ACORDAOQ DE 9, 4, 2003 — PROCESSO T-224/01

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)
9 de Abril de 2003 *

No processo T-224/01,

Durferrit GmbH, com sede em Mannheim (Alemanha), representada por P. Koch
Moreno, advogado, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl e O. Waelbroeck, na qualidade de
agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: inglés.
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sendo interveniente no presente processo

Kolene Corporation, com sede em Detroit, Michigan (Estados Unidos da
América), representada por C. Gielen, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira CAmara de Recurso do
Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de
6 de Julho de 2001 (processo R 864/1999-1), relativa a um processo de oposigdo
entre Durferrit GmbH e Kolene Corporation,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juizes,

secretdrio: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e apds a audiéncia de 27 de Novembro de 2002,

II-1593



ACORDAO DE 9. 4. 2003 — PROCESSO T-224/01

profere o presente

Acérdao

Enquadramento juridico

Os artigos 7.°, 8.°, 38.° e 41.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de
20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), na
sua nova redacgdo, tém o seguinte teor:

«Artigo 7.°

Motivos absolutos de recusa

1. Serd recusado o registo:

f) De marcas contrérias 3 ordem ptiblica ou aos bons costumes;

[...]
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Artigo 8.°

Motivos relativos de recusa

1. Apds oposigdo do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca
serd recusado:

b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e
devido 3 identidade ou semelhanga dos produtos ou servicos designados pelas
duas marcas, exista risco de confusio no espirito do publico do territério
onde a marca anterior estd protegida; o risco de confusio compreende o risco
de associa¢do com a marca anterior.

2. Sdo consideradas ‘marcas anteriores’, na acepgdo do n.° 1:

a) As marcas cuja data de depésito seja anterior & do pedido de marca
comunitaria [...] € que pertengam &s seguintes categorias:
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ii) Marcas registadas num Estado-Membro [...];

Artigo 38.°

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Se a marca for excluida do registo por for¢a do artigo 7.° em relagio a
totalidade ou a parte dos produtos ou servigos para os quais a marca comunitiria
tenha sido pedida, o pedido serd recusado em relagio a esses produtos ou
Servicos.

Artigo 41.°

Observagdes de terceiros

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as associag¢des [...] pode,
apo6s publicagdo do pedido de marca comunitéria, dirigir ao instituto observagdes
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escritas, que precisem os motivos de recusa automitica do registo da marca
previstos nomeadamente no artigo 7.° Ndo adquirem por esse facto a qualidade
de partes no processo perante o Instituto.

[...]»

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, a Kolene Corporation (a seguir «interveniente»)
apresentou um pedido de marca comunitéria ao Instituto de Harmonizagéo do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regula-
mento n.° 40/94,

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo NU-TRIDE.

Os produtos e servicos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se nas
classes 1 e 40, na acepcio do Acordo de Nice relativo a4 Classificagdo
Internacional dos Produtos e Servigos para efeitos do Registo das Marcas, de
15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada
uma dessas classes, a seguinte descri¢do:

— classe 1: «Produtos quimicos para utilizagdo no tratamento de metais»;
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— classe 40: «Tratamento de metais».

Em 11 de Agosto de 1997, o pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias.

Em 6 de Novembro de 1997, a recorrente, utilizando a sua denominacio
anterior, «Degussa Aktiengesellschaft», apresentou oposigdo ao abrigo do
artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.® 40/94. O fundamento da oposi¢do é a
existéncia de uma marca, de que a recorrente é titular, registada na Alemanha em
17 de Agosto de 1962. Essa marca (a seguir «marca anterior»), que consiste no
sinal nominativo «TUFFTRIDE», foi registada para produtos das classes 1, 7 e
11, na acepgio do acordo de Nice, e correspondem a seguinte descri¢do:

«Sais inorginicos, em particular cianetos e cianatos alcalinos para o tratamento
dos metais, fornos para banhos de sal com acessérios, nomeadamente pirémetros
para medir a temperatura do banho de nitruragdo, exaustores e ventiladores, com
ventilador incorporado, para eliminar gases de combustio, tomadas de ar e
compressores para ventilagio dos banhos, equipamentos para o depésito de
sedimentos nos banhos, sendo todos estes aparelhos destinados ao tratamento de
nitruragio do aco e dos elementos em ago.»

Em apoio da oposi¢do, a recorrente invocou os motivos relativos de recusa
previstos no artigo 8.°, n.° 1, alineas a) e b), do Regulamento n.® 40/94.
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Em 19 de Maio de 1998, a interveniente limitou a lista dos produtos e dos
servicos contidos no pedido de marca aos seguintes produtos e servigos:

— classe 1: «Produtos quimicos, ndo consistindo nenhum deles em cianeto ou
ndo contendo cianeto, para utilizagdo no tratamento de metais»;

— classe 40: «Tratamento de metais que ndo implique a utilizagdo ou a
aplicagdo de cianeto».

Por decisdo de 15 de Outubro de 1999, a Divisio de Oposigio rejeitou a oposigdo
com fundamento no facto de as duas marcas em causa ndo serem idénticas e de
ndo existir risco de confusdo entre elas no territério pertinente da Comunidade,
ou seja, na Alemanha.

Em 13 de Dezembro de 1999, a recorrente interpds recurso no IHMI, ao abrigo
do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94, com o objectivo de obter a anulagdo da
decisdo da Divisdo de Oposigdo.

Por decisdo de 6 de Julho de 2001, notificada a recorrente em 23 de Julho de 2001
(a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira Cimara de Recurso do IHMI negou
provimento ao recurso. A CAmara de Recurso considerou, no essencial, que, com
base numa comparagio visual, fonética e conceptual, as marcas em causa ndo sdo
suficientemente similares para se poder considerar que existe um risco de
confusdo entre elas no territorio pertinente da Comunidade, ou seja, na
Alemanha (n.°® 16 a 19 da decisdo impugnada). Além disso, a Cimara de
Recurso considerou que também nio existe um risco de confusdo na forma de
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risco de associagdo entre as marcas em causa, uma vez que a marca pedida ndo foi
criada com base na marca anterior e que ndo existem ligagSes aparentes entre as
duas marcas (n.° 20 da decisio impugnada). Por tltimo, a CAmara de Recurso
considerou que esta conclusdo néo ficava invalidada mesmo que se provasse que
a marca anterior gozava de prestigio (n.° 21 da decisdo impugnada).

Tramitagdo processual e pedidos das partes

A recorrente interpds o presente recurso por peti¢io redigida em inglés e que deu
entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 24 de Setembro
de 2001.

A interveniente ndo se opds, no prazo fixado para o efeito pela Secretaria do
Tribunal, a que o inglés fosse a lingua do processo.

O IHMI apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal em 18 de Fevereiro
de 2002. A interveniente apresentou a sua resposta na Secretaria do Tribunal em
31 de Janeiro de 2002,

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;

— anular a decisdo da Divisdo de Oposicio;
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— declarar que a marca pedida e a marca anterior sio incompativeis;

— recusar o registo da marca pedida;

— condenar a interveniente nas despesas.

16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

17 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas, incluindo as da interveniente.
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Na audiéncia, a recorrente desistiu dos segundo, terceiro e quarto pedidos, o que
o Tribunal exarou na acta de audiéncia.

Questao de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos, assentes,
respectivamente, na violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94 e do artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do mesmo regulamento.

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

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que existe um risco de confusdo entre a marca pedida e a
marca anterior.

A este respeito, refere que estas duas marcas designam os mesmos produtos e
servicos e que o publico pertinente é limitado e altamente especializado. Por
outro lado, esse piblico tem conhecimento dos lagos comerciais que durante
varios anos existiram entre a recorrente e a interveniente.
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Segundo a recorrente, as duas marcas em causa sdo similares do ponto de vista
fonético e visual. A este propdsito, a recorrente observa que a comparagdo entre
as duas marcas deve basear-se na impressio geral por elas produzida. A
recorrente censura 3 Cimara de Recurso o facto de as ter «dissecado». Neste
contexto, a recorrente defende que, ao contrario do que considerou a Divisdo de
Oposigdo, o sufixo «-tride» ndo tem caricter descritivo em relagdo aos produtos e
servicos em causa. Como tal, esse elemento deve ser tido em conta para efeitos da
comparagio das duas marcas em causa.

Além disso, a recorrente considera que existe um risco de associagdo entre as
marcas em causa, uma vez que o piblico pertinente serd levado a entender a
marca pedida como uma variante da marca anterior e, por conseguinte, a crer que
as duas marcas tém a mesma origem comercial.

Acresce que a recorrente alega que é uma das primeiras empresas no sector da
inddstria quimica e que o sinal «TUFFTRIDE», estando registado em vdrios
pafses, 6 uma marca que goza de prestigio, ou mesmo de notoriedade. Assim,
segundo a recorrente, a marca anterior deve beneficiar de uma proteccdo
reforgada. Ora, o uso da marca pedida permite 3 interveniente tirar proveito dos
esforcos comerciais da recorrente,

Por tltimo, a recorrente pede ao Tribunal que adopte medidas de instrugdo para
’ o A .

demonstrar, por um lado, a existéncia, a natureza, a duragiao e o alcance dos
’ . . , . , . . , . »

lagos comerciais que durante varios anos existiram entre ela e a interveniente e,

por outro, que o termo «tride» ndo tem cardcter genérico no sector da industria

quimica.

O IHMI considera que existem diferencas considerdveis entre as marcas em
causa. Assim, de uma perspectiva visual, a marca cujo registo é pedido,
NU-TRIDE, ¢é entendida como uma combinag¢io de dois elementos, enquanto a
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marca anterior TUFFTRIDE é menos ficil de separar. Do ponto de vista fonético,
as respectivas primeiras silabas das duas marcas pronunciam-se de modo muito
diferente, quer em inglés quer em alemdo. Por tltimo, as duas marcas ndo tém
nada em comum do ponto de vista conceptual, uma vez que o elemento «NU»
pode sugerir a ideia de novidade ou de melhoria, enquanto o elemento «TUFF»
(ou «TUFFT») pode sugerir a ideia de solidez. Quanto ao elemento «TRIDE», o
IHMI considera que se refere ao processo de nitrura¢io e que s6 marginalmente é
distintivo em relagdo aos produtos e servicos em causa. Por conseguinte, a
circunstincia de esse elemento fazer parte de cada uma das marcas em causa nio
é susceptivel de criar um risco de confusdo entre elas.

Tendo em conta estas diferengas considerdveis entre as duas marcas em conflito,
o IHMI entende que a Cimara de Recurso ndo cometeu um erro de direito ao
considerar que nio existe risco de confusio entre elas. A este respeito, o IHMI
precisa que, ainda que alguns dos produtos designados por essas duas marcas
devam ser considerados idénticos, isso ndo invalida aquela conclusio, uma vez
que o publico pertinente é um publico especializado no dominio da nitruracio
dos metais através de produtos quimicos.

O IHMI acrescenta que a Cimara de Recurso considerou correctamente que ndo
ficou provado que a marca anterior gozava de um grande prestigio e que, por
conseguinte, a Cimara de Recurso nido tomou em consideragdo essa circuns-
tancia. O tnico elemento de prova que a recorrente apresentou a este respeito no
decurso do procedimento administrativo, uma lista de paises nos quais o sinal
TUFFTRIDE foi registado como marca, € insuficiente. Com efeito, resulta do
ac6rdio do Tribunal de Justica de 14 de Setembro de 1999, General Motors
(C-375/97, Colect., p. I-5421), que uma marca sé pode ser considerada de
prestigio quando for conhecida por uma parte significativa do publico pertinente.

Além disso, o IHMI defende que também nio existe, no caso em aprego, um risco
de confusdo, na forma de risco de associagdo, entre as duas marcas em causa,
uma vez que a marca pedida n3o foi criada com base na marca anterior e que ndo
existem ligaches aparentes entre essas duas marcas.
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No que respeita aos lacos comerciais que no passado existiram entre a recorrente
e a interveniente, o IHMI admite que esses lagos podem, em principio, constituir
um factor a ter em conta na apreciagio global do risco de confusdo, desde que o
piiblico pertinente deles tivesse conhecimento. No entanto, o IHMI entende que
ndo ficou provado que assim acontece no caso em aprego.

Quanto ao pedido da recorrente para que o Tribunal ordenasse medidas de
instrucdo, o IHMI considera que devem ser submetidos a Divisdo de Oposicdo
todos os elementos pertinentes para efeitos de apreciacio do risco de confusio,
ndo podendo, por conseguinte, ser apresentados pela primeira vez no Tribunal.

A interveniente considera que os produtos designados por cada uma das marcas
em causa diferem de modo significativo. Com efeito, a marca anterior foi
registada para «sais inorgnicos, em particular cianetos e cianatos alcalinos». Ao
invés, na lista dos produtos designados pela marca pedida, os cianetos, que sdo
produtos altamente toxicos, estdo expressamente excluidos. Ora, a interveniente
refere que, se os produtos designados por cada uma das duas marcas em causa
tém o mesmo destino, ou seja, a nitrura¢io dos metais, o piiblico pertinente estd
mais interessado no processo de nitruragio, que é diferente no caso de utilizagdo
desses produtos. Neste contexto, a interveniente observa que o piblico pertinente
é um publico especializado no dominio dos produtos quimicos destinados a
nitruragéo.

No que diz respeito & comparagio das marcas em causa, a interveniente entende
que nio sdo similares do ponto de vista visual, fonético ou conceptual. A este
respeito, recorda que, nos termos do acérddo do Tribunal de Justica de 11 de
Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. 1-6191), a apreciagdo global
do risco de confusio deve basear-se na impressdo de conjunto produzida pelas
marcas em conflito, atendendo aos elementos dominantes e distintivos destas.
Ora, no caso em aprego, o elemento «TRIDE», sendo descritivo em relagdo aos
produtos e servigos em causa, ndo pode ser considerado um elemento distintivo
das duas marcas em causa. Acresce que, segundo a interveniente, o piiblico
pertinente tem tendéncia a dar mais atencdo ao primeiro elemento de uma marca
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nominativa composta. Por dltimo, as primeiras silabas das marcas em causa sdo
completamente diferentes, quer no que se refere ao aspecto fonético quer quanto
ao nimero e tipo de letras utilizadas.

No que toca aos lagos comerciais que no passado existiram entre a recorrente e a
interveniente, esta dltima afirma que o piblico pertinente, sendo altamente
especializado, tem conhecimento do rompimento desses lacos. Além disso,
segundo a interveniente, esses lagos nunca existiram no mercado europeu, de
modo que ndo afectam a apreciagio do risco de confusio entre as duas marcas em
causa nesse mercado.

Por dltimo, a interveniente sustenta que o argumento da recorrente de que a
marca anterior gozava de prestigio ndo ficou demonstrado. Segundo afirma, a
marca anterior s estd presente num sector bastante especializado do mercado e
ndo goza de qualquer prestigio particular. Neste contexto, a interveniente
contesta o argumento de que tirou proveito dos esfor¢os comerciais da
recorrente,

Apreciacio do Tribunal

Em primeiro lugar, importa lembrar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94, havendo oposicio do titular de uma marca
anterior, & recusado o registo a marca pedida quando, devido 3 sua identidade ou
semelhan¢a com uma marca anterior e dévido a identidade ou semelhanca dos
produtos ou dos servigos designados pelas duas marcas, exista risco de confusio
no espirito do piblico do territ6rio onde a marca anterior est4 protegida. O risco
de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior. Por outro
lado, por forga do artigo 8.°, n.° 2, alinea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, sdo
consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja
data de depésito seja anterior & do pedido de marca comunitiria.
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No caso em aprego, a marca anterior foi registada na Alemanha. Por conseguinte,
a fim de demonstrar a eventual existéncia de um risco de confusdo entre as
marcas em conflito, importa ter em conta o ponto de vista do piblico pertinente
na Alemanha. Nos seus articulados e na audiéncia, todas as partes afirmaram que
esse ptiblico é composto por um ndmero limitado de empresas altamente
especializadas no sector da inddstria quimica e, em particular, na técnica de
«nitruragdo». Nestas condi¢des, € tendo em conta a natureza dos produtos e
servicos designados pelas duas marcas, hi que considerar que o piiblico
pertinente é composto por um nimero reduzido de operadores altamente
especializados no dominio do tratamento dos metais através de processos

quimicos (v. n.° 19 da decisdo impugnada).

Em segundo lugar, refira-se que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica
relativa 3 interpretagio do artigo 4.° n.° 1, alinea b), da 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), cujo contetido
normativo é, no essencial, idéntico ao do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, é necessario, para efeitos da aplicagdo dessa disposicéo,
fazer prova da existéncia de uma semelhanga entre os produtos ou os servigos
designados (acérddo do Tribunal de Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon,
C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 22).

Segundo esta mesma jurisprudéncia, para apreciar a semelhanga entre os
produtos ou servigos em causa, importa tomar em conta todos os factores
pertinentes do caso em aprego, incluindo estes factores, em especial, a sua
natureza, destino, utilizacdio, bem como o seu cardcter concorrencial ou
complementar (acérddo Canon, ji referido, n.° 23).

No caso em aprego, resulta da decisdo impugnada e da decisdo da Divisdo de
Oposigdo a qual aquela se refere (v. n.° 16 e 8 da decisdo impugnada) que a
Camara de Recurso considerou, ainda que de maneira implicita, que existe uma
semelhanca entre os produtos e servigos abrangidos pela marca pedida e os
produtos designados pela marca anterior. Esta apreciagdo estd correcta. Com
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efeito, no que respeita, em primeiro lugar, aos produtos designados por cada uma
das duas marcas, estes t8m o mesmo destino, ou seja a nitruragio dos metais, e
dirigem-se a0 mesmo ptiblico. Além disso, é pacifico, e foi confirmado pelas
declaragdes das partes na audiéncia, que os produtos em questio sdo concor-
renciais. Em segundo lugar, relativamente & comparacéo entre, por um lado, os
servicos denominados de «tratamento de metais», constantes do pedido da
marca, e, por outro, os produtos designados pela marca anterior, hd que observar
que esses servicos implicam a utilizacdo dos referidos produtos. Existe, portanto,
uma semelhancga entre eles.

Esta conclusdo ndo pode ser posta em causa pelo argumento da interveniente de
que, ao contrario dos produtos designados pela marca anterior, os produtos
visados pelo pedido da marca, na versdo alterada de 19 de Maio de 1998, nio
contém «cianeto». A este respeito, importa referir que, como a recorrente expos
correctamente, sem ser, neste ponto, contestada pelo IHMI ou pela interveniente,
a categoria dos produtos denominados «sais inorgdnicos», designados pela marca
anterior, inclui igualmente produtos que ndo consistem em cianeto nem contém
cianeto. Com efeito, resulta claramente da utilizacio, na descricio desses
produtos, do termo «em particular» que os cianetos sé ai constam a titulo de
exemplo. Assim, o argumento da interveniente baseia-se numa premissa errada e
deve ser afastado por ndo ser pertinente para efeitos da comparagdo dos produtos
e servi¢os em causa [v., por analogia, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia
de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00,
Colect., p. II-723, n.° 45].

Em terceiro lugar, importa recordar que, segundo a jurisprudéncia, constitui um
risco de confusdo o risco de que o puiblico possa crer que os produtos ou servigos
em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas
economicamente (acérdio Canon, ji referido, n.° 29; acérddo do Tribunal de
Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect.,
p. 1-3819, n.° 17). Segundo a mesma jurisprudéncia, o risco de confusio no
espirito do publico deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os
factores relevantes do caso em apreco (acérddos do Tribunal de Justica SABEL, ja
referido, n.® 22; Canon, ja referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido,
n.° 18; e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861,
n.° 40).
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Esta apreciagdo implica uma certa interdependéncia entre os factores tomados em
conta e, designadamente, a semelhanca das marcas e dos produtos ou servigos
designados. Assim, um reduzido grau de semelhanga entre os produtos ou
servigos designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhanca
entre as marcas, € inversamente (acérddos Canon, ji referido, n.° 17; Lloyd
Schuhfabrik Meyer, j4 referido, n.° 19; e Marca Mode, ja referido, n.° 40). A
interdependéncia entre estes factores encontra a sua expressdio no sétimo
considerando do Regulamento n.® 40/94, segundo o qual hd que interpretar a
nogdo de semelhanca em fungdo do risco de confusdo, cuja avaliagdo, por seu
lado, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau
de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos designados.

Além disso, a apreciagdo global do risco de confusio deve, no que respeita a
semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na
impressdo de conjunto produzida por estas, atendendo, designadamente, aos seus
elementos distintivos e dominantes (acérddos SABEL, ja referido, n.° 23, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 25). Nos termos desta apreciagdo global,
importa igualmente tomar em consideragdo o facto de que o nivel de atengéo do
consumidor médio é susceptivel de variar em fung¢do da categoria de produtos ou
de servigos em causa (acérddo Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.® 26).

£ 4 luz destas consideracdes que h4 que examinar se o grau de semelhanga visual,
fonética e conceptual entre as marcas em causa é suficientemente elevado para se
poder considerar que existe um risco de confuséo entre elas.

No que respeita, antes de mais, aos respectivos primeiros elementos das marcas
em causa, a saber, os elementos « TUFF» e «NU», verifica-se, em primeiro lugar,
que ndo sdo visualmente similares. Por um lado, sdo compostos por um nimero
diferente de letras. Por outro, as letras utilizadas sdo diferentes, com excepgio da
letra «U» que surge em segundo lugar em cada um deles. Por dltimo, na marca
pedida, o elemento «NU» estd separado do sufixo «TRIDE» por um travessio, ao
passo que, na marca anterior, os elementos «TUFF» e «TRIDE» escrevem-se
numa tnica palavra.
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Em segundo lugar, comparados no plano fonético, os dois elementos em causa
também ndo sdo similares. Com efeito, se o publico pertinente pronunciar estas
duas silabas em alemdo, o elemento «TUFF» pronuncia-se [tuf] e o elemento
«NU» [nu]. Se, pelo contrdrio, o piiblico pertinente pronunciar as mesmas silabas
em inglés, o elemento «TUFF» pronunciar-se-4 como a palavra inglesa «tough» e
o elemento «NU» como a palavra inglesa «<new».

Em terceiro lugar, ndo é relevante a comparagio dos referidos elementos no plano
conceptual caso o piblico pertinente pronuncie as duas silabas em alemio, visto
que nenhum desses elementos tem um significado determinado na lingua alema.
Se, pelo contrdrio, o piiblico pertinente pronunciar as duas silabas em inglés, elas
terdo, quando muito, significados completamente diferentes, visto que o elemento
«TUFF>» poderia ser associado a palavra inglesa «tough», que significa «duro» ou
«s6lido», enquanto o elemento «NU» poderia ser associado A palavra inglesa
«new», que significa «novo».

Quanto ao sufixo «TRIDE», comum as duas marcas em causa, recorde-se que, na
decisio impugnada, a CAmara de Recurso entendeu que esse elemento devia
considerar-se descritivo do processo de nitruragio («the process of nitriding»), ao
qual se destinam nio s6 os produtos e servicos designados pelas duas marcas em
conflito como também os de outras marcas (n.® 19 e 8 da decisdo impugnada).
Por outro lado, a prépria recorrente admitiu, no processo na Camara de Recurso,
que, na inddstria do tratamento dos metais, o elemento «TRIDE» refere-se ao
processo de nitruragdo (n.° 12 da decisio impugnada). A Cimara de Recurso
considerou, assim, que esse elemento nio tem um caricter distintivo particular e
que, por conseguinte, ndo se lhe pode atribuir uma importincia injustificada
(«undue importance») para efeitos da comparag¢do das duas marcas.

A este respeito, verifica-se que, como o IHMI e a interveniente referiram com
razdo, o sufixo «TRIDE» nio é — ou s6 muito residualmente é — distintivo
dos produtos e servigos em causa. Com efeito, o sufixo reporta-se a técnica de
nitruragdo, designando, portanto, o destino desses produtos e servigos. Além
disso, decorre dos autos do procedimento administrativo na Cdmara de Recurso
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que o mesmo sufixo é comummente utilizado no comércio para designar
produtos e servigos utilizados no processo de nitruragio, o que é confirmado pelo
registo, como marcas nacionais, em varios Estados-Membros, de outros sinais
nominativos com o mesmo sufixo, como «VITRIDE», «SULFTRIDE», «CHLO-
TRIDE», «STRIDE» e « BALTRIDE». O facto de s6 uma dessas marcas, a marca
«VITRIDE», estar registada na Alemanha ndo pde em causa esta consideragio,
na medida em que o piblico pertinente, sendo altamente especializado num
mercado também ele muito especializado, pode ter conhecimento das marcas
presentes noutros mercados da Comunidade.

Nestas condicdes, deve ser indeferido o pedido da recorrente no sentido de
ordenar, a titulo de medida de instrug¢do, uma peritagem para demonstrar que o
sufixo «TRIDE» nio se refere ao destino dos produtos e servigos em causa.

Tendo em conta todas as consideragdes precedentes, imp&e-se concluir que o grau
de semelhanca entre as marcas em causa ndo é suficientemente elevado para se
poder considerar que existe um risco de confusdo entre elas. Tal conclusdo é
corroborada pelo facto de o piblico pertinente ser altamente especializado no
dominio dos produtos e servigos em causa, podendo, por conseguinte, manifestar
um elevado grau de ateng¢do na escolha desses produtos e servigos.

Esta conclusio nio pode ser posta em causa pelos outros argumentos
apresentados pela recorrente.

No que respeita, em primeiro lugar, ao argumento do pretenso prestigio ou
notoriedade da marca anterior, a recorrente precisou, na audiéncia, que sé
pretende invocar o prestigio dessa marca.
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A este respeito, refira-se que a nogdo de «marca de prestigio» consta de uma
disposi¢io diferente, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Essa
disposi¢do confere uma protec¢io mais ampla s marcas pertencentes a essa
categoria, no sentido de que uma oposi¢io pode validamente basear-se nessa
marca sem que seja necessario demonstrar a semelhanga entre os produtos ou
servicos em causa, nem a existéncia de um risco de confusio. Cumpre, todavia,
declarar que a recorrente nio invocou essa disposicio no procedimento
administrativo no IHMI nem na peti¢do.

No entanto, recorde-se que o Tribunal de Justi¢a declarou, no n.° 24 do acérdio
Canon, j4 referido, que o caricter distintivo da marca anterior, em especial o seu
prestigio, deve ser tomado em consideragio na apreciagdo do risco de confusio.

No caso em aprego, para apoiar a tese de que a marca anterior goza de prestigio,
a recorrente limita-se, na peti¢do, a invocar o facto de o sinal nominativo
TUFFTRIDE ter sido registado em varios paises como marca nacional.

Ora, esta circunstincia € insuficiente para, por si s6, demonstrar que a marca
anterior goza de prestigio no territorio pertinente da Comunidade, ou seja, na
Alemanha. Com efeito, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que s6 se
pode considerar que uma marca goza de prestigio quando, no territério
pertinente, é conhecida por uma parte significativa do publico interessado
(acérddo General Motors, ja referido, n.°® 20 a 31). Ora, tal prova nio foi de
modo algum produzida pela recorrente no presente.

Daqui decorre que o argumento da recorrerite assente no pretenso prestigio da
marca anterior ndo colhe.
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No que se refere, em segundo lugar, ao argumento da recorrente relativo ao risco
de associagdo, importa salientar que, de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal
de Justica, esse risco constitui um caso especifico de risco de confusdo (acérdios
SABEL, ja referido, n.”® 18 e 26, e Marca Mode, ji referido, n.° 34). Mais
concretamente, o risco de associagdo caracteriza-se pela circunstincia de as
marcas em causa, embora nio sendo susceptiveis de ser directamente confundidas
pelo piblico pertinente, poderem ser percebidas como sendo duas marcas do
mesmo titular. E o que acontece, nomeadamente, quando se verifique que as duas
marcas pertencem a uma série de marcas formadas com base num tronco comum.

No entanto, é pacifico que a recorrente ndo utiliza uma série de marcas contendo
o elemento «TRIDE». Por outro lado, ainda que se entenda que a simples aptiddo
de um elemento para ser considerado tronco comum de uma potencial série de
marcas é suficiente para originar um risco de associagio, impde-se declarar que,
de todo o modo, nio é o que acontece no caso em apreciagio, visto que o sufixo
«TRIDE» tem, como j4 foi indicado, um caracter descritivo.

Pode igualmente existir um risco de associagdo entre duas marcas quando a
marca anterior é também a denominagdo da empresa dela titular. Nesse caso, o
publico pertinente pode pensar que as marcas em causa pertencem ao mesmo
titular ou que entre as empresas em causa existem, no minimo, lagos estruturais
ou econdémicos, como um acordo de licenga (v., sobre este iltimo aspecto,
acorddo de 30 de Novembro de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Colect.,
p. I-6227, n.°® 36 e segs.). Ora, no caso em aprego, a marca anterior ndo constitui
a denominagdo da recorrente.

Por outro lado, os lagos comerciais que existiram entre a recorrente e a
interveniente ndo sdo suficientes para demonstrar o risco de associagdo invocado
pela recorrente. Com efeito, além do facto de esses lagos comerciais nunca terem
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existido no mercado alemao, o piblico pertinente, sendo altamente especializado
no mercado limitado dos produtos e servicos em causa, pode tomar conheci-
mento do rompimento desses lagos, o que a recorrente verdadeiramente nio
contestou em resposta a uma questio do Tribunal na audiéncia.

Nestas circunstancias, também nfo se deve ordenar a medida de instrucdo
requerida pela recorrente com o objectivo de um dos seus representantes ser
ouvido sobre a existéncia, a natureza, a duragdo e o alcance dos lagcos comerciais
que existiram entre ela e a interveniente.

Resulta do que antecede que a argumentagio da recorrente assente na existéncia
de um pretenso risco de confusdo, na forma de risco de associagdo, entre as
marcas em causa deve ser igualmente rejeitada.

O primeiro fundamento deve, por conseguinte, ser considerado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, assente em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea
f), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente alega que a interveniente foi, durante vérios anos, a sua
representante comercial nos Estados Unidos e no Canada. Ora, segundo afirma,
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a interveniente prossegue, desde o rompimento dos seus lacos comerciais, uma
estratégia comercial destinada a que o ptiblico continue a estabelecer a ligagdo
entre a marca cujo registo é pedido e a empresa da recorrente.

Segundo a recorrente, a interveniente, ao pretender obter o registo de uma marca
muito similar & marca anterior, fixou como objectivo, através de um animus
imitandi, apropriar-se do seu prestigio, agindo de m4 fé e cometendo um abuso de
direito. Como tal, a recorrente considera que a marca pedida é contriria a ordem
publica e aos bons costumes, na acep¢io do artigo 7.° n.° 1, alinea f), do
Regulamento n.° 40/94.

O IHMI alega, no essencial, que o artigo 7.° n.° 1, alinea f), do Regulamento
n.° 40/94 ndo constitui um motivo relativo de recusa a examinar no dmbito de
uma oposi¢io, ndo abrangendo a situagdo em que o requerente da marca age de
ma fé.

A interveniente defende que o artigo 7.° n.° 1, alinea f), do Regulamento
n.° 40/94 nio é um motivo de oposi¢io na acepgio do artigo 42.°, n.° 1, do
mesmo regulamento.

Além disso, a interveniente rejeita o argumento da recorrente segundo o qual teve
a intengio de induzir deliberadamente o pidblico em erro sobre a origem
comercial dos produtos e servigos em causa. Neste contexto, alega que o processo
de nitruragdo, que envolve os produtos e servigos designados pela marca anterior,
fora objecto de patentes de que a recorrente é titular e que a duragio de protecgdo
da maioria dessas patentes ji expirou. Assim, segundo a interveniente, a
recorrente nio tem o direito de impedir outras empresas de comercializarem os
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produtos ou servigos designados por essa marca ou de utilizarem o sufixo «-tride»
como elemento de uma marca.

Apreciag¢io do Tribunal

Resulta do enunciado do artigo 42.°, n.° 1, bem como da economia dos
artigos 42.° e 43.° do Regulamento n.° 40/94, que os motivos absolutos de recusa
visados no artigo 7.° do mesmo regulamento nio devem ser examinados no
dmbito de uma oposi¢do. Com efeito, os motivos que podem servir de
fundamento a uma oposigio, como os previstos no artigo 42.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94, sio unicamente os motivos relativos de recusa, previstos
no artigo 8.° do referido regulamento. Ora, é sobre a oposicio assim delimitada
que o ITHMI é chamado a decidir por forga do artigo 43.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94. Por outro lado, o processo de registo caracteriza-se por diferentes
etapas. Assim, no dmbito do exame, o IHMI examina oficiosamente se um
motivo absoluto de recusa se opde ao registo da marca pedida (artigo 38.°, n.° 1,
do Regulamento n.® 40/94). Se ndo for esse o caso, o pedido de marca é publicado
em conformidade com os artigos 38.°, n.° 1, e 40.°, n.° 1, do mesmo regulamento.
Em seguida, se, nos termos do artigo 42.° n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, for
apresentada oposi¢do no prazo de trés meses a contar da publicacio do pedido, o
IHMI examina, no 4mbito da oposi¢io, os motivos relativos de recusa invocados
pela parte oponente (artigo 74.° n.° 1, in fine, do mesmo regulamento).

E verdade que, nos termos do artigo 41.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, os
terceiros podem dirigir observa¢Ses ao IHMI que digam nomeadamente respeito
aos motivos absolutos de recusa. No entanto, nio resulta dos autos que, no caso
em aprego, a recorrente tenha apresentado ao IHMI essas observacdes relativas
ao artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do mesmo regulamento. Por outro lado, ainda que
tal tivesse acontecido, essas observagdes teriam como tinico efeito a anélise, pelo
IHMI, da possibilidade de eventualmente reabrir o processo de exame de modo a
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verificar se o motivo absoluto de recusa invocado se opde ao registo da marca
pedida. Segue-se que nio é no Ambito de uma oposicdo que o IHMI deve ter em
conta as observacgdes de terceiros apresentadas nos termos do artigo 41.°, n.° 1,
do Regulamento n.° 40/94. £ o que acontece ainda que as observacdes de
terceiros sejam apresentadas no decurso de uma oposi¢do. Por outro lado,
confrontado com uma situagio destas, o IHMI tem a possibilidade de suspender
o processo de oposi¢do, nos termos do artigo 20.% n.° 6, do Regulamento (CE)
n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995, relativo 4 execugdo do
Regulamento n.® 40/94 (JO L 303, p. 1).

Além disso, importa assinalar que, por for¢a do artigo 58.° do Regulamento
n.° 40/94, s6 quem seja parte num processo no IHMI pode interpor recurso para
uma Cimara de Recurso. Resulta também do artigo 63.° n.° 4, do mesmo
regulamento que o recurso para o 6rgio jurisdicional comunitdrio s6 estd aberto
as partes no processo na Cimara de Recurso que deu origem & decisdo
impugnada. Ora, o artigo 41.°, n.° 1, ultimo periodo, do Regulamento n.® 40/94
dispde que as pessoas que dirigem observagdes escritas ao IHMI nédo adquirem
por esse facto a qualidade de partes no processo neste tltimo. Como tal, essa
pessoa ndo pode interpor um recurso na Cimara de Recurso nem, a fortiori, no
érgdo jurisdicional comunitdrio, para contestar a legalidade de uma decisdo do
IHMI em relagdo ao motivo absoluto de recusa invocado. O mesmo se passa
relativamente a uma parte que, no 4mbito da oposi¢do que apresentou contra o
registo de uma marca comunitéria, dirige observa¢des ao IHMI nos termos do
artigo 41.°%, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, visto que, a este respeito, em nada
se distingue de qualquer outro terceiro que apresenta observagdes. Por
conseguinte, nesse caso, a parte interessada nio pode, no dmbito de um recurso
interposto na CAmara de Recurso, ou mesmo no dorgio jurisdicional comunitario,
recurso esse que tem por objecto a fiscalizagdo da legalidade da decisdo do IHMI
que se pronunciou sobre a oposi¢do, contestar a legalidade dessa decisdo em
relacdo ao motivo absoluto de recusa a que aludem as observagdes.

Daqui resulta que o artigo 7.°% n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 40/94 nio faz
parte das disposicBes em relagdo as quais a legalidade da decisdo impugnada deve
ser apreciada. Portanto, o fundamento assente na violagdo do artigo 7.° n.° 1,
alinea f), do Regulamento n.® 40/94 deve ser considerado irrelevante.
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Seja como for, importa referir que o requisito visado no artigo 7.°, n.° 1, alinea f),
do Regulamento n.° 40/94, ou seja, o facto de a marca pedida ser contraria a
ordem publica e aos bons costumes, nio estd preenchido no caso em apreco.
Como correctamente demonstrado pelo IHMI na sua resposta, aquela disposicio
ndo abrange a situagdo na qual o requerente da marca age de m4 fé. Com efeito,
resulta de uma leitura de conjunto das varias alineas do artigo 7.°, n.° 1, do
Regulamento n.® 40/94 que estas se referem as qualidades intrinsecas da marca
pedida e ndo as circunstincias relativas ao comportamento do requerente da
marca, como as invocadas pela recorrente no presente caso.

Por conseguinte, o segundo fundamento também deve ser julgado improcedente.

Por tudo o que antecede, deve negar-se provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, hd que condené-la nas despesas efectuadas pelo IHMI e
pela interveniente, em conformidade com o pedido destes.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 9 de Abril de 2003.

O secretério O presidente

H. Jung M. Vilaras
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