AMPAFRANCA / IHMI — JOHNSON & JOHNSON (MONBEBE)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Seccdo)
21 de Abril de 20057

No processo T-164/03,

Ampafrance SA, com sede em Cholet (Franga), representada por C. Bercial Arias,
advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizac¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(THMI), representado por A. Rassat e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de
agentes,

recorrido,
* Lingua do processo: francés.
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sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no
Tribunal de Primeira Instancia,

Johnson & Johnson GmbH, com sede em Diisseldorf (Alemanha), representada por
D. von Schultz, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira Camara de Recurso do
IHMI, de 4 de Margo de 2003 (processo R 220/2002-1), relativa a um processo de
oposicio entre a Ampafrance SA e a Johnson & Johnson GmbH,

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

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czicz, juizes,
secretdrio: J. Plingers, administrador,

vista a peticiio entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 8 de Maio
de 2003,

vista a contestagdo do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia
em 31 de Outubro de 2003,

vista a contestacdo da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 31 de Outubro de 2003,
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ap6s a audiéncia de 2 de Dezembro de 2004,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 13 de Junho de 1996, a Ampafrance SA apresentou um pedido de marca
comunitdria ao 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 comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), com as
alteracGes posteriores,

A marca cujo registo foi pedido ¢ o sinal figurativo a seguir reproduzido (a seguir
«marca monBeBé»);

(monsese)

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 3, 5, 8,
10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 28 na acepgiio do Acordo de Nice relativo
Classificagfio Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de
15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
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O pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 8/99, de 8 de
Fevereiro de 1999.

Em 29 de Marco de 1999, a sociedade Johnson & Johnson GmbH deduziu oposigéo,
ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, ao registo desta marca
comunitdria. A oposicio baseou-se na marca nominativa bebe que foi objecto dos
seguintes registos:

— registo na Alemanha n.° 1 168 346, datado de 22 de Novembro de 1990, para os
produtos seguintes: «produtos para o cuidado da pele e do corpo, que inclui
produtos de proteccio e de limpeza da pele, em especial cremes para a pele,
locdes para a pele, leite, ténico de limpeza, emulsdes hidratantes, produtos
solares, aditivos para o banho, gel de banho, dleos para a pele, champos,
produtos para tratamento dos l4bios; sabdes, produtos de limpeza; toalhinhas de
limpeza cosméticas; desodorizantes; produtos de limpeza para os dentes, p6-de-
-arroz para o rosto, desmaquilhantes, produtos para tratamento das unhas como
verniz e dissolvente», incluidos na classe 3; como fundamentos da oposigéo
foram invocados o prestigio, na acep¢do do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94, e a notoriedade, na acepgio do artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do mesmo
regulamento, desta marca na Alemanha;

— registo internacional IR 571 254, datado de 19 de Dezembro de 1990, que
produz efeitos, designadamente, em Itdlia, na Austria e nos paises do Benelux,
para os mesmos produtos da classe 3 que aqueles acima enunciados e para os
produtos seguintes:

— Classe 16: «Guardanapos e toalhinhas em papel para uso cosmético»;

— Classe 24: «Guardanapos e toalhinhas em matéria téxtil para uso
cosméticon.
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A oposigio baseou-se em todos os produtos a que se referem as marcas anteriores e
foi apresentada relativamente a uma parte dos produtos designados no pedido de
marca comunitéria, isto é, os produtos seguintes:

— Classe 3: «Sabdes, produtos de limpeza, produtos de cuidado para a pele,
produtos cosméticos, champds, talco, dgua-de-colénia, dentifricos, produtos
para o banho, cotonetes»;

— Classe 5: «Produtos higiénicos, produtos dietéticos, alimentos dietéticos,
algoddo hidréfilo, fraldas em algodio hidréfilo»;

— Classe 10: «Biberdes, tetinas, chupetas, aparelhos médicos, estojos farmacéu-
ticos»;

— Classe 16: «Papel e artigos em papel, fraldas em celulose».

Os fundamentos da oposigdo invocados s@o os referidos no artigo 8°, n. 1,
alinea b), 2, alinea c), e 5, do Regulamento n.° 40/94.

No decurso do processo de oposigio, em 21 de Fevereiro de 2000, a recorrente
limitou a lista dos produtos designados no seu pedido de registo, suprimindo os
produtos incluidos na classe 16.
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Por decisdo de 27 de Fevereiro de 2002, a Divisio de Oposicio rejeitou a oposigéo.
Considerou, no essencial, que ndo existia risco de confusdo entre as marcas em
causa na acepcio do artigo 8.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. Na falta de
semelhanca entre os sinais, a Divisdo de Oposigio rejeitou também a oposicio
baseada no artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do Regulamento n.° 40/94. Dado que os sinais
eram diferentes e nfio tendo a interveniente provado que a sua marca aleméa gozava
de prestigio, foi igualmente rejeitada a oposigio baseada no artigo 8. n.° 5, do
Regulamento n.° 40/94.

Em 12 de Marco de 2002, a interveniente interpds recurso para o IHMI da deciséo
da Divisio de Oposicio, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.> 40/94.

Por decisio de 4 de Marco de 2003 (a seguir «decisio impugnada»), a Primeira
Camara de Recurso julgou o recurso parcialmente procedente. Considerou, no
essencial, que, tendo em conta designadamente a identidade ou as semelhangas
entre os produtos das classes 3 e 5, as semelhancas entre os sinais em causa e o
prestigio das marcas anteriores para os produtos de higiene corporal, era verosimil
que existisse risco de confuséo no espirito do consumidor visado. Por consequéncia,
a decisdo da Divisdo de Oposigio foi anulada na medida em que rejeitou a oposigio
apresentada nos termos do artigo 8., n° 1, do Regulamento n.° 40/94 para os
produtos seguintes do pedido: «sabdes, produtos de limpeza, produtos de cuidado
para a pele, produtos cosméticos, champos, talco, dgua-de-coldnia, dentifricos,
produtos para o banho, cotonetes», incluidos na classe 3, e «produtos higiénicos,
algoddo hidréfilo, fraldas em algoddo hidréfilo», incluidos na classe 5.

No que respeita aos produtos considerados nio semelhantes, ou seja, os produtos e
os alimentos dietéticos (classe 5), assim como os biberdes, as tetinas, as chupetas, os
aparelhos médicos e os estojos farmacéuticos (classe 10), a Camara de Recurso
considerou que néo estavam preenchidas as condi¢des necessdrias para a aplicagdo
do artigo 8.% n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, tendo o recurso, por isso, sido julgado
improcedente relativamente a esse ponto. Por outro lado, tendo deferido a oposigéo
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baseada no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 quanto aos
«produtos cosméticos, produtos para cuidados médicos, ou seja, produtos de
tratamento da pele» incluidos na classe 3, a CAmara de Recurso néio decidiu sobre o
fundamento de oposi¢do baseado no artigo 8., n.° 2, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94.

Pedidos das partes

13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

~— anular ou reformar a decisdo impugnada na medida em que néo lhe é favoravel;

— deferir o pedido de marca comunitdria monBeBé na sua totalidade;

— condenar o IHMI nas despesas relativas aos processos de oposicio e de recurso
perante a Camara de Recurso e perante o Tribunal de Primeira Instancia.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

IT - 1409



15

16

17

18

ACORDAO DE 21. 4. 2005 — PROCESSO T-164/03

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao
recurso. :

Quanto ao objecto do litigio

Por carta de 25 de Novembro de 2004, a recorrente informou o Tribunal de que
tinha limitado o seu pedido de registo, relativamente aos produtos das classes 3, 5 e
10, aos destinados a bebés e a criancas pequenas.

A este respeito, hd que recordar que, nos termos do artigo 44.°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94, o requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu
pedido de marca comunitaria ou limitar a lista de produtos ou servigos nele contida.
Uma limitacio da lista dos produtos ou servigos designados num pedido de marca
comunitéria deve ser realizada segundo determinadas regras particulares, mediante
pedido de modificagio do pedido inicial em conformidade com o artigo 44.° do
Regulamento n.° 40/94 e com a regra 13 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da
Comisséo, de 13 de Dezembro de 1995, relativo & execugio do Regulamento (CE)
n.° 40/94 (JO L 303, p. 1) [acérddos do Tribunal de Primeira Instancia de 5 de Margo
de 2003, Unilever/IHMI (Pastilhas ovais), T-194/01, Colect., p. II-383, n.° 13, e de
25 de Novembro de 2003, Oriental Kitchen/THMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU),
T-286/02, Colect., p. 1I-4953, n.° 30].

No caso em apreco, a recorrente apresentou um pedido de limitagéo da lista de
produtos somente alguns dias antes da audiéncia. Por outro lado, o IHMI afirmou na
audiéncia que teve conhecimento deste pedido unicamente por intermédio do
Tribunal, visto que o pedido formal de limitagio da recorrente néo tinha ainda sido
junto ao processo administrativo correspondente.
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Por outro lado, hé que recordar que, para efeitos da aplicagdo do artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94, a apreciacdo do risco de confusio deve incidir
sobre a totalidade dos produtos que o pedido de marca designa (acérdio KIAP
MOU, ja referido, n.° 30).

No caso em aprego, pelo presente pedido, a recorrente nio pretende retirar um ou
vérios produtos da lista relativamente aos quais foi constatada uma semelhanca, mas
modificar o destino de todos os produtos reivindicados. Ora, nio se pode excluir que
a modificacdo do destino dos produtos possa ter algum efeito sobre a comparacdo
dos produtos que o IHMI efectuou para o exame do risco de confusio e sobre o
procedimento administrativo no IHMIL.

Nestas circunsténcias, admitir a modificagdo do destino dos produtos nesta fase do
processo equivaleria a alterar o objecto do litigio na pendéncia da instancia. Nos
termos do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instancia, as respostas das partes néo podem alterar o objecto do litigio perante a
instancia de recurso. Efectivamente, compete ao Tribunal de Primeira Instincia, no
presente contencioso, fiscalizar a legalidade das decisdes das Camaras de Recurso.
Ora, uma modificagdo da lista de produtos designados alteraria necessariamente o
objecto da oposigio e, por consequéncia, o alcance do litigio de modo contrario ao
Regulamento de Processo.

A luz das consideragbes precedentes, a modificagdo do destino dos produtos
referidos no pedido de marca inicial da recorrente nio serd tomada em consideragio
na presente instancia. Consequentemente, o presente litigio incide sobre a situacfio
tal como foi examinada pela Camara de Recurso.
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Quanto a admissibilidade do segundo e do terceiro pedido da recorrente

No seu segundo pedido, a recorrente pede, no essencial, ao Tribunal de Primeira
Instancia que ordene ao IHMI o registo da marca pedida. Segundo o THMI, este
pedido é inadmissivel.

Recorde-se a este propdsito que, nos termos do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento
n.° 40/94, o THMI deve tomar as medidas necessérias & execugio do acérddo do juiz
comunitéario. Por isso, ndo cabe ao Tribunal dirigir uma intimagéo ao IHMI para
agir. Com efeito, incumbe a este tirar as consequéncias do dispositivo e dos
fundamentos dos acérdios do Tribunal [acérddos do Tribunal de Primeira Instancia
de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/IHMI (Giroform),
T-331/99, Colect., p. 11-433, n.° 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/
J/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12; e de 3 de Julho de 2003,
Alejandro/THMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. 1I-2251,
n.e 22].

O segundo pedido da recorrente §, portanto, inadmissivel.

No seu terceiro pedido, a recorrente pede que o IHMI seja condenado nas despesas
relativas aos processos de oposigio e de recurso perante a Cmara de Recurso e
perante o Tribunal de Primeira Instancia. ‘

Ha que recordar que, nos termos do artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo,
as «despesas indispensaveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante
a instincia de recurso e as despesas efectuadas com a produgdo das tradugdes das
respostas ou outras pegas processuais na lingua de processo, nos termos do n.° 4,
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segundo paragrafo, do artigo 131.°, s3o consideradas despesas reembolsaveis». Daqui
resulta que as despesas em que a recorrente incorreu no ambito do processo de
oposicdo ndo podem ser consideradas despesas reembolsaveis.

O terceiro pedido da recorrente relativo as despesas deve, por conseguinte, ser
julgado inadmissivel na medida em que se refere as despesas efectuadas no ambito
do processo de oposigio.

Quanto a admissibilidade das provas produzidas pela primeira vez perante o
Tribunal

Em anexo & sua contestacdo de 31 de Outubro de 2003, a interveniente produziu
provas que ndo haviam sido apresentadas 4 Camara de Recurso, ou seja, fotografias
tiradas em 4 e 6 de Outubro de 2003, antincios publicitdrios e uma folha dos
produtos da marca bebe. Logo, estas provas, produzidas pela primeira vez perante o
Tribunal, nio podem ser tomadas em consideragio. Com efeito, 0 recurso
interposto no Tribunal visa a fiscalizagdo da legalidade das decisdes das Cémaras
de Recurso do IHMI na acepciio do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94, ndo
consistindo a fungéo do Tribunal em reexaminar as circunstincias de facto a luz dos
documentos nele apresentados pela primeira vez. Importa, portanto, pér de parte os
documentos acima referidos sem que seja necessirio examinar a sua forca
probatdria [acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 18 de Fevereiro
de 2004, Koubi/THMI - Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.° 52;
de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja),
T-399/02, Colect., p. II-1391, n.° 52; e de 10 de Novembro de 2004, Storck/IHMI
(Forma de um bombom), T-396/02, Colect., p. I11-3821, n.° 24].
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Quanto ao mérito

A recorrente invoca um tinico fundamento, baseado na violagdo do artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

A recorrente contesta a apreciagio da Cimara de Recurso, segundo a qual existe
risco de confus@io entre as marcas bebe e monBeBé.

Em primeiro lugar, a recorrente critica a afirmagio da Camara de Recurso de que
existe uma semelhanca entre as «fraldas em algoddo hidréfilo» designadas pela
marca pedida e os produtos da classe 3 designados pelas marcas anteriores,
constituidas por «produtos para o cuidado da pele e do corpo, preparados
cosméticos». Com efeito, ndo se trata de produtos com a mesma natureza nem com
a mesma composicio. Além disso, as fraldas ndo respondem a uma necessidade de
ordem estética, mas exclusivamente de ordem prética, visto que a sua finalidade é a
de conservar seco o vestuario dos bebés.

Em segundo lugar, segundo a recorrente, o grau de semelhanca entre os sinais em
causa ndo é suficientemente elevado para se poder considerar que existe risco de
confusdo entre estes, E o que resulta das diferengas visuais e fonéticas e também do
caricter pouco distintivo relativamente ao cardcter descritivo da palavra «bebe».
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Segundo a recorrente, as particularidades visuais que caracterizam o elemento
nominativo «monBeBé», acrescentadas ao enquadramento oval que o rodeia,
produzem uma impressio de conjunto totalmente diferente da que produzem as
marcas anteriores. O consumidor pode notar que as letras da marca pedida séo
espessas, muito arredondadas, de aspecto «<amontoado», com uma espécie de acento
colocado de forma insélita sobre a tiltima letra «e». Deve também notar-se o facto de
que as duas letras «b» sdo maitisculas, o que é insélito relativamente a letras que nio
sejam as do inicio das palavras.

z

Além disso, a recorrente considera que é contririo A realidade sustentar que,
atendendo ao pretenso conhecimento da palavra «mon», o consumidor alemio
atribui mais importéancia ao segundo elemento «BeBé» do que ao primeiro elemento
do sinal nominativo, como afirma a Camara de Recurso. A recotrente alega que a
leitura se faz da esquerda para a direita e que os consumidores sdo geralmente mais
atentos ao primeiro elemento do sinal nominativo do que ao seu @ltimo elemento.

Em seguida, quanto ao plano fonético, a recorrente alega que uma palavra de duas
silabas ndo se pronuncia como uma palavra de trés silabas. Segundo a recorrente, a
pronunciago da palavra «<mon» produz um som especifico que no resulta de modo
algum da pronunciagiio das marcas anteriores.

Quanto ao plano conceptual, a recorrente evoca o cardcter descritivo da palavra
«bebe», relativamente aos produtos da interveniente, que permite aos seus
utilizadores conservar uma pele de bebé. Nestas condigées, a palavra «bebe» deve
continuar disponivel para todos.

Em terceiro lugar, a recorrente contesta o prestigio da marca bebe na Alemanha.
Uma vez que a marca bebe é constituida por um termo compreendido pela
totalidade dos consumidores da Unido Europeia, designadamente pelos consumi-
dores alemées, ela ndo goza na Alemanha de um cardcter distintivo intrinsecamente
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forte. A recorrente contesta as provas apresentadas no que respeita ao
conhecimento das marcas bebe nos meios interessados. Além disso, a recorrente
observa que a Camara de Recurso referiu erradamente, no n.° 40 da decisdo
impugnada, a existéncia de prestigio «nos paises germanéfonos». A interveniente
nfio havia nunca reivindicado um tal prestigio nesses paises, visto que, na sua
oposicio, tinha expressamente limitado a questéo do prestigio a Alemanha.

O IHMI sustenta que a Camara de Recurso néo violou o artigo 8.%, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao cardcter distintivo elevado das marcas anteriores, o IHMI recorda que a
marca alema bebe foi registada na sequéncia da prova de aquisigdo do seu caracter
distintivo pela utilizacio (durchgesetztes Zeichen) e que, na Austria, ndo foi posta
qualquer objecgdo ao registo da marca internacional.

Segundo o IHMI, a recorrente contesta erradamente a deciséo impugnada na
medida em que esta considerou que a marca bebe tinha adquirido pela utilizagdo um
caracter distintivo elevado no mercado alemio & data da entrega do pedido de marca
comunitaria, isto é, em 13 de Junho de 1996.

No que respeita & Austria, o IHMI sustenta, no essencial, que o cardcter distintivo
elevado da marca da interveniente nesse pais ndo pode ser tomado em consideragio,
visto que esta ndo o invocou na sua oposicdo nem nas indicagdes sobre os factos,
comprovativos e argumentos que apresentou em seu apoio no prazo fixado, ao
abrigo da regra 20, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95 [v., neste sentido, acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 13 de Junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI —
Massagué Marin (Chef), T-232/00, Colect., p. 1I-2749, n.* 34 e 35]. Admitir o
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contrério seria susceptivel de esvaziar de sentido os prazos fixados pelo IHMI, de
prolongar excessivamente os processos e mesmo de favorecer as manobras
dilatdrias.

A interveniente alega que, devido & semelhanga dos produtos e dos sinais em
questdo, existe risco de confusdo entre os sinais bebe e monBeBé na acepcio do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

A interveniente sublinha que, j4 em 1995, a marca bebe podia reivindicar um
prestigio importante no seio dos meios interessados na Alemanha. Este facto deveria
ser considerado decisivo na apreciagdo da semelhanca dos sinais em causa. Face &
notoriedade adquirida pela utilizagio importante e prolongada da marca bebe, nio
tem qualquer interesse saber se a palavra «bebe», como tal, apresenta eventualmente
um cardcter distintivo fraco devido ao carédcter «sugestivo» tido em conta pela
Cémara de Recurso.

Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Nos termos do artigo 8., n° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, havendo
oposicdo do titular de uma marca anterior, é recusado o registo da marca pedida
quando, devido & sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido &
identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos designados pelas duas marcas,
exista risco de confusdo no espirito do publico do territério onde a marca anterior
esté protegida. O risco de confusdo compreende o risco de associacio com a marca
anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.°, n° 2, alinea a), ii) e iii), do
Regulamento n.° 40/94, hé que considerar marcas anteriores as marcas registadas
num Estado-Membro cuja data de depdsito seja anterior & do pedido de marca
comunitdria e as marcas que foram objecto de registo internacional que produzam
efeitos num Estado-Membro, cuja data de depésito seja anterior & do pedido de
marca comunitdria,
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Segundo jurisprudéncia assente, constitui risco de confusdo o risco de que o ptiblico
possa crer que os produtos ou servigos em causa provém da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

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

No caso em apreco, as marcas anteriores bebe estdo registadas, por um lado, como
marca internacional, produzindo efeitos, designadamente, na Austria, em Itdlia e nos
pafses do Benelux, no momento do depésito do pedido de marca comunitria, €, por
outro lado, como marca nacional, na Alemanha. Dado que a oposigdo se baseia nesta
tltima, assim como no registo internacional que produz efeitos na Austria, o

territério relevante para a andlise do risco de confusdo é constituido, nomeada-
mente, pela Alemanha e pela Austria.

Uma vez que os produtos em causa sio produtos de consumo corrente, o publico-
-alvo é o consumidor médio que se presume estar normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado.

A

A luz das consideracdes precedentes, hd que proceder, em primeiro lugar, &
comparacio dos produtos em causa, em segundo lugar, & comparagio dos sinais em
conflito, e em terceiro lugar, ao exame do pretenso cardcter distintivo elevado das
marcas anteriores, a fim de determinar se o registo do sinal monBeBé é susceptivel
de originar um risco de confusdo com as marcas anteriores bebe.

II - 1418



51

52

53

54

AMPAFRANCA / IHMI — JOHNSON & JOHNSON (MONBEBE)

Quanto & comparagio dos produtos

A este respeito, a recorrente contesta apenas a apreciacio da CAmara de Recurso,
segundo a qual existe uma semelhanca entre as fraldas em algoddo hidréfilo
incluidas na classe 5, reivindicadas pela marca monBeB¢, e os produtos da classe 3
designados pelas marcas anteriores constituidas por produtos para o cuidado da pele
e do corpo e por produtos cosméticos.

Importa recordar que, segundo jurisprudéncia assente, para apreciar a semelhanca
dos produtos em causa, importa tomar em consideracio todos os factores
pertinentes que caracterizam a sua relacdo. Estes factores incluem, em especial, a
sua natureza, destino, utilizagio, bem como o seu caricter concorrente ou
complementar [acérddo do Tribunal de Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon,
C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 23; acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 4 de
Novembro de 2003, Diaz/IHMI — Granjas Castellé (CASTILLO), T-85/02, Colect.,
p. 11-4835, n.° 32].

Ha que referir que as fraldas, quer sejam destinadas aos bebés ou aos adultos
incontinentes, e os produtos cosméticos sdo vendidos nos mesmos pontos de venda.
Por outro lado, estes tiltimos produtos, quando destinados & higiene das criancas de
tenra idade, sdo utilizados de forma estreitamente associada aos primeiros. Assim, as
fraldas sdo produtos higiénicos normalmente utilizados a0 mesmo tempo que os
produtos de cuidado para a pele e de forma complementar. Consequentemente, as
fraldas em algodéo hidréfilo designadas pela marca pedida, assim como os produtos
para o cuidado da pele e do corpo e os produtos cosméticos a que se referem as
marcas anteriores podem ser considerados produtos semelhantes.

Por conseguinte, a Camara de Recurso néo cometeu qualquer erro na comparagio
dos produtos em causa.
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Quanto & comparacio dos sinais

Tal como resulta de jurisprudéncia assente, a apreciacio global do risco de confusio
deve, em matéria de semelhanga visual, fonética ou conceptual dos sinais em
conflito, basear-se na impressio de conjunto produzida por estes, atendendo, em
especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acérddo 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. 1I-4335, n.° 47, e
jurisprudéncia citada].

A Camara de Recurso concluiu que a comparagio, no plano visual, da marca
nominativa anterior com o elemento nominativo da marca pedida revela a existéncia
de uma certa semelhanca visual. A diferenca relativa a jungio da palavra «mon» na
marca pedida ndo foi considerada suficientemente significativa para suprimir
completamente a semelhanga originada pelo facto de a sua parte essencial — o
termo «bebe» — ser idéntica ao termo que constitui as marcas anteriores.

Importa observar que as marcas anteriores sio constituidas unicamente pela palavra
«bebe», escrita em caracteres mindsculos.

A marca pedida, por sua vez, é constituida pelo elemento nominativo «monBeBé»,
em caracteres maitisculos e mintsculos alternados, inteiramente inserido num
enquadramento oval negro. A marca pode ser dividida em dois elementos: «mon» e
«BeBé».

Quanto aos elementos figurativos da marca pedida monBeB¢, isto ¢, a grafia da
palavra «monbebé» e o enquadramento oval que envolve a palavra, ndo sfo
suficientemente importantes para entrar no espirito do consumidor de forma mais
acentuada do que o seu elemento nominativo. Além disso, o acento colocado na
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ltima letra «e» do sinal monBeBé quase ndo é perceptivel e o emprego de
maiusculas para as letras «b» ndo cria uma diferenca notével relativamente as letras
que as envolvem, contrariamente ao que alega a recorrente. Contudo, o emprego de
maidsculas chama a atengdo para o segundo elemento «BeBé», pelo que este pode
ser considerado o elemento dominante do sinal monBeBé.

Dado que a marca anterior bebe estd inteiramente inclusa na marca pedida
monBeBé¢, a diferenga relativa a jungiio do elemento nominativo «mon» no inicio da
marca pedida ndo ¢ suficientemente importante para afastar a semelhanga originada
pela coincidéncia da parte essencial da marca pedida, ou seja, o termo «bebe» (v.,
neste sentido, acérddo CONFORFLEX, j4 referido, n.c 46).

Daqui decorre que a Camara de Recurso nio cometeu um erro ao concluir pela
existéncia de uma semelhanga visual entre os sinais.

Quanto & comparagio fonética dos sinais em conflito, a CAmara de Recurso concluiu
que existe uma certa semelthanga neste plano.

Importa referir que, face & presenca do elemento «bebe» nas marcas anteriores e na
marca pedida, os sinais em conflito apresentam uma certa semethanca no plano
fonético. Contudo, a jungdo do termo «mon» ao termo «bebe» na marca pedida
evidencia, no ambito de uma apreciagfio global dos sinais em conflito, do ponto de
vista fonético, uma falta de semelhanga entre estes (v., neste sentido, acérdio
CONFORFLEX, ja referido, n.° 47). A diferenga detectada nio pde em causa a
existéncia de uma semelhanga fonética, na medida em que néo incide sobre o
elemento dominante da marca pedida.

Logo, a Camara de Recurso néo cometeu nenhum eiro ao considerar que os sinais
em causa apresentam uma certa semelhanca do ponto de vista fonético.
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Quanto & semelhanca conceptual, a Camara de Recurso considerou que, uma vez
que o ptiblico-alvo na Alemanha compreende tdo bem o significado da palavra
«bebe» como o da palavra «mony, os sinais em causa sdo semelhantes na medida em
que tém em comum a palavra «bebe».

Importa observar que, contrariamente ao que sustenta a interveniente, o publico
germanéfono compreende sem dificuldade a palavra «bebe» no sentido de bebé.

Quanto & questiio de saber se o ptblico estabelece uma ligagio conceptual entre as
palavras «bebe» e «monbebé», importa referir que néo se exclui que o consumidor
germanéfono compreenda o termo «mon» como significando «mein» (ou seja,
«meu» em alemdo). Com efeito, os germandfonos estdo familiarizados com certas
expressoes francesas como «mon chéri» ou «mon amour», que designam certos
produtos comercializados na Alemanha. Por conseguinte, na hipétese de o pblico-
-alvo compreender o significado do termo «mon», nfo existe verdadeiramente uma
diferenca conceptual entre os sinais em conflito. Com efeito, a jungio de um
pronome possessivo ndo altera consideravelmente o contetido conceptual do sinal,
que faz referéncia ao bebé. Mesmo na hipétese de o piiblico-alvo ndo perceber a
acepciio da palavra francesa «mony, ele reconhece a palavra francesa «bebe», néo
modificando a presenca do termo «mon» o contetdo conceptual atribuido a este
sinal pelo ptblico.

Nestas circunstincias, a Cimara de Recurso concluiu correctamente pela existéncia
de uma semelhanca conceptual entre os sinais em conflito.

Em consequéncia, existe uma semelhanca visual e conceptual e uma certa
semelhanca fonética entre os sinais. No 4mbito da apreciagio global do risco de
confusio, importa ainda examinar o eventual cardcter distintivo elevado das marcas
anteriores.
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Quanto ao caracter distintivo elevado das marcas anteriores

Segundo jurisprudéncia assente, o risco de confusio é tanto mais elevado quanto o
cardcter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (v, por
analogia, acérddo do Tribunal de Justica de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 24). As marcas que tém um cardcter distintivo
elevado, intrinsecamente ou em raziio do conhecimento destas no mercado, gozam,
entdo, de uma protecgio mais ampla do que aquelas cujo caricter distintivo é mais
reduzido (v., por analogia, ac6rdéo Canon, j4 referido, n.° 18, e acérdio do Tribunal
de Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-
-3819, n.° 20).

Para determinar o cardcter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se
possui um cardcter distintivo elevado, é necessario apreciar globalmente a maior ou
menor adequagio da marca para identificar os produtos ou servigos para os quais foi
registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir
esses produtos ou servicos dos de outras empresas (v., por analogia, acérdio do
Tribunal de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e
C-109/97, Colect., p. 1-2779, n.° 49, e acérdao Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido,
n.e 22),

Nesta apreciacio, devem tomar-se em consideragio, designadamente, as qualidades
intrinsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou nio elementos descritivos
dos produtos ou servigos para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a
intensidade, a drea geogrifica e a duragdo do uso dessa marca, a importancia dos
investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporcio dos meios
interessados que identifica o produto ou o servico como provenientes de uma
empresa determinada gracas & marca e s declaracdes das cimaras de comércio e de
inddstria ou de outras associagdes profissionais (v., por analogia, acérdios
Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.° 51, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, j4 referido,
ne° 23).
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O caricter distintivo da marca anterior, e em especial o seu prestigio, é, por
conseguinte, um elemento que deve ser tomado em consideragéo para apreciar se a
semelhanca entre os sinais ou entre os produtos e os servicos ¢ suficiente para
originar um risco de confusio [v., neste sentido, acérddo Canon, ja referido, n.° 24;
acérddos do Tribunal de Primeira Instancia de 22 de Outubro de 2003, Editions
Albert René/THMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. 1I-4625, n.° 61; e de 22 de
Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Manuel Nabeiro Silveira
(Galéxia), T-66/03, Colect., p. [I-1765, n.° 30].

No caso em apreco, a recorrente alega que a marca bebe néo beneficia de qualquer
cardcter distintivo intrinsecamente forte. No entanto, em momento algum a
interveniente e o IHMI alegaram que a marca bebe possui um caracter distintivo
intrinsecamente elevado, sendo em razio do seu conhecimento no mercado que lhe
foi reconhecido um cardcter distintivo elevado.

Importa, portanto, examinar se a interveniente apresentou, perante o THMI,
suficientes elementos de facto ou de prova que demonstrem que a sua marca era
efectivamente conhecida na Alemanha a data do depdsito do pedido de marca, ou
seja, em 13 de Junho de 1996.

A interveniente apresentou perante o IHMI varios documentos em apoio da
existéncia de prestigio das suas marcas anteriores. A Camara de Recurso reconheceu
a existéncia de tal prestigio com base na sondagem realizada em 1995 pela IMAS
International GmbH (Miiller, Schupfuer & Gauger) (a seguir «sondagem IMAS») e
de uma declaracio solene do director de marketing da interveniente, O. Albers.
Segundo a recorrente, estas provas ndo sdo susceptiveis de demonstrar a existéncia
de prestigio da marca bebe na Alemanha, em 13 de Junho de 1996.
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No tocante & sondagem IMAS, segundo o IHMI e a interveniente, ela permite por si
$6 provar o caricter distintivo elevado da marca bebe no mercado alemio, ao passo
que, segundo a recorrente, esta sondagem apresenta apenas percentagens muito
gerais.

Resulta dos autos que a sondagem IMAS foi realizada no decurso dos meses de
Outubro e de Novembro de 1995. Segundo o texto de apresentacdo da sondagem, o
seu objectivo era o de avaliar o valor da marca bebe junto da populacio alema.
Assim, foram consultadas por meio de questdes orais 2 017 pessoas com idade
superior a 16 anos. Os resultados foram apresentados sob a forma de percentagens,
de acordo com quatro critérios distintos: totalidade das pessoas interrogadas, sexo,
idade (16 a 29 anos, 30 a 49 anos, mais de 50 anos) e lugar de habitagdo.

Importa notar que a recorrente ndo tem razio ao contrapor que néo foi fornecida
qualquer informagio sobre a composi¢do do conjunto das pessoas interrogadas.
Como foi referido, o conjunto inclui pessoas com idade superior a 16 anos, do sexo
masculino e feminino, divididas em trés grupos etérios distintos e que habitam na
quase totalidade dos Linder. Mesmo que a repartigio por estas diferentes categorias
ndo seja revelada, ndo hd nada que demonstre que estas categorias nio representam
a opinido do consumidor médio aleméo. Além disso, h que considerar que, no caso
em aprego, o conjunto de 2 017 pessoas interrogadas ¢ suficientemente grande para
ser representativo.

Por outro lado, ndo se trata de «percentagens muito gerais», como alega a
recorrente, jd que os resultados evidenciam, como sustenta o IHMI, que a marca
bebe beneficia concretamente de um caricter distintivo elevado. Com efeito, os
resultados da sondagem revelam que a marca bebe era conhecida por uma parte
significativa do publico no mercado aleméo antes do depésito do pedido de marca
comunitéria. Segundo os quadros I e III da sondagem, 64% das pessoas interrogadas
conhecem, isto ¢, jd leram ou ouviram o termo «bebe» em relagio aos produtos para
o cuidado do corpo e do rosto. Entre as mulheres, 80% conhecem esta palavra,
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Segundo os quadros II e IV, 66% dos que conhecem o termo (68% das mulheres)
pensam que este termo ¢ utilizado por um tnico produtor.

Quanto 2 formulacio das questdes que, segundo a recorrente, ndo é neutra, hd que
observar que, embora as questbes mencionassem o termo «bebe», ndo hé nada que
ponha em causa o cardcter objectivo da sondagem.

No que respeita ao argumento da recorrente de que a conclusio da Cimara de
Recurso, segundo a qual «66% da populagiio supunha que a denominagéo ‘bebe’ era
utilizada unicamente por um produtor», é errada, basta observar, como o fez a
prépria Camara de Recurso, que 64% da populagio conhece o termo «bebe» e que a
percentagem de 66% s6 pode dizer respeito & parte da populacio que conhece o
referido termo. Apesar da formulagio ambigua utilizada pela Camara de Recurso,
esta nfio cometeu, assim, um erro a este respeito,

Por conseguinte, importa referir que a sondagem IMAS ¢é suficiente para demonstrar
que a marca bebe tem um cardcter distintivo elevado em razdo do seu prestigio na
Alemanha no momento da entrega do pedido de marca.

Nio ha, portanto, que examinar as outras provas que a interveniente apresentou,
quer na Divisio de Oposigio quer na Camara de Recurso, mas que esta tltima ndo
teve em consideracdo, violando as obrigagbes que lhe incumbem por forga do
artigo 61.°, n.° 1, e do artigo 62.° n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 [acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 23 de Setembro de 2003, Henkel/THMI — LHS
(UK) (KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. II-3253]. Por conseguinte, ndo hd que
anular a decisio impugnada a este respeito, uma vez que esta reconheceu o caracter
distintivo elevado da marca alemé bebe.
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Também nio hd que verificar se a Camara de Recurso cometeu um erro ao concluir
que a marca anterior tinha um certo prestigio na Austria, uma vez que é suficiente
existir risco de confusio relativamente a uma das marcas anteriores.

Dada a semelhanga dos produtos em questio, um certo grau de semelhanca entre os
sinais em conflito e o cardcter distintivo elevado da marca anterior bebe, adquirido
pelo uso, importa realgar que existe risco de confusio, pelo menos na Alemanha.

Por consequéncia, o tinico fundamento da recorrente é improcedente, bem como o
recurso na sua totalidade.

Quanto as despesas

Nos termos do 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, conforme foi pedido pelo IHMI. Nio
tendo a interveniente feito qualquer pedido neste sentido, deve suportar as suas
préprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Secgdo)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (imarcas, desenhos e modelos).

3) A interveniente suportara as suas proprias despesas.

Jaeger Tiili Czicz

Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 21 de Abril de 2005.

O secretério O presidente

H. Jung M. Jaeger
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