ACORDAO DE 6. 10. 2004 — PROCESSO T-356/02

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secciio)
6 de Outubro de 2004°

No processo T-356/02,

Vitakraft-Werke Wiihrmann&Sohn GmbH&Co. KG, com sede em Bremen
(Alemanha), representada por U. Sander, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. Apostolakis e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI e interveniente no
Tribunal

* Lingua do processo: alemdo,
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Krafft, SA, com sede em Andoain (Espanha), representada por P. Koch Moreno,
advogado,

que tem por objecto um recurso da decisio da Quarta Camara de Recurso do 1HMI
de 4 de Setembro de 2002 (processos apensos R 506/2000-4 e R 581/2000-4), relativa
a um processo de oposicio entre a Krafft, SA, e a Vitakraft-Werke Withrmann
& Sohn GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Sec¢io),

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juizes,

secretdrio: B. Pastor, secretdria adjunta,

vista a peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal em 29 de Novembro de 2002,

vista a contestacdo do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal em 25 de Abril
de 2003,

vistas as alegac¢Ges da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal em 10 de
Abril de 2003,

apos a audiéncia de 5 de Maio de 2004,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 5 de Junho de 1996, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca
comunitaria 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 comunitiria (]O 1994, L 11, p. 1), com as
alteragdes que lhe foram introduzidas.

A marca cujo registo foi requerido consiste no sinal nominativo VITAKRAFT.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido sio abrangidos pelas classes
1, 3,4, 12 e 19 do Acordo de Nice relativo a Classificagio Internacional dos Produtos
e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e
alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, a seguinte descrico:

— classe 1: «Produtos quimicos destinados é industria, as ciéncias, & fotografia,
assim como & agricultura, horticultura e & silvicultura, em especial produtos
quimicos e filtros de matérias quimicas, minerais e vegetais, de matérias
plésticas em estado bruto ou particulas cerdmicas para o tratamento de 4guas,
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em especial para aquérios e lagos de jardim; resinas artificiais em estado bruto,
matérias pldsticas em estado bruto; adubos para as terras; composigoes
extintoras; preparagdes para a témpera e soldadura de metais; produtos
quimicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos
(matérias colantes) destinados a industria»;

classe 3: «Preparagées para branquear e outras substincias para a lavagem;
preparacoes para limpar, polir, desengordurar e raspar, em especial lixa para
jaulas de animais; saboes; perfumaria, dleos essenciais, cosméticos, logdes para
os cabelos; dentifricos»;

classe 4: «Oleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver,
regar e ligar a poeira; combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e
matérias de iluminagdo; velas, mechas»;

classe 12: «Veiculos; aparelhos de locomogio por terra, por ar ou por agua»;

classe 19: «Materiais de construgio ndo metélicos; tubos rigidos nio metélicos
para a conslrucio; asfalto, pez e betume; construgdes transportiveis ndo
metalicas; monumentos nao metdlicos».

O pedido de marca foi publicado no Boletin de Marcas Comunitdrias n.° 30/98 de
27 de Abril de 1998.

Em 27 de Julho de 1998, a interveniente deduziu oposi¢io com base no artigo 42.°
do Regulamento n.c 40/94.
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A oposicgio baseou-se nas marcas figurativas reproduzidas a seguir:

Em Espanha estas marcas foram objecto dos seguintes registos:

— registo n.° 1924081 (do sinal A) de 5 de Maio de 1995 para os seguintes
produtos incluidos na classe 1: «Produtos quimicos destinados a inddstria, as
ciéncias, & fotografia, assim como & agricultura, horticultura e a silvicultura;
resinas artificiais em estado bruto, matérias pldsticas em estado bruto; adubos
para as terras; composicdes extintoras; preparagdes para a témpera e soldadura
de metais; produtos quimicos destinados a conservar alimentos; matérias
tanantes; adesivos {matérias colantes) destinados a industria, em especial
anticongelantes, liquidos de arrefecimento, matérias colantes e vedantes
destinados a industria, produtos quimicos colantes» (a seguir «marca anterior
Al»);

— registo n.° 1924082 (do sinal A) de 5 de Maio de 1995 para os seguintes
produtos incluidos na classe 3: «Preparagbes para branquear e outras
substincias para a lavagem; preparages para limpar, poli, desengordurar e
raspar; saboes; perfumaria, 6leos essenciais, cosméticos, lo¢cdes para os cabelos;
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dentifricos, em especial produtos para limpar motores e carburadores de
veiculos; cera e produtos para polir veiculos, champ6 para lavar os
revestimentos téxteis dos veiculos, produtos para limpar e polir produtos com
revestimento cromado, vernizes e produtos para renovar produtos brilhantes,
renovadores de ar para veiculos» (a seguir «marca anterior A2»);

— registo n.° 1160484 (do sinal B) de 5 de Setembro de 1987 para os seguintes
produtos incluidos na classe 4: «Oleos e gorduras industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, regar e ligar a pocira; combustiveis (incluindo as
gasolinas para motores) e matérias de iluminagdo; velas, mechas» (a seguir
«marca anterior B»);

— registo n.° 1042443 (do sinal C) de 20 de Fevereiro de 1984 para os seguintes
produtos incluidos na classe 12: «Veiculos; aparelhos de locomogéo por terra,
por ar ou por dgua; motores para veiculos terrestres» (a seguir «marca anterior
Cl»);

— registo n.° 1052802 (do sinal C) de 20 de Julho de 1984 para os seguintes
produtos incluidos na classe 19: «Materiais de construgio niao metilicos; tubos
rigidos ndo metélicos para a construgio; asfalto, pez e betume; construgoes
transportaveis ndo metdlicas; monumentos nao metalicos» (a seguir «marca
anterior C2»).

A recorrente pediu que a interveniente fizesse prova de que as marcas anteriores B,
C1 e C2 foram objecto de uma utilizagio séria, de acordo com o artigo 43.°, n.* 2 e
3, do Regulamento n.° 40/94. Apos este pedido, a interveniente apresentou 18
catdlogos relativos a diferentes produtos da sua gama.
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Pela Decisido n.° 317/2000, de 24 de Fevereiro de 2000, a Divisio de Oposicio deu
provimento parcial a oposicéo apos ter identificado os produtos incluidos nas classes
1 e 3, reconhecido a semelhanga dos sinais e, portanto, concluido pela existéncia de
um risco de confusdo. Em contrapartida, indeferiu a oposi¢io na parte relativa aos
produtos incluidos nas classes 4, 12 e 19 porque a interveniente niio tinha fornecido
provas suficientes da utilizagdo das marcas anteriores B, C1 e C2, em particular no
que diz respeito & importincia e & duragéo da utilizago.

0y

Em 26 de Abril de 2000, a interveniente interpds recurso da decisdo de oposicdo,
afirmando, principalmente, que a Divisdo de Oposi¢do tinha, erradamente,
considerado insuficiente a prova de utilizacdo das marcas anteriores para os
produtos incluidos nas classes 4, 12 e 19. Alegando, por outro lado, a semelhanca
entre os produtos incluidos nas classes 1 e 3 designados pelas marcas anteriores e os
produtos impugnados incluidos nas classes 4, 12 e 19 como especificados no pedido
de registo, a interveniente solicitou que este fosse indeferido também para os
produtos incluidos nas classes 4, 12 e 19.

Por carta de 5 de Maio de 2000, a recorrente interpds recurso da decisdo da Divisio
de Oposigdo acusando-a, principalmente, de ter considerado que existia semelhanca
dos sinais,

Pela decisio de 4 de Setembro de 2002, proferida nos processos apensos
R 506/2000-4 e R 581/2000-4 (a seguir «decisio impugnada»), a Quarta Camara
de Recurso do IHMI, considerando que a prova de uma utilizaciio séria das marcas B
e C2 da interveniente tinha sido apresentada relativamente a uma parte dos
produtos, a saber, as «gorduras e 6leos de motores; lubrificantes» incluidos na
classe 4 e as «argamassas e massas uniformizadoras para a construgio» incluidas na
classe 19, anulou parcialmente a decisio da Divisio de Oposigdo. Declarou a
existéncia de uma semelhanca entre os produtos «dleos e gorduras industriais;
lubrificantes; combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de
iluminagéo» incluidos na classe 4, referidos no pedido de marca, e os produtos cuja
utilizagdio da marca anterior B tinha sido demonstrada. Por outro lado, a Camara de
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Recurso concluiu pela existéncia de uma semelhanga entre as «preparagdes para
limpar» incluidas na classe 3 e abrangidas pela marca anterior A2 e os «produtos
para absorver, regar e ligar a poeira» incluidos na classe 4 e indicados no pedido de
registo. Além disso, declarou a semelhanga entre os produtos «materiais de
construcio nao metélicos; tubos rigidos ndo metdlicos para a construgao; asfalto, pez
e betume» referidos pela marca requerida e as «argamassas ¢ massas uniformiza-
doras» para as quais a interveniente tinha demonstrado a utilizagdo da marca
anterior C2. Em contrapartida, considerando que a decisio da Divisdo de Oposicio
tinha concluido, correctamente, pela existéncia de um risco de confusao devido a
semelhanca dos sinais e dos produtos em causa, a Camara de Recurso negou
provimento 2 totalidade do recurso da recoirente. Além disso, negou provimento
parcial ao recurso da interveniente, em primeiro lugar, porque ndo tinha
demonstrado nem a utiliza¢do séria da marca anterior C1 nem a das marcas
anteriores B e C2 para produtos diferentes das «gorduras e o6leos de motores;
lubrificantes» (classe 4) e das «argamassas e massas uniformizadoras para a
construcio» (classe 19) e, em segundo lugar, porque certos produtos em causa
incluidos nas classes 4, 12 e 19 ndo eram semelhantes aos produtos designados pelas
marcas anteriores A1, A2 e C2, incluidos nas classes 1, 3 e 19. Em suma, o registo da
marca comunitéria foi recusado para os seguintes produtos incluidos no pedido de
marca comunitdria: todos os produtos incluidos nas classes 1 e 3 do acordo de Nice,
bem como os «bleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver,
regar e ligar a poeira; combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias
de iluminacio» (classe 4) e os «materiais de construgao nao metalicos; tubos rigidos
nio metdlicos para a construgdo; asfalto, pez e betume» (classe 19).

Tramitacio processual e pedidos das partes

Em 8 de Janeiro de 2003, a interveniente pediu que se desighasse o inglés como
lingua do processo. Este pedido foi indeferido, nos termos do artigo 1312, n> 1, e
n.° 2, terceiro paragrafo, do Regulamento de Processo, ja que a petigdo inicial bem
como o pedido de registo em causa tinham sido redigidos em alemao, tornando-se
esta a lingua do processo.
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14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— anular parcialmente a decisiio impugnada na medida em que deu provimento ao
recurso da sociedade Krafft, SA, e negou provimento ao seu;

— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia
se digne:

~— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao direito

16 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso. O primeiro baseia-se na violacéo
do artigo 43.°, n.° e 3, do Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, ne° 2, do
Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissio, de 13 de Dezembro de 1995, relativo a
execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1); o segundo baseia-se na violacio
do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.
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Quanto ao primeiro fundamento, baseado na violagdo do artigo 43.5 n.” 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95

Argumentos das partes

A recorrente afirma que a interveniente nao fez prova de que as marcas anteriores
foram objecto de uma utilizagio séria no que respeita aos produtos «gorduras e
6leos de motores; lubrificantes» e «argamassas e massas uniformizadoras para a
construcao».

No que concerne ao catilogo relativo aos éleos de motores alegadamente impresso
em 1992, ele nio se insere no periodo relevante que vai de 28 de Abril de 1993 a
28 de Abril de 1998.

Em contrapartida, os catdlogos alegadamente impressos em 1993, 1994 e 1996 nao
contém, segundo a recorrente, nenhum elemento relativo a utilizagdo das marcas
anteriores para os produtos «gorduras ¢ dleos de motores» incluidos na classe 4, ou
os produtos «argamassas e massas uniformizadoras para a construgio» incluidos na
classe 19.

A recorrente admite que os catdlogos em questio contém certas indicagoes relativas
aos «lubrificantes». Afirma, contudo, que essas indicagoes ndo preenchem as
exigéncias que constam na regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95. As provas
incidem apenas sobre os anos 1993 a 1996 e nao sobre os anos 1997 e 1998. A
recorrente considera que, quando as provas relativas a utilizagdo da marca apenas
dizem respeito a uma parte do periodo relevante, ¢ indispensivel que o titular das
marcas anteriores demonstre pelo menos que, durante esse periodo, a utilizacio foi
considerdvel. A interveniente nao forneceu qualquer elemento precedente
relativamente a extensdo do uso das marcas anteriores.
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O IHMI indica que quatro dos catdlogos apresentados pela interveniente no
processo de oposi¢io permitem que se retirem conclusbes quanto ao periodo, &
natureza e ao local da utilizago, a saber:

— o catdlogo 1, intitulado «Emergiendo con fuerza», relativo aos 6leos de motores,
impresso em 1992, que contém a indicagio de que os pregos referidos s6 se
aplicam a partir de Janeiro de 1993;

— o catdlogo 2, intitulado «Lubricantes para automocién», respeitante aos
lubrificantes e que foi editado em 1993;

— o catdlogo 3, intitulado «Lubricantes automocién», de 1994, relativo as gorduras
e aos lubrificantes;

— o catdlogo 4, intitulado «Suelos industriales», de 1997, relativo s argamassas e
as massas uniformizadoras para a construgio.

Em contrapartida, o IHMI duvida que os catdlogos em causa incluam indicagdes
titeis relativamente a importancia da utilizagdo das marcas anteriores, indicagdes
exigidas nos termos da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95 a fim de
distinguir a utilizagdo séria das marcas de um uso puramente ficticio. Segundo o
IHMI, a produgio de material publicitério pode, em principio, constituir uma prova
suficiente. Contudo, o IHMI interroga-se sobre a necessidade das indicacdes quanto
a importancia da difusio dos meios publicitirios. Reconhece que, no caso em
apreco, ndo se verificam tais indicagdes.
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A interveniente adopta o raciocinio adoptado pela Camara de Recurso. Considera,
designadamente, que as exigéncias da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.> 2886/95
foram respeitadas. A indicagdo e a prova do local da utilizagao resultam da
designacio dos representantes da interveniente em diferentes cidades de Espanha. A
do periodo da utilizagdo resulta das datas de impressao dos catdlogos. Quanto a
natureza da utilizagio, os catilogos apresentam os referidos produtos com as marcas
anteriores B e C2.

A interveniente admitiu, na audiéncia, que os catilogos nao incluiam qualquer
indicacdo relativa a importancia da utilizagdo. Além disso, ndio manteve o argumento
segundo o qual a prova da utilizagdo resulta do facto de as suas marcas serem
conhecidas no mercado espanhol. Contudo, sublinha que importa somente
demonstrar que a utilizagio que foi feita das marcas anteriores B e C2 nao foi
uma utilizagio ficticia, com a finalidade unica de as manter registadas. A
interveniente acrescentou, ainda na audiéncia, que, de acordo com a pritica do
IHMI, ha que apresentar provas objectivas tais como, por exemplo, catdlogos ou
facturas. Explicou que as suas facturas apenas continham a denominagio dos
produtos, sem indicagio da marca, porque comercializava exclusivamente produtos
Krafft, pelo que a marca nio podia distinguir os diferentes produtos da sua gama. A
interveniente optou, portanto, por demonstrar a utilizagio das marcas anteriores
através do material publicitario que tinha apresentado no processo no IHMI.

Apreciagio do Tribunal

Como resulta do nono considerando do Regulamento n.° 40/94, o legislador
considerou que apenas se justifica proteger a marca anterior na medida em que essa
marca seja efectivamente utilizada. Em conformidade com esse considerando, o
artigo 43.°, n.* 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 prevé que o requerente de uma
marca comunitaria pode requerer a prova de que a marca anterior foi objecto de
uma utilizacdo séria no territério em que é protegida nos cinco anos anteriores a
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publicagio do pedido de marca comunitdria que foi objecto de oposi¢io [acérdio do
Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha
Fernandes/THMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. 11-5233, n.° 34].

Como resulta do acérddo do Tribunal de Justica de 11 de Margo de 2003, Ansul
(C-40/01, Colect., p. I-2439, n.° 43), uma marca é objecto de uso sério quando é
utilizada, em conformidade com a sua fungéo essencial que ¢é garantir a identidade
de origem dos produtos ou servigos para os quais foi registada, a fim de criar ou
conservar um mercado para estes produtos e servicos, com exclusio de usos de
cardcter simbdlico que tenham como tnico objectivo a manutengio dos direitos
conferidos pela marca. Além disso, a condi¢io relativa a utilizagdo séria da marca
exige que esta, tal como ¢é protegida no territério pertinente, seja utilizada
publicamente e com relevincia exterior [acérddo Ansul, n° 37, e acérddo do
Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Margo de 2003, Goulbourn/IHMI —
Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. 11-789, n.° 39].

Nos termos da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95, a prova da utilizagio
deve incidir sobre o local, periodo, importincia e natureza da utilizagio da marca
oponivel.

Além disso, o Tribunal considerou que a utilizacfo séria de uma marca néo pode ser
provada por meio de probabilidades ou presungdes, antes devendo assentar em
elementos concretos e objectivos que provem uma utilizagdo efectiva e suficiente da
marca no mercado em causa (acérddo HIWATT, ja referido, n.° 47).

E 2 luz destas consideracdes que importa apreciar se, no caso em apreco, a Cimara
de Recurso considerou, sem erros de direito, que a interveniente tinha feito prova da
utilizacéo séria das marcas anteriores B e C2 para os produtos «gorduras e 6leos de
motores; lubrificantes» (classe 4), assim como para os produtos «argamassas e
massas de uniformizacio para a construgio» (classe 19). O Tribunal nota, a este
respeito, que a interveniente ndo acusou a Camara de Recurso de ter considerado
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essas marcas anteriores como estando registadas s6 para os produtos relativamente
aos quais, na sua opinido, tinha apresentado provas concretas da utilizagdo e nao
para a categoria completa a que estes produtos pertencem e para os quais tais
marcas anteriores foram registadas. No que respeita a marca anterior C1 e aos
outros produtos referidos pelas marcas anteriores B e C2, nio tendo a interveniente
contraditado as conclusées da Camara de Recurso segundo as quais a utilizagao nao
fora por elas demonstrada, tais conclusdes nao siao objecto do presente litigio.

A titulo liminar, importa indicar que, tendo o pedido de marca comunitéria sido
publicado em 27 de Abril de 1998, o periodo de cinco anos vai de 27 de Abril
de 1993 a 26 de Abril de 1998. Depois, estando as marcas anteriores B e C2
protegidas por registos espanhdis, o territério em causa é o de Espanha. De onde
resulta que a interveniente tem de demonstrar que as suas marcas anteriores foram
utilizadas no mercado espanhol, entre 27 de Abril de 1993 e 26 de Abril de 1998.

A Camara de Recurso considerou, no n.° 14 da decisao impugnada, que nao havia
qualquer razio para duvidar do facto de os catdlogos apresentados pela
interveniente reflectirem a comercializacdo, durante o periodo relevante, dos
produtos mostrados nos catdlogos sob a marca ai reproduzida. Considerou, além
disso, no n.° 16 da decisdo impugnada, que os catdlogos com datas compreendidas
no periodo relevante, que mostram os produtos comercializados pela oponente ¢ a
marca tal como ela é protegida, assim como a forma em que a marca ¢ aplicada nos
produtos, que contém uma lista de representantes da oponente e que fazem a
ligagdo entre a oponente e a marca de que ela ¢ titular, demonstram suficientemente,
para efeitos do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, que a marca anterior
tinha sido objecto de uma utilizacado séria.

Este raciocinio estd errado na medida em que se baseia em presungoes.
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Resulta da jurisprudéncia, referida no n.° 26, supra, que importa analisar se o
interveniente demonstrou, no processo no IHMI, que as suas marcas anteriores B e
C2, tal como protegidas, foram utilizadas, no territério relevante, publicamente e
com relevéncia exterior, a fim de criar ou manter um mercado para os produtos que
essas marcas designam. Nos termos da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95,
esta prova deve incidir, designadamente, sobre a importincia dessa utilizagdo. Por
ultimo, ndo basta que a utilizagdo séria da marca seja provéivel ou credivel, sendo
necessario apresentar a prova dessa utilizacéio.

No caso em apreco, os catilogos apresentados na Cimara de Recurso ndo
demonstram nem o facto de terem sido distribuidos a uma potencial clientela
espanhola, nem a importincia da sua eventual distribui¢do, nem a quantidade de
vendas efectuadas de produtos protegidos pela marca. A interveniente nio forneceu
indicagdes, apoiadas por provas, que permitam retirar conclusdes tteis a este
respeito. Com efeito, a simples existéncia destes catilogos pode, quando muito,
tornar provavel ou credivel o facto de os produtos protegidos pelas marcas
anterjores terem sido comercializados ou, pelo menos, oferecidos no territério
relevante, mas nio o pode provar.

Importa, assim, declarar que a CAmara de Recurso cometeu um erro de direito ao
considerar prova suficiente os catélogos apresentados pela interveniente, sem que
seja necessario decidir as questdes de saber se os catdlogos incluem indicagbes
satisfatérias relativamente aos produtos «gorduras e Oleos de motores» e aos
produtos «argamassas e massas uniformizadoras para a construgdo» ou relativa-
mente ao perfodo da utilizagdo.

Consequentemente, o primeiro fundamento da recorrente é procedente. Assim, a
Cémara de Recurso errou ao dar provimento parcial ao recurso da interveniente da
decisdo da Divisdo de Oposicdo. De onde resulta que hi que anular a decisdo
impugnada na parte em que deu provimento ao recurso da interveniente na Cimara
de Recurso relativamente aos produtos «dleos e gorduras industriais; lubrificantes;
combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminacio»
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(classe 4) e aos produtos «materiais de construgio nao metélicos; tubos rigidos nao
metalicos para a constru¢io; asfalto, pez e betume» (classe 19), contidos no pedido
de marca comunitdria.

Quanto ao segundo fundamento, baseado na violagdo do artigo 8.5 n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente considera que a Camara de Recurso efectuou uma andlise comparativa
errada dos dois sinais em causa.

Em primeiro lugar, as marcas anteriores sio simultaneamente nominativas e
figurativas, consistindo num rectangulo vermelho, azul e branco, dividido em duas
partes iguais, sendo a parte superior constitufda pela inscri¢io «krafft» em branco
sobre fundo vermelho e sendo a parte inferior constituida por uma superficie
branca. Embora a recorrente admita que o elemento distintivo e dominante das
marcas anteriores é a denominagio «Krafft», defende que a Camara de Recurso
considerou, erradamente, que esse elemento grifico era totalmente ignorado e
esquecido pelo consumidor médio.

Em segundo lugar, a recorrente recorda que, segundo a jurisprudéncia, a marca ¢é
apreendida como um todo. O consumidor médio nao procede a uma andlise dos
seus pormenores. Assim, a recorrente refuta a tese da Camara de Recurso segundo a
qual o consumidor espanhol decompord a marca requerida em «vita» e «kraft».
Além disso, supondo que o consumidor proceda a tal decomposigio, nao serd levado
a omitir o termo «vita» para reter apenas o termo «kraft». A este respeito, a
recorrente sublinha que a palavra «vita» ndo é descritiva dos produtos designados
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pela marca requerida. Defende que, embora seja um facto que a parte constitutiva de
uma marca complexa, dotada de cardcter descritivo relativamente aos produtos
designados, néo possa, em principio, ser considerada elemento dominante da marca,
esta tese ndo se aplica ao caso em apreco. Portanto, a palavra «vita» ndo ocupa um
lugar secunddrio. De onde resulta, segundo a recorrente, que as marcas em conflito
apresentam, do ponto de vista dos seus elementos graficos e nominais, diferencas
suficientes para as distinguir.

Em terceiro lugar, a recorrente considera que os sinais em conflito sio
suficientemente diferentes no plano auditivo pelo facto de o sinal requerido se
pronunciar «vitakraft», enquanto o elemento nominal dos sinais anteriores se
pronuncia «krafft».

Por fim, a recorrente considera que também hé uma diferenca conceptual manifesta
entre os sinais em causa. Os sinais anteriores sio entendidos, pelo consumidor
espanhol, como uma simples denominagéo de fantasia. Em contrapartida, o sinal
requerido evoca a ideia de vitalidade (em espanhol: «vitalidad»), e mesmo o
adjectivo «vital» (em espanhol: «vital»).

O IHMI e a interveniente concordam totalmente com o raciocinio da CAmara de
Recurso.

A interveniente sublinha, designadamente, que o prefixo «vita» é uma nogio
corrente, dotada de cardcter distintivo fraco, e que, em espanhol, a silaba ténica, na
prontncia de «vitakraft», recai na silaba «kraft».
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Apreciagdo do Tribunal

Como o primeiro fundamento da recorrente é procedente, importa apreciar
unicamente o risco de confusio entre o sinal requerido e as marcas anteriores Al e
A2 (a seguir «marcas anteriores») que nao estdo sujeitas a exigéncia da prova da
utilizacdo séria, porque, no momento da publicacio do pedido de marca
comunitéria, estavam registadas ha menos de cinco anos (artigo 43.°, n.”* 2 e 3,
do Regulamento n.° 40/94).

Nos termos do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94, apds oposicio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado
quando, devido A sua identidade ou semelhan¢a com a marca anterior e devido a
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
esta protegida.

Segundo jurisprudéncia consolidada, constitui um risco de confuséo o risco de que o
publico 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 confusiao deve ser apreciado
globalmente, segundo a percepgio que o publico interessado tem dos sinais e dos
produtos ou servigos em causa, e atentos todos os factores relevantes do caso em
apreco, nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanga dos sinais e a dos
produtos ou servi¢os designados [v. acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de
9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. 11-2821, n.”® 31 a 33, e a jurisprudéncia
referidal.
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Importa notar que as conclusdes da Camara de Recurso relativas & semelhanga dos
produtos ndo foram contestadas nem pela recorrente nem pela interveniente. A
decisdo do recurso depende, assim, da questdo de saber se existe risco de confusio
devido a semelhanca dos sinais. O exame da semelhanga de sinais diz respeito a
todos os produtos que constam no pedido de marca comunitaria incluidos nas
classes 1 e 3 do acordo de Nice, assim como aos «produtos para absorver, regar e
ligar a poeira» (classe 4) que a Cdmara de Recurso tinha considerado semelhantes s
«preparacOes para limpar, polir, desengordurar e raspar» protegidas pela marca
anterior A2 e incluidas na classe 3.

Como resulta da jurisprudéncia consolidada, a apreciacdo global do risco de
confusio deve, em matéria de semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas
em causa, basear-se na impresséo de conjunto produzida por estas, atendendo, em
especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acérdio do Tribunal de
Primeira Instancia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/THMI — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect.,, p. 11-4335, n.° 47, e
jurisprudéncia referidal.

No que respeita, em primeiro lugar, ao aspecto visual das marcas anteriores, a
Camara de Recurso declarou, correctamente, que o elemento dominante dessas
marcas, apesar do seu caracter figurativo, é constituido pela palavra «Krafft». Com
efeito, os elementos figurativos dos sinais anteriores, a saber, a grafia da palavra
«Krafft», por um lado, e os rectingulos azul e vermelho, por outro, ndo sio
suficientemente importantes para entrar no espirito do consumidor de forma mais
acentuada do que o seu elemento nominal.

Quanto ao sinal requerido, é constituido, para um consumidor hispanéfono, por
uma palavra composta de dois elementos em que o primeiro consiste no termo
«vita» e o segundo no termo «kraft». A Cémara de Recurso considerou,
correctamente, que o consumidor, ao deparar com um sinal nominal, decompde-o
em elementos nominais que lhe sugerem uma significagio concreta ou que se
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parecem com palavras que ele conhece. Assim, o termo «vita» serd entendido, por
um consumidor de lingua espanhola, como fazendo alusio a palavras tais como
«vitalidade» ou «vital» (em espanhol: «vitalidad» ou «vital»). Em contrapartida,
embora o termo «kraft» signifique «for¢a» em certas linguas, entre as quais o
alemao, ndo tem significado concreto na lingua espanhola.

O Tribunal recorda que, regra geral, um termo fantasista chama mais a atengdo do
consumidor [v., neste sentido, acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 23 de
Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Colect., p. 11-4335, n.° 43, confirmado por despacho do Tribunal de Justica
de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI, C-3/03 P, Colect., p. I-3657]. O
Tribunal de Primeira Instincia observou também que, em geral, o piblico ndo
considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa o elemento
distintivo e dominante da impressdo de conjunto que esta da [acorddo do Tribunal
de Primeira Instancia de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI — Anheuser-
-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. 11-2251, n.* 53]. Consideragdes andlogas
aplicam-se a elementos que tém um significado muito geral, sugerindo uma
qualidade positiva atribuivel a uma grande gama de produtos ou de servios
diferentes. O Tribunal considera que, para o publico espanhol, a palavra «vita» se
inclui nesta categoria de elementos.

De onde resulta que, em espanhol, o elemento dominante do sinal requerido ¢é
constituido pela segunda parte, «kraft», porque se trata de um termo fantasista e
porque, para o publico visado, a primeira parte do sinal, «vita», tem um caricter
distintivo mais reduzido.

Quanto ao aspecto fonético, as marcas anteriores pronunciam-se «Kraffts. Em
contrapartida, o sinal pedido contém trés silabas («vi», «ta» e «kraft»). Pelas razoes
expostas nos n.”* 52 e 53, supra, o publico visado entenderd a Gltima silaba do sinal
requerido, a saber, a palavra «kraft», como o elemento preponderante do sinal
nominativo VITAKRAFT.
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De onde resulta que, quer do ponto de vista visual quer do ponto de vista auditivo, o
elemento preponderante do sinal pedido, «kraft», e o elemento nominativo das
marcas anteriores, «Krafft», sdo muito semelhantes ou mesmo idénticos, ndo
implicando os dois «f» da palavra «Krafft» nem uma diferenga fonética perceptivel
nem uma diferenca visual suficiente para afastar os elementos de semelhanca visual
evocados supra.

Quanto ao aspecto conceptual, embora seja verdade que a palavra «vita» evoca a
ideia de «vitalidade» ou o adjectivo «vital», também é um facto que o sinal
VITAKRAFT nédo tem um significado determinado na lingua espanhola. Uma vez
que nem a marca requerida nem as marcas anteriores tém um significado concreto
nessa lingua, ndo se pode detectar nenhuma diferenga conceptual suficiente entre os
dois sinais.

De onde resulta que, para o pudblico visado, constituido por consumidores
hispanéfonos, os sinais em causa sdo semelhantes nos planos visual e fonético.
Uma vez que os produtos referidos pelas marcas em causa sfo idénticos ou muito
semelhantes, a Cimara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de direito ao declarar
a existéncia de um risco de confusdo entre as marcas anteriores que contém o
elemento «Krafft» e a marca requerida VITAKRAFT, no que respeita a todos os
produtos incluidos nas classes 1 e 3 que constam no pedido de marca comunitéria,
assim como aos «produtos para absorver, regar e ligar a poeira» incluidos na classe
4.

Consequentemente, ndo ha que acolher o segundo fundamento da recorrente.

De onde resulta que o recurso é procedente unicamente na parte em que a Cimara
de Recurso considerou, erradamente, que a interveniente apresentou a prova da
utilizagéo séria das marcas anteriores B, relativas aos produtos «gorduras e 6leos de
motores; lubrificantes» (classe 4), e C2, relativa aos produtos «argamassas e massas
uniformizadoras para a construgio» (classe 19). Consequentemente, hd que anular a
decisdio impugnada na parte em que dé provimento ao recurso da interveniente na
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Camara de Recurso relativamente aos produtos «6leos e gorduras industriais;
lubrificantes; combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de
iluminacio» (classe 4) e aos produtos «materiais de construgao nao metalicos; tubos
rigidos ndo metalicos para a construgio; asfalto, pez e betume» (classe 19), contidos
no pedido de marca comunitdria. Quanto ao restante, hd que negar provimento ao
recurso.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no n.° 3 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, o Tribunal
pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma
suporte as suas proprias despesas, se cada parte obtiver vencimento parcial no que
respeita a um ou vdrios fundamentos.

No caso em apreco, a recorrente, assim como o IHMI e a interveniente foram
vencidos relativamente a alguns dos seus pedidos. Consequentemente, cada parte
suportara as suas préprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) A decisio da Quarta Camara de Recurso do Instituto de Harmonizagio no
Mercado Interno (marcas, modelos e desenhos) de 4 de Setembro de 2002
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(processos apensos R 506/2000-4 e R 581/2000-4) é anulada na parte em
que da provimento ao recurso da interveniente na Cimara de Recurso
relativamente aos produtos «6leos e gorduras industriais; lubrificantes;
combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de
ilnminacdo» (classe 4) e aos produtos «materiais de constru¢io nao
metalicos; tubos rigidos niio metalicos para a construcio; asfalto, pez e
betume» (classe 19), contidos no pedido de marca comunitaria.

2) Quanto ao restante, é negado provimento ao recurso.

3) Cada parte suportara as suas proprias despesas.

Pirrung Meij Forwood

Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 6 de Outubro de 2004.

O secretério O presidente

H. Jung J. Pirrung
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