ACORDAO DE 23. 2. 2006 — PROCESSO T-194/03

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)
23 de Fevereiro de 2006 *

No processo T-194/03,

I1 Ponte Finanziaria SpA, com sede em Scandicci (Itdlia), representada por P. L.
Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMLI), representado por M. Buffolo e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

* Lingua do processo: italiano.
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Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
com sede em Numana (Itdlia), representada por D. Marchi, advogado,

interveniente,

que tem por objecto um recurso interposto contra a decisdo da Quarta Camara de
Recurso do THMI de 17 de Margo de 2003 (processo R 1015/2001-4), relativa a um
processo de oposicio entre Il Ponte Finanziaria SpA e Marine Enterprise Projects —
Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Mengozzi e 1. Wiszniewska-Bialecka, juizes,

secretario: J. Palacio Gonzéilez, administrador principal,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 30 de
Maio de 2003,

vista a resposta entrada na Secretaria do Tribunal em 1 de Outubro de 2003,

vistas as alegacdes da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal em 29 de
Setembro de 2003,

apés a audiéncia de 26 de Qutubro de 2005,
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profere o presente

Acérdio

Quadro juridico

O artigo 15.°, n.°* 1 e 2, do Regulamento n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, determina:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular nao tiver utilizado
seriamente a marca comunitaria na Comunidade, para os produtos ou servicos para
que foi registada, ou se essa utilizagdo tiver sido suspensa por um periodo
ininterrupto de cinco anos, a marca comunitéaria sera sujeita as sangdes previstas no
presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua ndo
utilizacio.

2. Sao igualmente consideradas como ‘utilizacdo’, na acepc¢ao do n.° 1:

a) O emprego da marca comunitaria sob uma forma que difira em elementos que
ndo alterem o caracter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;
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O artigo 43.°, n.”® 2 e 3, do Regulamento n.> 40/94, esta assim redigido:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitéria anterior que tenha
deduzido oposigdo provara que, nos cinco anos anteriores a publicacio do pedido de
marca comunitdria, a marca comunitdria anterior foi objecto de uma utilizagdo séria
na Comunidade em relacdo aos produtos ou servigos para que foi registada e em que
se baseia a oposi¢do, ou que existem motivos justificados para a sua nao utilizacio,
desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada ha, pelo menos, cinco anos.
Na falta dessa prova, a oposicio sera rejeitada. Se a marca comunitaria anterior tiver
sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou servigos para que foi registada,
6 se considera registada, para efeitos de anilise da oposigdo, em relacio a essa parte
dos produtos ou servigos.

3. O n.o° 2 é aplicavel as marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alinea a), do
artigo 8, partindo-se do principio de que a utilizacdo na Comunidade é substituida
pela utilizacdo no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre
protegida.»

A regra 22, «Prova de utilizagdo», n.®* 1 a 3, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da
Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995, relativo a execucdo do Regulamento
n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), determina:

«1. No caso de, em conformidade com os n.”* 2 ou 3 do artigo 43° do regulamento,
o opositor ter de provar a utilizacdo ou a existéncia de motivos justificados para a
ndo utilizacdo, o Instituto convida-lo-4 a fornecer a necessaria prova no prazo por
ele fixado. Se o opositor ndo fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto
rejeitara a oposicao.
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2. As indicagdes e comprovativos para fornecimento da prova da utilizacdo devem
consistir em indicactes relativas ao local, periodo, extensio e natureza da utilizacio
da marca oponivel em relacdo aos produtos e servicos para os quais se encontra
registada e nos quais se baseia a oposicio e em comprovativos dessas indicagbes, em
conformidade com o disposto no n.° 3.

3. Os comprovativos devem de preferéncia limitar-se a apresentacdo de documentos
justificativos e de elementos como embalagens, rétulos, tabelas de precos, catalogos,
facturas, fotografias, anincios de jornais e declaragdes escritas referidas no n.° 1,
alinea f), do artigo 76.° do regulamento.»

Antecedentes do litigio

Em 24 de Setembro de 1998, a sociedade Marine Enterprise Projects — Societa
Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (a seguir «interveniente») apresentou um
pedido de marca comunitaria ao Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.° 40/94.

A marca cujo registo foi pedido € o sinal figurativo que a seguir se reproduz:
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Os produtos para os quais este registo foi pedido incluem-se nas classes 18 e 25, na
acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos
Servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e
correspondem a seguinte descricdo:

— classe 18: «Couro e imitagdes de couro, produtos nestas matérias nio incluidos
noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva,
chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

— classe 25: «Vestudrio, calcado, chapelaria»

Este pedido foi publicado no Boletim das Marcas Comunitdrias n.° 47/99, de 14 de
Junho de 1999.

Em 7 de Setembro de 1999, a sociedade Il Ponte Finanziaria SpA (a seguir
«recorrente») apresentou oposicdo ao registo da marca requerida com base no
artigo 8., n° 1, aliena b), do Regulamento n.c 40/94.
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A oposiciao baseou-se nos seguintes registos nacionais anteriores:

— registo italiano n.° 370836, com efeitos a contar de 11 de Maio de 1979, para os
produtos correspondentes a designacdo «vestudrio» incluidos na classe 25, do
sinal figurativo a seguir reproduzido:

Bridge

— registo italiano n.° 704338, com efeitos a contar de 15 de Julho de 1964, para os
produtos correspondentes a designacio «artigos de vestudrio, incluindo botas,
sapatos e pantufas», incluidos na classe 25, do sinal figurativo a seguir
reproduzido:
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— registo italiano n.° 606709, com efeitos a contar de 22 de Outubro de 1990, para
os produtos correspondentes a designacdo «peugas e gravatas», incluidos na
classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:

OLD BRIDGE

— registo italiano n.° 593651, com efeitos a contar de 12 de Junho de 1990, para os
produtos correspondentes a designacio «couro e imitagdes de couro, produtos
nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas e maletas
de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria»,
incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a designacio
«vestudrio, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25, do sinal figurativo a
seguir reproduzido:
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— registo italiano n.° 642952, com efeitos a contar de 14 de Junho de 1994, para os

produtos correspondentes a designacdo «vestuario, calcado, chapelaria»,
incluidos na classe 25, do sinal nominativo THE BRIDGE;

registo italiano n.° 704372, com efeitos a contar de 22 de Junho de 1994, para os
produtos correspondentes a designacio «couro e imitagdes de couro, produtos
nestas matérias nao incluidos noutras classes, peles de animais, malas e maletas
de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria»,
incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a designacio
«vestuario, calcado, chapelaria», 1nclu1dos na classe 25, do sinal tridimensional a
seguir reproduzido: v TR A St

.‘:_ Pl 1; :E:“‘UGE_ ™.

pao 4
. ¥

registo italiano n.° 633349, com efeitos a contar de 22 de Junho de 1994, para os
produtos correspondentes a designagio «couro e imitagdes de couro, produtos
nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas e maletas
de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria»,
incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a designacio
«vestuario, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25, do sinal tridimensional a
seguir reproduzido:

— registo italiano n.° 710102, com efeitos a contar de 7 de Dezembro de 1994, para

os produtos correspondentes a

designacdo «couro e imitacdes de couro,

produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas
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e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e
selaria», incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a
designacdo «vestudrio, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25, do sinal
nominativo FOOTBRIDGE;

— registo italiano n.° 721569, com efeitos a contar de 28 de Fevereiro de 1996, para
os produtos correspondentes a designacio «couro e imitacdes de couro,
produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas
e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e
selaria», incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a
designacdo «vestudrio, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25, do sinal
figurativo a seguir reproduzido:

THE BRIDGE

WAYPRPARRER

— registo italiano n.° 630763, com efeitos a contar de 24 de Dezembro de 1991,
para os produtos correspondentes a designacdo «couro e imitacdes de couro,
produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas
e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e
selaria», incluidos na classe 18, e para os produtos correspondentes a
designacdo «vestuario, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25, do sinal
nominativo OVER THE BRIDGE;
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— registo italiano n.° 642953, com efeitos a contar de 26 de Outubro de 1994, para
os produtos correspondentes a designacio «couro e imitacbes de couro,
produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes, peles de animais, malas
e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e
selaria», incluidos na classe 18, do sinal nominativo THE BRIDGE.

Por decisido de 15 de Novembro de 2001, a Divisao de Oposicao do IHMI rejeitou a
oposicao considerando que, apesar da interdependéncia entre o grau de semelhanca
dos produtos em causa e o grau de semelhanca dos sinais em conflito, qualquer risco
de confusdo, na acep¢ido do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94,
podia ser razoavelmente excluido atendendo as dissemelhancas entre eles nos planos
fonético e visual.

Em 3 de Dezembro de 2001, a recorrente interpds recurso da decisio da Divisdo de
Oposicao.

Por decisao de 17 de Marco de 2003, a Quarta Camara de Recurso do IHMI negou
provimento ao recurso (a seguir «decisdo impugnada»). Comecou por excluir da sua
apreciacado os registos anteriores n.”® 370836, 704338, 606709 e 593651, com o
fundamento de que a utilizacio das marcas correspondentes ndo fora comprovada
(decisfo impugnada, n.°® 12 e 13). Excluiu também o registo anterior n.° 642952, em
razdo da insuficiéncia das provas da utilizacdo da marca correspondente produzidas
pela oponente (decisao impugnada, n.° 14). A Camara de Recurso comparou as seis
outras marcas anteriores, cobertas pelos registos n.%® 704372, 633349, 710102,
721569, 630763 € 642953, com a marca pedida, para decidir no sentido da auséncia
de qualquer semelhanga, tanto conceptual como visual e fonética, entre elas (decisdo
impugnada, n.°® 16 e segs.). Concluiu, portanto, pela inexisténcia de um risco de
confuso entre as marcas em conflito, na acepc¢io do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, negando qualquer pertinéncia, no caso vertente, ao principio
da interdependéncia entre a semelhanca dos produtos e a semelhanca dos sinais,
tendo em conta a inexisténcia, entre as marcas em conflito, do grau minimo de
semelhanca exigivel para justificar a aplicacdo do referido principio (decisdo
impugnada, n.° 25).
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Pedidos das partes

Na sua peticio, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;

— ordenar ao IHMI que indefira o pedido de registo da interveniente;

— condenar o THMI nas despesas.

Na audiéncia, a recorrente declarou renunciar ao segundo dos seus pedidos, o que

foi registado na acta da audiéncia.

O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

As acusacoes feitas pela recorrente em apoio do seu pedido de anulacdo podem ser
agrupadas em dois fundamentos, relativos, por um lado, & violagdo do artigo 8.°,
n° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e, por outro, a violagio do artigo 15.°, n.° 2,
alinea a), e do artigo 43.°, n.°® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, bem como da regra
22 do Regulamento n.° 2868/95.

Quanto ao fundamento relativo a violacdo do artigo 15.° n.° 2, alinea a), e do
artigo 43.5, n.”* 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, bem como da regra 22 do
Regulamento n.° 2868/95

Argumentos das partes

Em primeiro lugar, a recorrente alega que foi erradamente que a Camara de Recurso
baseou a sua apreciacio relativa ao risco de confusio unicamente nas marcas
anteriores THE BRIDGE e THE BRIDGE WAYFARER, afastando as outras marcas
de que a recorrente ¢é titular e excluindo, quanto a todas as marcas anteriores, a
proteccdo especifica que cabe as «marcas de série». A recorrente sublinha que as
marcas anteriores, que foram afastadas pela Camara de Recurso foram registadas
menos de cinco anos antes da apresentacio da oposicdo e que, em consequéncia,
nio estdo sujeitas a prova de utilizacdo na acepcido do artigo 43.° do Regulamento
n.° 40/94. Deste modo, as referidas marcas anteriores deviam ter sido tidas em conta
pela Camara de Recurso pelo simples facto do seu registo.

Em segundo lugar, a recorrente sustenta que foi em violacdo da regra 22 do
Regulamento n.° 2868/95 que a Camara de Recurso excluiu da sua apreciacio do
risco de confusdo a marca nominativa THE BRIDGE, para a classe 25, coberta pelo
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registo n.° 642952, com o fundamento de que a sua utilizacio nao fora
suficientemente comprovada. A recorrente observa, a este respeito, que a referida
regra inclui os catdlogos e os antncios publicitirios entre os documentos
justificativos que podem ser reproduzidos para fazer prova da utilizagdo de uma
marca. Ora, para provar a utilizacio séria e efectiva da referida marca, ela apresentou
a Camara de Recurso, nos termos da mencionada regra, varias insercoes
publicitarias, bem como os seus catédlogos. Estes documentos justificativos foram
erradamente considerados insuficientes pela Camara de Recurso. Para todos os
efeitos Uteis, a recorrente fez entrega de novos documentos relativos a utilizacao da
referida marca.

Em terceiro lugar, a recorrente afirma que foi erradamente que a Camara de Recurso
afastou da sua aprecia¢do do risco de confusdo marcas anteriores figurativas
cobertas pelos registos n.°® 370836, 704338, 606709 e 593651, com o fundamento de
que a sua utilizacdo nio fora provada. Segundo a recorrente, as marcas anteriores
em causa devem ser qualificadas de «marcas defensivas», na acepcio do Decreto
Real italiano n.° 929, de 21 de Junho de 1942, alterado (a seguir «lei das marcas
italiana»), estando excluidas, ao abrigo do artigo 42.°, n° 4, da referida lei, da
extincdo pela sua ndo utilizagdo. A recorrente sublinha que as marcas ditas
«defensivas» tém por finalidade ampliar o &mbito de proteccdo da marca principal
contra o risco de confusdo, permitindo ao seu titular opor-se ao registo de uma
marca que, em si mesma, nio seja suficientemente semelhante 4 marca principal
para permitir afirmar a existéncia de um risco de confusio. Segundo a recorrente, a
Céamara de Recurso entendeu erradamente que as marcas anteriores em causa nao
constituiam «marcas defensivas», na medida em que ndo tinham sido registadas
simultinea ou posteriormente a4 marca anterior principal. A este respeito, a
recorrente observa, por um lado, que a Camara de Recurso ndo teve em conta a
circunstancia de a recorrente ter obtido a cessdo, por terceiros, dos registos
n.°® 704338 e 607909 precisamente com o fim de os utilizar como «marcas
defensivas» e, por outro lado, de os registos de todas as marcas cujo cardcter
«defensivo» a recorrente invoca serem, de qualquer modo, posteriores tanto ao
registo italiano da marca THE BRIDGE MADE IN ITALY, que remonta a 1975 e
sobre o qual a oposicéo néo se baseou, como a utilizacdo de facto da marca anterior
THE BRIDGE, que remonta aos anos 70.
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Finalmente, no que se refere, em especial, ao registo n.° 370836, a recorrente
sustenta que as provas da utilizacdo da marca anterior THE BRIDGE devem ser
consideradas adequadas a provar igualmente a utilizacdo da marca anterior coberta
por aquele registo, a qual s6 se diferencia da marca THE BRIDGE por uma variagio
insignificante. A este respeito, a recorrente recorda que, de acordo com o artigo 15.°,
n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 40/94, o emprego de uma marca comunitéria sob
uma forma que difira em elementos que ndo alterem o caracter distintivo da marca
na forma sob a qual foi registada vale utilizacao dessa marca. Foi por isso em
violacdo do artigo 15.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 40/94 que, segundo a
recorrente, a Camara de Recurso afastou da sua apreciacio do risco de confusio a
marca anterior BRIDGE com o fundamento de que a sua utilizacio ndo fora
provada.

Quanto a primeira acusacido da recorrente, o IHMI responde que, para poder
invocar o conceito de «marcas de série», a recorrente deveria ter feito a prova da
utilizacdo de todas as suas marcas, o que ndo fez.

No que se refere a segunda acusagio, o IHMI responde que a Camara de Recurso
apreciou correctamente os meios de prova produzidos pela recorrente ao considerar
que eram insuficientes para provar a utilizacdo da marca nominativa THE BRIDGE
coberta pelo registo n.° 642952,

Finalmente, no que diz respeito a terceira acusacio da recorrente, o IHMI sublinha
que resulta do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 que a utilizacdo da marca
anterior é uma condicio necessaria para que a oposicio ao registo de uma marca
comunitaria mais recente possa ser acolhida. O IHMI faz ainda notar que a
proteccdo da «marca defensiva» ndo é imposta pela Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacbes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1), e que o seu
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reconhecimento nio é compativel com a regulamentagdo comunitéria em matéria
de marcas.

Em primeiro lugar, a interveniente sublinha que a recorrente tinha a obrigacio de
provar a utilizagdo de todas as suas marcas para fundar a sua tese de que era titular
de «marcas de série».

Em segundo lugar, alega que a Camara de Recurso afastou correctamente da sua
apreciacio a marca anterior THE BRIDGE, protegida pelo registo n.° 642952. A este
respeito, observa que as informacoes relativas a artigos cobertos por uma marca que
constam dos catdlogos ou dos antncios publicitirios ndo fornecem, em si mesmas,
qualquer elemento sobre a importincia quantitativa da utilizacio dessa marca,
devendo tais informagdes ser completadas por outros documentos susceptiveis de
provar uma difuséo alargada e importante da marca no territério em causa. No caso
vertente, a Camara de Recurso teve certamente em conta, segundo a interveniente, o
facto de a recorrente ter produzido um unico catalogo Outono/Inverno 1994-1995 e
algumas inser¢des publicitarias de 1995, o que pode razoavelmente leva-la a concluir
que a marca em questdo fora objecto de uma utilizacio puramente simbodlica.

No que se refere, finalmente, a acusacéo da recorrente relativa a violacdo das suas
«marcas defensivas», a interveniente retorque que a ampliacdo da protecgdo de uma
marca por meio das «marcas defensivas» pressupde a existéncia de uma marca
principal, de modo que, para ser qualificada de «defensiva», uma marca deve ser
registada simultaneamente ou ap6s o depédsito da marca principal, e ndo numa data
anterior. A interveniente faz ainda notar, por um lado, que os registos anteriores
n.”® 370836 e 704338 foram obtidos para produtos incluidos na classe 25, enquanto
o essencial do comércio da recorrente diz respeito a produtos incluidos na classe 18,
e, por outro, que as «marcas defensivas» devem, em regra, apresentar unicamente
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uma ligeira variante relativamente a marca principal, enquanto as marcas anteriores
que a recorrente invoca como sendo «defensivas» diferem de modo importante da
marca anterior principal THE BRIDGE.

Apreciacio do Tribunal

\

No que se refere a primeira acusacdo da recorrente, hd que notar que,
contrariamente ao que esta sustenta, a Camara de Recurso baseou a sua apreciagio
do risco de confusdo na comparacio entre a marca pedida e as seis marcas
anteriores correspondentes aos registos n.°® 704372, 633349, 710102, 721569,
630763 e 642953. No n.° 11 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso afirmou
expressamente que as referidas marcas anteriores ndo estavam sujeitas a prova de
utilizacdo prevista no artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, dado que o periodo de
cinco anos posterior ao seu registo, referido nesta disposi¢do, ainda néo tinha
terminado. Concluiu assim que as seis marcas referidas deviam ser tidas em
consideracdo para apreciar a existéncia de um risco de confusdo com a marca
requerida, quanto a todos os produtos para que tinham sido registadas. Esta
conclusio foi confirmada no n.° 15 da decisdo impugnada.

Foi s6 quando examinou o argumento da recorrente de que devia considerar-se que
as marcas anteriores faziam parte de uma «familia de marcas» e, portanto, deviam, a
esse titulo, beneficiar de uma proteccio alargada que a Camara de Recurso
constatou, com base na sua apreciacdo dos elementos de prova produzidos pela
recorrente, que os diferentes produtos comercializados por esta «eram promovidos e
vendidos essencialmente sob a marca THE BRIDGE e, em menor propor¢io, sob a
marca figurativa THE BRIDGE WAYFARER», de modo que, no mercado, o
consumidor italiano s6 estava efectivamente confrontado com estas duas marcas
anteriores (n.° 22 da decisao impugnada). Baseando-se nesta constatagdo, a Camara
de Recurso concluiu que a protecgao alargada invocada pela recorrente, relacionada
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com a existéncia de uma alegada «familia de marcas», nao se justificava no caso
vertente, dado que o simples registo de numerosas marcas niao acompanhado pela
utilizacdo destas no mercado nio bastava para fundar um tal conceito.

A acusagdo em questdo visa, na realidade, contestar esta conclusdo da Camara de
Recurso e a constatacdo com base na qual ela se baseou. Dado que pde em causa
apreciacbes da Camara de Recurso efectuadas no quadro da analise de mérito da
existéncia de um risco de confusdo entre os sinais em conflito, esta acusacio deve
ser examinada no quadro da andlise do fundamento relativo a violacdo do artigo 8.°,
n° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Pela sua segunda acusacio, a recorrente sustenta que foi com violagio da regra 22 do
Regulamento n.° 2868/95 que a Camara de Recurso excluiu da sua apreciacio do
risco de confusio a marca nominativa THE BRIDGE, coberta pelo registo
n.° 642952, com o fundamento de que a sua utilizacio nao fora suficientemente
comprovada.

Segundo o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, conjugado com o n.° 3 do
mesmo artigo, o titular de uma marca nacional anterior que tenha deduzido
oposicdo provara, a pedido do requerente, que, nos cinco anos anteriores a
publicacio do pedido de marca comunitéria, a marca nacional anterior foi objecto de
uma utilizacio séria no Estado-Membro em que se encontra protegida em relagéo
aos produtos ou aos servicos para que foi registada. Nos termos do n.° 2 da regra 22
do Regulamento n.° 2868/95, «[a]s indicagdes e os comprovativos para fornecimento
da prova da utilizagio devem consistir em indicacdes relativas ao local, periodo,
extensdo e natureza da utilizacdo da marca oponivel em relacio aos produtos e
servigos para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposicao [...]».
Os catalogos e os antincios nos jornais incluem-se entre os documentos justificativos
que podem ser produzidos a titulo de prova de utilizagio ao abrigo do n.° 3 da regra
em causa.
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Importa referir, em primeiro lugar, que uma utilizacio séria pressupde uma
utilizacdo real da marca, no mercado em causa, para identificar produtos ou
servi¢os. Assim, cabe considerar que uma utilizagdo séria se opde a uma utilizagio
minima e insuficiente para se poder entender que uma marca é real e efectivamente
utilizada num determinado mercado. Mesmo que o titular tenha a intengio de
utilizar realmente a marca, se esta ultima ndo estiver objectivamente presente no
mercado de modo efectivo, constante no tempo e estivel no que diz respeito a
configuracdo do sinal, de uma forma que ndo possa ser considerada pelos
consumidores como uma indicagio de origem dos produtos ou dos servigos em
causa, ndo existe utilizacio séria da marca [acérddos do Tribunal de Primeira
Instancia de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/THMI —
Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. 11-5233, n.° 36, e de 9 de Julho de 2003,
Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GEORGIO AIRE), T-156/01,
Colect., p. 11-2789, n.° 35].

No caso vertente, a recorrente devia demonstrar a utilizacdo em Itilia da marca
nominativa THE BRIDGE, registada para os produtos correspondentes a designacdo
«vestuario, calcado, chapelaria», incluidos na classe 25. Além disso, essa prova devia
ser feita quanto ao periodo de cinco anos que precedeu a data de publicagio do
pedido de marca, isto é, quanto ao periodo de 14 de Junho de 1994 a 14 de Junho
de 1999.

Resulta da andlise da documentacdo contida nos autos do IHMI remetidos ao
Tribunal que as tnicas provas produzidas pela recorrente relativamente a utilizacdo
da marca nominativa anterior THE BRIDGE para os artigos da classe 25 consistem
num catdlogo Outono/Inverno 1994-1995 e em antincios publicitirios publicados
em 1995. Os demais catdlogos apresentados pela recorrente nio sio datados.

Hé que observar que as provas produzidas pela recorrente sdo muito limitadas no
que respeita a 1994 e inexistentes quanto aos anos de 1996 a 1999.
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Nestas circunstincias, hd que considerar que as provas produzidas pela recorrente,
independentemente da sua aptiddo para fornecer elementos sobre a importincia
quantitativa da utilizacio da marca em causa, ndo demonstram que esta tenha
estado presente no mercado italiano de modo constante, para os produtos para os
quais foi registada, no decurso do periodo de cinco anos que precedeu a data de
publicacdo do pedido de marca, contrariamente ao que exige o artigo 43.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 40/94, conjugado com o n.° 3 do mesmo artigo.

Daqui resulta que foi correctamente que a Camara de Recurso considerou que a
utilizagio séria da referida marca para os produtos em causa nédo fora provada.

Além disso, os documentos apresentados pela recorrente pela primeira vez neste
Tribunal sdo inadmissiveis e devem, portanto, ser ignorados. Com efeito, segundo
jurisprudéncia constante do Tribunal, o recurso para ele interposto tem por
finalidade a fiscalizagdo da legalidade das decisbes das Camaras de Recurso do
IHMI, na acepcdo do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94. Deste modo, nio é
funcdo do Tribunal reexaminar as circunstincias de facto a luz das provas nele
apresentadas pela primeira vez [acérdios do Tribunal de Primeira Instincia de 6 de
Margo de 2003, DaimlerChrysler/THMI (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/IHMI —
Granjas Castellé (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.° 46; de 13 de Julho
de 2004, Samar/I[HMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. 11-2939,
n.° 13, e de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN),
T-57/03, Colect., p. 1I-287, n.° 20; v., neste sentido, acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 5 de Marg¢o de 2003, Alcon/THMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
T-237/01, Colect., p. 11-411, n.°® 61 e 62, confirmado por despacho do Tribunal de
Justica de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993].
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Do que precede decorre que a segunda acusacdo do presente fundamento deve ser
considerada improcedente.

No quadro da sua terceira acusacgio, e em primeiro lugar, a recorrente afirma que foi
erradamente que a Camara de Recurso afastou da sua apreciacdo do risco de
confuséo os registos n.”* 370836, 704338, 606709 e 593651, com o fundamento de
que o uso das marcas correspondentes nio fora provado. A recorrente sustenta que
as marcas em causa sio «marcas defensivas», subtraidas enquanto tal a prova da sua
utilizacdo, de acordo com a lei das marcas italiana.

No n.° 12 da decisao impugnada, a Camara de Recurso, embora constatando que as
quatro marcas anteriores supra-referidas nio figuravam nos catalogos nem nos
antncios publicitirios da recorrente, concluiu que a documentacio junta no decurso
do processo de oposicido ndo permitia provar a presenca no mercado das referidas
marcas. No numero seguinte, a Camara de Recurso afastou o argumento da
recorrente de que as marcas em causa beneficiavam, enquanto «marcas defensivas»,
da utilizacdo da marca anterior THE BRIDGE. A este respeito, comecou por
considerar que as «marcas defensivas» tém uma natureza auxiliar, sendo registadas
ndo para serem utilizadas no mercado mas com o fim de ampliar a proteccdo da
marca principal, e que decorre logicamente da sua natureza que devem ser
registadas contextual ou posteriormente a marca principal. Declarou em seguida que
os registos das quatro marcas em causa eram anteriores 3 marca THE BRIDGE. Em
consequéncia, concluiu que as referidas marcas nido podiam ser consideradas
«marcas defensivas». Uma vez que a sua utilizacdo ndo fora provada, deviam ser
afastadas da apreciacdo sobre a existéncia de um risco de confusdo com a marca
requerida.
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Deve notar-se que, embora em direito italiano, o artigo 42.°, n.° 4, da lei das marcas
preveja uma excepcao a regra da extingdo da marca por falta de utilizacdo
quinquenal prevista no n.° 1 do mesmo artigo, no caso de «o titular da marca nio
utilizada ser simultaneamente titular de outra ou de varias outras marcas
semelhantes ainda em vigor, quando pelo menos uma delas seja utilizada para
designar os mesmos produtos ou servicos», o conceito de «marca defensiva» ¢, em

contrapartida, desconhecido do regime de proteccdo da marca comunitaria.

A este respeito, ha que realcar que, na economia do Regulamento n.° 40/94, a
utilizacio efectiva, no comércio, de um sinal para os produtos ou os servicos para os
quais foi registado constitui uma condi¢io essencial para reconhecer ao seu titular
os direitos exclusivos que constituem o objecto da protec¢io concedida as marcas.
Assim, o artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 dispde que, «[s]e, num prazo de
cinco anos a contar do registo, o titular ndo tiver utilizado seriamente a marca
comunitaria na Comunidade, para os produtos ou servicos para que foi registada, ou
se essa utilizacéo tiver sido suspensa por um periodo ininterrupto de cinco anos, a
marca comunitaria sera sujeita as sancbes previstas no presente regulamento,
excepto se houver motivos que justifiquem a sua ndo utilizagdo». Segundo o
artigo 50.°, n.° 1 alinea a), serd declarada a perda dos direitos do titular da marca
comunitdria quando, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca nio
seja objecto de utilizacdo séria na Comunidade em relacdo aos produtos ou aos
servicos para que foi registada e se nio existirem motivos justos para a sua nao
utilizacdo. O artigo 43.°, n.°® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 determina que a
oposicdo a um pedido de marca comunitaria deve ser rejeitada se o titular da marca
anterior, comunitéria ou nacional, que apresentou a oposi¢io néo fizer, a pedido do
requerente, a prova de que, nos cinco anos anteriores & publicacio do pedido de
marca comunitaria, a marca anterior foi objecto de uma utilizacdo séria na
Comunidade ou no Estado-Membro em que se encontra protegida relativamente
aos produtos e aos servicos para que foi registada e em que se baseia a oposicao, ou
de que existem motivos justificados para a sua ndo utilizacdo. Existe uma disposicdo
andloga no artigo 56.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 para o caso de ser formulado
um pedido de extincdo ou de anulacio.
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O papel central que a obrigacdo de utilizacdo da marca reveste no sistema do
Regulamento n.° 40/94 ¢, alias, confirmado pelo nono considerando do referido
regulamento, segundo o qual «apenas se justifica proteger as marcas comunitérias e,
contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam
efectivamente utilizadas».

Daqui resulta que a consideracao dos registos ditos «defensivos» nao é compativel
com o regime de proteccio da marca comunitaria definido pelo Regulamento
n.° 40/94.

E certo que as disposicoes deste regulamento que impdem ao titular de uma marca a
obrigacdo de a utilizar ou, no quadro dos processos de oposicido, de extingdo ou de
nulidade, a obrigacdo de fazer prova da sua utilizacio séria prevéem uma excepg¢io
segundo a qual o titular da marca escapa as consequéncias da violacdo de tais
obrigacdes quando existam «motivos justificados» para a nao utilizacio. Ha no
entanto que considerar que o conceito de «motivos justificados» referido por estas
disposicoes se refere a razbes que assentam na existéncia de obsticulos a utilizacdo
da marca ou em situacdes em que a exploracido comercial desta se revelaria, tendo
em conta todas as circunstancias pertinentes do caso, excessivamente onerosa. Tais
obstiaculos podem eventualmente resultar de uma regulamentacdo nacional que
imponha, por exemplo, restricdes & comercializacdo dos produtos designados pela
marca, de modo a tal regulamentacio poder ser invocada como motivo justificado
para a ndo utilizacio da marca. Em contrapartida, o titular de um registo nacional
que se oponha a um pedido de marca comunitéria ndo pode invocar, para se subtrair
ao 6nus da prova que lhe incumbe por for¢a do artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94, uma disposi¢do nacional que, como é o caso do artigo 42.°,
n.° 4, da lei das marcas italiana, permite o depdsito como marca de sinais destinados
a ndo ser utilizados no comércio em razéio da sua fungio puramente defensiva de um
outro sinal objecto de uma exploracdo comercial. Com efeito, como foi declarado no
n.° 45 supra, tais registos nao sdo compativeis com a regulamentacio da marca
comunitaria, como resulta do Regulamento n.° 40/94, ndo podendo o seu
reconhecimento ao nivel nacional constituir um «motivo justificado» na acepgio
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do artigo 43.°, n.”® 2 e 3, desse regulamento, para a ndo utilizacdo de uma marca
anterior em que se baseie a oposicdo a um pedido de marca comunitdria.

Pelas razdes que precedem, ha pois que rejeitar a terceira acusagio do presente
fundamento na medida em que se baseia na natureza alegadamente defensiva, ao
abrigo da lei das marcas italiana, de determinadas marcas anteriores afastadas pela
Camara de Recurso.

Ainda no quadro da sua terceira acusacio e em segundo lugar, a recorrente sustenta
que os numerosos elementos que produziu no decurso do processo no IHMI a fim
de provar a utilizacdo da marca anterior THE BRIDGE sao susceptiveis de provar
também a utilizacdo séria da marca coberta pelo registo n.° 370836, que se diferencia
da marca THE BRIDGE unicamente por variacdes insignificantes. A este respeito, a
recorrente remete tanto para o artigo 15.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 40/94,
segundo o qual o emprego de uma marca sob uma forma que difira em elementos
que ndo alterem o caricter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada vale
utilizacdo dessa marca, como para o artigo 42.°, n.° 2, da lei das marcas italiana, que
contém uma disposi¢do analoga.

Este argumento deve ser afastado.

Com efeito, o artigo 15.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 40/94, a que se refere a
recorrente, visa o caso de uma marca registada, nacional ou comunitédria, ser
utilizada no comércio sob uma forma ligeiramente diferente da forma sob a qual foi
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feito o registo. O objectivo desta disposicdo, que evita impor uma conformidade
estrita entre a forma utilizada da marca e aquela sob a qual a marca foi registada, é
permitir ao titular desta Ultima acrescentar ao sinal, na fase da sua exploracio
comercial, as variacbes que, sem lhe alterarem o cardcter distintivo, permitam
adaptd-lo melhor as exigéncias de comercializacio e de promocéo dos produtos ou
dos servicos em causa. De acordo com o seu objectivo, deve considerar-se que o
ambito de aplicacdo material desta disposicdo estd limitado as situacdes em que o
sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos
ou os servicos para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual esta
mesma marca é comercialmente explorada. Em tais situagbes, quando o sinal
utilizado no comércio difere da forma sob que foi registado unicamente em
elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados
globalmente equivalentes, a disposicdo acima referida prevé que a obrigacdo de
utilizacdo da marca registada pode ser cumprida fazendo a prova da utilizagdo do
sinal que constitui a forma dessa marca utilizada no comércio. Em contrapartida, o
artigo 15.°, n.° 2, alinea a), ndo permite ao titular de uma marca registada subtrair-se
a obrigacao que lhe incumbe de utilizar essa marca invocando em seu beneficio a
utilizacio de uma marca semelhante que seja objecto de um registo distinto.

No caso vertente, a recorrente tenta, na realidade, provar a utilizacio da marca
coberta pelo registo n.° 370836 invocando os mesmos elementos de prova
produzidos no IHMI a propésito da utilizagdo da marca THE BRIDGE, coberta
por registos distintos. Nestas circunstincias, pelas razdes que acima foram expostas
e sem que seja necessario apreciar a questio de saber se a marca que é objecto do
registo n.° 370836 pode ser considerada globalmente equivalente & marca THE
BRIDGE, ha que considerar que as condicdes para a aplicacio da disposicio do
artigo 15.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 40/94 nao se encontram reunidas no
presente caso.

A luz de todas as consideracdes que precedem, a terceira acusa¢ido do presente
fundamento deve ser afastada, por improcedente.
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Daqui resulta que o presente fundamento deve ser considerado improcedente na sua
totalidade.

Quanto ao fundamento relativo a violagdo do artigo 8.5 n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

Em primeiro lugar, a recorrente observa que é titular de numerosas marcas que
contém o termo «bridge», as quais constituem uma «familia» de marcas ou «marcas
de série». Esta circunstincia, que é susceptivel de aumentar o risco de confusio
entre as marcas em conflito, foi negligenciada pela Camara de Recurso com base
numa interpretacio errada das disposicdes do Regulamento n.° 40/94 relativas a
prova da utilizacdo das marcas.

A recorrente alega ainda que as marcas de que é titular sio marcas complexas, todas
tendo um termo comum, a palavra inglesa «bridge», que é acompanhada de outros
sinais nominativos ou figurativos. Nenhum dos elementos que compdem as
referidas marcas tém qualquer relagdo com os produtos que designam. Assim, tais
marcas sdo dotadas de um caricter distintivo intrinseco muito forte, refor¢ado, no
que se refere a marca nominativa THE BRIDGE, pela utilizacao intensa que dela foi
feita e que é comprovada pela muito volumosa documentacido produzida pela
recorrente na Camara de Recurso. A recorrente observa que a jurisprudéncia, tanto
italiana como comunitaria, reconhece uma protecc¢io alargada a este tipo de marcas.
A este respeito, a recorrente recorda que, no acérdio de 29 de Setembro de 1998,
Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 18), o Tribunal de Justica declarou que «as
marcas que tenham um carécter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razio do
conhecimento destas no mercado, gozam de uma proteccdo mais ampla do que
aquelas cujo caricter distintivo é mais reduzido».
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A recorrente observa que tanto a Divisdo de Oposi¢io como a Camara de Recurso
admitiram, alids, que a marca THE BRIDGE exprime um conceito que nio tem
qualquer relacdo com os produtos para os quais foi registada e que, em
consequéncia, é dotada de um cardcter distintivo intrinseco. A Cdmara de Recurso
reconheceu ainda o cardcter notério da marca THE BRIDGE, sem no entanto dai
tirar as consequéncias que se impunham no que respeita a apreciacdo do risco de
confuséo.

Em segundo lugar, a recorrente acusa a Camara de Recurso de néo ter tido em conta,
na sua apreciacdo do risco de confusdo, o principio da interdependéncia entre a
semelhanca das marcas e a dos produtos. Fazendo referéncia a jurisprudéncia
comunitéria, em especial ao acérddo do Tribunal de Justica de 11 de Novembro
de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. 1-6191), faz notar que o risco de confusio
deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do
caso concreto, que devem ser considerados interdependentes.

Em terceiro lugar, no que se refere & comparagio entre os sinais em conflito, a
recorrente sustenta que foi erradamente que a Camara de Recurso considerou que
as marcas anteriores e a marca requerida ndo eram semelhantes.

\

No que respeita a comparagdo no plano visual, a recorrente considera que,
contrariamente ao que foi afirmado na decisdo impugnada, a presenca, na marca
requerida, ao lado do elemento nominativo «bainbridge», de um desenho que
reproduz um rolo de pano de vela que se desenrola até tomar a forma da vela de um
barco, mais ndo faz do que acentuar o risco de confusido entre essa marca e as
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marcas figurativas anteriores, dado que estas também sdo compostas de um
elemento nominativo, que contém a palavra «bridge», e de elementos graficos. Esta
circunstancia levard o publico a crer que a recorrente estd na origem dos produtos
designados pela marca requerida e que estes constituem uma linha de produtos
destinada especialmente a pessoas interessadas no mundo da vela e da navegacio de
recreio. Esta impressdo serd posteriormente reforcada pela circunstincia de o
elemento figurativo da marca anterior coberta pelo registo n.° 721569 reproduzir o
desenho de uma rosa-dos-ventos, simbolo nautico por exceléncia.

A recorrente observa ainda que a marca pedida e a marca figurativa anterior que foi
objecto do registo n.° 370836 sao muito semelhantes no plano grafico.

No que se refere a comparacdo dos sinais no plano conceptual, a recorrente
considera que a Camara de Recurso cometeu um erro de apreciacio na medida em
que considerou que o consumidor médio italiano dispée de um conhecimento das
linguas estrangeiras que lhe permite ter uma percepcio da alegada diferenca
conceptual existente entre as marcas em conflito.

A este respeito, a recorrente sustenta que a afirmacio da Camara de Recurso de que
o referido consumidor pode compreender o sentido da palavra inglesa «bridge» esta
errada. Sublinha que esta palavra ndo tem assonancia com a palavra italiana

correspondente, «ponte», e que o termo «bridge» é comummente utilizado em
italiano para designar um jogo de cartas.

Além disso, mesmo supondo que a conclusdo de que o termo inglés «bridge» é
inteligivel para o consumidor médio italiano seja correcta, ela deveria de qualquer
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modo levar a Camara de Recurso a reconhecer a existéncia de uma semelhanca
entre as marcas em conflito, na medida em que todas estas contém o referido termo.
Pelo contrario, a Camara de Recurso considerou que o consumidor médio italiano,
se bem que capaz de compreender o significado da palavra «bridge» quando
utilizada nas marcas da recorrente, nio poderia distinguir este mesmo termo na
marca requerida, uma vez que ¢ utilizado conjuntamente com outro termo, «bain»,
que ndo tem qualquer significado em inglés, de modo que a marca requerida se
apresenta aos olhos do publico pertinente como um conjunto homogéneo e
solidario sem qualquer significado evidente.

A recorrente contesta esta apreciacdo, acrescentando que, se, como sustenta a
Camara de Recurso, o consumidor médio italiano tem um conhecimento de linguas
estrangeiras suficiente para discernir o significado da palavra inglesa «bridge», entdo
estard também em condi¢des de compreender, na marca requerida, a palavra
francesa «bain», e sera levado a dissecar o termo «bainbridge» em duas palavras.
Sustenta que a tese da interveniente de que o referido consumidor compreendera a
marca requerida como um patronimico ou uma indicacéo geografica é inverosimil.

Segundo a recorrente, o consumidor médio italiano ndo compreendera, provavel-
mente, qualquer das palavras estrangeiras que compdem as marcas em conflito ou,
entdo, reconhecerd unicamente a palavra «bridge», que identificard em todas as
marcas em causa. Nos dois casos, o risco de confusio ¢ evidente. Em apoio dos seus
articulados, a recorrente invoca varias decisdes do IHMI em que a existéncia de um
risco de confusio foi declarada sem qualquer referéncia a inteligibilidade das marcas
em causa pelo consumidor pertinente.

A recorrente refere, por fim, uma série de decisdes, proferidas em processos que
apresentam fortes analogias com o presente, nas quais os 6rgios do IHMI
reconheceram a existéncia de um risco de confusio entre as marcas em conflito.
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O IHMI considera que a apreciacio da Camara de Recurso é correcta.

No que respeita, para comecar, a afirmacdo da recorrente de que a Camara de
Recurso nio teve em conta a circunstincia de a recorrente ser titular de uma série de
marcas que possuem o elemento comum «bridge», o IHMI alega que o sistema
comunitirio nido concede qualquer proteccdo juridica abstracta as «marcas de
série», devendo cada sinal anterior ser tido em consideracio isoladamente no
quadro da apreciacido de um eventual risco de confusdo com a marca comunitéria
requerida. Neste sentido, o conceito de «marcas de série» sé tem importincia para
uma tal apreciacio se o consumidor pertinente tiver sido confrontado com cada
uma das marcas anteriores de que fez utilizacio efectiva, de modo a que daf retire a
impressdo de que existe entre elas uma relacdo susceptivel de a todas atribuir a
mesma origem. Em consequéncia, o conceito de «marcas de série» ou de «familia de
marcas» sé tem pertinéncia em presenca de uma utilizacdo séria de cada marca.

Seguidamente, quanto ao argumento da recorrente de que a Camara de Recurso nao
teve em conta, na sua apreciacio, nem a interdependéncia entre a semelhanca dos
produtos em causa e a semelhanca dos sinais em questio nem a alegada reputagio
das marcas anteriores, o IHMI sustenta que a existéncia de um grau minimo de
semelhanca entre os sinais em conflito é uma condicio indispensavel para que seja
reconhecido um risco de confusdo e que, na auséncia de um tal grau, deixa de ser
necessario examinar as demais circunstancias que ocorrem na apreciagao global do
risco de confusdo, tais como o caricter distintivo intrinseco e a nomeada da marca
anterior, ou a eventual semelhanca dos produtos. No caso vertente, um tal grau
minimo de semelhanca entre os sinais em conflito ndo pode ser encontrado.

O IHM], tal como a Camara de Recurso, considera que s6 nas marcas anteriores a
palavra «bridge» se presta a ser extraida do conjunto de que faz parte. Em
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contrapartida, a marca requerida constitui um todo homogéneo e solidario, sem
qualquer significado evidente, no qual o elemento nominativo «bridge» perde todo o
carécter individual para se fundir numa palavra claramente distinta dos elementos
que a compdem. Segundo o IHMI, a experiéncia comum mostra que as palavras
podem perder ou adquirir o seu sentido quando sdo separadas ou unidas a outras
palavras, como € o caso da palavra italiana «bella» quando reproduzida na palavra
«isabella».

Além disso, o THMI observa que, no plano visual, os sinais em conflito sdo
claramente diferentes, em razao da sua extensao ou do objecto grafico representado.

A interveniente partilha das apreciacdes do IHMI no que respeita as acusacdes da
recorrente, relativas & alegada existéncia de «marcas de série» e a alegada violacéo do
principio da interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a semelhanca dos
produtos. No que se refere a primeira acusacio, a interveniente acrescenta que o
conceito de «marcas de série» pressupde que as marcas consideradas tenham uma
matriz comum, que ndo pode ser encontrada nas marcas anteriores.

No que se refere a comparacido das marcas em conflito, a interveniente faz notar,
relativamente aos elementos visuais, que a marca requerida é uma marca complexa,
figurativa e nominativa, que comporta um desenho dotado de grande forca
distintiva, susceptivel de captar a atencdo do consumidor e de designar a origem
ndutica da marca e dos produtos que esta designa. Sublinha também a representagio
grafica particular do elemento nominativo «bainbridge». A marca requerida e as
marcas anteriores sio também diferentes no plano fonético.
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No plano conceptual, a interveniente sublinha que o termo «bainbridge» é um
patronimico muito corrente nos Estados-Unidos. No caso vertente, trata-se do
nome de um dos dois fundadores da sociedade americana Bainbridge Aquabatten
Inc., produtora de panos para velas, de que a interveniente é distribuidora exclusiva
para Italia. Este termo é também um topé6nimo, que designa uma pequena cidade no
Estado de Washington, bem como uma pequena ilha num dos lagos do Estado da
Gedrgia. Em consequéncia, segundo a interveniente, o termo «bainbridge» ndo deve
ser considerado uma palavra composta, mas um nome tnico, sem qualquer relagdo
conceptual com as marcas anteriores, as quais remetem para o conceito de ponte.

Apreciacio do Tribunal

O artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 determina que «apds oposicao
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado,
quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas,
exista risco de confusdo no espirito do publico do territério onde a marca anterior
esta protegida» e que «o risco de confusdo compreende o risco de associagdo com a
marca anterior».

Segundo jurisprudéncia constante, risco de confusio é o risco de que o publico
possa crer que os produtos ou os servicos em causa provém da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas economicamente ligadas.

Segundo esta mesma jurisprudéncia, o risco de confusio deve ser apreciado
globalmente, de acordo com a percepc¢io que o publico pertinente tem dos sinais e
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dos produtos ou servicos em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes
do caso concreto, nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais
e a dos produtos ou dos servicos designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/THMI — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. 1I-2821, n.® 31 a 33, e
jurisprudéncia ai citada].

No caso vertente, dada a natureza dos produtos em causa, cuja designacdo é
reproduzida nos n.”* 6 e 9 supra, o publico-alvo relativamente ao qual a anélise do
risco de confusio deve ser efectuada compoe-se, quanto a todos os produtos em
causa, dos consumidores médios do Estado-Membro em que as marcas anteriores
sdo protegidas, no caso a Itdlia.

Por aplicagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e a luz das
consideracoes que precedem, hé pois que proceder & comparagio entre, por um
lado, os produtos em causa e, por outro, os sinais em conflito.

— Sobre os produtos em causa

De acordo com a jurisprudéncia, para apreciar a semelhanca entre os produtos ou os
servicos em causa importa ter em conta todos os factores pertinentes que
caracterizam as relagdes entre esses produtos ou servicos. Tais factores incluem, em
especial, a sua natureza, destino e utilizacdo, bem como o seu caracter concorrente
ou complementar [ac6rddao do Tribunal de Primeira Instancia de 23 de Outubro
de 2002, Institut fiir Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00,
Colect., p. 11-4301, n.° 51].
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No caso vertente, a oposicio funda-se em marcas anteriores registadas para
produtos incluidos nas classes 18 e 25 ou numa dessas duas classes e é dirigida
contra o registo da marca requerida para produtos incluidos nas mesmas classes.

No que se refere a apreciacdo do grau de semelhanca entre os produtos, basta pois
notar que, como resulta das designacées referidas nos n.”® 6 e 9 supra, sobre as
quais, de resto, as partes estdo de acordo, os produtos visados pelo pedido de marca
e os cobertos pelas marcas anteriores sdo idénticos.

— Sobre os sinais em causa

No n.° 11 da decisdo impugnada, a Cdmara de Recurso considerou que apenas seis
das onze marcas anteriores, a saber as marcas tridimensionais comportando o
elemento nominativo «the bridge» (registos n.”® 704372 e 633349), a marca
nominativa FOOTBRIDGE (registo n.° 710102), a marca figurativa comportando o
elemento nominativo «the bridge wayfarer» (registo n.° 721579), a marca nominativa
OVER THE BRIDGE (registo n.° 630763) e a marca nominativa THE BRIDGE
(registo n.° 642953), podiam entrar em linha de conta na apreciagao da existéncia de
um risco de confusio.

Uma vez que nenhuma das acusagoes feitas pela recorrente contra esta concluséo da
Camara de Recurso e examinadas no quadro da anédlise do primeiro fundamento foi
reconhecida vélida, ha que limitar a andlise sobre a semelhanca dos sinais em
conflito a comparacdo entre a marca requerida e as seis marcas anteriores
enumeradas no n.° 11, atras referido, da decisio impugnada (a seguir «marcas
anteriores pertinentes»).
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Ha que comegar por comparar a marca requerida com cada uma das marcas
anteriores pertinentes tomadas isoladamente e, em seguida, que examinar, no
quadro da andlise do risco de confusio, o argumento da recorrente relativo a
existéncia de uma alegada «familia» ou «série» de marcas anteriores.

E jurisprudéncia constante que a apreciacio global do risco de confusio, que deve
ser efectuada tendo em conta todos os factores pertinentes, deve, no que respeita a
semelhanca visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na
impressdo de conjunto produzida pelos sinais, tendo nomeadamente em conta os
seus elementos distintivos e dominantes (acérddo SABEL, ji referido, n° 23, e
acérddo ELS, ja referido, n° 62). Com efeito, o consumidor médio do tipo de
produto ou servico em causa, cuja percep¢do das marcas tem um papel
determinante na apreciacdo global do risco de confusio, apreende normalmente
uma marca como um todo e ndo procede a uma andlise das suas diferentes
particularidades (ac6rdao SABEL, ja referido, n.° 23).

No caso vertente, as marcas anteriores pertinentes consistem em sinais nominativos,
em sinais complexos, figurativos e nominativos, e em sinais tridimensionais, todos
comportando um elemento nominativo comum, a saber, a palavra inglesa «bridge»,
precedida, na maior parte dos sinais, pelo artigo definido «the». A marca requerida é
um sinal complexo constituido por uma etiqueta rectangular a preto e branco na
qual estd reproduzido o desenho de um rolo de pano que se desenrola até tomar a
forma da vela de um barco. No lado direito do desenho figura a mencéo
«bainbridge», em caracteres negros cursivos que se espraiam horizontalmente sobre
dois tercos do comprimento da etiqueta, sublinhada por uma linha negra que
atravessa toda a etiqueta.

A titulo liminar, hd que notar, como fez a Camara de Recurso no n.° 23 da decisio
impugnada, que as marcas anteriores sio dotadas de um caracter distintivo
intrinseco elevado, na medida em que se compdem de sinais nominativos,
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complexos e tridimensionais, cujos elementos, considerados isoladamente ou no seu
conjunto, nido tém qualquer relacdo com os produtos que designam. No que
respeita, em especial, s marcas anteriores que comportam o elemento nominativo
«the bridge», esse caracter mostra-se ainda acentuado pela utilizacdo intensiva que
de tal elemento foi feita. Ora, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o
risco de confusio é tdo mais elevado quanto o caracter distintivo da marca anterior é
considerado importante e que as marcas que tém um caricter distintivo elevado,
quer intrinsecamente quer em razdo da notoriedade de que gozam no mercado,
beneficiam de uma protec¢do mais ampla que aquelas cujo caracter distintivo é
menor (acérddos SABEL, ja referido, n.° 24, e Canon, ja referido, n.° 18).

No que se refere, em contrapartida, a alegacdo da recorrente de que a Camara de
Recurso reconheceu o caracter notério das marcas anteriores, basta realcar que
nenhuma passagem da decisdo impugnada permite sustentar uma tal alegacao.

Ha pois que examinar se foi sem cometer erros de aprecia¢io que a Cimara de
Recurso concluiu pela inexisténcia de semelhancas visuais, fonéticas e conceptuais
entre os sinais em conflito.

Ha que comegar por comparar esses sinais no plano visual.

A este respeito, ha que classificar as marcas anteriores pertinentes em trés
categorias, segundo se trate de sinais nominativos, complexos, isto é, compostos de
elementos figurativos e nominativos, ou tridimensionais.
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A primeira categoria pertencem as marcas anteriores FOOTBRIDGE (registo
n.° 710102), OVER THE BRIDGE (registo n.° 630763) e THE BRIDGE (registo
n.° 642953).

O Tribunal de Primeira Instincia ji declarou que uma marca complexa, nominativa

e figurativa, s6 pode ser considerada semelhante a outra marca, idéntica ou
semelhante a uma das componentes da marca complexa, se esta componente
constituir o elemento dominante na impressido de conjunto produzida pela marca
complexa. E o que acontece quando essa componente é susceptivel de, por si s6,
dominar a imagem da referida marca que o publico pertinente retém na meméria, de
tal forma que todas as outras componentes sdo negligencidveis na impressdao de
conjunto por ela produzida [acérddo 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.° 33].

No caso vertente, mesmo supondo que o elemento nominativo da marca requerida,
«bainbridge», possa ser considerado um elemento susceptivel de chamar, mais do
que os outros, a atencdo do consumidor, é for¢oso constatar que as semelhancas
visuais entre esse elemento e as trés marcas anteriores em causa dizem unicamente
respeito 4 sequéncia de seis letras que compde a palavra inglesa «bridge». Esta
palavra é acompanhada, na marca requerida, pelo prefixo «bain» e, nas marcas
anteriores, pelas palavras destacadas «over the» e «the», bem como pelo prefixo
«foot».

7

Além disso, a palavra «bainbridge» é acompanhada, na marca requerida, por
elementos figurativos cuja importancia, ainda que podendo ser qualificada de menor,
néo é no entanto negligenciavel na impressdo de conjunto produzida por este sinal.

Ora, face as dissemelhancas atras referidas entre as trés marcas anteriores em causa
e o elemento nominativo da marca requerida e tendo em conta o outro factor de
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diferenciacdo que os elementos figurativos que caracterizam esta marca constituem,
a semelhanca entre os sinais em conflito referida no n.° 96 supra nio é susceptivel de
prevalecer no quadro de uma apreciagéo global destes sinais no plano visual.

A segunda categoria compreende unicamente a marca complexa que contém o
elemento nominativo «the bridge wayfarer» (registo n.° 721579). Esta marca
reproduz o desenho a preto e branco de uma rosa-dos-ventos atravessada por uma
linha horizontal negra. O referido elemento figurativo esta posicionado entre as
mencdes «the bridge», em caracteres negros e grandes, e «wayfarer», em caracteres
negros mais pequenos.

E forcoso constatar que a referida marca anterior difere substancialmente da marca
pedida no plano visual. Com efeito, 0 Gnico elemento comum aos sinais em conflito,
que consiste na sequéncia das seis letras que compdem a palavra «bridge», revela-se
no caso concreto quase imperceptivel na impressao de conjunto produzida por esses
sinais, a qual é fortemente afectada pelos elementos figurativos, compreendendo,
para além dos desenhos, a reproducio grafica dos elementos nominativos que
acrescem a palavra em causa, a saber, o prefixo «bain» na marca requerida e as
palavras destacadas «the» e «wayfarer» na marca anterior em causa.

No que se refere, finalmente, a terceira categoria de marcas anteriores pertinentes,
constituida por etiquetas tridimensionais que reproduzem a mencéo «the bridge», é
forgoso constatar que as diferencas que resultam da prépria natureza dessas marcas
sdo suficientes para excluir qualquer semelhanga com a marca requerida no plano
visual.

Em conclusio, a comparacio no plano visual entre os sinais em conflito revela fortes
dissemelhancas entre eles, de modo a permitir entender que o unico elemento
comum, constituido pela sequéncia das seis letras que compdem a palavra «bridge»,
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é insuficiente para estabelecer entre as marcas em causa, tendo em conta a
impressao de conjunto por elas produzida, um grau de semelhanca visual
significativo para efeitos da aprecia¢do do risco de confuséo.

H4, seguidamente, que comparar os sinais em conflito no plano fonético.

A este respeito, hd que realcar que as semelhancas fonéticas entre os sinais em
conflito sdo bastante pequenas se se comparar a marca requerida com a marca
anterior que engloba o elemento nominativo «the bridge wayfarer» e com a marca
anterior nominativa OVER THE BRIDGE, sendo porém mais marcadas quando tal
comparacdo incide sobre as marcas anteriores nominativas THE BRIDGE e
FOOTBRIDGE e sobre as marcas anteriores tridimensionais englobando o elemento
nominativo «the bridge».

A este respeito, o argumento da Camara de Recurso que se contém no n.° 21 da
decisao impugnada, segundo o qual as diferencas fonéticas «reflectem amplamente
as conceptuais [...], dado que a prontncia das diferentes marcas sera diferente em
funcao do significado das palavras que as compdem», ndo convence.

Em contrapartida, hd que considerar que o consumidor italiano pronunciara
provavelmente as quatro marcas anteriores atrds mencionadas e a marca requerida
de um modo tal que a palavra «bridge» serd em todos os casos acentuada,
nomeadamente em razdo da colocagio das letras e da justaposicdo das consoantes
«d» e «g», desconhecida da lingua italiana. Além disso, a semelhanca fonética entre
as marcas anteriores nominativas THE BRIDGE e FOOTBRIDGE e as marcas
anteriores tridimensionais que englobam o elemento nominativo «the bridge», por
um lado, e a marca requerida, que comporta o elemento nominativo «bainbridge»,
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por outro, é tdo mais acentuada quanto a palavra «bridge» consta de todas estas
marcas na mesma posi¢cio. Em contrapartida, essa semelhanca é diminuida pela
presenca das palavras «the» e do prefixo «foot» nas marcas anteriores e do prefixo
«bain» na marca requerida.

A luz das consideragdes que precedem, hd que reconhecer a existéncia de uma certa
semelhanga fonética entre a marca requerida e, pelo menos, as quatro marcas
anteriores acima referidas.

Ha4, finalmente, que comparar os sinais em conflito no plano conceptual.

O ponto de partida da andlise da Camara de Recurso relativa aos conteidos
semanticos das marcas em causa reside no postulado, contestado pela recorrente, de
que o consumidor médio italiano dispde de um conhecimento da lingua inglesa
suficiente para lhe permitir reconhecer a significacio do termo «bridge» e relaciona-
-lo com a palavra italiana correspondente, «ponte» (n.° 17 da decisido impugnada).

Uma tal permissa nio pode ser posta em causa. Com efeito, como a interveniente
justamente observa, a palavra «bridge» faz parte do vocabuldrio elementar da lingua
inglesa, conhecida em Italia a partir de um nivel médio de escolarizacio. O mesmo
se passa com os termos ingleses «the» e «foot», e com a expressdo «over the», que
figuram nas marcas anteriores.

A Camara de Recurso prossegue o seu raciocinio declarando que o consumidor
italiano s6 pode compreender a palavra «bridge», no seu significado de ponte,
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quando estiver confrontado com as marcas anteriores, uma vez que s6 nestas marcas
o referido termo ¢ utilizado conjuntamente com o artigo «the» ou com outras
palavras inglesas, tais como «foot», de facil compreensdo. Em contrapartida, nio é
esse 0 caso no que se refere a marca requerida, dado que a palavra «bridge» nela é
precedida do prefixo «bain», o qual, em si mesmo, é desprovido de qualquer
significado (n.° 18 da decisdo impugnada). Assim, segundo a Camara de Recurso,
«se, nas marcas anteriores, a palavra ‘bridge’ se presta a ser idealmente destacada do
conjunto de que faz parte, a marca BAINBRIDGE constitui um conjunto
homogéneo e soliddrio, sem qualquer significado evidente, a ndo ser enquanto
sinal de fantasia, patronimico ou indicac¢do geogrifica em que a palavra ‘bridge’,
apesar de presente, ndo possui qualquer valor auténomo» (n.° 19 da decisio
impugnada).

A este respeito, o raciocinio da Camara de Recurso mostra-se isento de erros de
apreciacao.

Com efeito, a circunstancia de a palavra «bridge», na marca requerida, ser precedida
do prefixo «bain», que ndo tem qualquer significado na lingua inglesa, é susceptivel
de enfraquecer a imediacio da relacdo semintica entre a referida palavra e o
conceito, que lhe estd subjacente nessa lingua. Assim, o conjunto constituido pela
palavra «bainbridge» pode facilmente ser compreendido pelo consumidor italiano
como uma palavra de fantasia ou, tendo também em conta o facto de, na
representacio grafica da marca, esse termo se iniciar por uma maitiscula, como uma
indicacdo geografica, designando uma cidade ou uma regido atravessada por um rio,
a semelhanga, por exemplo, da palavra «Cambridge», ou entdo como um apelido de
familia. Além disso, a representacéo grafica do sinal ndo contém qualquer elemento
que possa evocar a ideia de ponte. Em contrapartida, o desenho que reproduz uma
vela de barco pode induzir o consumidor a pensar que a indica¢do «bainbridge»
designa uma localidade balnear em que se pratiquem desportos nauticos. Uma tal
associacio de ideias é susceptivel de ser ainda reforcada no espirito do consumidor
médio italiano, admitindo, como a recorrente sugere, que este esteja em condicoes
de compreender o significado da palavra francesa «bain», que consta, enquanto
prefixo, do termo «bainbridge».
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Em contrapartida, quando é utilizada nas marcas anteriores pertinentes, a palavra
«bridge» evoca imediatamente o conceito de ponte. Esta imediacdo da relagio
semantica é reforcada por diferentes elementos, tais como a utilizacdo do artigo
«the» ou de outras palavras da lingua inglesa exercendo a funcido de adjectivos
qualificativos («foot»).

Face as consideragdes expostas, hd que considerar que a Camara de Recurso nio
cometeu erros de apreciacio quando concluiu que os sinais em conflito ndo sio
semelhantes no plano semantico e, portanto, que ndo se pode afirmar que a marca
requerida usurpa o conceito de «ponte» expresso pelas marcas anteriores
pertinentes (n.° 20 da decisao impugnada).

— Sobre o risco de confusao

Resulta das consideracdes que precedem que os sinais em conflito apresentam
semelhancas significativas unicamente no plano fonético.

Ora, apesar do caracter distintivo elevado das marcas anteriores pertinentes e da
identidade dos produtos designados por elas e pela marca requerida, ndo pode
concluir-se pela existéncia de um risco de confusido tendo apenas em conta as
semelhancas fonéticas entre os sinais em conflito. A este respeito, ha que notar que
o grau de semelhanca fonética entre as duas marcas tem uma importancia reduzida
no caso de produtos que sdo comercializados de uma tal forma que, habitualmente,
aquando da sua aquisi¢do, o ptblico pertinente apreende a marca que os designa de
modo visual [acérdios do Tribunal de Primeira Instancia de 14 de Outubro de 2003,
Philips-Van Heusen/THMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
T-292/01, Colect., p. 11-4335, e de 28 de Junho de 2005, Canali Ireland/THMI —
Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Colect., p. II-2479]. E este o
caso dos produtos em causa no caso vertente.
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A luz de todas as consideracbes que precedem, hd que concluir que a Camara de
Recurso ndo cometeu erros de apreciacio ao concluir que ndo existia um risco de
confusdo no espirito do consumidor entre a marca requerida e as seis marcas
anteriores pertinentes, tomadas isoladamente em conta.

Resta, nesta fase, analisar o argumento da recorrente de que as marcas anteriores,
todas caracterizadas pela presenca da mesma componente nominativa «bridge»,
constituem uma «familia de marcas» ou «marcas de série». Segundo ela, uma tal
circunstincia é susceptivel de criar um risco objectivo de confusdo, na medida em
que o consumidor, confrontado com a marca requerida, que reproduz a mesma
componente nominativa das marcas anteriores, sera induzido a crer que a recorrente
estd também na origem dos produtos designados por essa marca.

A titulo liminar, ha que realcar que o conceito de «marcas de série» nédo consta do
Regulamento n.° 40/94.

Esta conclusdo nido permite, no entanto, afastar de imediato a argumentacdo da
recorrente.

Para apreciar a procedéncia dessa argumentagao, ha que comegar por recordar que,
nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, ap4s oposicio do
titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca seré recusado se, devido
a identidade ou semelhanca das marcas e dos produtos ou servicos que elas
designam, existir, no espirito do publico, um risco de confusiao que «compreend[a] o
risco de associagdo com a marca anterior». Além disso, o sétimo considerando do
Regulamento n.° 40/94 precisa que «o risco de confusdo, cuja avaliacdo depende de
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numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da
associacdo que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de
semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos e os servicos designados,
constitui uma condicdo especifica da protecgio».

Ha seguidamente que recordar que, segundo a jurisprudéncia mencionada no n.° 77
supra, o risco de confusido deve ser apreciado globalmente, de acordo com a
percepcdo que o publico pertinente tem dos sinais e dos produtos ou servicos em
causa e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.

Ora, ha que recordar que, quando a oposi¢do a um pedido de marca comunitaria se
baseia em vérias marcas anteriores e essas marcas apresentam caracteristicas que
permitam concluir que fazem parte de uma mesma «série» ou «familia», o que pode
suceder, nomeadamente, quando reproduzam integralmente o mesmo elemento
distintivo com o acrescento de um elemento, grafico ou nominativo, que diferencie
uma da outra, ou quando se caracterizem pela repeticio do mesmo prefixo ou sufixo
extraido de uma marca originiria, uma tal circunstancia constitui um factor
pertinente para efeitos de apreciacdo da existéncia de um risco de confuséo.

Com efeito, em tais hipoteses um risco de confusio pode ser gerado pela
possibilidade de associagio entre a marca requerida e as marcas anteriores que
fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas semelhancas
susceptiveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte dessa mesma série e,
portanto, que os produtos que designa tém a mesma origem comercial que os
cobertos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Esse risco de
associacdo entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, susceptivel de
criar confusdo sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em
conflito, pode existir mesmo quando, como no caso vertente, a comparacio entre a
marca requerida e as marcas anteriores, cada uma delas considerada isoladamente,
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ndo permite estabelecer a existéncia de um risco de confusdo directo. Nesse caso, o
risco de que o consumidor se possa enganar quanto a origem comercial dos
produtos ou dos servigos em causa nio resulta da possibilidade de confundir a
marca requerida com uma ou outra das marcas de série anteriores, mas da

possibilidade de considerar que a marca requerida faz parte da mesma série.

Deve, no entanto, entender-se que o risco de associa¢do acima descrito s6 pode ser
invocado quando estio cumulativamente reunidas duas condigoes.

Em primeiro lugar, o titular de uma série de registos anteriores deve fazer prova da
utilizacio de todas as marcas que pertencem a série ou, pelo menos, de um nimero
de marcas susceptivel de constituir uma «série». Com efeito, para que exista o risco
de que o publico se engane quanto a pertenca a série da marca requerida, as marcas
anteriores que fazem parte dessa série devem necessariamente estar presentes no
mercado. Uma vez que a consideracdo da natureza serial das marcas anteriores
implica o alargamento do 4mbito de protecgdo das marcas que fazem parte da série
consideradas isoladamente, qualquer apreciacdo abstracta do risco de confusio,
baseada unicamente na existéncia de varios registos que tém por objecto marcas que
reproduzem, como no caso vertente, 0 mesmo elemento distintivo, deve, na auséncia
de uma utilizagio efectiva das marcas, ser considerada excluida. Assim, na falta de
prova dessa utilizacio, o risco de confusdo eventualmente provocado pela aparicio
no mercado da marca requerida devera ser apreciado comparando com a marca
requerida cada uma das marcas anteriores tomadas isoladamente.

Em segundo lugar, a marca requerida deve ndo apenas ser semelhante as marcas que
pertencem a série mas ainda apresentar caracteristicas susceptiveis de a ligar a série.
Tal pode nio ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum as marcas seriais
anteriores ¢ utilizado na marca requerida numa posicdo diferente daquela em que
figura habitualmente nas marcas que pertencem a série ou com um conteido
semantico distinto.
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No caso vertente, é for¢oso constatar que, pelo menos, a primeira das condig¢ées
atras referidas ndo estd cumprida. Com efeito, como a Camara de Recurso referiu e
resulta dos autos, as Unicas provas produzidas pela recorrente no decurso do
processo de oposicio referem-se a utilizacdo da marca THE BRIDGE e, em menor
medida, da marca THE BRIDGE WAYFARER. Uma vez que estas duas marcas sio
as unicas marcas anteriores cuja presenga no mercado a recorrente provou, foi
correctamente que a Camara de Recurso afastou os argumentos pelos quais a
recorrente invocava o beneficio da proteccdo aplicivel as «marcas de série».

A luz do conjunto das consideracdes que precedem, ha que concluir que foi sem
erros de apreciagio nem erros de direito que a Camara de Recurso excluiu a
existéncia de risco de confusdo entre os sinais em conflito.

Dagqui resulta que o fundamento relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 deve também ser considerado improcedente.

Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto as despesas

Por forca do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instancia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver
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requerido. Tendo a recorrente sido vencida, hd que condena-la nas despesas, de
acordo com o pedido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 23 de Fevereiro de 2006.

O secretario O presidente

E. Coulon H. Legal
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