MUNDIPHARMA / IHMI — ALTANA PHARMA (RESPICUR})

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccio)
13 de Fevereiro de 2007 *

No processo T-256/04,

Mundipharma AG, com sede em Basileia (Suica), representada por F. Nielsen,
advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado inicialmente por B. Miiller e em seguida por G. Schneider, na
qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHM]I, interveniente no
Tribunal de Primeira Instancia,

* Lingua do processo: aleméo.
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Altana Pharma AG, com sede em Constance (Alemanha), representada por
H. Becker, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisio da Segunda Camara de Recurso do
IHMI de 19 de Abril de 2004 (processo R 1004/2002-2), relativo a um processo de
oposicdo entre a Mundipharma AG e a Altana Pharma AG,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Seccao),

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e I. Pelikanova, juizes,

secretario: K. Andova, administradora,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 28 de
Junho de 2004,

vista a contestacdo do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia
em 22 de Novembro de 2004,

vista a contestacdo da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 22 de Novembro de 2004,

apés a audiéncia de 24 de Janeiro de 2006,
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profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 7 de Outubro de 1998, a interveniente pediu ao Instituto de Harmonizagao do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) o registo como marca
comunitdria do sinal nominativo RESPICUR (a seguir «marca requerida»), nos
termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,
sobre a marca comunitéaria (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

O registo foi pedido para produtos e servicos da classe 5 na acep¢do do Acordo de
Nice relativo & Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo
de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem a seguinte
descricao: «Medicamentos para as vias respiratorias».

Este pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 45/1999, de 7 de
Junho de 1999.

Em 1 de Setembro de 1999, a recorrente, invocando o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, apresentou oposicdo ao pedido de registo. A oposicdo
baseava-se na existéncia da marca nominativa alema n.° 1155003 RESPICORT,

II - 455



ACORDAO DE 13. 2. 2007 — PROCESSO T-256/04

apresentada em 21 de Agosto de 1989 e registada em 1 de Marco de 1990 para
produtos da classe 5 na acepc¢ao do acordo de Nice, que correspondem a seguinte
descri¢do: «produtos farmacéuticos e de higiene; pensos» (a seguir «marca
anterior»).

Por decisdo de 30 de Outubro de 2002, a Divisdo de Oposicio rejeitou a oposicio.
Entendeu que a recorrente ndo tinha produzido prova relativa ao seu titulo de
propriedade da marca anterior nem prova da respectiva utilizacdo. Além disso,
concluiu ndo existir risco de confusio entre a marca requerida e a marca anterior.

Em 12 de Dezembro de 2002, a recorrente interpds recurso da decisio da Divisdo de
Oposicao.

Por decisao de 19 de Abril de 2004 (a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda
Camara de Recurso anulou a decisdo da Divisio de Oposicao por violacdo de
formalidades essenciais, tendo, contudo, rejeitado a oposicio na totalidade.

Na decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que a Divisdo de Oposigdo
nio devia ter rejeitado a oposicio por falta de prova do titulo de propriedade da
marca anterior. Em seguida, entendeu que a recorrente nio tinha conseguido
demonstrar a utilizacio da marca anterior, na medida do necessirio, e que apenas
havia que tomar em conta a utilizacdo relativamente aos «inaladores de dose
calibrada com corticéides, vendidos unicamente mediante receita médica», que nio
tinha sido contestada pela interveniente. Quanto a existéncia de risco de confuséo, a
Camara de Recurso verificou a identidade dos produtos em causa e uma certa
semelhanca, compensada, contudo, pelas diferencas acentuadas entre os dois sinais
em conflito. Considerou que os publicos-alvo da marca anterior e da marca
requerida s6 coincidiam a nivel do publico profissional, que constitui efectivamente
o publico em causa no presente caso. A luz das diferencas constatadas, a Camara de
Recurso concluiu pela inexisténcia de risco de confusio entre a marca requerida e a
marca anterior.
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Tramitacdo processual e pedidos das partes

Em 10 de Novembro de 2005, o Tribunal de Primeira Instincia pediu as partes que
respondessem a certas questdes. As partes responderam as questdes do Tribunal no
prazo fixado.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— anular a decisio impugnada;

— condenar o THMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

A interveniente adere aos pedidos do IHMI.
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Quanto a admissibilidade

Nos respectivos articulados, tanto a recorrente como a interveniente remetem
expressamente para os escritos que apresentaram no ambito do processo de
oposicdo perante o IHMI. A interveniente referiu igualmente os fundamentos
contidos nas decisdes da Divisio de Oposicao e da Camara de Recurso.

Deve observar-se a este respeito que, por forca do artigo 21.° do Estatuto do
Tribunal de Justica e do artigo 44.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instincia, a peticéo inicial deve conter uma exposicio sumaria
dos fundamentos do pedido. Segundo a jurisprudéncia, essa indicacdo deve ser
suficientemente clara e precisa para que o demandado ou recorrido possa preparar a
sua defesa e o Tribunal decidir a ac¢do ou o recurso, eventualmente sem mais
informacdes. Por outro lado, o Tribunal decidiu que, ainda que o texto da peticdo
possa basear-se em remissoes para determinadas passagens de documentos a ela
juntos, uma remissao global para outros escritos, mesmo juntos a peticio, ndo pode
suprir a auséncia dos elementos essenciais na peticio e que nido cabe ao Tribunal
substituir-se as partes, tentando encontrar os elementos pertinentes nos anexos (v.
despacho do Tribunal de Primeira Instancia de 29 de Novembro de 1993, Koelman/
/Comissdo, T-56/92, Colect., p. 1I-1267, n.°® 21 e 23, e acérddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 21 de Marco de 2002, Joynson/Comissido, T-231/99, Colect.,
p. 11-2085, n° 154 e jurisprudéncia referida). Esta jurisprudéncia é igualmente
transponivel para a contestacdo da outra parte num processo de oposicao na Camara
de Recurso que seja apresentada ao Tribunal de Primeira Instincia, nos termos do
artigo 46.° do Regulamento de Processo, aplicivel em matéria de propriedade
intelectual de acordo com o artigo 135.°, n.° 1, segundo paragrafo, deste regulamento
[acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 13 de Julho de 2004, AVEX/ITHMI —
Ahlers (a), T-115/02, Colect., p. 11-2907, n.° 11].

A peticdo inicial e a contestacdo da interveniente, na parte em que remetem para os
escritos apresentados no IHMI e para as decisdes proferidas pelo IHMI no dmbito
do processo de oposicao, sdo inadmissiveis, uma vez que a remissao global neles feita
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ndo tem conexdo com os fundamentos e argumentos expostos, respectivamente, na
peticdo inicial e na contestacdo da interveniente.

Quanto ao mérito

A recorrente invoca um unico fundamento, relativo ao facto de a Cimara de
Recurso ter violado o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 quando
concluiu pela inexisténcia de risco de confusio entre a marca requerida e a marca
anterior. No essencial, apoia-se em cinco elementos, a saber, a limitacio dos
produtos tidos em conta relativamente a marca anterior, a determinacéo do puablico
em causa, a semelhanca entre os sinais, o caracter distintivo da marca anterior e o
facto de o Deutsches Patent- und Markenamt (Servigo de patentes e marcas alemio)
ter declarado a existéncia de um risco de confusio entre 0os mesmos sinais.

Quanto a limitagdo dos produtos considerados cobertos pela marca anterior e a
semelhanga entre os produtos

Decisdo impugnada

No n.° 31 da decisdao impugnada, a Camara de Recurso considerou que, em resposta
ao pedido da interveniente apresentado ao abrigo do artigo 43.°, n.°* 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94, a recorrente nio tinha feito prova de a marca anterior ter
sido objecto de uma utilizacio séria na Alemanha. Nessa decisio, concluiu que, para
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a apreciacdo da existéncia de um risco de confusdo, s6 se podiam considerar
cobertos pela marca anterior os produtos em relacdo aos quais a interveniente nao
tinha pedido a prova da respectiva utilizacido séria, isto é, os «inaladores de dose
calibrada com corticéides, vendidos unicamente mediante receita médica».

Argumentos das partes

A recorrente ndo contesta a conclusio da Camara de Recurso de que a utilizagdo
séria da marca anterior nao foi provada. Apesar disso, entende que a Camara de
Recurso restringiu abusivamente a sua liberdade de accdo econémica ao considerar
que a marca anterior sé podia ser tida em conta na medida em que cobria os
«inaladores de dose calibrada com corticéides, vendidos unicamente mediante
receita médica». Com efeito, esta abordagem limitaria a protec¢ao da marca anterior
aos produtos efectivamente comercializados. Em casos semelhantes, a jurisprudén-
cia alema reconheceu que ndo havia que restringir a proteccio aos produtos
vendidos unicamente mediante receita médica.

A este respeito, a recorrente entende que se deve considerar que a utilizacdo da
marca anterior foi provada para os «produtos terapéuticos para as vias
respiratérias». Com efeito, na acepc¢io do acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 14 de Julho de 2005, Reckitt Benckiser (Espafa)/IHMI — Aladin
(ALADIN) (T-126/03, Colect., p. 1I-2861, n.®® 45 e 46), este grupo constitui uma
subcategoria distinta no interior da categoria geral dos «produtos farmacéuticos».

O IHMI apoia a posigdo da recorrente, observando que, por for¢a do acérdio
ALADIN, ja referido, devem definir-se subcategorias em func¢io das indicagdes
terapéuticas do produto em causa. Relativamente a este aspecto, considera que os
«produtos terapéuticos para as vias respiratérias» constituem uma subcategoria
adequada.
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A interveniente observa que, na medida em que a recorrente tem sempre a
possibilidade de comercializar novos produtos com a marca anterior na Alemanha, a
sua liberdade econémica néo foi restringida. Quanto a aplica¢io, ao presente caso,
do acérdio ALADIN, ji referido, entende que a subcategoria adequada é a dos
«glico-corticoides».

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

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 oposicgdo, provara que, nos cinco anos anteriores a publicacio do pedido
de marca comunitéria, a marca comunitaria anterior foi objecto de uma utilizacdo
séria na Comunidade em relacdo aos produtos ou servicos para que foi registada e
em que se baseia a oposicdo, ou que existem motivos justificados para a sua nio
utilizacdo, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada ha, pelo menos,
cinco anos. Na falta dessa prova, a oposicdo 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 andlise da oposicao, em
relacdo a essa parte dos produtos ou servigos.

3. O n.° 2 é aplicavel 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 utilizacdo no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre
protegida.»
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Segundo a jurisprudéncia, resulta das disposicdes atras referidas que, se uma marca
foi registada para uma categoria de produtos ou servicos suficientemente ampla para
que nela se possam distinguir varias subcategorias susceptiveis de ser autonoma-
mente consideradas, a prova da utilizacdo séria da marca quanto a uma parte desses
produtos ou servicos sé implica proteccido, num processo de oposi¢io, no que
respeita a subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou servi¢os
para os quais a marca foi efectivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca
foi registada para produtos ou servicos definidos de um modo tdo preciso e
circunscrito que nao é possivel efectuar divisdes significativas no interior da
categoria em causa, a prova da utilizacio séria da marca quanto aos referidos
produtos ou servicos cobre entdo necessariamente toda esta categoria para efeitos da
oposicio (acérdao ALADIN, ja referido, n.° 45).

Com efeito, embora o conceito de utilizacdo parcial tenha por funcdo nao tornar
indisponiveis marcas a que nio foi dada utilizacdo em relacdo a uma determinada
categoria de produtos, tal conceito ndo deve, no entanto, ter por efeito privar o
titular da marca anterior de qualquer protecgdo quanto a produtos que, sem serem
rigorosamente idénticos aqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de
uma utilizagdo séria, ndo sdo essencialmente diferentes destes e fazem parte de um
mesmo grupo que sé de modo arbitrario pode ser diferentemente dividido. A este
respeito, ha que observar que, na pratica, é impossivel ao titular de uma marca fazer
prova da utilizacdo da mesma para todas as variantes imaginaveis dos produtos
abrangidos pelo registo. Em consequéncia, a expressdo «parte dos produtos ou
servicos» ndo pode abarcar todas as variantes comerciais de produtos ou servigos
andlogos, mas apenas produtos ou servicos suficientemente diferenciados para
poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (acérdio ALADIN, ji
referido, n.° 46).

Cumpre observar que, embora, no presente caso, a recorrente nio tenha provado a
utilizacio séria da marca anterior para nenhum produto, o certo é que a
interveniente ndo pediu a prova dessa utilizacio no que diz respeito aos «inaladores
de dose calibrada com corticéides, vendidos unicamente mediante receita médica».
Ora, como a Camara de Recurso observou no n.e° 25 da decisdo impugnada, na
medida em que, nos termos do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a prova
da utilizacdo da marca na qual se baseia a oposicio sé deve ser produzida a pedido
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do requerente do registo, compete a este ultimo determinar o alcance do seu pedido
de prova. Consequentemente, dado que o pedido de prova da interveniente nao
inclufa os «inaladores de dose calibrada com corticéides, vendidos unicamente
mediante receita médica», nao ha que averiguar se a marca anterior foi objecto de
uma utilizacfo séria na Alemanha relativamente a esses produtos.

Em seguida, deve recordar-se que a marca anterior foi registada para os «produtos
farmacéuticos e de higiene; pensos». Esta categoria de produtos é suficientemente
ampla para que se possam distinguir, no seu interior, diversas categorias susceptiveis
de ser consideradas de forma auténoma. Consequentemente, o facto de se dever
considerar que a marca anterior foi utilizada para os «inaladores de dose calibrada
com corticoides, vendidos unicamente mediante receita médica», sé implica
proteccdo para a subcategoria a que pertencem estes produtos.

Na decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que sé havia que ter em
consideracdo a marca anterior na medida em que abrangesse os produtos cuja
utilizacdo séria ndo tivesse sido contestada. Assim, definiu uma subcategoria
idéntica aos referidos produtos, ou seja, os «inaladores de dose calibrada com
corticdides, vendidos unicamente mediante receita médica».

Esta definicdao é incompativel com o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94,
conforme interpretado a luz do acérdao ALADIN, ja referido. O mesmo ¢ aplicavel
as marcas nacionais anteriores por forca do artigo 43.°, n° 3, do mesmo
regulamento.

A este respeito, deve observar-se que, na medida em que o consumidor procura
acima de tudo um produto ou servico que possa responder as suas necessidades
especificas, a finalidade ou o destino do produto ou servico em causa reveste um
caricter essencial na orientacdo da sua escolha. Assim, sendo aplicado pelos
consumidores antes de qualquer compra, o critério da finalidade ou do destino é um
critério primordial na definicdo de uma subcategoria de produtos ou servigos.
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A finalidade e o destino de um produto terapéutico sio expressos nas suas
indicacoes terapéuticas. Ora, a definicdo tida em conta pela Camara de Recurso nao
se baseia neste critério, dado que néo indica que os produtos em causa se destinam a
tratar problemas de salide e ndo precisa a natureza desses problemas.

Deve acrescentar-se que os critérios escolhidos pela Camara de Recurso, ou seja, a
forma galénica, a substincia activa e a obrigacio de uma receita passada pelo
médico, sao, regra geral, inadequados para definir uma subcategoria de produtos na
acepcio do ac6érdiao ALADIN, ja referido, na medida em que a sua aplica¢do nio
respeita os critérios, supramencionados, da finalidade e do destino do produto. Com
efeito, uma determinada afec¢io médica pode ser frequentemente tratada por vérios
medicamentos com formas galénicas diferentes e que contém substincias activas
diferentes, estando alguns disponiveis em regime de venda livre enquanto outros
estdo sujeitos a receita médica.

Donde resulta que, ao ndo tomar em consideracio a finalidade e o destino dos
produtos em causa, a Camara de Recurso escolheu de forma arbitraria uma
subcategoria de produtos.

Pelos fundamentos expostos nos n.”* 29 e 30 supra, a subcategoria de produtos a que
pertencem aqueles cuja utiliza¢do séria nio foi contestada deve ser determinada com
base no critério da indicagdo terapéutica.

Nao se pode ter em conta a subcategoria proposta pela interveniente, a saber, os
«glico-corticéides». Com efeito, esta definicdo assenta no critério da substancia
activa. Ora, conforme exposto no n.° 31 supra, este critério ndo é geralmente
adequado, por si s6, para definir subcategorias de produtos terapéuticos.
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Em contrapartida, a definicio proposta pela recorrente e pelo IHMI, a saber, os
«produtos terapéuticos para as vias respiratérias», é adequada na medida em que,
por um lado, se baseia na indicac¢io terapéutica dos produtos em causa e, por outro,
permite definir uma subcategoria suficientemente precisa na acepg¢io do acérdio
ALADIN, ja referido.

A luz do que precede, ha que concluir que a marca anterior deve considerar-se
registada, para efeitos do presente processo, para os «produtos terapéuticos para as
vias respiratérias».

Ha ainda que observar que esta constatacio ndo afecta a conclusio da Camara de
Recurso, expressa no n.° 38 da decisdo impugnada e ndo contestada pelas partes,
segundo a qual os produtos visados pelas duas marcas em conflito sdo idénticos.

Todavia, uma vez que indica que a proteccio da marca anterior sé se aplica aos
«inaladores de dose calibrada com corticéides, vendidos unicamente mediante
receita médica», a decisdo impugnada padece de um erro cuja incidéncia deve ser
avaliada relativamente a apreciacéo feita pela Camara de Recurso sobre a existéncia
de um risco de confusio.

Quanto ao puiblico em causa

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que os produtos terapéuticos para as vias respiratorias,
visados, segundo ela, pelas duas marcas em conflito, incluem, por um lado, produtos
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disponiveis em venda livre €, por outro, produtos vendidos mediante receita médica.

Consequentemente, o publico em causa é constituido pelos profissionais da
medicina e pelos consumidores finais, ou seja, os pacientes.

Em principio, o IHMI adere a posicdo da recorrente, precisando, por um lado, que
hé que ter em conta os consumidores alemaes e, por outro, que os consumidores
finais, pacientes que sofrem de uma doenca respiratéria grave, demonstrardo um
grau de atencido médio a elevado.

7

A interveniente sustenta que o publico da marca anterior é composto pelos
profissionais da medicina, uma vez que os glico-corticéides sdo todos vendidos
mediante receita médica. Por conseguinte, neste caso, este mesmo publico
profissional é o publico em causa. Acrescenta que, de qualquer forma, os pacientes
demonstram um grau particular de atencdo na escolha de produtos terapéuticos
destinados a problemas de satide graves como o0s que estio em causa no presente
caso.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Antes de mais, deve recordar-se que, no ambito da apreciagio global do risco de
confuséo, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em
causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente
tomar-se em consideracéo o facto de que o nivel de atencido do consumidor médio é
susceptivel de variar em funcdo da categoria de produtos ou servicos em causa
(v., por analogia, acérdio do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.°® 25 e 26).
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Seguidamente, em primeiro lugar, ha que observar, como o IHMI, que o ptblico em
causa ¢ composto pelos consumidores alemies dado que a marca anterior foi
registada na Alemanha.

Em segundo lugar, no presente caso ndo é contestado que o publico em causa dos
produtos visados pela marca requerida, ou seja, os produtos terapéuticos para as vias
respiratérias, é constituido, por um lado, pelos pacientes na qualidade de
consumidores finais e, por outro, pelos profissionais da medicina.

No que respeita aos produtos para os quais se considera que a marca anterior foi
registada, resulta dos articulados das partes assim como das suas respostas as
questdes colocadas na audiéncia que, dos produtos terapéuticos para as vias
respiratdrias, alguns sé sdo vendidos mediante receita médica enquanto outros estio
disponiveis em regime de venda livre. Dado que alguns desses produtos podem ser
comprados pelos pacientes sem receita médica, deve considerar-se que o publico-
-alvo desses produtos inclui, além dos profissionais da medicina, os consumidores
finais.

Em terceiro lugar, ha que observar, como a interveniente, que, uma vez que
numerosas doencas das vias respiratérias sdo afeccoes graves, os pacientes que delas
sofrem estdo geralmente bem informados e sdo particularmente atentos e avisados
quando se trata de escolher o medicamento adequado ao seu caso.

Por conseguinte, deve concluir-se que o publico em causa é composto, por um lado,
pelos profissionais da medicina alemées e, por outro, pelos pacientes alemaes que
sofrem de doencas das vias respiratérias, demonstrando estes geralmente um grau
de atencdo superior & média.
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Quanto a semelhanca dos sinais

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que as palavras «respicort» e «respicur» apresentam um grau
de semelhanca muito elevado devido ao seu comprimento semelhante e ao facto de
sete das suas letras serem idénticas e estarem colocadas na mesma ordem. No plano
fonético, a diferenca entre as vogais «o» e «u» ¢ infima e a juncgdo da consoante «t»
no fim da palavra «respicort» é pouco perceptivel. Com efeito, as duas vogais tém
uma sonoridade abafada, produzindo assim um efeito semelhante. Além disso, em
aleméo, o «t» final da palavra «respicort» ndo é, em regra, pronunciado ou é-o
apenas levemente, sendo as letras finais normalmente «tragadas». Consequente-
mente, ndo ha a percepcio do «t» final, tanto mais que «respicort» ndo é uma
palavra alemd, mas um termo inventado e, por isso, é muito possivelmente
pronunciado sem o «t» final. No plano conceptual, a recorrente considera que os
consumidores em causa ndo terdo tendéncia para decompor as marcas em conflito
em duas partes, a saber, por um lado, «respi» e, por outro, «cur» ou «cort».
Acrescenta que, em todo o caso, os consumidores finais em causa ndo conseguirio
entender o significado destes elementos.

O IHMI sustenta que as marcas em questio apresentam apenas um reduzido grau
de semelhanca. Afirma, a este respeito, que o elemento «respi» serd compreendido
pelo publico em causa como sendo descritivo e, por isso, ndo serd entendido como
uma indicacio de origem comercial. Consequentemente, nao contribui para
estabelecer uma semelhanca entre os sinais em causa. O elemento «cort» é
entendido como uma referéncia aos corticéides pelo publico profissional e por uma
parte dos consumidores finais. Da mesma forma, o elemento «cur» é interpretado
pelos mesmos grupos do publico como uma referéncia as palavras «cura» ou
«curar».

O IHMI prossegue observando que as vogais diferentes «o» e «u» e a presenca da
letra final «t» na marca anterior criam uma distancia perceptivel no plano visual. No
plano fonético, a marca requerida termina com um som longo e grave devido a
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combinacio das letras «u» e «r». O elemento final da marca anterior, em
contrapartida, caracteriza-se pelo som duro da letra «t», que é pronunciado pelo
publico alemio. No plano conceptual, a diferenca existente entre os elementos finais
dos dois sinais é susceptivel de neutralizar as eventuais semelhangas visuais e
fonéticas.

A interveniente adere, em principio, a posicio do IHMI. Acrescenta que, no que diz
respeito ao elemento «respi», que faz referéncia a palavra «respiratério», deve ter-se
em conta o imperativo de disponibilidade ligado a este termo.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Resulta de jurisprudéncia assente que a apreciacgao global do risco de confuséao deve,
em matéria de semelhanca visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito,
basear-se na impressdo de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos
seus elementos distintivos e dominantes [v. acérdio do Tribunal de Primeira
Instincia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. 11-4335, n.° 47 e
jurisprudéncia referida].

A este respeito, diferencas conceptuais que separam as marcas em conflito podem
ser de molde a neutralizar, em larga medida, as semelhancas visuais e fonéticas
existentes entres essas marcas. Tal neutralizacio, contudo, exige que pelo menos
uma das marcas em questio tenha, na perspectiva do publico pertinente, um
significado claro e preciso, de forma que este publico consiga apreendé-la
imediatamente e que a outra marca nio tenha um significado desse tipo ou tenha
um significado inteiramente diferente (acérdao BASS, ja referido, n.° 54).
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E a luz destas regras que ha que apreciar a existéncia de uma semelhanca entre a
marca requerida, RESPICUR, e a marca anterior, RESPICORT.

Em primeiro lugar, as marcas em causa sao semelhantes no plano visual para todos
os consumidores pertinentes, dado serem compostas apenas por uma palavra, terem
0 mesmo comprimento e partilharem as seis primeiras letras, «respic», e a oitava
letra, «r». A diferenca entre as vogais «u» e «o», na sétima letra, e a juncéo da nona
letra «t» no fim da marca anterior nio sdo susceptiveis de afastar esta semelhanca
visual.

Em segundo lugar, quanto a comparacao fonética, as marcas em conflito séo
pronunciadas em trés silabas, sendo a pronancia das duas primeiras silabas, «respi»,
idéntica nos dois casos. A pronuncia da terceira silaba, «cur» e «cort»
respectivamente, revela simultaneamente semelhangas, gracas a presenca das
consoantes «c» e «r», e diferencas, devidas a distin¢do entre as vogais «u» e «o»,
bem como & letra «t» da marca anterior. Mesmo assim, estas diferengas ndo sio
suficientes para contrabalancar a identidade das duas primeiras silabas e a
semelhanca devida a presenca das consoantes «c» e «r» na pronuncia da terceira
silaba. Por conseguinte, deve concluir-se pela existéncia de uma semelhanca
fonética.

Em terceiro lugar, no que diz respeito a semelhanga conceptual, deve observar-se
que, embora o consumidor médio apreenda normalmente uma marca como um
todo e ndo proceda a uma andlise das suas diferentes particularidades (acérdao
Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 25), a verdade é que, ao deparar com um
sinal nominal, decompde-o em elementos nominais que lhe sugerem um significado
concreto ou que se parecem com palavras que ele conhece [ac6rddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 6 de Qutubro de 2004, Vitakraft-Werke Withrmann/I[HMI —
Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Colect., p. [1-3445, n.°> 51]. Consequentemente, o
argumento da recorrente de que as marcas em conflito ndo sio decompostas pelos
consumidores nio pode ser admitido a priori, sem um exame das circunstancias
particulares do processo.
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Em seguida, deve salientar-se que, no presente caso, a percepcio conceptual das
marcas em conflito sera diferente para os dois grupos que compdem o publico em
causa. O publico profissional, dados os seus conhecimentos e a sua experiéncia, ser4,
em geral, capaz de compreender o significado conceptual dos termos aos quais os
diferentes elementos das marcas em conflito se referem, ou seja, «respiratério» para
«respi», «cura» ou «curar» para «cur» e «corticéides» para «cort». Assim, quando
decompdem as duas marcas nos seus elementos respectivos, interpretarao a marca
requerida como correspondendo a uma «cura para os problemas respiratérios», e a
marca anterior como designando os «corticéides destinados as vias respiratérias».
Estas duas interpretagdes revelam uma certa diferenca conceptual, uma vez que o
significado da marca anterior é mais especifico do que o da marca requerida, mas
partilham a ideia geral ligada a respiracdo. Consequentemente, embora a diferenca
conceptual atenue a semelhanca visual e fonética acima verificada, ndo é
suficientemente pronunciada para a neutralizar no espirito do publico profissional.

No que diz respeito aos consumidores finais, ja foi referido que o seu grau de
atencdo e de conhecimentos é superior a média devido ao caricter sério das afecgdes
de que sofrem. Assim, poderdo distinguir, nas duas marcas em causa, o elemento
«respi» e compreender o seu conteudo conceptual, que apela a natureza geral dos
seus problemas de saide. Apesar disso, os seus conhecimentos limitados da
terminologia médica ndo lhes permitem discernir as referéncias conceptuais dos
elementos «cur» e «cort». Assim, no plano conceptual, as marcas em conflito sdo
semelhantes para eles devido a identidade do elemento «respi», que é o Gnico que
apresenta um conteddo conceptual claro e determinado.

As conclusdes acima inferidas sobre a percep¢do das marcas em conflito nio sdo
postas em causa pelo argumento do IHMI, segundo o qual o elemento «respi» nio
pode contribuir para uma semelhanca entre os sinais, dado o seu cardcter descritivo.
Com efeito, apesar desse cardcter, este elemento, colocado no inicio das duas marcas
e que ocupa duas das trés silabas respectivas e é mais longo do que os segundos
elementos, participarda de forma ndo despicienda na impressio de conjunto
produzida pelos sinais em causa. Além disso, no que se refere ao publico
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profissional, ja foi acima referido que este entenderia todos os elementos das marcas
em conflito como sendo descritivos do destino ou do principio activo dos produtos
em causa. Consequentemente, este publico ndo tenderd a conferir especial
importancia a um dado elemento, compreendendo antes as duas marcas nas suas
impressdes conceptuais globais respectivas.

Por dltimo, o argumento da interveniente exposto no n.° 51 supra, relativo ao
imperativo de disponibilidade ligado ao elemento «respi», também nao altera as
conclusdes acima feitas sobre a percepcio das marcas. Com efeito, ndo se pode
considerar que a conclusio de que existe uma semelhanca entre as marcas em
conflito tomadas no seu conjunto conduz a uma monopolizacio do elemento
«respi».

Atendendo as consideracdes antecedentes, hi que concluir que as marcas em
conflito sdo medianamente semelhantes para o puablico profissional e muito
semelhantes para os consumidores finais. Com efeito, para estes dltimos, as marcas
sdo semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual. Ja o publico profissional
apreendera uma certa diferenca conceptual entre as duas marcas, que nio §é,
contudo, suficiente para neutralizar inteiramente a semelhanca visual e fonética
verificada.

Quanto ao cardcter distintivo da marca anterior e ao risco de confusdo

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que o caracter distintivo da marca anterior é médio. A este
respeito, observa que «respicort» é um termo inventado e que, embora o elemento
«respi» faca referéncia ao termo «respiratério», os consumidores em causa nio
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atribuirdo ao outro elemento, «cort», um valor descritivo, tanto mais que nio se
encontra isolado do outro elemento, sendo assim menos perceptivel. O caracter
distintivo da marca anterior é refor¢ado pela circunstancia de a utilizacdo dos «sinais
evocativos» ser corrente no sector dos medicamentos.

No total, a recorrente considera que, no presente caso, os produtos sdo idénticos, o
grau de semelhanca é muito elevado e o caracter distintivo da marca anterior é
médio. Conclui que existe um risco de confusdo entre a marca anterior e a marca
requerida.

O IHMI sustenta que a marca anterior tem um cardcter distintivo muito reduzido.
Afirma que o elemento «respi» serd, em regra, entendido como uma referéncia a
palavra «respiratério» e que o elemento «cort» serd entendido, ao menos pelo
publico profissional, como uma referéncia aos «corticéides». Assim, a marca
anterior é composta exclusivamente por elementos descritivos. O IHMI observa
igualmente que a recorrente nio demonstra a sua tese sobre a utilizacdo corrente
dos «sinais evocativos» no sector dos medicamentos.

Concluiu que, dada a reduzida semelhanca entre os sinais e o reduzido caracter
distintivo da marca anterior, a existéncia de um risco de confusdo deve ser excluida
no presente processo.

A interveniente adere a posicio do IHMI. Acrescenta que o reduzido caracter
distintivo da marca anterior é confirmado pela multiplicidade de marcas registadas
que contém os elementos «respi» e «cort».
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Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Nos termos de jurisprudéncia assente, risco de confusio € o risco de que o publico
possa crer que os produtos ou os servicos em causa provém da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

Em conformidade com esta mesma jurisprudéncia, o risco de confusio deve ser
apreciado globalmente, segundo a percepcéo que o publico pertinente tem dos sinais
e dos produtos ou servicos em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes
do caso em apreco, nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos
sinais e a dos produtos ou servicos designados [v. acérddos do Tribunal de Primeira
Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/THMI — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. [1-2821, n.** 29 a 33, e de 22 de
Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02,
Colect., p. 11-1739, n.°* 49 e 50 e jurisprudéncia referida].

Ja se concluiu anteriormente, por um lado, que os produtos em causa sdo idénticos
e, por outro, que as marcas em conflito sio medianamente semelhantes para o
publico profissional e muito semelhantes para os consumidores finais.

No que respeita ao caracter distintivo da marca anterior, deve notar-se que esta serd
compreendida como sendo descritiva pelas duas partes do piblico em causa, se bem
que a niveis diferentes. Com efeito, quando se apreciou a semelhanga conceptual,
concluiu-se que o publico profissional entenderd os dois elementos como sendo
descritivos da finalidade e da substancia activa do produto em causa, ao passo que os
consumidores finais ndo atribuirdo um sentido conceptual determinado ao elemento
«cort», conseguindo, no entanto, compreender a referéncia feita pelo elemento
«respi».

II - 474



72

73

74

75

MUNDIPHARMA / IHMI — ALTANA PHARMA (RESPICUR})

Consequentemente, pode considerar-se que a marca anterior apresenta um caracter
distintivo reduzido para o publico em causa, designadamente para os profissionais
da medicina. A este respeito, a tese da recorrente sobre a utilizacio frequente dos
«sinais evocativos» no sector dos produtos terapéuticos ndo pode ser acolhida, na
medida em que, por um lado, nédo foi de forma alguma demonstrada e, por outro, a
recorrente nio explica a pertinéncia desta circunstincia no que se refere ao caso
concreto da marca anterior.

Ora, embora, devido a interdependéncia dos factores relevantes para a apreciacio do
risco de confusdo e ao facto de o risco ser tanto mais elevado quanto o caricter
distintivo da marca sobre a qual se baseia a oposicéo se revelar importante (acérdio
Lloyd Schuhfabrik Mever, ja referido, n.° 20), o reduzido cardcter distintivo da marca
anterior permita excluir a existéncia do risco de confusdo para o publico
profissional, esta circunstincia ndo ¢é suficiente no que diz respeito aos
consumidores finais, para os quais as marcas em conflito sio muito semelhantes.

Assim, deve concluir-se pela existéncia, no espirito do consumidor final alemao, de
um risco de confuso entre a marca requerida e a marca anterior. Por conseguinte,
deve acolher-se o fundamento tnico e, assim sendo, anular a decisdo impugnada,
ndo sendo necessario apreciar a pertinéncia, para o presente processo, da decisdo do
Deutsches Patent- und Markenamt invocada pela recorrente.

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 o
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IHMI sido vencido, hd que condena-lo a suportar, além das préprias despesas, as
despesas efectuadas pela recorrente, no limite dos pedidos feitos por esta. Com
efeito, ndo tendo a recorrente pedido que a interveniente fosse condenada nas
despesas, suportard as suas despesas relativas & intervencdo. Por ultimo, a
interveniente suportara as suas proprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccao)

decide:

1) A decisio da Segunda Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio
do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 19 de Abril
de 2004 (processo R 1004/2002-2) é anulada.

2) O IHMI suportara as suas proprias despesas, bem como as despesas
efectuadas pela recorrente, salvo as respeitantes a intervencio.

3) A recorrente suportara as suas despesas relativas a intervencio.
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4) A interveniente suportara as suas préprias despesas.

Pirrung Meij Pelikanova

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 13 de Fevereiro de 2007.

O secretario O presidente

E. Coulon J. Pirrung
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