ACORDAO DE 24. 11. 2005 — PROCESSO 'T-3/04

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgéo)
' 24 de Novembro de 2005 *

No processo T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, com sede em Mriehel (Malta), representada por
M. Bagnall, I. Wood, solicitor, e R. Hacon, barrister,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Cmara de Recurso do IHM], interveniente no
Tribunal de Primeira Instincia,

* Lingua do processo: inglés.
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Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, com sede em Spa (Bélgica),
representada por L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avocats,

que tem por objecto um recurso interposto da decisio da Primeira Cimara de
Recurso do IHMI de 4 de Novembro de 2003 (processo R 996/2002-1), relativa a um
procedimento de oposi¢io entre a Simonds Farsons Cisk plc e a Spa Monopole,
compagnie fermiére de Spa SA/NV,

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

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jiirimde, juizes,

secretdrio: B. Pastor, secretaria adjunta,

vista a peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 6 de
Janeiro de 2004,

vista a contestagdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira InstAncia em
15 de Abril de 2004,

vistas as alega¢bes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instincia 19 de Abril de 2004,

ap6s a audiéncia de 22 de Fevereiro de 2005,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 16 de Junho de 2000, a interveniente apresentou um pedido de registo de marca
comunitéria no Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), com as
alteragdes que lhe foram introduzidas.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:

Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca fazem parte das classes 29 e
32, na acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como
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revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, a
seguinte descrigdo:

— classe 29: «Polpas de frutos»;

— classe 32: «Aguas minerais e gasosas e outras bebidas néo alcodlicas contendo
sumos de fruta; bebidas de frutas néo alcodlicas; extractos de frutos sem alcool,
sumos de fruta, xaropes e outras preparacgdes A base de frutas, de extractos de
frutas ou de polpas de frutos para fazer bebidas».

O pedido foi publicado no Boletim das Marcas Comunitdrias n.° 6/2001, de 8 de
Janeiro de 2001,

Em 30 de Janeiro de 2001, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, a
recorrente deduziu oposigio ao registo da marca comunitdria pedida. A oposicio
fundamentava-se na existéncia da marca comunitéria n.° 427237, constituida pelo
sinal nominativo KINNIE (a seguir «marca anterior»), pedida em 25 de Novembro
de 1996 e registada em 7 de Abril de 1999. Os produtos dessa marca sdo da classe 32
na acepgdo do Acordo de Nice e correspondem a seguinte descri¢do: «bebidas nio-
-alcodlicas e outras preparagdes para bebidas».

A oposigdo foi deduzida relativamente a todos os produtos a que se referia o pedido
de marca. O fundamento invocado para a oposigéo foi o referido no artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94.
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Pela decisdo n.> 2880/2002, de 27 de Setembro de 2002, a Divisdo de Oposi¢io do
IHMI considerou a oposicio procedente por existir risco de confusio entre a marca
pedida e a marca anterior no espirito do ptiblico da Unifio Europeia devido, por um
lado, a semelhanca dos sinais e, por outro, & identidade ou grande semelhanca dos
produtos em causa.

Em 27 de Novembro de 2002, a:interveniente interpds recurso no IHMI da decisio
da Divisdo de Oposicdo, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decisdo de 4 de Novembro de 2003, na versdo corrigida pela rectificacdo de
10 de Novembro de 2003 (a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira Camara de
Recurso anulou a decisdo da Divisdo de Oposicio. No essencial, a Camara de
Recurso considerou que, apesar de os produtos em causa serem idénticos ou
praticamente idénticos, os sinais em conflito eram visual, fonética e conceptual-
mente diferentes, excluindo essa diferenga qualquer risco de confusio.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— confirmar a deciséo da Divisdo de Oposicdo n.° 2880/2002, de 27 de Setembro
de 2002;
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— ordenar ao IHMI que indefira o pedido de marca comunitéria da interveniente;

— condenar o IHMI e/ou a interveniente a suportar as despesas do procedimento
de oposicdo, do processo na Camara de Recurso e do presente processo.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar o quarto pedido da recorrente inadmissivel na medida em que pretende
obter do Tribunal uma decisio que condene o IHMI nas despesas do
procedimento de oposi¢io;

— negar provimento ao recurso quanto ao demais;

— condenar a recorrente nas despesas.

1 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

II - 4845



12

13

14

ACORDAO DE 24. 11. 2005 — PROCESSO T-3/04

Questio de direito

Quanto a admissibilidade

Nos segundo e terceiro pedidos, a recorrente pretende que o Tribunal confirme a
decisdo n.° 2880/2002 da Divisdo de Oposicéo e ordene ao IHMI que indefira o
pedido de marca comunitdria da interveniente.

. A este respeito, hi que recordar que, em conformidade com o disposto no

artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas
necessérias & execugdo do acérddo do tribunal comunitdrio. Por isso, ndo cabe ao
Tribunal ordenar ao IHMI um comportamento. Incumbe a este retirar as
consequéncias do dispositivo e dos fundamentos do presente acérdao. Os segundo
e terceiro pedidos da recorrente sio, portanto, inadmissiveis [acérddos do Tribunal
de Primeira Instancia de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY),
T-163/98, Colect., p. II-2383, n.> 53 e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/
/THMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12].

Quanto ao mérito

A recorrente invoca dois fundamentos em apoio do seu pedido de anulagio,
relativos & violagdo, respectivamente, do artigo 8., n.° 1, alinea b), e do artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94.
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Quanto ao primeiro fundamento, relativo 4 violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.c 40/94

— Argumentos das partes

Em primeiro lugar, a recorrente alega que a Cimara de Recurso ndo deu a
importancia suficiente as semelhancas fonéticas e visuais entre os sinais em causa.
Além disso, considera que, dado que os sinais em questdo sdo desprovidos de
sentido, néo é possivel nenhuma comparagiio conceptual entre eles.

No que diz respeito & comparagio fonética, a recorrente afirma que as expressoes
«kinnie» e «kinji» sdo pronunciadas de modo muito semelhante em certas linguas
comunitarias. Com efeito, em sueco, em dinamarqués e em neerlandés, a letra «j» é
pronunciada exactamente como a letra «y» em inglés. Segundo a recorrente,
contrariamente ao que afirma a Camara de Recurso, os sinais so, pois, semelhantes
no plano fonético.

No que diz respeito a comparagfo visual, a recorrente alega que, quando um sinal se
compde simultaneamente de elementos nominativos e figurativos, deve considerar-
-se o elemento nominativo o elemento dominante. Acrescenta que a CAmara de
Recurso cometeu um erro ao considerar que néo existia grande semelhanga entre os
elementos nominativos dos sinais, com excep¢io das primeiras letras «kin».
Segundo afirma, as outras letras dos dois elementos nominativos «kinji» e «kinnie»
tém formas semelhantes. Mais alega que, mesmo no que diz respeito & comparagio
visual, nio se pode ignorar a forma como as palavras sio pronunciadas. Assim,
perante os dois sinais, o consumidor médio, em particular o que fala sueco,
dinamarqués ou neerlandés, recorda vagamente, no plano fonético, os nomes dos
produtos, mas ndo recorda a forma das letras utilizadas para escrever esses nomes.
Enquanto tais, os sinais KINJI e KINNIE apresentam, pois, uma semelhanga muito
significativa, mesmo no plano visual.
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Além disso, a recorrente censura 3 Camara de Recurso o facto de ter concedido
demasiada importancia a certos aspectos graficos da marca cujo registo foi pedido,
tais como o simbolo do guaxinim e o grafismo em forma de troncos de bambu
utilizado para escrever o elemento nominativo «kinji». A Camara de Recurso,
segundo a recorrente, também violou a jurisprudéncia do Tribunal de Justica
segundo a qual, numa marca figurativa, é a palavra que se deve conceder maior
importancia. Além disso, a recorrente considera que a inscricio «by SPA» passa
despercebida para a maioria dos consumidores.

Por outro lado, a recorrente censura 3 CAmara de Recurso ndo ter dado a devida
importancia ao facto de, por um lado, os produtos serem idénticos ou muito
semelhantes e, por outro, a marca anterior possuir um cardcter distintivo muito
elevado, sendo um nome puramente inventado.

Relativamente 2 apreciagiio do risco de confuséo, a recorrente alega que a Cimara de
Recurso fundamentou erradamente a decisfo impugnada na premissa de que o
consumidor em causa adquirird provavelmente os produtos em questio em
supermercados ou outros estabelecimentos de venda a retalho, onde estard em
condices de controlar visualmente os produtos e respectivas marcas antes de os
comprar. Segundo a recorrente, os ditos produtos sdo geralmente vendidos ou em
estabelecimentos de venda a retalho ou em bares ou restaurantes.

Quanto s vendas efectuadas em bares e restaurantes, a recorrente refere que,
contrariamente ao que afirma a Camara de Recurso, normalmente, os consumidores
pedem os produtos oralmente, designando-os pela sua marca, e é possivel que as
bebidas sejam vendidas sem que os mesmos consumidores cheguem a ver a
respectiva marca. Baseando-se no ac6rddo do Tribunal de Justica de 22 de Junho
de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.° 28), a recorrente
defende que nio se pode excluir que a mera semelhanga fonética das marcas possa
criar um risco de confusdo.
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Quanto as vendas nos supermercados, a recorrente alega que, apesar de o
consumidor médio ter a possibilidade de examinar os produtos, a Cimara de
Recurso ndo levou em conta o facto de o consumidor médio s6 raramente ter a
possibilidade de fazer uma comparagdo directa entre as diferentes marcas e dever
confiar na imagem imperfeita que delas conservou na meméria.

O IHMI nédo nega que os produtos em causa no caso em aprego sejam idénticos ou
muito semelhantes, mas alega que as diferengas visuais e conceptuais entre os sinais
afastam qualquer risco de confusfo.

No que diz respeito ao aspecto visual dos sinais, o IHMI observa que sio diferentes
pelas razdes expostas na decisio impugnada.

Relativamente & comparagio conceptual dos sinais em causa, o IHMI afirma que o
elemento figurativo da marca cujo registo foi pedido e o grafismo em forma de
bambu utilizado para a expresséo «kinji» séo elementos distintivos que veiculam a
ideia de uma personagem de desenhos animados exdtica, ou seja, um guaxinim com
o mesmo nome. E provavelmente esta associagio que chega & percepgio do
consumidor, quando, pelo contririo, a marca anterior nfo possufa qualquer
significado. Segundo o IHMI, o facto de uma das marcas em causa ter um contetido
seméntico ao passo que a outra o néo tem é suficiente para concluir que os sinais sdo
conceptualmente diferentes.

Relativamente & comparagio fonética, o IHMI reconhece que, contrariamente ao
que a Camara de Recurso concluiu na decisdo impugnada, o ptblico de certos
Estados-Membros pode detectar uma semelhanga fonética entre as marcas em
conflito. O IHMI acrescenta, no entanto, que esse elemento niio é suficiente para
ferir a decisdo impugnada de ilegalidade, uma vez que o grau de semelhanga fonética
entre os sinais é neutralizado pelas suas diferencas visuais e conceptuais, de tal
modo que ndo existe nenhum risco de confusio mesmo admitindo que a marca
anterior seja dotada do mais alto cardcter distintivo possivel.
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A esse titulo, o IHMI sustenta que o grau de semelhanga fonética entre as duas
marcas se reveste de menor importincia no caso de produtos comercializados de tal
modo que, no momento da compra, o piblico em causa, habitualmente, tem a
percepcio visual da marca. E o caso dos produtos da recorrente.

O IHMI pretende que, mesmo nos bares e restaurantes, as garrafas estio geralmente
expostas nas prateleiras atrds do balcdo de modo a que os consumidores estejam em
condices de os examinar. Acresce que, embora os bares e restaurantes nio sejam
circuitos de distribuigdo de valor insignificante para a venda de bebidas nio
alcodlicas que contém sumos de fruta, esses circuitos sdo sempre insignificantes em
termos de volume de vendas em relagio as vendas efectuadas nos supermercados.

A interveniente retoma, no essencial, os argumentos expostos pela Camara de
Recurso na deciséo impugnada. Alega que as marcas em conflito séo visual, fonética
e conceptualmente diferentes.

Quanto a comparacdo visual, a interveniente acrescenta que, tendo em conta a
reputacéo da sua marca nos paises do Benelux, as expressdes «by SPA» chamam a
atencido dos consumidores e excluem todo o risco de confusio relativamente a
origem dos produtos em questio.

No que diz respeito & comparagio fonética, a interveniente alega que, mesmo nos
paises em que a letra «j» se pronuncia como a letra «y» em inglés, a silaba tdénica da
marca nominativa KINNIE ¢ a tltima, o que faz com que seja pronunciada de modo
suficientemente diferente para distinguir, no plano fonético, os sinais em causa.
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— Apreciagio do Tribunal

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, apds oposi¢iio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera recusado
«quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanc¢a 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 confusdo compreende o risco de associagdo com a marca
anterior».

De acordo com jurisprudéncia assente, constitui risco de confusio 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. Segundo esta mesma
jurisprudéncia, o risco de confusio deve ser apreciado globalmente, de acordo com a
percepgdo que o publico pertinente tem dos sinais e dos produtos ou servicos em
causa, atentos todos os factores relevantes do caso. Esta apreciagdo global implica
uma certa interdependéncia entre os factores tomados em conta, nomeadamente, a
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
[v. acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratérios
RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BERVERLY HILLS), T-162/01,
Colect., p. I1-2821, n.°® 30 a 33, e jurisprudéncia ai referida).

No caso em aprego, hd que observar que, dado que a marca anterior é uma marca
comunitaria, o territério a levar em conta para apreciar o risco de confusio é o de
toda a Comunidade Europeia.
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Por outro lado, dado que os produtos em causa sdo produtos de consumo corrente,
o publico-alvo é composto por consumidores europeus médios, normalmente
informados e razoavelmente atentos e avisados.

A luz das precedentes consideracdes, hi que proceder & comparagéo, por um lado,
dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito.

Y

No que diz respeito & comparacdo dos produtos, hd que observar, o que ndo é
contestado pelas partes, que os produtos visados pela marca cujo registo foi pedido e
os produtos designados pela marca anterior sdo ou similares ou idénticos.

No que toca & comparacio dos sinais, decorre da jurisprudéncia que a apreciagio
global do risco de confusio deve, no que respeita & semelhanga visual, fonética ou
conceptual das marcas em causa, basear-se na impressio de conjunto por estas
produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes
(acérddos do Tribunal de Justiga de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95,
Colect,, p. I-6191, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 25).

Ha, assim, que comparar os sinais em conflito no presente caso nos planos visual,
fonético e conceptual.

2
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2

Quanto & comparagdo visual, a Camara de Recurso considerou que o elemento
nominativo forte «kinji» e os elementos gréficos e textuais adicionais da marca cujo
registo foi pedido permitem distinguir visualmente as duas marcas (n.° 18 da decisio
impugnada).

A este respeito, hd que observar que a marca cujo registo foi pedido é constituida
por um sinal complexo composto de elementos figurativos e nominativos. Esse sinal
complexo contém a expressdo «kinji» escrita em negrito e estilizada em forma de
bambu com, por baixo, as expressdes «by SPA» em caracteres mais pequenos e, por
cima, o elemento figurativo que representa um guaxinim que saltita vestindo uma
tee-shirt com o nome «Kkinji». Ndo se pode deixar de observar que as caracteristicas
graficas do sinal cujo registo foi pedido, ou seja, a personagem de desenhos
animados do guaxinim, a estilizacio das letras que compdem o elemento nominativo
principal e as expressdes em pequenos caracteres «by SPA», sio especialmente
marcantes, atraem o olhar do consumidor e contribuem assim para diferenciar
visualmente os dois sinais, como salientou, com pertinéncia, a CAmara de Recurso
(n.° 18 da decisdo impugnada).

A marca anterior, em contrapartida, é uma marca nominativa desprovida de
qualquer caracter gréifico ou figurativo especifico.

A Camara de Recurso também observou com razio, no n.° 18 da decisio
impugnada, que ndo existe uma semelhanca estreita entre o elemento nominativo
forte do sinal da interveniente e o do sinal da recorrente, com excepgio das trés
primeiras letras «kin». Como o IHMI também refere correctamente, os dois
elementos nominativos em causa tém comprimentos diferentes, as respectivas
terminagdes «nie» e «ji» sdo visualmente distintas e a consoante «n» dobrada na
marca anterior é especialmente saliente. Acresce que a utilizagio de caracteres em
negrito complexos, em forma de bambu, no grafismo da expressio «kinji», e a
inscri¢io em pequenos caracteres do elemento nominativo «by SPA» acrescentam
um elemento de diferenciagio visual. Por dltimo, na marca anterior KINNIE, a silaba
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«kin» é seguida da silaba «nie» de trés letras. Contrariamente a silaba de duas letras
«ji» da marca contestada KINJI, a silaba «nie» cria uma palavra perfeitamente
simétrica em que os dois «n» centrais, os dois «i» e as letras «k» e «e» se equilibram
perfeitamente entre si. Esta simetria confere & expressdo «kinnie» um cardcter visual
diferente do da expressio «kinji».

Consequentemente, a diferenca visual entre os dois sinais criada pelo caracter
distinto desses dois elementos nominativos é acentuada pela presenca, na marca
cujo registo foi pedido, dos elementos figurativos especificos, acima referidos no
n.e 41.

A este respeito, ha que referir que, contrariamente ao que alega a recorrente, quando
um sinal consiste simultaneamente em elementos figurativos e elementos
nominativos, dai ndo decorre necessariamente que o elemento nominativo deva
sempre ser considerado dominante.

Com efeito, uma marca complexa sé pode ser considerada semelhante a outra
marca, idéntica ou andloga a uma das componentes da marca complexa, se essa
componente constituir o elemento dominante na impressdo de conjunto produzida
pela marca complexa. £ o que acontece quando tal componente seja susceptivel de,
por si s6, dominar a imagem da referida marca que o ptiblico pertinente retém na
memoria, de tal forma que todas as outras componentes sejam negligencidveis na
impressio de conjunto por ela produzida [acérdio do Tribunal de Primeira
Instincia de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/THMI — Hukla Germany
(MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. 11-4335, n.° 33).
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Resulta igualmente da jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia que, num
sinal complexo, o elemento figurativo pode ter um lugar equivalente ao elemento
nominativo [v. acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Dezembro
de 2002, Vedial/T[HMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Colect.,
p. II-5275, n.° 53}.

Por outro lado, mesmo em circunstincias em que as duas marcas em conflito
contém elementos nominativos semelhantes — o que ndo acontece no caso em
apreco — este facto néo legitima por si s6 a concluséo de que existe uma semelhanga
visual entre os sinais em conflito. A presenca, num dos sinais, de elementos
figurativos com uma configuracio particular e original é susceptivel de levar a que a
impressio global fornecida por cada sinal seja diferente [v., neste sentido, acérdéo do
Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Colect., p. I1-2789, n.° 74].

No caso vertente, ndo se pode deixar de observar que o conjunto dos elementos
figurativos presentes na marca cujo registo foi pedido constituem inegavelmente
uma configuragio individual e original, que desempenha um papel importante na
percep¢io visual da marca e permitem diferencid-la da marca anterior. Por
conseguinte, ndo procede o argumento da recorrente segundo o qual ndo assiste
razdo & Cémara de Recurso ao conceder demasiada importincia a varios elementos
grificos da marca pedida, bem como aos termos «by SPA» escritos em pequenos
caracteres, uma vez que os referidos elementos, segundo a recorrente, tém cardcter
acessorio na percepgio visual dos sinais em causa.

Resulta das consideracbes precedentes que a Cimara de Recurso considerou
correctamente que as importantes diferencas existentes entre os elementos
nominativos das marcas em questdo, bem como os elementos figurativos adicionais
da marca cujo registo foi pedido, tém por efeito criar uma impressio visual global
diferente para cada uma dessas duas marcas.
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Quanto a comparaciio conceptual, a Camara de Recurso considerou que, apesar de
nenhum dos elementos nominativos dominantes dos sinais em causa ter um
significado conhecido, os elementos grificos da marca cujo registo foi pedido
evocam diversos conceitos, totalmente ausentes no caso da marca anterior (decisio
impugnada, n.”* 20 e 21).

A este respeito, hd que observar, com efeito, que nem a expressio «kinnie» nem a
expressdo «kinji» tém qualquer significado especifico e conhecido. No entanto,
como a Camara de Recurso observou e o IHMI e a interveniente sustentam, a marca
cujo registo foi pedido € rica, pelo menos nos planos conceptual e visual. A referida
marca utiliza um cardcter estilizado em forma de bambu para o grafismo do seu
principal elemento nominativo e contém um elemento figurativo constituido pela
representacio antropomorfica de um guaxinim que veste uma tee-shirt com a
inscricdo «kinji». Assim sendo, é provavel que esses elementos criem no espirito de
quem os percepciona a ideia de que a marca e os produtos em questdo tém uma
relacdo com a natureza e com a vida selvagem.

Como o Tribunal decidiu no acérdio HUBERT, ji referido, «para verificar a
existéncia de uma semelhanca conceptual entre as marcas em causa, basta
comprovar se o ptblico-alvo ird estabelecer diferengas entre os conceitos evocados
para cada sinal» (acérddao HUBERT, j4 referido, n.° 58). Por conseguinte, uma vez
que, No caso em apreco, a marca nominativa anterior nio veicula o minimo sentido e
que, ao invés, o poder evocativo da marca cujo registo foi pedido se afigura
suficientemente vincado para chegar & percep¢io dos consumidores, hi que
considerar que no existe uma semelhanca conceptual entre as marcas em conflito.

Y

No que diz respeito & comparagdo fonética, é incontestdvel, como alids o IHMI
expressamente admitiu, que, ao contririo do que a Camara de Recurso declarou na

I - 4856




55

SIMONDS FARSONS CISK / IHMI — SPA MONOPOLE (KINJI BY SPA)

decisdo impugnada (n.° 19), o ptblico de certos Estados-Membros pode detectar
uma semelhanga fonética entre as marcas em conflito. Com efeito, em sueco, em
dinamarqués e em neerlandés, por exemplo, a letra «j» é pronunciada como a letra
«y» en inglés. Por conseguinte, em conformidade com as regras de prontincia de
determinadas linguas europeias, a marca cujo registo foi pedido pronuncia-se
«kinyi». Embora esta semelhanga apenas exista relativamente a um ntmero
reduzido de Estados-Membros, nio se pode deixar de observar que as marcas em
conflito sido, pelo menos nesses Estados-Membros, semelhantes no plano fonético.

No que diz respeito & apreciagio global do risco de confusdo entre os sinais em
causa, foi observado que as marcas em conflito apresentam diferengas significativas
nos planos visual e conceptual. No caso em aprego, hd que considerar que essas
diferengas visuais e conceptuais neutralizam claramente a sua semelhanga fonética.

Com efeito, como o IHMI correctamente observou, o grau de semelhanga fonética
entre duas marcas tem uma importdncia reduzida no caso de produtos
comercializados de tal modo que habitualmente o publico pertinente, no momento
da compra, apreende visualmente a marca que os designa [v., neste sentido, acérdao
do Tribunal de Primeira Instincia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/
/THMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. I1-4335,
n.° 55].

Ora, contrariamente ao que alega a recorrente, é o que acontece no caso em aprego.
Com efeito, hi que observar que a recorrente ndo apresentou qualquer prova
destinada a demonstrar que os seus produtos sio normalmente vendidos de tal
modo que o publico ndo apreende visualmente a marca. A recorrente alega
simplesmente que uma das redes de venda tradicionais é constituida por bares e
restaurantes, nos quais o consumidor pede os produtos oralmente dirigindo-se a um
empregado sem, em momento algum, visualizar a marca em causa.
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A este respeito, h4 que observar que, como o THMI referiu muito acertadamente,
embora os bares e restaurantes sejam redes de venda significativas dos produtos da
recorrente, normalmente, as garrafas estdo ai expostas em prateleiras atras do
balcéo, de modo que os consumidores podem também examiné-las visualmente. Por
essa razdo, apesar de ndo se poder excluir a hipétese de os produtos em questio
poderem também ser vendidos por solicitagio oral, esse método ndo pode ser
considerado o modo de comercializacio habitual. Além disso, embora os
consumidores possam pedir oralmente uma bebida sem ter previamente examinado
as referidas prateleiras, poderdo, em todo o caso, examinar visualmente a garrafa que
lhes é servida.

Acresce que, e principalmente, ndo foi negado que os bares e restaurantes néo sdo as
tinicas redes de vendas dos produtos em causa. Com efeito, esses produtos também
sdo vendidos em supermercados ou outros estabelecimentos e venda a retalho (v.
n.° 14 da decisiio impugnada). Ora, ndo se pode deixar de observar que, quando
fazem compras nessas superficies, os consumidores podem apreender visualmente
as marcas, uma vez que as bebidas estfio & vista nos expositores, apesar de poderem
ndo as encontrar lado a lado.

A recorrente alega igualmente que a Camara de Recurso devia ter concluido que
havia um maior risco de confusio entre as marcas porque a marca anterior possui
um elevado cardcter distintivo. A este respeito, basta observar que o cardcter
distintivo elevado de uma marca deve verificar-se em fungio ou das suas qualidades
intrinsecas da marca, ou da notoriedade que lhe estd ligada [acérddo do Tribunal de
Primeira Instancia de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg
Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. 11-43, n.° 34]. Apesar de a marca KINNIE
ser incontestavelmente original, a recorrente ndo apresentou a minima prova que
demonstrasse que a sua marca possui um elevado cardcter distintivo. Limitou-se a
invocar o facto de se tratar de um nome puramente inventado para exigir que seja
levado em conta o seu elevado cardcter distintivo.
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Por dltimo, ndo hd que acolher a argumentacio da recorrente segundo a qual o
consumidor médio reconhece as marcas em causa como visualmente semelhantes,
pois a percepcdo visual das letras que compdem os elementos nominativos dos sinais
¢ amplamente influenciada pela sua prontincia, de tal modo que, quando vé os dois
sinais, o consumidor médio recordar-se-4 vagamente da consonincia dos nomes dos
produtos, mas nio se recordard da forma das letras utilizadas para o seu grafismo.
Com efeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo
e ndo procede a uma anélise das suas diferentes particularidades (acérddo SABEL, ja
referido, n.° 23). No entanto, importa observar que, no caso vertente, a percepgio de
um consumidor médio do sinal complexo cujo registo foi pedido ndo é determinada
pela comparagéo entre um sé dos seus elementos, ou seja, o elemento nominativo
«kinji», e o sinal da recorrente.

Nestas circunstancias, ha que concluir que, apesar de os produtos abrangidos pelas
marcas em causa serem idénticos ou muito semelhantes, as diferencas visuais e
conceptuais entre os sinais em conflito constituem razdes suficientes para se
considerar que ndo existe nenhum risco de confuso no espirito do publico
pertinente, Consequentemente, a Camara de Recurso concluiu com razéo que nio
existia risco de confusdo entre a marca cujo registo foi pedido e a marca anterior.

Tendo em conta as considerages precedentes, o fundamento relativo & violacio do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b}, do Regulamento n.° 40/94 deve ser julgado improcedente.
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Quanto ao segundo fundamento relativo  violagdo do artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94

— Argumentos das partes

A recorrente alega que a Camara de Recurso violou o artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94 ao ndo dar oportunidade as partes de apresentarem as suas observagdes
sobre os fundamentos invocados no n.° 14 da decisio impugnada relativos a
concepcio da Camara de Recurso sobre a forma como as bebidas sdo pedidas e
vendidas nos bares e restaurantes. A Cimara de Recurso ¢ assim acusada de ter
violado certas formalidades essenciais.

O IHMI alega que a referéncia aos «métodos de venda» e a percepgéo das marcas no
mercado em causa nio um motivo em si, na acepgio do artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94, mas um argumento que sustenta o raciocinio segundo o qual as diferengas
visuais e conceptuais entre as marcas sdo susceptiveis de afastar qualquer risco de
confusdo no mercado especifico dos produtos em questdo. Tal referéncia ndo é
alheia & apreciacio do risco de confusio, mas é parte integrante do raciocinio que a
Cémara de Recurso seguiu.

O IHMI considera consequentemente que, ao ndo dar A recorrente a oportunidade
de apresentar as suas observagdes sobre o argumento relativo aos «métodos de
venda», a Camara de Recurso néo infringiu o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94,
na medida em que esse argumento apenas foi utilizado com o objectivo de justificar
a decisao impugnada com fundamento nos motivos e no raciocinio de que a
recorrente ja tinha conhecimento.
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A interveniente alega que ja tinha usado o argumento que a recorrente contesta no
dmbito do presente recurso, nas observagdes que apresentou, em 27 de Janeiro
de 2003, no decurso do processo na Cimara de Recurso, em que alegava que «os
produtos abrangidos pelas duas marcas sfo bebidas ndo alcoélicas vendidas nos
mesmos estabelecimentos e nos supermercados em geral e que, contrariamente ao
que a Divisdo de Oposi¢io concluiu na sua deciséo (p. 7, n.° 3), o consumidor médio
tem efectivamente a possibilidade de fazer uma comparacio directa entre os
produtos».

A interveniente infere dai que, aparentemente, a recorrente nio considerou
necessdrio contestar essa afirmagfo, respondendo nas suas «observagbes em
resposta ao recurso» de 21 de Mar¢o de 2003 que isso ndo acontecia num bar ou
num restaurante.

— Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, as decisdes do Instituto sé se
podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-
-se [acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Qutubro de 2002, WS Saat/
/THMI (Nuance d'orange), T-173/00, Colect., p. 11-3843, n.° 57].

No caso em apreco, hd que observar que a Cimara de Recurso referiu, no n.° 14 da
decisdo impugnada, que, «apesar de os produtos serem [...] vendidos em bares e
restaurantes, o consumidor colocado nessas circunstincias ndo os pede, normal-
mente, usando o seu nome, contrariamente ao que acontece, por exemplo, quando
pede vinhos ou cervejas». A Camara de Recurso acrescentou em seguida que,
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«normalmente, os clientes de bares e restaurantes pedem simplesmente esses
produtos pelo seu nome genérico, pedindo, por exemplo, um ‘sumo de laranja
fresco’».

Na realidade, observar-se-4 que o que a CAmara de Recurso procura demonstrar no
n° 14 da decisio impugnada é que o consumidor tipico poderd normalmente
examinar visualmente os produtos antes de os comprar. Este ponto de vista é
confirmado pelo dltimo periodo do n.° 14 da decisdo impugnada, em que a Camara
de Recurso resume a sua apreciagio declarando que «[plor outras palavras, o
consumidor tipico, normalmente, pode controlar visualmente os produtos e as
respectivas marcas antes de os comprar (apesar de ser possivel que ndo encontre as
duas marcas lado a lado)».

Assim, verifica-se que as afirmagdes respeitantes a0 modo como os consumidores
pedem os produtos das partes nos restaurantes e nos bares ndo constituem um
fundamente auténomo da decisdo impugnada, fazendo antes parte do raciocinio que
a Camara de Recurso seguiu a propésito da apreciagdo global do risco de confuso.
Ora, o facto de a recorrente ndo ter apresentado argumentos sobre esse ponto nido
significa que ndo pode tomar posigio sobre os fundamentos relativos a comparagio
visual e fonética dos sinais em causa nos quais a decisio impugnada se baseia.

Nestas condigdes, improcede o presente fundamento relativo 2 violagdo do
artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, deve ser negado provimento ao
recurso na integra,
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Quanto as despesas

A recorrente pede ao Tribunal que condene o IHMI e/ou a interveniente a suportar
as despesas relativas ao procedimento de oposi¢io. Nao desenvolveu qualquer
argumentacdo especifica relativa a este pedido nos seus articulados. No entanto, na
audiéncia, exprimiu a sua concordancia com os argumentos apresentados pelo IHMI
a este respeito.

O IHMI alega que esse pedido é inadmissivel na medida em que essas despesas nio
sdo reembolsdveis, nos termos dos artigos 87.° e 136.° do Regulamento de Processo
do Tribunal de Primeira Instancia.

A este respeito, ha que recordar que o artigo 136.% n.° 2, do Regulamento de
Processo dispoe:

«As despesas indispenséveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante
a insténcia de recurso [...] sdo consideradas despesas reembolséveis.»

Assim sendo, na medida em que as despesas do procedimento de oposi¢io nio
constituem despesas reembolsdveis na acepgio do artigo 136.°, n° 2, do
Regulamento de Processo, hd que julgar este pedido inadmissivel.
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Por for¢a do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida ¢ condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, deve ser condenada no pagamento das despesas do IHMI e
da interveniente, de acordo com o peticionado.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente ¢ condenada nas despesas.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimie

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 24 de Novembro de 2005.

O secretério O presidente

E. Coulon M. Vilaras
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