente, cedida a recorrente.

A pedido da outra parte no IHMI, de 30 de Abril de 1999, a recorrente foi por este
convidada, ao abrigo do artigo 43.°, n.°* 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 e da regra
22, n° 1, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissio, de 13 de Dezembro
de 1995, relativo & execucio do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), a fazer prova
da utilizacdo da marca anterior.

Em 26 de Julho de 1999, a recorrente comunicou ao IHMI, para prova da utilizagdo
da marca anterior, cépias de facturas remetidas a vérios clientes em Espanha e
prospectos ilustrando a gama de produtos comercializados por ela.
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Em 28 de Fevereiro de 2000, a outra parte no IHMI limitou a lista dos produtos da
classe 3 para os quais pedia o registo da marca a seguir descritos:

«Produtos para limpar canos de descarga para a inddstria da metalurgia, excepto
agentes auxiliares para téxteis e agentes auxiliares.»

Tendo-lhe a Divisdo de Oposigdo notificado esta limitacgdo, a recorrente confirmou,
em 27 de Margo de 2000, a manutencio da sua oposi¢io contra todos os produtos
da classe 3.

Por decisdo de 27 de Fevereiro de 2002, a Divisdo de Oposi¢do rejeitou a oposicio
com base no artigo 8.°, n.° 1, alineas a) e b), nos artigos 42.° e 43.> do Regulamento
n.° 40/94 e na regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95. Em primeiro lugar, no
que se refere a prova da utilizagio da marca anterior, a Divisio de Oposicio
considerou, em substéncia, que a referida prova, como apresentada pela recorrente,
demonstrava a utilizagio da marca anterior para um produto bem mais especifico do
que os produtos para polir metais, categoria para a qual a marca anterior tinha sido
registada. A Divisdo de Oposi¢io entendeu assim que, de acordo com o artigo 43.°,
n° 2, do Regulamento n.° 40/94, o exame da oposicio devia ser efectuado
unicamente com base no produto especifico em causa, a saber, um produto para
polir metais consistente em algoddo impregnado num agente de polimento (algodéo
mégico). Em segundo lugar, a Divisdo de Oposi¢do considerou que, se bem que os
sinais sejam muito similares, ndo existia risco de confusio no espirito do publico
dado que os produtos eram muito diferentes quanto a sua natureza, ao seu destino,
ao seu modo de utilizagio, aos seus consumidores finais e aos seus canais de
distribuigdo.

Em 25 de Abril de 2002, a recorrente interpds recurso para o IHMI da deciséo da
Divisdo de Oposigio.
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Por decisdo de 31 de Janeiro de 2003 (a seguir «decisdo recorrida»), notificada a
recorrente em 4 de Fevereiro de 2003, a Primeira Camara de Recurso negou
provimento ao recurso. Em substincia, a Cimara de Recurso considerou, por um
lado, que s6 tinha sido feita prova da utilizagio da marca anterior para o produto
especifico em causa e, por outro, que, apesar da quase identidade das marcas e do
seu cardcter distintivo intrinseco, ndo existia, na acepgdo do artigo 8., n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94, risco de confusio em Espanha, por haver forte
dissemelhanga entre os produtos, tendo nomeadamente em conta o provivel
conhecimento que o consumidor dos produtos da outra parte no IHMI tem, bem
como a natureza e o destino diferentes dos produtos em causa.

Tramitacio processual e pedidos das partes

Foram ouvidas as alegacdes das partes e as suas respostas as perguntas do Tribunal
na audiéncia de 30 de Setembro de 2004, nio tendo a outra parte no IHMI entregue
qualquer articulado de resposta.

Nessa ocasifo, o Tribunal considerou que os pedidos constantes da petigdo deviam

ser interpretados no sentido de se destinarem apenas & anulagio da decisdo
recorrida e & condenagdo do THMI nas despesas.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo recorrida;
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— condenar o IHMI nas despesas efectuadas tanto no 4mbito do presente processo
como no ambito do processo de oposicdo e no do recurso para o IHML

17 O THMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

18 Na audiéncia, o IHMI foi convidado a informar o Tribunal sobre a fase do processo
de insolvéncia de que a outra parte no IHMI era objecto, bem como sobre a
incidéncia dessa situagio sobre o pedido de registo da marca comunitaria por ela
formulado. O IHMI deferiu esta solicitagdo por carta entregue na Secretaria do
Tribunal em 25 de Novembro de 2004. A fase oral do processo foi encerrada por
decisiio de 15 de Dezembro de 2004.

Questio de direito

19 A recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respectivamente, & violagio do
artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 e do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
mesmo regulamento.
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Quanto ao primeiro fundamento, relativo & violagdo do artigo 43.° n.”* 2 e 3, do
Regulamento n.c 40/94

Argumentos das partes

A recorrente entende que a CAmara de Recurso considerou erradamente que a
marca anterior apenas protegia o produto especifico relativamente ao qual ela
comprovou a utilizacdo séria da referida marca em Espanha, a saber, um produto
para polir metais consistente em algoddo impregnado de um agente de polimento
para metais (algoddo mégico).

Sustenta que a prova da utilizagio séria da marca para este produto especifico
implicaria a prova da utilizagio da marca para os «produtos para polir metais» em
geral. Ora, o produto especifico pertence a esta categoria de produtos. Deveria assim
ter-se considerado, no 4mbito do processo de oposi¢do, que a marca anterior fora
registada para «produtos para polir metais» e ndo apenas para «produtos para polir
metais consistentes em algoddo impregnado de um agente de polimento (algoddo
méagico)». '

Nesta perspectiva, a recorrente interpreta o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94 como destinado a aplicar-se a todos os casos em que o opositor néo pode
fazer a prova do uso da marca relativamente a produtos pertencentes a diferentes
categorias de produtos registadas numa ou em vérias classes. Justificar-se-ia entdo
considerar que a marca s6 foi registada para as categorias de produtos relativamente
as quais o opositor pode provar a utilizagdo.

Os factores relativos ao produto apresentados como prova da utilizagdo séria da
marca quanto a uma categoria de produtos, tais como o destino, o acondiciona-
mento e o modo de utilizacio ou os canais de distribui¢do, sdo totalmente
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desprovidos de pertinéncia para efeitos da aplicagio do artigo 43.°, n° 2, do
Regulamento n.c 40/94. Estes factores, de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal
de Primeira Insténcia, sdo, pelo contrario, pertinentes para avaliar um eventual risco
de confusdo entre a marca anterior e a marca requerida no que se refere a produtos
pertencentes a uma mesma classe.

Ao entender, para efeitos da aplicagdo do artigo 43.°, n° 2, do Regulamento
n.° 40/94, que o produto que beneficia da marca anterior ¢ aplicado manualmente &
estrutura externa de objectos metélicos com o auxilio de um pedago de algodio
impregnado e € destinado a utilizagio doméstica, enquanto o produto que é objecto
da marca requerida é um preparado de limpeza que é despejado no interior de
condutas obstruidas ou putridas e se dirige exclusivamente a um publico
profissional, a decisdo recorrida violou, portanto, o artigo acima referido.

A recorrente conclui daqui que, ao considerar, para efeitos da oposicio, que a marca
anterior fora registada unicamente para um «algoddo impregnado de uma
substéncia para polir metais destinado a uso doméstico», a decisiio recorrida violou
o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

O IHMI considera que a Camara de Recurso ndo violou o artigo 43.°, n.° 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94. Em apoio desta afirmaggo, invoca dois argumentos. Por um
lado, deve, ao definir-se o 4mbito da marca anterior, ter em consideracio as
condigdes concretas de comercializagio dos produtos e servigos cuja utilizacdo foi
provada, a fim de avaliar o risco de confusio da marca anterior com a marca
requerida num mercado especifico. Por outro lado, o artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94 ¢ aplicével independentemente do facto de a lista dos
produtos e servigos da marca anterior englobar um tnico artigo, ou varios.
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No que se refere ao primeiro destes argumentos, o IHMI recorda que o direito
comunitario das marcas impde ao titular de uma marca que faca uma utilizacio séria
da marca registada a fim de que seja unicamente protegida a posicdo por esta
realmente ocupada no mercado. De acordo com o oitavo considerando da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e o
nono considerando do Regulamento n.° 40/94, esta exigéncia tem por finalidade
reduzir os conflitos entre as marcas e limitar o ntimero de marcas mantidas no
registo sem terem sido efectivamente utilizadas [acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 12 de Margo de 2003, Goulbourn/IHMI — Redcats (Silk Cocoon),
T-174/01, Colect., p. 11-789, n.° 38].

E, assim, para evitar «conflitos artificiais», que o artigo 43.%, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94 dispbe que a protecgido da marca anterior sé se justifica na medida em que
a marca tenha sido realmente utilizada. Este objectivo foi confirmado pelo Tribunal
de Justica e pelo Tribunal de Primeira Instincia, os quais asseguram que o &mbito da
protec¢io reconhecida a uma marca nio ultrapasse os limites necessirios para a
proteccido dos interesses legitimos do seu titular.

Segundo o IHMI, no caso de marcas registadas para os diferentes sectores
comerciais em que sdo utilizadas, a protecgio exclusiva da marca anterior néo deve
impedir o registo da marca mais recente, com excepgio do caso em que a marca
anterior é notoriamente conhecida. Isto reflecte-se na abordagem adoptada in
concreto pelo Tribunal de Justica e pelo Tribunal de Primeira Instdncia no que se
refere & apreciacio do risco de confusdo, a qual exige que sejam tidos em conta,
aquando do exame da semelhanca dos produtos ou servigos e dos sinais em causa, o
grau de reconhecimento da marca anterior no mercado (acérdios do Tribunal de
Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 24, e de
22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 23),
o nivel de atencdo do consumidor médio (acérddo Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja
referido, n° 26), a natureza dos produtos e dos servicos em causa, 0s seus
consumidores finais e o seu modo de utilizagio, bem como a sua natureza
concorrente ou complementar (acérddo Canon, ji referido, n.° 23).
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A prépria recorrente reconhece, alids, que as condicdes concretas de comerciali-
zagdo dos produtos devem ser tidas em conta aquando da apreciacio do risco de
confusdo. Ela contradiz-se, portanto, ao contestar que seja esse o caso aquando da
aplicacéo das disposi¢des do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

Com efeito, quando uma oposi¢do se baseia no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.> 40/94, o artigo 43.°, n. 2 e 3, do mesmo regulamento tem por
objectivo determinar se ha risco de confusfio in concreto entre a marca anterior, tal
como se reputa registada, e a marca cujo registo é pedido, e isto com a tinica
finalidade de apreciar se a oposiciio é fundada.

Deste modo, na medida em que a jurisprudéncia do Tribunal de Justica e do
Tribunal de Primeira Instincia convida a apreciar a probabilidade de um conflito
entre, dois sinais distintivos no mercado e nfo no registo, hd que tomar em
consideragdo todas as circunstancias que envolvem a comercializagio dos produtos
ou dos servigos e que podem ser deduzidas da prova da utilizagio da marca, a qual
define um ambito de protec¢do da marca mais objectivo e mais discernivel.

Em consequéncia, o THMI entende que a Cimara de Recurso ndo violou o
artigo 43.°, n.”* 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 ao considerar que a marca anterior
foi registada unicamente para um produto para polir metais consistente em algodao
impregnado de um agente de polimento (algoddo mégico), cuja principal
caracteristica assenta no facto de ser essencialmente destinado a uso doméstico.
Pelo contrério, considerar, de acordo com o entendimento da recorrente, que a
prova da utilizagio da marca para o produto especifico em causa demonstra a
utilizagdo séria da marca para toda a categoria que ¢é objecto do registo, ou seja, 0s
«produtos para polir metais», prejudicaria a apreciagio do risco de confuséo. Com
efeito, esta interpretagiio teria por resultado falsear a definicio do mercado
pertinente e limitar de modo desproporcionado o acesso de outros operadores a
mercados distintos. Ora, segundo o IHM]I, é precisamente este tipo de conflito
artificial que o artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 bem como a
jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a e do Tribunal de Primeira Instincia tém por
objectivo evitar.
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Em segundo lugar, o IHMI sustenta que o artigo 43.°, n.” 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94 ¢é aplicével independentemente do facto de a lista dos produtos ou dos
servigos abrangidos pela marca anterior compreender um tnico artigo ou vérios, O
argumento da recorrente de que esta disposicio s6 se aplica na hipétese de a lista
dos produtos e servigos da marca anterior comportar mais de um artigo e de, assim,
a prova, no caso concreto, da utilizagdo da marca anterior para o produto especifico
em causa equivaler & prova da utilizagio da referida marca para a categoria de
produtos a que ele pertence e para a qual a marca foi registada é destituido de
qualquer pertinéncia.

Por um lado, o IHMI afirma que o Regulamento n.° 40/94 nio comporta qualquer
elemento susceptivel de sustentar a interpretagio que a recorrente faz do tltimo
periodo do artigo 43.°, n° 2, do referido regulamento. Por outro lado, tal
interpretagdo teria a consequéncia de qualquer opositor poder facilmente
subtrair-se & exigéncia relativa  utilizacfio séria da marca formulando em termos
gerais a descri¢io da categoria de produtos registada, ampliando assim artificial-
mente o Ambito da protecgiio da marca a produtos que ndo sdo comercializados.

Além disso, resulta da pratica deciséria das Cimaras de Recurso do IHMI que o uso
de uma subcategoria de produtos ou de servicos ndo equivale, em principio, ao uso
de uma categoria mais geral, independentemente do facto de a marca anterior
apenas cobrir uma dnica categoria de produtos ou servigos.

Finalmente, o IHMI observa que, embora uma categoria possa constituir um
conjunto de produtos homogéneos quanto a sua natureza, tais produtos podem
porém ser heterogéneos quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e aos
seus canais de distribuicdo, como no caso em aprego. Assim, o artigo 43.°, n.* 2 e 3,
do Regulamento n.° 40/94 exige que sejam definidos, caso a caso e por cada
categoria de produtos ou servigos, subcategorias que reflictam o contetido da prova
da utilizacdo, sempre que a designaco original da marca anterior seja susceptivel de
cobrir produtos ou servigos suficientemente diferentes quanto ao seu destino, aos

seus consumidores finais e canais de distribuicéo.
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No caso vertente, o IHMI considera que a utilizagiio da marca anterior demonstra
que os «produtos para polir metais» ndo constituem um conjunto homogéneo, na
medida em que essa categoria cobre uma grande diversidade de produtos com
destinos diferentes (tanto para a limpeza de talheres como para as superficies de
construgbes metdlicas), consumidores finais diferentes (consumidor médio de
produtos de uso corrente ou operdrio metaltrgico) e lugares de venda diferentes
(lojas de ferragens, supermercados ou auséncia de lugares de venda no caso de a
venda do produto estar relacionada com a prestagio de um servico para o
tratamento dos metais). A definicio da subcategoria efectuada pela Camara de
Recurso, a saber, os «produtos para polir metais consistentes em algoddo
impregnado de um agente de polimento (algoddo mdgico)», verifica-se, pois,
particularmente apropriada.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.® 40/94:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitaria anterior que tenha
deduzido oposigio, provara que, nos cinco anos anteriores & publicagio do pedido
de marca comunitdria, a marca comunitdria anterior foi objecto de uma utilizacio
séria na Comunidade em relagfio aos produtos ou servigos para que foi registada e
em que se baseia a oposicdo, ou que existem motivos justificados para a sua nio
utilizagfio, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada hé, pelo menos,
cinco anos. Na falta dessa prova, a oposicio sera rejeitada. Se a marca comunitaria
anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou servicos para
que foi registada, s6 se considera registada, para efeitos de analise da oposigéo, em
relagdio a essa parte dos produtos ou servicos.

3. O n° 2 é aplicével as marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alinea a), do
artigo 8.°, partindo-se do principio de que a utilizagio na Comunidade é substituida
pela utilizagdo no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre
protegida.»
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A regra 22 do Regulamento n.° 2868/95 dispoe:

«2. As indicagdes e comprovativos para fornecimento da prova da utilizacido devem
consistir em indicagdes relativas ao local, periodo, extensio e natureza da utilizagéo
da marca oponivel em relagio aos produtos e servicos para os quais se encontra
registada e nos quais se baseia a oposicéo [...]»

No caso vertente, é pacifico que a marca anterior foi registada para «produtos para
polir metais», pertencentes a classe 3 na acepgdo do Acordo de Nice. Também néo
se contesta que, a pedido da outra parte no IHMI, a recorrente fez prova da
utilizagdo séria da marca anterior com base em documentos comprovativos da sua
utilizacdo efectiva para a comercializacdo de um produto para polir metais
consistente em algoddo impregnado de um agente de polimento (algoddo mégico).

Ora, hé que recordar que a exigéncia de uma utilizagfio séria da marca anterior tem
por objecto limitar o risco de conflitos entre duas marcas, protegendo apenas as
marcas que foram objecto de uma utilizagdo efectiva, na medida em que ndo exista
um justo motivo econémico para o seu ndo uso. Esta interpretagio é confirmada
pelo nono considerando do Regulamento n.° 40/94, que se refere expressamente a
este objectivo (v., neste sentido, acérdido Silk Cocoon, n.° 27 supra, n° 38). Em
contrapartida, o artigo 43.°, n.® 2 e 3, do Regulamento n.c 40/94 nio visa avaliar o
éxito comercial nem controlar a estratégia econémica de uma empresa, nem téo-
-pouco reservar a protecgio das marcas apenas as exploracdes comerciais
quantitativamente importantes [acérddos do Tribunal de Primeira Instdncia de
8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/THMI — Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01, Colect., p. II-2787, ne° 38, e Sunrider/THMI — Espadafor Caba
(VITAFRUIT), T-203/02, Colect., p. 1I-2811, n.° 38].
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Assim, o objectivo prosseguido pela referida exigéncia consiste menos em delimitar
com precisdo o dmbito da protecgio da marca anterior relativamente aos produtos
ou servi¢os concretos que dela fazem uso num dado momento do que em garantir,
de modo mais geral, que a marca anterior foi efectivamente utilizada para os
produtos ou servigos para os quais foi registada.

Nesta perspectiva, hd que interpretar o artigo 43.°, n° 2, dltimo perfodo, do
Regulamento n.° 40/94, bem como o artigo 43.°, n.° 3, desse mesmo regulamento,
que faz aplicagdo das disposi¢des do artigo 43.°, n.° 2, ao caso das marcas nacionais
anteriores, no sentido de que se destina a evitar que uma marca utilizada de modo
parcial goze de protecgdo alargada pelo simples motivo de ter sido registada para
uma larga gama de produtos ou servigos. Assim, quando da aplicagiio dessas
disposicdes, ha que ter em conta o ambito das categorias de produtos ou servicos
para os quais a marca anterior foi registada, nomeadamente a generalidade dos
termos utilizados para esse fim para descrever as referidas categorias, e isto a luz dos
produtos ou servicos cuja utilizagdo séria foi, por hipétese, efectivamente
demonstrada.

Resulta das disposi¢des acima referidas que, embora uma marca tenha sido registada
para uma categoria de produtos ou servigos suficientemente ampla para que nela
possam distinguir-se vérias subcategorias susceptiveis de ser autonomamente
consideradas, a prova do uso sério da marca por uma parte desses produtos ou
servicos sé implica protecgdo, num processo de oposigdo, no que respeita & ou as
subcategorias em que se englobam os produtos ou servigos para os quais a marca foi
efectivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca tiver sido registada para
produtos ou servigos definidos de um modo tdo preciso e circunscrito que nio é
possivel efectuar divisdes significativas no interior da categoria em causa, entdo, a
prova do uso sério da marca quanto aos referidos produtos ou servicos cobre
necessariamente toda essa categoria para efeitos da oposicio.

Com efeito, embora o conceito de utilizacdo parcial tenha a funcdo de néo tornar
indisponiveis marcas a que ndo foi dada utilizacdo em relagiio a uma determinada
categoria de produtos, tal conceito ndo deve, no entanto, ter por efeito privar o
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titular da marca anterior de qualquer protecgido quanto a produtos que, sem serem
rigorosamente idénticos aqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de
uma utilizacfio séria, niio sdo essencialmente diferentes destes e estéo incluidos num
mesmo grupo que sé6 de modo arbitrrio pode ser diferentemente dividido. A este
respeito, héd que observar que é na pratica impossivel ao titular de uma marca fazer
prova do uso desta para todas as variantes imaginaveis dos produtos abrangidos pelo
registo. Em consequéncia, o conceito «parte dos produtos ou servigos» ndo pode
abarcar todas as declinacdes comerciais de produtos ou servi¢os analogos, mas
apenas produtos ou servigos suficientemente diferenciados para poderem constituir
categorias ou subcategorias coerentes,

A este respeito, ha que sublinhar que a marca anterior foi registada unicamente para
«produtos para polir metais». Esta descricdo restringe, no que respeita tanto a
fungdo dos produtos em causa, que consiste no polimento, como quanto ao seu
destino, que sio os metais, a categoria de produtos que cobre, na acepgio do Acordo
de Nice, as «preparacoes para limpar, polir, desengordurar e raspar». Além disso, ha
que notar que esta tltima categoria se engloba, ela prépria, mais amplamente na
classe 3 na acepcio do referido acordo, a qual compreende, para além das
preparacbes para limpar, polir, desengordurar e raspar, os seguintes produtos:
«preparacdes para branquear e outras substincias para a lavagem; sabdes;
perfumaria, 6leos essenciais, cosméticos, logdes para os cabelos; dentifricos».

Nestas circunstancias, ha que considerar que a marca anterior foi registada para um
conjunto de produtos que constitui uma subcategoria particularmente precisa e
circunscrita da categoria de produtos a qual pertence nos termos do Acordo de Nice.

Daqui resulta que, ao fazer a prova ndo contestada da utilizagdo séria da marca
relativamente a um «produto para polir metais consistente num algoddo
impregnado de um agente de polimento (algodio mdgico)», o qual constitui
evidentemente um «produto para polir metais», na acepgdo da subcategoria de
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produtos visada pela marca anterior, a recorrente comprovou correctamente a
utilizacdo séria da marca para o conjunto desta subcategoria, sem que tenha de se
fazer, a este respeito, uma distingdo em funcéio do publico em causa.

Em consequéncia, ao considerar, para efeitos do exame da oposicio, que a marca
anterior foi registada unicamente para um «produto para polir metais consistente
em algoddo impregnado de um agente de polimento (algoddo mégico)», a Camara
de Recurso fez uma aplicagio errada do artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94.

Com efeito, as disposigoes do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, por permitirem
considerar que a marca anterior foi registada unicamente para a parte dos produtos
e servicos relativamente a qual a utilizagio séria da marca foi comprovada,
constituem, por um lado, uma limitagio aos direitos que o titular da marca anterior
retira do seu registo, de modo que ndo podem ser interpretadas de modo tdo
extensivo como fez o IHMI, e devem, por outro, ser conciliadas com o interesse
legitimo do referido titular em poder, no futuro, ampliar a sua gama de produtos ou
servigos, no limite dos termos que visam os produtos ou servigos para os quais a
marca foi registada, beneficiando da protec¢do que o registo da referida marca lhe
confere. Assim é tanto mais quanto, como no caso vertente, os produtos e servicos
para os quais a marca foi registada constituam uma categoria suficientemente
circunscrita, como anteriormente foi referido.

Nenhum dos argumentos do IHMI pode pdr em causa esta conclusio.

Em primeiro lugar, embora seja exacto que o artigo 43.°, n.° 2, tltimo periodo, do
Regulamento n.° 40/94 se destina a evitar conflitos artificiais entre a marca anterior e
a marca cujo registo é pedido, hd também que observar que a prossecucio deste
objectivo legitimo ndo pode levar a uma limitagio injustificada do ambito da
protecgdo da marca anterior na hipétese de os produtos ou servigos abrangidos pelo
registo representarem, como no caso vertente, uma categoria suficientemente
restrita.
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Em segundo lugar, no que se refere a afirmagéo do IHMI de que, no quadro da
apreciacio da semelhanga dos produtos e servigos a titulo do artigo 8.°, n.° 1, alinea
b), desse mesmo regulamento, o Tribunal de Justica e o Tribunal de Primeira
Instincia procedem a uma comparagio concreta dos produtos ou dos servicos em
causa, mesmo supondo que seja exacta, hd que realcar que ela ndo tem qualquer
pertinéncia no quadro da aplicacdo do artigo 43.°, n.°® 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94, a qual é prévia & apreciagfio do risco de confusio entre as marcas em causa
e se destina unicamente a determinar se e, sendo caso disso, em que medida a marca
foi objecto de uma utilizagéo séria em relagio aos produtos ou servigos para os quais
foi registada.

Em terceiro lugar, no que se refere ao argumento do IHMI de que resulta da prética
deciséria das Camaras de Recurso que a utilizagio de uma subcategoria nio
equivale, por principio, ao uso de uma categoria mais geral, basta recordar, mesmo
supondo que uma tal pratica esteja comprovada, que as decisdes das Camaras de
Recurso respeitantes & prova da utilizagio da marca anterior assentam na aplicagéo
do Regulamento n.° 40/94. Por conseguinte, a legalidade das decisdes das Camaras
de Recurso deve ser apreciada apenas & luz deste regulamento, tal como é
interpretado pelo tribunal comunitdrio, e nio com base numa pratica deciséria
anterior destas [acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Outubro de 2002,
Glaverbel/THMI (Superficie de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. 11-3887,
n.° 35, confirmado em sede de recurso pelo despacho do Tribunal de Justica de 28 de
Junho de 2004, Glaverbel/THMI, C-445/02 P, Colect., p. I-6267].

Além disso, importa notar que o argumento do IHMI é desprovido de pertinéncia
no caso vertente, tendo em conta que ‘a recorrente nao sustenta que a prova da
utilizagfo séria da subcategoria para a qual a marca anterior foi registada demonstra
a prova da utilizaciio séria para toda a categoria a que, segundo o Acordo de Nice,
pertence essa subcategoria, mas apenas que o produto relativamente ao qual a
utilizagiio séria da marca foi comprovada demonstra a utilizagdo séria da marca para
toda a subcategoria para a qual ela foi registada.
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Em quarto lugar, a alegagio de que a interpretagio adoptada pela recorrente teria
por consequéncia permitir a qualquer opositor subtrair-se & exigéncia relativa a
utilizagdo séria da marca pela simples formulagiio, em termos gerais, da categoria de
produtos ou servicos registada ndo tem pertinéncia no caso vertente, embora niio
seja de excluir que possa mostrar-se fundada em determinados casos, tendo em
conta que a categoria em causa foi objecto de uma descrigio detalhada.

Por tltimo, o IHMI observa que, embora uma categoria de produtos possa constituir
um conjunto de produtos homogéneos quanto a sua natureza, tais produtos podem
no entanto ser heterogéneos quanto ao seu destino, aos seus consumidores finais e
aos seus canais de distribuicdo, como se verifica no caso presente. Assim, o
artigo 43.°, n.® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 exige que sejam definidas, caso a
caso, para cada categoria de produtos ou servigos, subcategorias que reflictam o
contetido da prova da utilizagio sempre que a designagdo original da marca anterior
seja susceptivel de cobrir produtos ou servigos suficientemente diferentes quanto ao
seu destino, aos seus consumidores finais e aos seus canais de distribuicéo.

Ora, como se expds no n.° 45 supra, embora esta interpretagio nio seja desprovida
de pertinéncia no caso de a categoria de produtos ou servicos em causa ser
suficientemente ampla para que nela possam ser distinguidas vérias subcategorias
susceptiveis de ser tratadas de modo auténomo, ¢é forgoso constatar que, no caso
vertente, a subcategoria de produtos para a qual a marca anterior foi registada é
suficientemente precisa e circunscrita, de modo que néo pode considerar-se que
cubra produtos de tal modo diferentes que se tornasse necessario, de acordo com a
tese do IHMI, definir no seu interior novas subdivisdes.

Resulta de tudo o que precede que a decisdo da CAmara de Recurso, ao considerar
que a prova da utilizagdo da marca anterior fora feita unicamente para o «produto
para polir metais consistente em algoddo impregnado de um agente de polimento
(algoddo magico)», e que, deste modo, devia considerar-se, para efeitos da oposicso,
que a referida marca fora registada unicamente para este produto e nfio para toda a
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subcategoria para a qual tal marca fora registada, ou seja, os «produtos para polir
metais», violou o artigo 43.%, n.°® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94. Uma vez que a
decisdo recorrida se baseia, portanto, numa premissa errada, tal violagéo é, por si s6,
susceptivel de levar 4 anulacgdo da referida deciséo.

Tendo, no entanto, em conta que, na decisio recorrida, a Cidmara de Recurso se
pronunciou sobre a existéncia de risco de confusfio entre as marcas em conflito, o
Tribunal considera que hd ainda que examinar o segundo fundamento da
recorrente, assente na violagio do artigo 8.°, n° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94.

Quanto ao segundo fundamento, assente na violagdo do artigo 8.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente alega que resulta da comparacéo dos produtos da classe 3 cobertos pela
marca anterior e pela marca requerida, ou seja, respectivamente, os «produtos para
polir metais» e as «preparagdes para limpar canos de descarga para a industria da
metalurgia, excepto agentes auxiliares para téxteis e agentes auxiliares», que os
produtos abrangidos pelas marcas em causa sdo semelhantes, tendo em conta o seu
destino, a sua complementaridade e os seus consumidores finais.

Com efeito, a marca anterior cobre produtos destinados a polir toda a espécie de
metais, incluindo as condutas de evacuagio e os canos de descarga e pode ser
utilizada para produtos destinados a todo o tipo de publico, incluindo os
profissionais da inddstria e da transformacio dos metais.
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Além disso, a recorrente observa que resulta da jurisprudéncia que um pequeno
grau de semelhanca entre os produtos ou servigos designados pode ser compensado
por um elevado grau de semelhanga das marcas e inversamente. Por outro, as
marcas que possuem cardcter distintivo especial, quer intrinsecamente quer em
razdo da sua notoriedade, beneficiam de uma protecgio mais ampla que as marcas
que tém um menor cardcter distintivo, sendo o risco de confusio tdo mais elevado
quanto o caracter distintivo da marca anterior for importante.

Em consequéncia, o registo de uma marca é susceptivel de ser recusado, apesar de
um pequeno grau de semelhanga entre os produtos ou servigos cobertos, sempre
que a marca anterior possua um forte caricter distintivo.

Ora, no caso vertente, resulta da decisiio recorrida nfo apenas que as duas marcas
em conflito apresentam um grau elevado de semelhanca, mas ainda que a marca
anterior possui cardcter distintivo forte. Com efeito, trata-se de um termo
imagindrio que de modo algum descreve o tipo de produtos cobertos e que foi
objecto de uma ampla utilizagdo em Espanha desde 1912.

Tendo, finalmente, em conta a natureza suficientemente préxima dos produtos
cobertos pelas marcas em conflito, a recorrente conclui que existe o risco de o
ptblico poder crer que os produtos ou servicos em causa provém da mesma
empresa oy, sendo caso disso, de empresas economicamente associadas, inclusiva-
mente no caso de s6 o produto especifico em causa dever ser tido em consideragiio
na apreciagdo do risco de confusio.

O IHMI considera que esta argumentacio ndo tem fundamento.
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O IHMI sustenta que foi com razio que a Cémara de Recurso considerou, na
decisfio recorrida, que os produtos para os quais considerou que a marca anterior foi
registada, a saber, um produto para polir metais consistente em algoddo impregnado
de um agente de manutencdo, eram diferentes dos produtos designados pela marca
cujo registo é pedido, ou seja, em produtos para limpar canos de descarga para a
industria da metalurgia, excepto agentes auxiliares para téxteis e agentes auxiliares.

O IHMI admite que, embora a «limpeza» e o «polimento» possam em certos casos
estar estreitamente associados, nomeadamente quanto a produtos destinados a uso
doméstico, esse ndo é de modo nenhum o caso presente, tendo em conta que nio
existe qualquer relagdo entre a finalidade de limpeza dos canos de descarga e a
manutencdo de metais destinados a uso doméstico.

Tendo os produtos em causa finalidades diferentes, ndo correspondem as mesmas
necessidades e ndo sdo concorrentes nem permutaveis.

Além disso, o IHMI contesta a afirmagido da recorrente de que os produtos sdo
complementares, uma vez que tal afirmacéo se baseia na suposigdo errada de que as
preparagdes de limpeza em causa se destinam a canos metalicos.

E também inexacto considerar que os produtos em causa sio susceptiveis de ter
utilizadores finais comuns. Com efeito, o produto especifico em causa sé pode ser
utilizado em pequenos utensilios de uso doméstico, sendo evidentemente
inapropriado para objectos metélicos mais importantes. A finalidade doméstica do
produto da recorrente foi alids reconhecida por esta na sua carta de 23 de Julho
de 1999, na qual indica que o produto ALADDIN era ainda utilizado pelas geragoes
mais novas. Ora, convém distinguir este ptblico, ou seja, os consumidores médios de
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produtos correntes, do ptiblico muito especializado dos profissionais da inddstria
metaltirgica. Esta consideragio é corroborada pela publicidade da recorrente que
apresenta a sua «linha de produtos de limpeza doméstica», na qual o produto
especifico em causa se encontra ao lado de outros produtos de uso doméstico.

Finalmente, o IHMI considera que, tendo em conta o publico visado pelo produto
especifico em causa, é muito improvavel que o referido produto utilize os canais de
distribui¢do dos produtos designados pelo pedido de marca comunitiria em causa,
0s quais sdo comercializados por distribuidores e grossistas de produtos de
canalizagdo altamente especializados.

O THMI conclui daqui que os produtos comparados sdo diferentes, quer se
considere dever entender-se que a marca anterior foi registada unicamente para o
produto especifico em causa, quer nio.

Ora, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga relativa ao artigo 4.°, n.° 1,
alinea b), da Directiva 89/104, aplicdvel em substéncia & interpretagio do artigo 8.°,
ne 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, o risco de confuséo pressupde uma
identidade ou semelhanca entre os produtos ou servicos designados (acérdios
Canon, n.° 29 supra, n° 22). Pelas razdes anteriormente expostas, esta condicio
prévia ndo estd preenchida, de modo que nio pode existir um risco de confusio
entre as marcas em conflito, independentemente da questiio de saber se a marca
anterior possui cardcter distintivo intrinseco forte. A CAmara de Recurso concluiu,
assim, correctamente pela auséncia de risco de confusio.

Apreciacio do Tribunal

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, apds oposicio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado
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quando, devido 2 sua identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido &
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas,
exista risco de confusdo no espirito do puiblico do territério onde a marca anterior
est4 protegida. Por forca do artigo 8.°, n.° 2, alinea a), ii), hé que entender por marcas
anteriores, nomeadamente, as marcas registadas num Estado-Membro.

De acordo com jurisprudéncia constante, constitui um risco de confuséo o risco de o
ptiblico poder crer que os produtos ou os servicos em causa provém da mesma
empresa ou, sendo caso disso, de empresas economicamente associadas.

Segundo esta mesma jurisprudéncia, o risco de confusdo deve ser apreciado
globalmente, de acordo com a percepgio que o publico pertinente tem dos sinais e
dos produtos ou servicos em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes no
caso concreto, nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a
dos produtos ou servigos designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instancia
de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. 11-2821, n.°® 31 a 33, e jurisprudéncia ai
referidal.

No caso vertente, de acordo com o que foi exposto no quadro do primeiro
fundamento, e contrariamente ao afirmado pelo IHMI, deve considerar-se, para
efeitos da oposicdo, que a marca anterior foi registada para todos os produtos para
os quais foi registada. Daqui resulta que os produtos a ter em consideragio na
apreciacio do risco de confusio entre as marcas em conflito sdo, por um lado, os
produtos que a marca anterior designa, a saber, os «produtos para polir metais» e,
por outro, os produtos englobados na classe 3 que o pedido de marca designa, ou
seja, os «produtos para limpar canos de descarga para a inddstria da metalurgia,
excepto agentes auxiliares para téxteis e agentes auxiliares».

II - 2888



81

82

83

RECKITT BENCKISER (Espafia) / IHMI — ALADIN (ALADIN)

Ora, embora os «produtos para polir metais» possam constituir tanto produtos de
consumo corrente como produtos destinados a um pdblico profissional ou
especializado, ndo se contesta que se deve considerar que os produtos referidos
no pedido de registo se dirigem unicamente aos profissionais da indiistria de
transformacdo dos metais. Daqui decorre que o tnico publico susceptivel de fazer
confusio entre as marcas em causa é constituido pelos referidos profissionais, Além
disso, hd que recordar que a marca anterior estd registada em Espanha. Daqui se
conclui que o publico pertinente relativamente ao qual a andlise do risco de
confusio deve ser feita é composto por profissionais da indéstria metaltrgica
estabelecidos em Espanha.

— Quanto a comparacéio dos produtos em causa

Segundo jurisprudéncia constante, para apreciar a semelhanga entre os produtos ou
servicos em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que
caracterizam a relagdo entre eles. Esses factores incluem, em especial, a sua natureza,
destino, utilizagio, bem como o seu cardcter concorrente ou complementar
[acérddo Canon, n.° 29 supra, n.° 23, e acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de
23 de Outubro de 2002, Oberhauser/THMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01,
Colect,, p. 1I-4359, n.° 31].

No que se refere & natureza dos produtos em causa, hd que realcar que estes se
incluem na mesma categoria e contém, de modo similar, agentes quimicos aplicaveis
as superficies metalicas. Além disso, hd que admitir que as actividades de polimento
e de limpeza, embora nio sejam idénticas, sdo pelo menos similares, na medida em
que ambas se englobam na actividade mais geral de manutengiio. Deve, pois,
considerar-se que os produtos em causa tém também uma fungio similar.
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Todavia, por um lado, h4 igualmente que observar, de modo geral, que a descrigdo
dos produtos da classe 3 contidos no pedido de marca comunitdria, a saber, os
«produtos para limpar canos de descarga para a inddstria da metalurgia, excepto
agentes auxiliares para téxteis e agentes auxiliares», abarca uma subcategoria mais
restrita e especifica do que a que designa os «produtos para polir metais» visados
pela marca anterior.

Por outro lado, como o IHMI sublinha, nio pode negar-se que os produtos tém
finalidades e modos de utilizacdo distintos. Enquanto os produtos visados pela
marca anterior se destinam em principio a fazer brilhar, por fric¢do, os objectos
metdlicos, tendo assim uma finalidade parcialmente estética, os produtos visados
pelo pedido de registo sdo essencialmente destinados a limpar e a desentupiy, através
do seu despejo e, depois, da dissolugdo dos depdsitos metélicos, os canos de
evacuacdo dos residuos da indistria metaltrgica, o que comprova uma finalidade
utilitaria.

Face ao que precede, h4 pois que notar, nesta fase, que os produtos em causa sdo
parcialmente semelhantes.

— Quanto & comparagio dos sinais em causa

A este respeito, basta constatar que é pacifico que os sinais em conflito apresentam
um elevado grau de semelhanga, tendo a CAmara de Recurso, por seu lado, admitido
que existia uma grande semelhanga visual entre os sinais e que, do ponto de vista
fonético e conceptual, estes eram idénticos. Além disso, hd que sublinhar que, tendo
em conta o facto de ambos os sinais em causa serem puramente nominativos, ndo
existe qualquer elemento, para além de uma diferenca ortogréfica negligencidvel,
susceptivel de os diferenciar.
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— Quanto ao risco de confusio entre as marcas em causa

A recorrente sustenta que o risco de confusio entre as marcas em causa é acentuado
pelo facto de a marca nacional anterior ALADDIN possuir um forte carcter
distintivo, proveniente da circunstincia de se referir a um termo imaginério que de
modo algum descreve o tipo de produtos cobertos e que foi objecto de um amplo
uso em Espanha desde 1912. Segundo a recorrente, o forte caricter distintivo da
marca anterior foi, alids, admitido pela CAmara de Recurso na decisiio recorrida.

Ora, para determinar o cardcter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se ela
tem cardcter distintivo elevado, hi que apreciar globalmente a maior ou menor
aptiddo da marca para identificar os produtos ou servios para os quais foi registada
como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, para distinguir tais
produtos ou servigos dos de outras empresas (v., neste sentido, acérdio do Tribunal
de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97,
Colect., p. I-2779, n.° 49).

Aquando desta apreciagiio, hi que tomar em consideragéo as qualidades intrinsecas
da marca, incluindo o facto de ela ser ou ndo destituida de qualquer elemento
descritivo dos produtos ou servigos para os quais foi registada, e a notoriedade que
lhe é atribuida, nomeadamente a parte de mercado detida pela marca, a intensidade,
a 4rea geografica e a duragiio do uso dessa marca, a importancia dos investimentos
feitos pela empresa para a promover, a propor¢io dos meios interessados que
identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada gracas a
marca e declaragdes das Camaras de Comércio e Industria ou de outras associacoes
profissionais [acérddos Canon, n.° 29 supra, ne° 18; Windsurfing Chiemsee, n.° 89
supra, n.° 51; e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 29 supra, n.° 23; acérdio do Tribunal
de Primeira Insténcia de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/ITHMI — Karlsberg
Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. 11-43, n.° 34].
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A este respeito, o Tribunal constata, em primeiro lugar, que a recorrente se limita a
afirmar que a marca anterior foi objecto de um amplo uso em Espanha desde 1912,
sem fornecer qualquer prova dos diferentes elementos supracitados destinados a
demonstrar a notoriedade da referida marca. Daqui resulta que, com base neste
fundamento, ndo pode considerar-se que esta possua caricter distintivo forte.

No que se refere, em segundo lugar, as qualidades intrinsecas da marca anterior, hd
que realcar, por um lado, que, como a recorrente observa, o sinal nominativo
ALADDIN ¢ destituido de qualquer elemento de carécter descritivo dos produtos
para os quais foi registado e, por outro lado, que tal sinal possui um forte poder
evocador susceptivel de constituir uma qualidade intrinseca da marca. Com efeito,
Aladin (Aladino) é notoriamente conhecido como o heréi de um conto das Mil e
Uma Noites que descobriu uma lampada a 6leo feita de metal que, quando era
esfregada, fazia aparecer um génio capaz de fazer cumprir os desejos do seu
detentor. O termo Aladdin evoca, pois, tanto uma das utilizagdes possiveis dos
produtos visados pela marca anterior como o seu alegado caricter miraculoso. Em
consequéncia, hd que considerar que a marca anterior possui grande aptiddo para
identificar os produtos para os quais foi registada, ou seja, os «produtos para polir
metais», como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, para
distinguir esses produtos dos produtos de outras empresas. Na decisdo recorrida, a
Camara de Recurso admitiu alids o argumento da recorrente de que a marca anterior
possui caracter distintivo forte, o que o IHMI também no quadro do presente
recurso nao contesta.

Ora, h4 que recordar que, segundo a jurisprudéncia, como o risco de confusio ¢ tdo
mais elevado quanto mais importante é o cardcter distintivo da marca anterior
(ac6rddo do Tribunal de Justica de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95,
Colect,, p. I-6191, n.° 24), as marcas que tém caracter distintivo elevado, quer
intrinsecamente quer em razio do conhecimento de que sido objecto no mercado,
gozam de protec¢do mais ampla do que aquelas cujo cardcter distintivo ¢ mais
reduzido (acérddo Canon, n.° 29 supra, n.° 18).

Além disso, a apreciacio global do risco de confusdo implica uma certa
interdependéncia entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a
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semelhanga das marcas e a dos produtos ou servigos designados. Assim, um
reduzido grau de semelhanga entre os produtos ou servicos designados pode ser
compensado por um elevado grau de semelhanga entre as marcas e inversamente, A
interdependéncia entre estes factores encontra efectivamente expressdo no sétimo
considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual hd que interpretar o
conceito de semelhanga relacionando-o com o risco de confusdo, cuja apreciacio,
quanto a ela, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do
grau de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos
designados (acérddos Canon, n.° 29 supra, n.° 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 29
supra, n.° 19; e Fifties, n.° 82 supra, n.° 27).

Deste modo, para efeitos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94,
pode existir um risco de confusdo, apesar de um pequeno grau de semelhanca entre
os produtos ou servi¢os designados, quando a semelhanga das marcas é grande e o
cardcter distintivo da marca anterior ¢ elevado (v., neste sentido, acérdio Canon,
n.° 29 supra, n.° 19).

No caso vertente, é certo que hia que admitir que os produtos em causa sio
parcialmente similares e que o publico pertinente, composto por profissionais
especializados no dominio dos produtos visados pelo pedido de marca comunitaria,
¢ susceptivel de manifestar um grau elevado de aten¢do aquando da escolha desses
produtos [v., neste sentido, ac6rddos do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Abril
de 2003, Durferrit/I[HMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colect., p. I1I-1589,
n.% 37, 40 e 52, e de 30 de Junho de 2004, M+M/IHMI — Mediametrie (M+M
EUROdATA), T-317/01, Colect., p. 1I-1817, n.°* 51 e 52].

Todavia, hd ainda que observar que, para além do seu caricter parcialmente similar
acima referido, os produtos em causa apresentam, de modo geral, uma relacio com
a actividade de manutengio e com o metal, sendo esta relagio ainda reforcada pelo
facto de as marcas em causa serem conceptualmente idénticas, o que nio é
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contestado pelo ITHMI, e poderem elas préprias parecer ligadas aos produtos que
visam na medida em que evocam uma personagem literaria associada a uma
lampada a dleo metdlica.

Nestas circunstincias, nfio se pode excluir que o piblico pertinente entende que os
produtos em causa pertencem a uma mesma gama de produtos de manutengdo
relacionados com o metal. Mesmo supondo que o referido ptiblico tenha
consciéncia das diferencas entre os modos de fabrico destes produtos, dai nio
retirard necessariamente, embora composto de profissionais, a consequéncia de que
tais diferencas impedem uma mesma empresa de fabricar ou comercializar
simultaneamente os dois tipos de produtos. Por conseguinte, o piblico pertinente
terd a impressdo de que os produtos em causa podem ter a mesma origem comercial
[v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 4 de Novembro
de 2003, Diaz/THMI — Granjas Castell6 (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. 1I-4835,
n.° 33}

Daqui resulta que, aos olhos do publico pertinente, os produtos em causa podem
parecer vizinhos, por pertencerem a uma mesma familia de produtos, e assim ser
entendidos como elementos de uma gama geral de produtos susceptiveis de ter uma
origem comercial comum.

Por conseguinte, o Tribunal considera que a circunstincia de o publico pertinente
ser composto de profissionais especializados da industria metaltirgica néo ¢é
suficiente, tendo em conta o caricter similar dos produtos em causa, o grau muito
elevado de semelhanca entre os sinais em conflito e o forte caricter distintivo da
marca anterior, para excluir que o referido ptblico possa crer que os produtos
provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente
associadas.

II - 2894



101

102

103

104

RECKITT BENCKISER (Espaiia) / IHMI — ALADIN (ALADIN)

Daqui resulta que existe risco de confuso entre as marcas em conflito. O segundo
fundamento da recorrente, relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, deve pois ser também acolhido.

Resulta de tudo o que precede que hd conceder provimento ao recurso e anular a
decisdo recorrida.

Quanto as despesas

Por forga do artigo 87.%, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instancia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver
requerido. Tendo o IHMI sido vencido, hé que condend-lo nas despesas.

No que se refere, todavia, & questdo das despesas reembolséveis, hd que recordar
que, nos termos do artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, «[a]s despesas
indispensaveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante a Camara de
Recurso e as despesas efectuadas com a produgéo das tradugdes das respostas ou
outras pegas processuais na lingua do processo, nos termos do n.° 4, segundo
paragrafo, do artigo 131.°, sdo consideradas despesas reembolsiveis». Ora, as
despesas efectuadas no ambito do processo de oposigio ndo constituem despesas
para efeitos do processo perante a Camara de Recurso. Daqui resulta que o pedido
da recorrente de condenagio do IHMI nas despesas que ela efectuou para efeitos do
processo de oposicio deve ser indeferido.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) A decisdo da Primeira CAmara de Recurso do Instituto de Harmonizacio
do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 31 de Janeiro
de 2003 é anulada,

2) O IHMI é condenado nas despesas.

Legal Tiili Vadapalas

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 14 de Julho de 2005.

O secretario O presidente

H. Jung H. Legal
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