SPAG / IHMI — DANN E BACKER (HOOLIGAN)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccio)
1 de Fevereiro de 2005°

No processo T-57/03,

Société provencale d'achat e de gestion (SPAG) SA, com sede em Marselha
(Franga), representada por K. Manhaeve, advogado, com domicilio escolhido no
Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagiio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por U. Pfleghar e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo as outras partes no processo decorrido na Camara de Recurso do IHMI,
intervenientes neste Tribunal,

* Lingua do processo: alemio,
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Frank Dann e Andreas Backer, residentes em Frankfurt am Main (Alemanha),
representados por P. Baronikians, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisio da Segunda Cémara de
Recurso do THMI de 5 de Dezembro de 2002 (processo R 1072/2000-2), relativa ao
processo de oposicdo respeitante as marcas HOOLIGAN e OLLY GAN,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, juizes,

secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administrador principal,

vista a peticio entregue na Secretaria do Tribunal em 20 de Fevereiro de 2003,

vista a contestagio do IHMI entregue na Secretaria do Tribunal em 12 de Setembro
de 2003,

vista a resposta dos intervenientes entregue na Secretaria do Tribunal em 12 de
Setembro de 2003,

ap6s a audiéncia de 28 de Setembro de 2004,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, Frank Dann e Andreas Backer (a seguir «intervenientes»)
apresentaram um pedido de marca comunitdria ao Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria
(JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

A marca cujo registo foi pedido ¢ o sinal nominativo HOOLIGAN,

Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se na classe 25 na acepgio do
Acordo de Nice relativo 4 Classificagio Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem
a seguinte descrigdo: «vestudrio e chapelaria».

Em 31 de Agosto de 1998, este pedido foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias n.° 65/98.
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Em 30 de Novembro de 1998, a Société provengale d'achat et de gestion (SPAG) SA
(a seguir «recorrente») deduziu oposi¢fo, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento
n.° 40/94, contra a marca requerida, quanto a todos os produtos por ela abrangidos,
baseando-se em duas marcas anteriores de que ¢é titular, a saber:

—  a marca nominativa internacional OLLY GAN n.° 575552, que produz efeitos
nomeadamente na Alemanha, em Espanha, em Itdlia e em Portugal e é relativa
a, nomeadamente, vestuario englobado na classe 25;

— a marca nominativa francesa OLLY GAN n.° 1655245, relativa nomeadamente
ao vestuario englobado na classe 25.

Em 26 de Maio de 1999, os intervenientes solicitaram que a recorrente fizesse prova
do uso sério das marcas anteriores que invocara.

Por decisio de 15 de Setembro de 2000, a Divisdo de Oposigdo do IHMI deferiu a
oposicio com o fundamento de que, em Franga e em Portugal, existia um risco de
confusdo em razio da identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em contlito
e da semelhanca fonética e, consequentemente, conceptual dos sinais nominativos
em causa.

Em 9 de Novembro de 2000, os intervenientes interpuseram recurso paré o IHMI da
decisio da Divisdo de Oposigéo.

Por decisio de 5 de Dezembro de 2002 (processo R 1072/2000-2, a seguir «decisdo
impugnada»), a Segunda Cimara de Recurso do IHMI anulou a decisdo da Divisao
de Oposicdo.
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A Camara de Recurso considerou, em substincia, que o consumidor médio francés
ou portugués tinha conhecimento do significado corrente da palavra inglesa
«hooligan» e da sua ortografia e que pronunciava as marcas em conflito de modo
diferente. A Cémara de Recurso concluiu daqui que ndo existia uma semelhanga
visual, fonética ou conceptual entre os sinais em conflito e, portanto, que nio existia
qualquer risco de confusdo entre as marcas em conflito.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisfo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O THMI e os intervenientes concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Quanto a admissibilidade dos elementos de facto e de direito aduzidos no
Tribunal

Argumentos das partes

O THMI alega, a titulo liminar, que o Tribunal néo tem competéncia, no quadro do
exame da legalidade da decisio impugnada, para reexaminar as circunstincias de
facto & luz de provas nele pela primeira vez apresentadas. E ainda que, ndo tendo a
recorrente contestado na Camara de Recurso a identidade dos produtos em causa, o
uso das marcas, a pertinéncia exclusiva dos territérios francés e portugués e a
auséncia de semelhanca visual entre os sinais em conflito, e tendo invocado pela
primeira vez no Tribunal o elevado cardcter distintivo das marcas anteriores em
causa, tais questdes jé nio podem ser abordadas no Tribunal, pois isso implicaria a
modificacio do objecto do litigio, em violagio do artigo 135.% n.° 4, do Regulamento
de Processo do Tribunal de Primeira Instancia.

A recorrente considera que o argumento relativo ao significado conceptual da marca
OLLY GAN j4 fora anteriormente apresentado no IHML Limita-se a oferecer o
merecimento dos autos no que respeita & admissibilidade dos documentos que
apresentou pela primeira vez no Tribunal, mas pede que um regime idéntico seja
aplicado aos documentos apresentados pela primeira vez pelos intervenientes.

Apreciagdo do Tribunal

O artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94 dispde:

«1. As decisdes das Camaras de Recurso sobre recursos sio susceptiveis de recurso
para o Tribunal de Justica.
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2. O recurso terd por fundamento incompeténcia, pretericio de formalidades
essenciais, violagdo do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma
juridica sobre a sua aplicacfo, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justica é competente para anular e para reformar a decisio
impugnada.

4. O recurso estd aberto a qualquer parte no processo na Camara de Recurso, desde
que a decisfio dessa Cmara néo tenha dado provimento as suas pretensdes.

[.]»

O artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94 dispée:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederi ao exame oficioso dos factos;
contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame
limitar-se-4 as alegagdes de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode ndo tomar em consideragio os factos que as partes ndo tenham
alegado ou as provas que ndo tenham sido produzidas em tempo ttil.»
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H4 que recordar que um recurso interposto no Tribunal ao abrigo do artigo 63.°,
n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 tem por finalidade a fiscalizagio da legalidade das
decisdes das CAmaras de Recurso [v., neste sentido, acérddos do Tribunal de
Primeira Instancia de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01,
Colect., p. 11-5301, n.° 46, e de 22 de Outubro de 2003, Editions Albert René/IHMI
— Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.° 70, e a jurisprudéncia af citada].
No quadro do Regulamento n.° 40/94, e por aplicagdo do artigo 74.° do mesmo
regulamento, esta fiscalizacdo deve ser efectuada por referéncia ao quadro factual e
juridico do litigio submetido & Camara de Recurso [v., por analogia, acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 5 de Margo de 2003, Unilever/THMI (Pastilha
oval), T-194/01, Colect., p. 11-383, n.° 16].

H4 ainda que recordar que decorre da existéncia de continuidade funcional entre as
diferentes instancias do IHMI que, no ambito de aplicagdo do artigo 74.° do
Regulamento n.° 40/94, a Camara de Recurso estd obrigada a fundamentar a sua
decisdo tendo em conta todos os elementos de facto e de direito presentes na
decisdo de que para ela se recorreu e também os elementos apresentados pela ou
pelas partes, quer no processo perante a unidade que decidiu em primeira instincia
quer, unicamente com a ressalva do teor do n.° 2 desta disposi¢do, no préprio
processo de recurso. Em especial, a extensdo do exame que a Camara de Recurso
estd obrigada a efectuar da decisdo de que para ela se recorreu ndo €, em principio,
determinada exclusivamente pelos fundamentos invocados pela ou pelas partes do
processo que nela decorre [v., neste sentido, acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 23 de Setembro de 2003, Henkel/THMI — LHS (UK) (KLEENCARE),
T-308/01, Colect., p. 11-3253, n.°® 29 e 32].

No que se refere ao quadro factual, resulta do artigo 74.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94 que incumbe s partes produzir em tempo ttil, no IHMI, os elementos de
facto que pretendem invocar. Daqui resulta que o THMI ndo pode ser acusado de
qualquer ilegalidade relativamente a elementos de facto que ndo lhe foram
submetidos.

Deste modo, os elementos de facto invocados no Tribunal que ndo tenham
anteriormente sido submetidos a uma das instancias do IHMI devem ser ignorados
[v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 5 de Marco de 2003,
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Alcon/THMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411,
n.”* 61 e 62, confirmado em recurso pelo despacho do Tribunal de Justica de 5 de
Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993; acérdios do Tribunal
de Primeira Instancia de 6 de Margo de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre),
T-128/01, Colect., p. 1I-701, n° 18 ; de 3 de Julho de 2003, Alejandro/THMI —
Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p- 1I-2251, n° 67; de 4 de
Novembro de 2003, Diaz/ITHMI — Granjas Castell6 (CASTILLO), T-85/02, Colect.,
p. 1I-4835, n° 46, e de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS
STATION), T-115/03, Colect., p. 11-2939,, n.° 13].

No que se refere ao quadro juridico, hd que observar que, num processo referente a
motivos relativos de recusa, o exame do IHMI est4, nos préprios termos do
artigo 74.°, n.° 1, in fine, do Regulamento n.° 40/94, limitado as alegacoes de facto e
aos pedidos apresentados pelas partes. Assim, a Camara de Recurso, a0 pronunciar-
-se sobre um recurso de uma decisio que pde termo a um processo de oposicio,
apenas pode fundamentar a sua decisdo nos motivos relativos de recusa que a parte
em causa invocou, bem como nos factos e provas que lhe dizem respeito
apresentados pelas partes [v. acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 22 de
Junho de 2004, Ruiz-Picasso e 0./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02,
Colect,, p. 11-1739, n.° 28, e a jurisprudéncia af citada]. Os critérios de aplicagdo de
um motivo relativo de recusa ou de qualquer outra disposicio invocados como
fundamento dos pedidos formulados pelas partes fazem naturalmente parte dos
elementos de direito submetidos ao exame do IHML. A este respeito, ha que precisar
que uma questdo de direito pode ter de ser decidida pelo IHMI mesmo que nio
tenha sido suscitada pelas partes, se a resolugdo dela for necesséria para garantir a
correcta aplicagdo do Regulamento n.° 40/94 tendo em conta os fundamentos e os
pedidos apresentados pelas partes. Faz, pois, igualmente parte dos elementos de
direito submetidos & Camara de Recurso uma questio de direito que deva ser
necessariamente examinada para a apreciagio dos fundamentos invocados pelas
partes e o deferimento ou indeferimento dos pedidos, mesmo que as partes nio se
tenham exprimido sobre essa questio e mesmo que o IHMI ndo se tenha
pronunciado sobre esse aspecto. Do mesmo modo, quando se sustenta que o IHMI
cometeu uma irregularidade no tratamento dos pedidos das partes, como, por
exemplo, a violagio do principio do contraditdrio, esta alegada irregularidade faz
também parte do quadro juridico do processo.

Daqui resulta que os elementos de direito invocados no Tribunal e que nio foram
anteriormente submetidos as instincias do IHMI néo podem, na medida em que
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digam respeito a uma questio de direito que ndo era necesséria para garantir a
correcta aplicacio do Regulamento n.° 40/94 tendo em conta os fundamentos e
pedidos apresentados pelas partes, afectar a legalidade de uma decisdo da Cmara de
Recurso relativa & aplicacdo de um motivo relativo de recusa, uma vez que néo se
englobam no quadro juridico do litigio tal como submetido & Camara de Recurso.
Assim, tais elementos sdo inadmissiveis. Em contrapartida, quando uma norma
juridica deve ser cumprida ou uma questéo de direito deve ser decidida para garantir
a correcta aplicacio do Regulamento n.° 40/94 tendo em conta os fundamentos e os
pedidos apresentados pelas partes, um elemento de direito relacionado com tal
questio pode ser invocado pela primeira vez no Tribunal.

Hé finalmente que precisar que estas regras quanto & admissibilidade dos elementos
de facto se impdem também ao IHMI e aos intervenientes ao abrigo do artigo 134.°
do Regulamento de Processo, quando actuam no Tribunal [v., no que se refere aos
elementos de prova apresentados por um interveniente, acérddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/THMI — Flabesa
(CONFORFLEX), T-10/03, Colect,, p. 1I-719, n.° 52]. No que respeita aos elementos
de direito, os intervenientes estio sujeitos as regras de admissibilidade que se
aplicam aos recorrentes. Com efeito, o principio da igualdade de armas exige que os
recorrentes e os intervenientes que actuam perante o Tribunal disponham dos
mesmos meios.

No caso vertente, hi que notar que a recorrente ndo apresentou observagdes na
Camara de Recurso. O ITHMI sustenta que o Tribunal ndo pode, por isso, examinar
as questdes ndo submetidas & Camara de Recurso, relativas a identidade dos
produtos em causa, aos territérios relativamente aos quais foi feita prova de um uso
sério das marcas anteriores, & pertinéncia dos territorios escolhidos para a anélise e a
auséncia de semelhanca visual entre os sinais em conflito. Pelas razdes expostas no
n.° 18, supra, este argumento nio pode ser acolhido.

Com efeito, hé que declarar que estas questdes faziam parte do quadro factual e
juridico apresentado & Camara de Recurso. Todas estas questSes foram tratadas pela
Divisdo de Oposicio na sua decisio, em resposta aos argumentos das partes ou por
sua prépria iniciativa, uma vez que tais questdes tinham de ser obrigatoriamente
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resolvidas para decidir a oposigdo. Deste modo, a Camara de Recurso fundamentou
necessariamente, ou deveria ter fundamentado, a sua decisdo quanto a todos os
elementos de facto e de direito que conduziram a decisdo nela impugnada. O mérito
de tais questdes pode, portanto, ser discutido no Tribunal.

Em contrapartida, no que respeita ao forte carcter distintivo das marcas anteriores,
tanto intrinseco como resultante da sua notoriedade, invocado pela recorrente, é
forgoso constatar que, & vista dos autos do processo decorrido no IHMI, a recorrente
nunca arguiu a intensidade deste cardcter distintivo no IHMI, quer perante a Divisio
de Oposicdo quer perante a Camara de Recurso, neste tltimo caso a fortiori, uma
vez que a recorrente ndo compareceu em juizo perante esta Camara.

A este respeito, o Tribunal de Justia declarou que o cardcter distintivo da marca
anterior, em especial a sua notoriedade, deve ser tomado em consideracio para
apreciar o risco de confusdo (acérddo do Tribunal de Justica de 29 de Setembro
de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 24 e parte deciséria). Neste acérdio,
o Tribunal de Justica deu a interpretagio exacta do artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislagGes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cuja
redacgiio é muito andloga a do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.> 40/94.
Além disso, o considerando 7 do Regulamento n.> 40/94 declara que a avaliagéo do
risco de confusio depende, nomeadamente, do «conhecimento da marca no
mercado».

Todavia, diferentemente do que sucedeu nessa directiva, o legislador inscreveu no
Regulamento n.° 40/94 as regras destinadas a reger a actividade da administra¢do
encarregada das marcas, bem como os direitos e obrigagbes das pessoas que
intervém ao nivel dessa administragéo. Assim, de acordo com o artigo 74.°, n.° 1, in
Jine, desse regulamento, o exame em matéria de motivos relativos de recusa estd
limitado &s alegagdes de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. De acordo
com o artigo 74.°, n.° 2, do mesmo regulamento, o IHMI pode ndo tomar em
consideracio os factos que as partes ndo tenham alegado e as provas que ndo
tenham produzido em tempo util. Na medida em que a invocacio do forte caricter
distintivo constitui uma alegagio mista de facto e de direito, ha que fazer uma
distingio consoante o IHMI esteja ou ndo em condi¢des de se pronunciar sobre os
pedidos das partes com base nos documentos que elas lhe apresentaram.
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No que se refere, em primeiro lugar, ao cardcter distintivo resultante da notoriedade
das marcas anteriores, hé que realcar que este cardcter foi exclusivamente invocado
pela recorrente no quadro da apreciagio do risco de confuséo a titulo do artigo 8.°,

‘n.e 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

De acordo com o artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve examinar
qualquer fundamento relativo ao cardcter distintivo de uma marca em razao do seu
renome. Em contrapartida, se néo tiver havido invocacfio por uma parte tanto da
notoriedade das marcas anteriores como das provas desse renome, o IHMI néo pode
ser acusado de néo se ter pronunciado oficiosamente sobre este aspecto. Com efeito,
por um lado, uma vez que o renome de uma marca é, a priori, puramente
conjectural, as partes tém de precisar suficientemente o seu pedido para permitir
que o THMI se pronuncie plenamente sobre as suas pretensdes. Por outro lado, a
apreciagio do renome assenta, em principio, em elementos de facto que as partes
tém o dever de fornecer. Quando a parte que deduz a oposigio pretende prevalecer-
-se do facto de a sua marca ser bastante conhecida, tem o 6nus de apresentar os
elementos de facto e, se for caso disso, de prova que permitam ao IHMI verificar a
materialidade de tal assercéo [acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 22 de
Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Nabeiro Silveira (Galéxia),
T-66/03, Colect., p. II-1765, n.° 32].

H3, pois, que entender que o IHMI ndo tinha o dever de examinar a notoriedade das
marcas anteriores em causa. Com efeito, esta notoriedade ndo fazia parte da
oposicio que lhe fora submetida. O fundamento da recorrente relativo 4 notoriedade
das suas marcas anteriores bem como os documentos a ele relativos devem pois ser
considerados inadmissiveis.

No que se refere, em segundo lugar, ao caracter distintivo intrinseco de uma marca
anterior, h4, inversamente, que declarar que o IHMI tinha o dever de examinar,
sendo caso disso, oficiosamente, esse elemento na sequéncia da dedugio da
oposicio. Com efeito, diferentemente do que sucede com o renome, a apreciagio do
caricter distintivo intrinseco ndo pressupde qualquer elemento de facto que deva ser
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apresentado pelas partes. Além disso, tal apreciacio ndo estd subordinada a
apresentago pelas partes de fundamentos ou argumentos destinados a comprovar
esse cardcter distintivo intrinseco, uma vez que o IHMI pode, por si s6, detectar e
apreciar a sua existéncia com base no exame da marca anterior em que se baseou a
oposicio.

Daqui resulta, no caso vertente, que o caricter distintivo intrinseco das marcas
anteriores da recorrente fazia parte, aquando da anélise do risco de confusio, dos
elementos de direito necessarios para garantir a correcta aplicacio do Regulamento
n.° 40/94 no que respeita ao pedido e aos fundamentos apresentados pela recorrente
no IHMI Em consequéncia, a apreciagfio do argumento da recorrente relativo a esta
matéria deve ser relegada para o exame de mérito.

No que respeita, finalmente, aos elementos de facto apresentados pela primeira vez
neste Tribunal, o THMI ndo identificou anexos da peti¢do relativos a um aspecto
diferente do da notoriedade das marcas anteriores, que ja atrds foi afastado. Resulta,
no entanto, dos autos que os anexos A 7 e A 8, destinados a comprovar que a
evocagiio do conceito de holfgane pelas marcas anteriores OLLY GAN j4 fora
notada, se dedicam muito especialmente a demonstrar a natureza errénea da
apreciagio da Camara de Recurso de que as marcas em causa sdo conceptualmente
diferentes. Mesmo que se entenda que sustentam a critica dos elementos de facto e
de direito que se contém na decisdo impugnada, néo foram submetidos ao IHMI
Deste modo, tais anexos ndo fazem parte do quadro factual submetido & Camara de
Recurso e sdo, portanto, inadmissiveis.

Do mesmo modo, hi que afastar o elemento de facto novo apresentado pelos
intervenientes, que consiste no resultado de uma busca no sitio Internet Google,
uma vez que este elemento nio foi produzido durante o processo administrativo
decorrido no IHMI Ha ainda que rejeitar a afirmagio dos intervenientes de que a
marca requerida goza de um cardcter distintivo elevado em razdo do seu uso
intensivo, wma vez que tal argumento néo foi aduzido no IHML

II- 303



36

37

38

39

ACORDAO DE L. 2. 2005 — PROCESSO T-57/03

Quanto ao mérito

Argumentos das partes

Segundo a recorrente, é pacifico que os produtos abrangidos pelas marcas em
conflito sdo idénticos.

Considera que os sinais em conflito apresentam uma certa semelhanga visual, uma
vez que ambos contém as letras «ol» e terminam pela silaba «gan».

Sustenta que estes sinais sdo foneticamente idénticos ou muito similares. Contesta a
pertinéncia das prontincias dadas pelos diciondrios francés e espanhol referidos pela
Camara de Recurso, por motivo, por um lado, de a palavra francesa ser «houligan» e,
por outro, de a natureza académica destas pronincias ser inapropriada para uma
palavia comum, mesmo familiar. O publico pertinente, constituido pelos
consumidores médios, nomeadamente franceses, espanhdis e portugueses, néo €,
em grande parte, angléfono. Em consequéncia, nio ¢ evidente que saiba pronunciar
e ortografar correctamente a palavra «hooligan». Além disso, aqueles dos referidos
consumidores que falam inglés fazem-no com um acento latino muito pronunciado
que elimina as diferengas entre a prontincia dos sinais nominativos em conflito no
que respeita ao «h» aspirado, ao duplo «o» ou & pausa entre as palavras «Olly» e
«Gany. Os dois sinais em conflito tém, portanto, uma prondncia muito similar.

Acrescenta que os sinais em conflito sdo conceptualmente idénticos ou muito
semelhantes. Em razio da sua semelhanca fonética, tais sinais evocam necessaria-
mente o mesmo conceito de holigane.
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Considera que, de acordo com a jurisprudéncia e com os textos legais, o risco de
confusdo é tanto mais elevado quanto o caricter distintivo intrinseco da marca
anterior se revela importante. Ora, as marcas anteriores em causa tém um forte
cardcter distintivo intrinseco.

Atendendo a que o consumidor médio s6 raramente tem a oportunidade de
proceder & comparagio directa das marcas em conflito, o risco de confusio deve ser
declarado provado [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 15 de Janeiro
de 2003, Mystery Drinks/THMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect.,
p. 11-43].

O IHMI considera, a titulo superabundante relativamente 2 alegada inadmissibili-
dade do argumento relativo & semelhanga visual dos sinais em conflito, que tais
sinais so diferentes, para além dos dois tnicos elementos «ol» e «gan».

Os intervenientes aduzem que ndo hd semelhanca visual entre os sinais em causa. A
marca requerida compde-se de uma sé palavra e possui um duplo «o» como
elemento dominante, enquanto as marcas anteriores se compdem de duas palavras e
possuem o elemento «oll» como elemento dominante.

O IHMI acrescenta que os sinais em conflito séio foneticamente diferentes. A palavra
inglesa «hooligan» ¢ entendida em toda a Comunidade e, em especial, em Franca,
pais no qual entrou na lingua, principalmente em razio do seu emprego no dominio
futebolistico. Tal palavra caracteriza-se pela prontncia inglesa ou, pelo menos, por
uma pronuncia pouco diferente. Assim, existem claras diferencas auditivas entre os
sinais em conflito, em especial no que se refere & prontincia da primeira silaba e a
pausa entre as duas palavras que constituem as marcas anteriores,
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Também os intervenientes consideram que nfo existe uma semelhanca fonética. A
palavra «hooligan» é conhecida e usual em Franga, mesmo com uma grafia
ligeiramente diferente, bem como em Espanha, sendo pronunciada correctamente a
inglesa, Assim, os termos «hooligan» e «Olly Gan» sdo constituidos por sequéncias
vocdlicas diferentes, a saber, respectivamente, [u-i-4] e [0-i-a], e tém um acento
ténico diferentemente situado, pois que incide, respectivamente, na primeira silaba e
na segunda palavra, Para mais, a pausa entre as duas palavras que compdem as

marcas anteriores constitui uma diferenga fonética suficiente.

Segundo o IHMI, uma vez que as marcas anteriores sao desprovidas de significado,
qualquer semelhanca conceptual entre os sinais em conflito estd excluida. Com
efeito, por conhecer a palavra «hooligan», ou mesmo «holigane», e em razéo das
diferencas visuais e fonéticas entre as marcas em causa, o piblico pertinente ndo
pode confundir a palavra «hooligan» com os termos «Olly Gan» [acérdéo do
Tribunal de Primeira Instincia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/
JTHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. 11-4335].

Segundo os intervenientes, néo h4 semelhanca conceptual entre as marcas em causa.
A OLLY GAN ¢ entendida como um nome masculino, sendo entendida como o
nome de um «designer», pratica corrente no dominio da moda, o que exclui outras
associacdes. Em contrapartida, a palavra «hooligan» é amplamente utilizada nos
textos franceses, italianos, portugueses e espanhdis. Assim, qualquer confusdo
conceptual estd excluida.

O IHMI adianta que, uma vez que apenas hd que ter em conta o cardcter distintivo
médio das marcas anteriores, as diferencas entre os sinais em conflito excluem
qualquer risco de confusdo (acérddo MYSTERY, n.° 41, supra).

Os intervenientes contestam a alegacio de que as marcas anteriores sio
particularmente conhecidas.
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Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94, o pedido de
registo de uma marca serd recusado, apds oposiciio do titular de uma marca anterior,
quando, devido & sua identidade ou semelhanca 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
esta protegida.

Segundo jurisprudéncia constante, o risco de confusio quanto & origem comercial
dos produtos ou dos servigos deve ser apreciado globalmente segundo a percepgo
que o publico pertinente tem dos sinais e dos produtos ou servicos em causa e tendo
em conta todos os factores que caracterizam o caso especifico, nomeadamente a
interdependéncia entre a semelhanga dos sinais e a dos produtos ou servigos
designados [v. acérddo 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.°® 29 a 33, e a jurisprudéncia ai citada].

No que se refere & definigio do ptblico pertinente no caso vertente, todas as partes
concordam em considerar que este é constituido, pelo menos, pelos consumidores
médios franceses e portugueses,

Ha que declarar seguidamente que a identidade dos produtos abrangidos pelas
marcas em causa nio é contestada no Tribunal.

No que se refere & semelhanga dos sinais em contlito, resulta da jurisprudéncia que a
apreciagio global do risco de confusdo deve, no que respeita a semelhanga visual,
auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressio de conjunto
produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e
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dominantes (acérddos do Tribunal de Justica de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.e° 25). Hé ainda lugar, aquando da
determinacdo do seu grau de semelhanga visual, auditiva e conceptual, a avaliar,
se for caso disso, a importancia que deve ser dada a estes diferentes elementos,
tendo em conta a categoria de produtos ou servi¢os em causa e as condigbes em que
sio comercializados (acérddo Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 27).

No caso vertente e no que respeita, para comegar, a semelhanga visual dos sinais em
conflito, a Camara de Recurso confirmou a apreciagdo da Divisdo de Oposicéo de
que tais sinais eram visualmente diferentes (n.° 20 da deciséo impugnada). A
recorrente limita-se a declarar que os sinais em conflito tém em comum as letras
«ol» e a sflaba final «gan»,

Ha que observar que a semelhanga visual se limita aos elementos comuns referidos
pela recorrente. Em contrapartida, os sinais em conflito apresentam diferencas
visuais significativas. As marcas anteriores sdo constituidas por duas palavras,
comegando por um «o» e contendo um duplo «l» e um «y». A marca requerida é
constituida por uma s6 palavra, comega por um «h» e contém um duplo «o» e um
«i». E, pois, forcoso concluir que foi correctamente que a Camara de Recurso
considerou que os sinais em conflito eram visualmente diferentes.

No que respeita seguidamente & semelhanga fonética dos sinais em conflito, a
Camara de Recurso considerou que a sua prondncia era diferente segundo os
dicionérios espanhois e franceses. Na audiéncia, o IHMI declarou que as Camaras de
Recurso tinham um conhecimento «interno» da prontincia em diferentes linguas,
atendendo as diferentes nacionalidades dos seus membros. A Camara de Recurso
considerou ainda que, uma vez que os consumidores médios franceses e portugueses
conheciam o significado da palavra «hooligan», relacionada com o futebol, também
conheciam a prontincia dela. A pausa entre as palavras, presente na pronidncia das
marcas anteriores e ausente na prontncia da marca requerida, constitui também
uma diferenca fonética (n.°* 21 e 22 da deciséo impugnada).
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Ha que recordar que a prontincia pelo consumidor médio de uma palavra de uma
lingua estrangeira na sua lingua materna pode ser dificilmente determinada com
precisdo. Em primeiro lugar, ndo é certo que esta palavra seja reconhecida como
estrangeira, sobretudo quando, como no caso vertente no que se refere ao
consumidor francés, foi transformada de acordo com a grafia da lingua de
acolhimento. Assim, a palavra inglesa «hooligan» existe em francés sob a forma
«houligan». Em segundo lugar, mesmo que a origem estrangeira da palavra em causa
seja reconhecida, a sua prontincia nio ¢ obrigatoriamente a da lingua de origem.
Com efeito, uma prontincia correcta de acordo com a lingua de origem supde ndo
apenas que se conhega essa prontincia mas também que se esteja apto a pronunciar
a palavra em causa com o acento correcto. Em terceiro lugar, no quadro da
apreciagio do risco de confuséo, deveria ainda apurar-se se uma fraccio maioritaria
do piblico pertinente tem essa aptidao.

A este respeito, os diciondrios da lingua do publico pertinente podem, em principio,
ser tidos em consideragio tanto pela primeira instancia do IHMI como pelas
Céimaras de Recurso, mesmo sem terem sido submetidos s partes, uma vez que
constituem, & priori, elementos notdrios. Estes diciondrios fornecem uma indicacéio
pertinente da prontincia correcta da palavra em causa na lingua de acolhimento,
mesmo que nada garanta que essa proniincia correcta seja a realmente praticada na
linguagem corrente. Além disso, o conhecimento que as diferentes instincias do
IHMI possuem, em razéo das diversas nacionalidades dos seus agentes ou membros,
pode eventualmente vir a confirmar os elementos destinados a definir a pronincia
do consumidor médio. '

No que respeita ao conhecimento fonético da palavra «hooligan» pelo publico
pertinente, a Camara de Recurso considerou com razio que esse puiblico conhecia a
palavra em razio do seu emprego usual no dominio futebolistico. Considerou ainda
com razdo que a primeira silaba dessa palavra seria @ priori pronunciada em francés
«ou». A Caimara de Recurso podia validamente considerar que o consumidor francés
conhecia quer o termo inglés «hooligan» e a prontincia basica que lhe est4 associada
quer o termo francés «houligan» tal como consta do diciondrio francés a que se faz
referéncia na decisio impugnada. Com efeito, a fracgio do publico pertinente
francés que ndo conhece a palavra francesa e que pronuncia a palavra inglesa a
maneira francesa apesar da sua origem manifestamente estrangeira €, inversamente,
provavelmente pequena. Deste modo, mesmo que as VOgais «ou» e «o» sejam
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vizinhas, provocam uma diferenca fonética entre as marcas em conflito. No que se
refere, em contrapartida, ao consumidor portugués, o raciocinio da Cimara de
Recurso é prejudicado pelo facto de se ter erradamente apoiado num dicionario
espanhol, sem pertinéncia no que se refere a lingua falada por este consumidor.
Além disso, a CAmara de Recurso sublinhou, com razdo, que o facto de as marcas
anteriores serem constituidas por duas palavras, enquanto a marca requerida é
formada por uma s6, constitufa também uma diferenga fonética pertinente entre as
marcas em conflito.

H no entanto que realcar que nada indica que as silabas «li» da marca requerida e
«ly» das marcas anteriores sejam pronunciadas de um modo diferente pelo publico
pertinente. Do mesmo modo, qualquer que seja 0 modo de a pronunciar, a silaba
«gany, comum &s marcas em conflito, serd entendida de modo idéntico pelo publico
pertinente. Também nada indica que a inicial «h» da marca requerida e a efectiva
diferenca de acento ténico quando as marcas em conflito séo pronunciadas em
lingua inglesa permitam ao ptblico pertinente, francés e portugués, diferenciar
foneticamente as marcas em conflito, tal como pronunciadas por esse publico.

Em conclusio, uma vez que as semelhangas fonéticas sdo mais importantes que as
diferencas, as marcas HOOLIGAN e OLLY GAN apresentam uma semelhanca
fonética para o publico pertinente. A Camara de Recurso cometeu, portanto, um
erro de apreciacio ao considerar que os sinais em conflito sio foneticamente
diferentes para os consumidores médios francés e portugués.

No que respeita, finalmente, & semelhanga conceptual dos sinais em conflito, a
Camara de Recurso considerou que, uma vez que tal semelhanca se baseou, na
decisio da Divisdo de Oposicio, apenas na semelhanga fonética, a auséncia desta
Gltima semelhanga implicava o afastamento de qualquer semelhanga conceptual.
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Uma vez que este raciocinio parte de uma premissa que foi anteriormente
considerada errada, hi que declarar ainda que a decisdo impugnada est4 errada neste
ponto.

Todavia, a conclusdo da Cimara de Recurso de que as marcas em conflito sio
conceptualmente diferentes esta correcta.

E evidente, por um lado, que a marca requerida é intrinsecamente baseada no
conceito de holigane. Além disso, ndo se contesta que este conceito é conhecido dos
consumidores médios francés e portugués, nomeadamente em razio da sua
utilizagdo no dominio futebolistico. Deste modo, a marca requerida serd certamente
compreendida e assimilada neste sentido pelo ptiblico pertinente. Por outro lado, os
termos das marcas anteriores nio tém a priori qualquer significado e evocam em
primeiro lugar um nome préprio e um nome de familia. Este tltimo conceito estd
amplamente espalhado no sector do vestuério e serd, pois, plenamente assimilado
pelo publico pertinente, de modo que as marcas anteriores serdo memorizadas nesse
sentido. S6 indirectamente, e estritamente de um ponto de vista fonético, podera ser
feita uma associagdo, no espirito do publico pertinente, entre as marcas anteriores e
o conceito de holigane. Esta associagio assentaria no entanto numa confusio prévia
das marcas em conflito, em razdo da sua semelhanca fonética. Ora, a percepgio
visual das marcas anteriores estabelecerd imediatamente uma distincia entre o
conceito de holigane e tais marcas. A este respeito, a CAmara de Recurso considerou
correctamente que, em geral, a aquisi¢fio de uma pega de vestudrio implica o exame
visual das marcas (n.° 23 da decisio impugnada). O consumidor médio memorizard
portanto as marcas anteriores de acordo com o conceito do nome de familia e do
nome préprio,

Nesta fase do raciocinio, hi que examinar o argumento da recorrente de que as
marcas anteriores sdo dotadas de um forte cardcter distintivo intrinseco. Como ja
acima foi exposto, as marcas anteriores sdo construidas de um modo que serd
compreendido pelo puiblico pertinente como a associagdo de um nome préprio com
um nome de familia. Este conceito é banal no sector do vestudrio. Além disso, nada
indica que o nome préprio e o nome de familia escolhidos possam ser considerados
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particularmente significativos aos olhos do piiblico pertinente. Néo pode, portanto,
afirmar-se que as marcas anteriores tenham um forte caracter distintivo intrinseco.

Deste modo, no quadro da apreciagio global da semelhanga dos sinais em contlito,
h4 que considerar que a Camara de Recurso concluiu com razio, apesar do erro de
apreciagiio no que respeita & auséncia de semelhanga fonética, que a diferenca visual
entre tais sinais e a auséncia de semelhanga conceptual implicam uma auséncia de
semelhanca dos referidos sinais.

No quadro da apreciagio global das marcas em conflito, a Camara de Recurso
concluiu pois correctamente, no n.° 23 da decisio impugnada, que o ptblico
pertinente nio seria levado a confundir a marca requerida com as marcas anteriores,
particularmente no dominio do vestuario.

Face a tudo o que precede, ha que negar provimento ao recurso.

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, ha que condené-la nas despesas, de acordo com o requerido pelo IHMI
e pelos intervenientes.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas,

Pirrung Forwood Papasavvas

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 1 de Fevereiro de 2005.

O sccretdrio O presidente

H. Jung J. Pirrung
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