ACORDAO DE 1. 3. 2005 — PROCESSO T-169/03

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgdo)
1 de Margo de 2005 "

No processo T-169/03,

Sergio Rossi SpA, com sede em San Mauro Pascoli, Forli-Cesena (Itélia),
representada por A. Ruo, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por P. Bullock e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

Sissi Rossi Srl, com sede em Castenaso di Villanova, Bologna (Itdlia), representada
por S. Verea, M. Bosshard e K. Muraro, advogados,

* Lingua do processo: italiano.
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que tem por objecto um recurso interposto da decisio da Primeira CAmara de
Recurso do IHMI de 28 de Fevereiro de 2003 (processo R 569/2002-1), relativa a um
processo de oposigio entre a Calzaturificio Rossi SpA e a Sissi Rossi St,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A, W. H. Meij e S. Papasavvas, juizes,

secretario: D, Christensen, administradora,

vista a peti¢dio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 12 de
Maio de 2003,

vista a contestagio do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instincia em 12 de Setembro de 2003,

vista a contestagio da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instancia em 11 de Setembro de 2003,

apds a audiéncia de 14 de Setembro de 2004,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 1 de Junho de 1998, a interveniente apresentou um pedido de marca
comunitéria ao Instituto de Harmonizagio 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 comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), com as
alteracdes posteriores.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SISSI ROSSI.

Os produtos para os quais o registo foi pedido integram-se, designadamente, na
classe 18 na acepgao do Acordo de Nice relativo & Classificacdo Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como
foi revisto e alterado, e correspondem & seguinte descri¢io: «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».

Em 22 de Fevereiro de 1999, foi publicado o pedido de marca no Boletim de Marcas
Comunitdrias n.° 12/1999,
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Em 21 de Maio de 1999, a sociedade Calzaturificio Rossi SpA apresentou oposigao,
nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, contra o registo da marca
pedida para os produtos «couro e imitagdes de couro, produtos nestas matérias nio
incluidos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem».

As marcas invocadas no pedido de oposicio s@o a marca nominativa MISS ROSSI,
registada em Itdlia em 11 de Novembro de 1991 (n.° 553 016), e a marca
internacional MISS ROSSI, registada no mesmo dia com efeito em Franca
(n.° 577 643). Os produtos designados por essas marcas anteriores sio «calgado»,
incluidos na classe 25 do Acordo de Nice.

A pedido da interveniente, a sociedade Calzaturificio Rossi SpA apresentou provas
relativas ao uso sério das marcas anteriores no decurso dos cinco anos que
precederam a publicacio do pedido de marca controvertida.

Na sequéncia de fusdio por incorporagio da sociedade Calzaturificio Rossi SpA,
outorgada por acto notarial de 22 de Novembro de 2000, a recorrente, denominada,
em seguida, Sergio Rossi SpA, tornou-se titular das marcas anteriores.

Através de decisdo de 30 de Abril de 2002, a Divisio de Oposi¢do rejeitou o pedido
de registo para todos os produtos objecto da oposi¢do. Essencialmente, considerou
que a recorrente s6 produziu prova do uso sério das marcas anteriores para os
produtos «calgado para senhora» e que esses produtos, por um lado, e os produtos
«couro e imitagdes de couro, produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes;
peles de animais; malas e maletas de viagem», incluidos no pedido de marca, por
outro, eram semelhantes. Além disso, a Divisdo de Oposi¢io concluiu que, no
espirito do consumidor francés, os sinais eram semelhantes.
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10 Em 28 de Junho de 2002, a interveniente interpds no IHMI recurso da decisio da
Divisdo de Oposicio.

11 Por decisdo de 28 de Fevereiro de 2003 (a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira
Céamara de Recurso do IHMI anulou a deciséo da Divisdo de Oposicio e rejeitou a
oposicio. No essencial, a Cimara de Recurso considerou que os sinais em causa
eram pouco semelhantes. Além disso, apds uma andlise comparativa dos canais de
distribuigdo, das fungdes e da natureza dos produtos em causa, concluiu que as
diferencas entre os produtos eram muito superiores aos seus raros pontos comuns.
Designadamente, examinou e refutou a tese segundo a qual os produtos «calgado
para senhora» e «carteiras de senhora» eram semelhantes devido a uma relagdo de
complementaridade. Por conseguinte, ndo existia, na sua opinifio, risco de confusdo
na acep¢do do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94.

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— reconhecer a existéncia de um risco de confusdo entre as marcas em causa e
anular a decisfo impugnada;

— a titulo subsididrio, reconhecer a existéncia de uma «incompatibilidade» entre
as marcas em causa no que respeita as «carteiras de senhora» e ao «calgado para
senhora» e reconhecer a existéncia de afinidade entre esses produtos;

— condenar o IHMI nas despesas.
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Através de carta de 12 de Fevereiro de 2004, a recorrente precisou que pedia, a titulo
principal, a anulagio total da decisio impugnada e, a titulo subsididrio, a sua
anulagéo parcial na medida em que declara a inexisténcia de risco de confusio entre
as marcas relativamente aos produtos «carteiras de senhora» e «calgado para
senhora».

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

Quanto as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instdncia

A recorrente apresentou, em apoio da sua tese segundo a qual o calgado para
senhora e as carteiras de senhora sio produtos semelhantes, um determinado
numero de documentos, entre os quais artigos de imprensa, material publicitirio e
fotografias provenientes, designadamente, de sitios Internet, que mostram calcado
para senhora ou carteiras de senhora. A interveniente apresentou excertos de sitios
Internet para fundamentar a rejei¢dio dos argumentos e das provas apresentadas pela
recorrente. Nenhum destes documentos tinha sido apresentado durante o processo
administrativo no IHML
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Argumentos das partes

O IHMI alega que os elementos de prova, apresentados pela primeira vez no
Tribunal de Primeira Instincia pela recorrente, sdo inadmissiveis.

A recorrente retorquiu, na audiéncia, que tinham de se admitir essas provas porque
a Camara de Recurso tinha violado o seu direito a ser ouvida. Com efeito, a Divisdo
de Oposigio tinha considerado que os produtos designados pelas marcas eram
semelhantes. Por conseguinte, uma vez que a Cimara de Recurso tinha a intengéo de
anular a decisdo da Divisdo de Oposi¢éo pelo motivo de que os produtos em causa
nido eram semelhantes, devia ter informado a recorrente desse facto e dar-lhe a
possibilidade de tomar posigio e de avaliar a utilidade de apresentar provas
suplementares. Segundo a recorrente, essa violagdo pela CAmara de Recurso do seu
direito a ser ouvida justifica a anulacio da decisdo impugnada. Por conseguinte, os
elementos de prova apresentados na peti¢do sdo, em todo o caso, admissiveis.

Nem o IHMI nem a recorrente se manifestaram quanto a admissibilidade dos
documentos apresentados pela interveniente.

Apreciagio do Tribunal de Primeira Insténcia

A titulo preliminar, hi que referir que, na medida em que as observagdes da
recorrente na audiéncia devem ser entendidas no sentido de que esta invoca
doravante um fundamento baseado numa violagio do seu direito a ser ouvida,
consagrado no artigo 73.°, segundo periodo, do Regulamento n.° 40/94, ha que
rejeitar esse fundamento por inadmissibilidade.
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Com efeito, por forca do artigo 48.°, n.° 2, primeiro paragrafo, do Regulamento de
Processo do Tribunal de Primeira Instincia, é proibido deduzir novos fundamentos
no decurso da instancia, a menos que tenham origem em elementos de direito e de
facto que se tenham revelado durante o processo.

Antes de mais, o Tribunal de Primeira Instdncia verifica que, na sua petigio, a
recorrente néo censura a Camara de Recurso por ter violado o artigo 73.°, segundo
periodo, do Regulamento n.° 40/94.

Em seguida, hd que referir que o facto de a recorrente néo ter sido informada pela
Camara de Recurso de que esta tencionava anular a decisdo da Divisio de Oposicio
pelo facto de os produtos designados pelas marcas néo serem semelhantes j4 ocorria
e era conhecido pela recorrente no momento da apresentaciio da sua peticiio na
Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia e ndo podia, portanto, constituir um
elemento de facto ou de direito novo, na acepgio do artigo 48.°, n.° 2, primeiro
paragrafo, do Regulamento de Processo.

Na medida em que o argumento baseado numa violagdo, pela Cimara de Recurso,
do direito da recorrente a ser ouvida se destina a apoiar a tese segundo a qual as
provas apresentadas pela recorrente sio admissiveis, o mesmo é ineficaz.

A este respeito, hd que recordar que, segundo jurisprudéncia assente, o recurso
interposto para o Tribunal de Primeira Instincia, nos termos do artigo 63.° do
Regulamento n.° 40/94, tem por finalidade a fiscalizagdo da legalidade das decisdes
das Camaras de Recurso do IHMI [acérdios do Tribunal de Primeira Instincia de
12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. 11-5301,
n.° 49; de 6 de Margo de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha), T-128/01, Colect.,
p. 1I-701, n° 18, e de 13 de Julho de 2004, Samar/THMI — Grotto (GAS STATION),
T-115/03, ainda néo publicado na Colectinea, n.° 13]. :
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Ora, os factos invocados no Tribunal, sem terem sido previamente alegados nas
instancias do IHMI, s6 podem afectar a legalidade de tal deciséo se o IHMI devia té-
-los tomado em consideragéo oficiosamente (acérdio ECOPY, ja referido, n.° 46, e
acérddo GAS STATION, jé referido, n.° 13). Assim, resulta do artigo 74.°, n.° 1, in
fine, do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual, num processo respeitante a motivos
relativos de recusa de registo, o exame do IHMI se limitara as alegacdes de facto e
aos pedidos apresentados pelas partes, que este ndo estd obrigado a tomar em
consideragio, oficiosamente, os factos que ndo tenham sido alegados pelas partes.
Portanto, tais factos néo sdo susceptiveis de por em causa a legalidade da deciséo da
Camara de Recurso (acérddo GAS STATION, ja referido, n.° 13).

Se a recorrente considerar que a Cdmara de Recurso, violando o artigo 73.°, segundo
periodo, do Regulamento n.° 40/94, a privou da possibilidade de apresentar as provas
em causa em tempo util no dmbito do procedimento administrativo, deveria invocar
tal fundamento em apoio do seu pedido de anulagdo da decisdo impugnada. A
violagdio, pela CAmara de Recurso, do direito da recorrente a ser ouvida nédo pode, no
entanto, levar a que o Tribunal de Primeira Instancia proceda a apreciagio de factos
e de provas que no foram apresentadas anteriormente nas instancias do IHMI, pelo
menos na medida em que este ndo as devia tomar em consideracéo oficiosamente.

No que respeita aos documentos apresentados pela interveniente, aplicam-se
consideragdes andlogas as expostas nos n.” 24 e 25 supra. Na medida em que ndo
foram apresentados nas instincias do IHMI, ndo podem pér em causa a legalidade
da decisdo impugnada nem justificd-la a posteriori.

Dai resulta que as provas apresentadas pela recorrente e pela interveniente em
anexo aos seus articulados néo serfo tomadas em consideracéo.
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Quanto a remissdo para o processo do IHMI

Tanto a recorrente como a interveniente remetem, nos articulados respectivos, para
todos os fundamentos e argumentos apresentados no processo administrativo.

Por forca do artigo 21.° do Estatuto do Tribunal de Justica e do artigo 44.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento de Processo, a peticio deve conter uma exposicio sumaria
dos fundamentos invocados. Segundo a jurisprudéncia, essa indicacio deve ser
suficientemente clara e precisa para que a demandada possa preparar a sua defesa e
o Tribunal decidir a acgdo, se for caso, sem se basear noutras informacges. Além
disso, o Tribunal de Primeira Instancia jé declarou que, embora o texto da peticdo
possa ser alicercado por remissdes para passagens determinadas de documentos a
ela anexos, uma remissio global para outros articulados, mesmo anexos i peticiio,
ndo pode suprir a falta dos elementos essenciais na peticio, e que niio compete ao
Tribunal de Primeira Instancia substituir-se as partes procurando os elementos
pertinentes nos anexos [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instncia de 21 de
Margo de 2002, Joynson/Comisséo, T-231/99, Colect., p. II-2085 (confirmado por
despacho do Tribunal de Justica de 10 de Dezembro de 2003, Joynson/Comissio,
C-204/02 P, ainda ndo publicado na Colectanea), n.° 154, e despacho do Tribunal de
Primeira Instincia de 29 de Novembro de 1993, Koelman/Comissio, T-56/92,
Colect.,, p. II-1267, n.® 21 e 23, bem como jurisprudéncia referida]. Esta
jurisprudéncia é igualmente transponivel para a resposta da outra parte num
processo de oposi¢do na Camara de Recurso, que seja interveniente no Tribunal de
Primeira Instancia, por forca do artigo 46.° do Regulamento de Processo, aplicavel
em matéria de propriedade intelectual em conformidade com o artigo 135.%, n.° 1,
segundo paragrafo, deste regulamento [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia
de 13 de Julho de 2004, AVEX/IHMI — Ahlers (a), T-115/02, Colect., p. 11-2907,
ne° 11].

Dai resulta que a peticiio e a contestacio, na parte em que remetem para os
articulados apresentados, respectivamente, pela recorrente e pela interveniente no
IHMI, sfo inadmissiveis, uma vez que a remissio global que contém ndo tem
qualquer conexdo com os fundamentos e argumentos desenvolvidos, respectiva-
mente, na peticdo e na contestagio.
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Quanto ao pedido destinado, a titulo principal, & anulagdo da decisdo impugnada
na sua totalidade e, a titulo subsididrio, & anulagdo parcial da decisdo impugnada

Argumentos das partes

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento tinico, baseado numa
violacdo do artigo 8. n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

— Quanto ao publico-alvo

.

A recorrente e o IHMI consideram que o consumidor médio dos produtos em
questio é o consumidor do sexo feminino francés e italiano. Por sua vez, a
interveniente considera que o territdrio pertinente para a comparagido das marcas é
apenas o territério francés.

— Quanto 4 semelhanca dos produtos

No que respeita & semethanca dos produtos, a recorrente considera que os produtos
como «calcado para senhora», protegidos pelas marcas anteriores, e os produtos
objecto do pedido de marca como «couro e imitagdes de couro, produtos nestas
matérias ndo incluidos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem»
e, sobretudo, «carteiras de senhora» sio semelhantes.
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A recorrente salienta que tanto o calgado como as malas de mio cumprem uma
fungdio estética e decorativa no vestudrio da mulher. Os produtos «calcado para
senhora» e «carteiras de senhora» tém a mesma natureza, na medida em que sio, na
maior parte das vezes, fabricados na mesma matéria. Além disso, os consumidores
finais e os canais de distribuigio desses produtos sdo idénticos. Na percepcio das
consumidoras italianas e francesas, a mala e o calgado constituem um conjunto. Daf
a recorrente deduz que existe entre esses produtos uma complementaridade tal que
devem ser considerados semelhantes. Na audiéncia, precisou que o IHMI também
tinha adoptado este ponto de vista nas suas orientagdes relativas ao processo de
oposi¢do de 10 de Maio de 2004.

No que respeita a semelhanga dos produtos, o IHMI partilha da analise da Camara
de Recurso segundo a qual o «calgado para senhora» e os produtos «couro e
imita¢des de couro, produtos nestas matérias ndo incluidos noutras classes; peles de
animais; malas e maletas de viagem» nio sdo semelhantes,

No entanto, o THMI refere que, segundo uma pratica adoptada pelas Divisges de
Oposi¢do, o «vestudrio» e o «calgado», por um lado, e os artigos em «couro e
imitacdes de couro» e, designadamente, as «malas de mdo», por outro, sio
considerados complementares. A titulo de exemplo, o IHMI remete para as decisoes
da Divisdo de Oposigdo n.° 1440/2000, de 30 de Junho de 2000 (Local Boy'z/WHG
Westdeutsche Handelsgesellschaft), e n.° 2008/2000, de 9 de Agosto de 2000 (T. J.
Hughes/T] Investments). O IHMI salienta que as orientagées relativas ao processo
de oposicdo, referidas no n.° 35, supra, precisam, designadamente, na sua parte 2,
capitulo 2, ponto 2.6.2, que as «malas», 0 «calgado» e o «vestuario» sio produtos
complementares no espirito dos consumidores. Acrescentou, em resposta a uma
questdo colocada pelo Tribunal de Primeira Instancia na audiéncia, que este ponto
ndo tinha sido objecto de uma critica unanime por parte das autoridades nacionais
competentes em matéria de marcas, nas consultas que precederam a adopcio, pelo
IHMLI, das referidas orientagdes, uma vez que, se tal fosse o caso, o IHMI ndo teria
normalmente adoptado o ponto criticado.

A interveniente alega que os produtos a que se referem as marcas em causa nio sio
semelhantes. A esse respeito, salienta, antes de mais, que a recorrente no suscitou
nenhum argumento contra a conclusio da Camara de Recurso segundo a qual o
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«calgado para senhora» e os produtos a que se refere o pedido de marca, com
excepcio das «carteiras de senhora», ndo sio semelhantes. Em seguida, a
interveniente expde que o simples facto de o consumidor procurar a combinagdo
do calcado com a mala nfo basta para considerar que os produtos sdo semelhantes.

— Quanto a semelhanca dos sinais

A recorrente alega que o grau de semelhanga entre os sinais deve ser qualificado de
«importante e nio estabelecido». Salientou, na audiéncia, que o facto de o nome
«Rossi» ser conhecido ndo exclui que goze de carécter distintivo relativamente aos
produtos designados pela marca MISS ROSSI.

O IHMI adopta a conclusdo da Camara de Recurso segundo a qual o grau de
semelhanca dos sinais é pouco elevado.

A interveniente refuta a conclusfo da Camara de Recurso segundo a qual os sinais
MISS ROSSI e SISSI ROSSI sdo semelhantes. A esse respeito, precisa que as marcas
anteriores ndo tém elevado caréacter distintivo. Néo tendo a recorrente contestado
que o nome de familia «Rossi» é um nome muito divulgado, a andlise dos sinais deve
concentrar-se no primeiro vocdbulo dos respectivos sinais («miss» e «Sissi»). Os
primeiros vocabulos sdo, segundo a interveniente, suficientemente diferentes para
afastar uma semelhanca dos sinais em causa. A interveniente acrescenta que tém um
contetdo conceptual diferente, o que basta para os distinguir [acérddos do Tribunal
de Primeira Instancia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/THMI — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. 1I-4335, n.° 54, e de
22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO),
T-185/02, ainda nédo publicado na Colecténea, n.° 56].
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— Quanto ao risco de confusio

A recorrente alega que existe um risco de associacdo entre as marcas em causa,
relacionado com o facto de a marca SISSI ROSSI ser especificamente empregue para
carteiras de senhora e de a recorrente ja operar nesse sector.

O IHMI considera que esse argumento ¢é irrelevante.

Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Nos termos do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, apés oposicio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado quando,
devido a sua identidade e semelhanga com a marca anterior e devido 4 identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas, exista confusio
no espirito do publico do territério onde a marca anterior estd protegida.

— Quanto a extensdo do litigio

Antes de mais, ha que referir que resulta da peti¢io e, designadamente, da primeira
parte do pedido e das alegagdes da recorrente que esta considera que todos os
produtos objecto da oposi¢do e o «calgado para senhora», designados pelas marcas
anteriores, sio semelhantes.
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No entanto, hd que reconhecer, como a interveniente salientou com razdo, que a
argumentaciio apresentada na peticio se refere exclusivamente a «carteiras de
senhora» e a «calcado para senhora». Na falta de qualquer argumento que ponha em
causa a conclusio da CAmara de Recurso segundo a qual os produtos «couro e
imitacdes de couro; peles de animais; malas e maletas de viagem» e «calgado para
senhora» ndo sdo semelhantes, o Tribunal de Primeira Instincia ndo tem de
proceder a uma anélise da alegada semelhanca dos referidos produtos. Além disso, a
remissio global para todas as observagdes efectuadas pela recorrente no ambito do
processo no IHMI ndo pode paliar a falta de argumentagéo na peticéo (v. n.° 31,
supra). Por ultimo, foi apenas na audiéncia, e, portanto, tardiamente, que a
recorrente alegou que todos esses produtos partilhavam os mesmos canais de
distribuicio e eram fabricados a partir da mesma matéria-prima.

No que respeita as marcas anteriores, a conclusio da Camara de Recurso segundo a
qual ha que considerar as marcas anteriores, nos termos do artigo 43.°, n.° 2, dltimo
perfodo, e do artigo 43.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, apenas registadas para
«calcado para senhora» néo foi posta em causa.

Resulta dos numeros precedentes que o pedido principal, com o qual se pretende a
anulaciio da decisdo impugnada na sua totalidade, deve ser julgado improcedente e
que hé apenas que analisar o pedido subsididrio, em que se pede a anulagdo parcial
da decisdo impugnada. Por conseguinte, hd que apreciar apenas a existéncia de
semelhanca entre, por um lado, o produto «carteiras de senhora», que faz parte dos
produtos em «couro e imitagdes de couro ndo incluidos noutras classes», inclufdos
na classe 18 e objecto do pedido de marca comunitéria, e, por outro, o «calgado para
senhoray, incluido na classe 25 e designado pelas marcas anteriores.
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— Quanto ao publico-alvo

Sendo o «calgado para senhora» e as «carteiras de senhora» produtos de consumo
corrente destinados a um publico feminino, o putblico-alvo é, essencialmente,
composto pelos consumidores médios do sexo feminino.

Uma vez que as marcas anteriores estéo protegidas em Franga e em Italia, o ptblico
visado ¢, em principio, constituido pelos consumidores franceses e italianos.

No entanto, a interveniente alega que o territério pertinente no 4mbito do presente
litigio se limita & Franqa,

A este respeito, ha que referir que s6 se o consumidor francés tiver uma percepcio
diferente da do consumidor italiano é que serd necessirio que o Tribunal de
Primeira Instancia se pronuncie quanto a questiio de saber se o territério em causa
no litigio inclui a Itdlia ou néo. Ora, o Tribunal de Primeira Instincia nota que
nenhuma das partes no litigio distinguiu a percepgio dos produtos pelo piiblico
francés da percepgio dos mesmos produtos pelo publico italiano. Por conseguinte,
hé que apreciar a semelhanca dos produtos na percepcio pelos referidos
consumidores, sem que seja necessério fazer uma distingdo. Quanto 4 semelhanca
dos sinais, esta serd examinada, se necessdrio for, em relacéo a percepcio que deles
tém os consumidores franceses e italianos.

— Quanto & semelhan¢a dos produtos

Resulta da redacgio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 que o
risco de confusdo, na acepgéo desta disposigio, pressupde uma identidade ou uma
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v

semelhanca dos produtos ou servicos designados. Por conseguinte, mesmo no caso
de existir identidade do sinal pedido com uma marca cujo cardcter distintivo seja
particularmente forte, continua a ser necessdrio provar a semelhanca entre os
produtos ou os servigos designados pelas marcas em oposigio (v., por analogia,
acérddo do Tribunal de Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect.,
p. [-5507, n.° 22).

Para apreciar a semelhanga entre os produtos em causa, importa tomar em conta
todos os factores pertinentes que caracterizam a relagio entre esses produtos; entre
esses factores inclui-se, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilizagéo,
bem como o seu cardcter concorrente ou complementar [v., em relago a aplicagdo
da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagtes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1), acérddo Canon, jd referido, n° 23, e, em relagio a aplicagio do
Regulamento n.° 40/94, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 4 de
Novembro de 2003, Diaz/THMI — Granjas Castellé (CASTILLO), T-85/02, ainda

néo publicado na Colectanea, n.° 32].

No caso vertente, h4 que referir, antes de mais, que a circunstancia de os produtos
em causa serem geralmente fabricados a partir da mesma matéria-prima, ou seja, em
couro e em couro artificial, pode ser tomada em conta na apreciagio da semelhanga
dos produtos, No entanto, vista a grande variedade de produtos susceptiveis de
serem fabricados em couro ou em couro artificial, este factor nfo basta, por si s6,
para estabelecer uma semelhanga dos produtos.

No que respeita aos consumidores finais a que os produtos em causa se destinam,
importa precisar que este elemento ndo se inclui nos factores pertinentes referidos
expressamente no n.° 23 do acérddo Canon, ji referido, uma vez que o Tribunal de
Justica nio mencionou os «consumidores finais», mas o destino («Verwendungsz-
weck») dos produtos. Em todo o caso, a Camara de Recurso declarou com
pertinéncia, no n.° 36 da decisio impugnada, que o ptblico de referéncia nio era
especializado, mas incluia potencialmente todos os consumidores franceses e
italianos. Nestas condigdes, a identidade dos consumidores finais dos produtos nio
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pode constituir um elemento significativo na apreciagio da semelhanca dos
produtos.

Em relagdo ao destino dos produtos, a Camara de Recurso referiu, com razio, que
este é diferente, dado que o calgado serve para calcar os pés e as malas para
transportar objectos. Dai resulta que os produtos nio sio substituiveis e nio tém,
por conseguinte, o caricter de produtos concorrentes.

O argumento da recorrente segundo o qual as fungdes primdrias dos produtos,
descritas no niimero precedente, ocupam um lugar secundério relativamente & sua
funcio estética no vestudrio da muther, e de acordo com o qual as malas e o calcado
para senhora sdo produtos de luxo, ndo ganha a conviccio do Tribunal de Primeira
Instancia. Em primeiro lugar, se é verdade que numerosos produtos, designada-
mente no sector do vestudrio e da moda, podem cumprir a0 mesmo tempo a sua
fungéo priméria e uma fungfo estética, esta circunstincia ndo pode, por si s6, levar o
consumidor a pensar que os referidos produtos provém da mesma empresa ou de
empresas relacionadas economicamente. Trata-se de um critério demasiado geral
para poder constatar a existéncia de semelhanga entre os produtos. Em segundo
lugar, o calgado para senhora e as carteiras de senhora nio sdo apenas produtos de
luxo cuja fungéo decorativa se impde & sua fungdo primdria, que continua a ser, para
o calgado, a de calgar os pés e, para as malas, a de transportar objectos.

Além disso, a recorrente invoca que o «calcado para senhora» e as «carteiras de
senhora» sdo produtos complementares e, portanto, semelhantes.

De acordo com a defini¢io do IHMI constante do ponto 2.6.1 da parte 2, capitulo 2,
das orientagdes relativas ao processo de oposico, referidas no n.° 35, supra, os
produtos complementares sdo aqueles entre os quais existe uma relaco estreita, no
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sentido de que um é indispensével ou importante para a utilizagdo do outro, de
modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos
dois produtos incumbe & mesma empresa.

No caso vertente, a recorrente nio provou a existéncia de tal relagio de
complementaridade funcional entre os produtos em causa. Tal como resulta do
ponto 2.6.2 da parte 2, capitulo 2, das orientagdes, referidas no n.° 35, supra, o THMI
parece admitir uma complementaridade estética e, portanto, subjectiva, definida
pelos hébitos ou preferéncias dos consumidores, que podem resultar dos esforgos de
marketing dos produtores, ou até de simples fenémenos de moda.

No entanto, hd que referir que a recorrente ndo demonstrou, no decurso do
processo nas instincias do IHMI ou ainda no Tribunal de Primeira Instincia, que
essa complementaridade estética ou subjectiva atingiu a fase de uma verdadeira
«necessidade» estética, no sentido de que os consumidores julgariam inabitual ou
chocante usar uma carteira que ndo combine perfeitamente com os seus sapatos, O
Tribunal de Primeira Instancia considera, antes de mais, que a procura de uma certa
harmonia estética no vestir constitui uma manifestagio comum em todo o sector da
moda e do vestudrio e constitui um factor demasiado geral para poder justificar, por
si 6, a conclusdo de que todos os produtos em causa sdo complementares e, por
esse facto, semelhantes, Além disso, o Tribunal de Primeira Instincia recorda que os
factos e as provas que a recorrente apresentou pela primeira vez no Tribunal de
Primeira Instincia ndo podem, no caso vertente, pdr em causa a legalidade da
decisdo impugnada, tal como resulta dos n.°® 19 e seguintes, supra.

Além disso, ndo basta que os consumidores considerem que um produto é
complemento ou acessério de outro para que possam pensar que esses produtos tém
a mesma origem comercial. F ainda necessdrio, para esse efeito, que os
consumidores considerem habitual que esses produtos sejam comercializados com
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a mesma marca, o que implica normalmente que grande parte dos respectivos
fabricantes ou distribuidores sejam os mesmos.

A Cémara de Recurso ndo examinou a questéo de saber se, regra geral, os fabricantes
de calgado para senhora produzem também carteiras de senhora. No entanto, a
recorrente ndo apresentou, no decurso do procedimento nas instdncias do IHMI,
factos circunstanciados ou apoiados em provas, que permitam concluir que, na
percepcio do publico em causa, os fabricantes de calcado e de malas sio
habitualmente os mesmos. Limitou-se a afirmar, de modo geral, que os produtores
que comercializam esses produtos podem ser os mesmos. Além disso, tanto as
directivas relativas ao processo de oposigio como as duas decisdes da Divisdo de
Oposicao, referidas no n.° 37, supra, reconhecem que nido é tradicionalmente
corrente que as malas de mdo e o calcado sejam distribuidos pelos mesmos
fabricantes ou por fabricantes relacionados. Nestas circunstincias, esse aspecto niio
pode pdr em causa o resultado da apreciagiio global do risco de confusio efectuada
pela Camara de Recurso.

Em seguida, no que respeita aos canais de distribui¢io, a Camara de Recurso referiu,
com pertinéncia, que os produtos em questio eram por vezes, mas nem sempre €
nido necessariamente, comercializados nas mesmas lojas. Reconheceu igualmente
que se essa circunstincia constituisse efectivamente um elemento de semelhanga
dos produtos em causa, ndo bastaria, por essa raziio, para afastar os elementos de
diferenca existentes entre os produtos.

A recorrente ndo demonstrou que os produtos em causa sdo normalmente vendidos
nos mesmos locais, nem que os consumidores esperam forgosamente encontrar, nas
lojas de calgado, niio apenas sapatos mas também uma escolha consideravel de
carteiras de senhora, e inversamente. Também ndo demonstrou que os consumi-
dores esperam geralmente que os fabricantes de calgado comercializem ignalmente
malas com a mesma marca, e inversamente.
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Nestas circunstincias, deve ser aprovada a conclusio da Camara de Recurso
segundo a qual os elementos de diferenca entre os produtos sdo superiores aos
elementos de semelhanca.

No entanto, tal como resulta dos n.°® 55 e 56, supra, os produtos apresentam
igualmente alguns pontos comuns, designadamente, na medida em que sdo por
vezes comercializados nos mesmos pontos de venda. Por conseguinte, as diferencas
verificadas entre os produtos em causa nio séo de tal forma que excluam, por si s6, a
possibilidade de risco de confusiio, nomeadamente no caso de existir identidade do
sinal pedido com uma marca anterior cujo cardcter distintivo seja particularmente
forte (v. n.° 53, supra).

~ Quanto a semelhanca dos sinais

Resulta de jurisprudéncia assente que a apreciagio global do risco de confusio deve,
em matéria de semelhanga visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa,
basear-se na impressdo de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos
seus elementos distintivos e dominantes (v. acérdao BASS, ja referido, n.° 47, e
jurisprudéncia referida). No caso vertente, a apreciagdo é feita tendo em conta a
percepciio dos consumidores italianos e franceses (v. n.°® 49 a 52, supra).

No plano visual, o segundo vocdbulo dos sinais em causa, ou seja, o vocébulo
«Rossi», é idéntico. Os primeiros vocdbulos («Sissi» e «miss») tém elementos
comuns, ou seja, as trés letras «iss». No entanto, o vocabulo «Sissi» do sinal pedido é
mais longo que o vocdbulo «miss», tendo este tltimo apenas quatro letras em vez
das cinco letras do sinal pedido. As letras iniciais «s» e «m» e as letras finais «i» e «s»
sdo diferentes no plano visual.
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No plano fonético, a Cimara de Recurso referiu, com razio, que os sinais em causa
eram ambos caracterizados pelo som forte dos dois «s» e pela presenca da tinica
vogal «i». Também referiu, com pertinéncia, que os dois termos tinham um ndmero
diferente de silabas e que, em francés, ao contrario do italiano, o acento incide sobre
a tiltima silaba.

No plano conceptual, foi com razio que a Cimara de Recurso referiu que os
consumidores italianos e franceses entendiam o vocdbulo «Rossi» como um nome
de familia de origem italiana. As partes concordam igualmente com o facto de o
vocdbulo «Sissi» ser reconhecido como um nome feminino. Além disso, nio é
contestado que os consumidores-alvo compreendem o vocibulo «miss» como
«menina» em inglés. Ora, a recorrente referiu com pertinéncia que tanto o sinal
MISS ROSSI como o sinal SISSI ROSSI fazem pensar numa pessoa do sexo feminino
com o nome de familia «Rossi». No entanto, existe uma diferenga conceptual entre o
vocibulo «miss» («menina») e um nome determinado como «Sissi».

Por conseguinte, os sinais apresentam algumas semelhangas, mas também
elementos diferentes, dependendo o grau de semelhanca da questio de saber se o
elemento comum, ou seja, o vocdbulo «Rossi», constitui o seu elemento distintivo e
dominante.

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instincia verifica, antes de mais, que o
vocébulo «Rossi» ocupa o segundo lugar nos sinais em causa e que néo é de
nenhuma forma evidenciado nos referidos sinais.

Em seguida, hd que referir que a recorrente nio defendeu que o vocibulo «Rossi»
constitufa o elemento dominante do sinal, mas que apenas censurou a Cimara de
Recurso por ter considerado, sem razdo, que os vocabulos «Sissi» e «miss» eram os
elementos dominantes na impressio de conjunto produzida pelas marcas
respectivas.
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No entanto, mesmo supondo que os vocdbulos «miss», nas marcas anteriores, €
«Sissi», no sinal pedido, ndo constituam os elementos dominantes dos sinais, mas
tenham uma influéncia igual & do vocdbulo «Rossi», os elementos de diferenca,
referidos nos n.”® 70 a 72, supra, bastam para refutar a tese da recorrente segundo a
qual a semelhanca dos sinais deve ser qualificada como importante. Trata-se, no
maximo, de uma semelhan¢a de média importancia, se ndo de fraca semelhanca.

— Quanto ao risco de confusio

Segundo jurisprudéncia assente, constitui risco de confuséo o risco de que o piblico
possa acreditar que os produtos ou os servigos em causa provém da mesma empresa
ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. O risco de confusdo
quanto 4 origem comercial dos produtos deve ser apreciado globalmente, segundo a
percepcio que o publico pertinente tem dos sinais e dos produtos em causa, e tendo
em conta todos os factores pertinentes no caso concreto, designadamente, a
interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a dos produtos e servigos
designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia 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 jurisprudéncia referida].

Segundo essa mesma jurisprudéncia, o risco de confusio é tanto mais elevado
quanto o cardcter distintivo da marca anterior se mostra importante (v., por
analogia, acérddo Canon, ja referido, n.° 18, e acérddo do Tribunal de Justica de
22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 20).
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No caso vertente, é ponto assente que as marcas anteriores nio gozam de elevado
caracter distintivo. Por conseguinte, basta analisar se os elementos de semelhanca
dos sinais sdo suficientes para se sobreporem aos elementos de diferenca dos
produtos em causa e para gerarem um risco de confusio no espirito do piblico-alvo.

A este respeito, vistas as diferencas entre os produtos, referidas nos n.° 57 e
seguintes, e os elementos de diferenca dos sinais, referidos nos n.° 70 a 72, o
Tribunal de Primeira Instancia considera que o consumidor nio confundird as
marcas em causa.

No entanto, a recorrente considera que existe um risco de associacdo, na medida em
que o consumidor pode pensar que os produtos comercializados com as marcas em
causa provém da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.

A este respeito, hd que referir, antes de mais, que a recorrente niio pds em causa a
conclusio da Camara de Recurso de que o nome de familia «Rossi» é muito
divulgado e constitui, no apenas aos olhos dos consumidores italianos mas também
aos olhos dos consumidores franceses, um nome de familia italiano tipico.

Num sector como o do vestudrio ou da moda, em que a utilizagio de sinais
constituidos por patronfmicos é corrente, pode-se supor que, regra geral, um nome
muito divulgado aparecerd mais frequentemente no comércio que um nome raro.
Por essa razio, o consumidor néo acreditard na existéncia de uma ligagiio econémica
entre todos os titulares das marcas que incluam o nome de familia «Rossi». Por
conseguinte, ndo pensard que as empresas que comercializam malas com a marca
SISSI ROSSI sdo economicamente ligadas ou idénticas aquelas que comercializam
calcado com a marca MISS ROSSI.
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Por dltimo, a circunstancia de a recorrente operar igualmente no sector da produgio
de malas de mdo ndo é pertinente na apreciagio do risco de confusdo entre as
marcas anteriores e a marca pedida. Com efeito, h4 que examinar os produtos
designados pelas marcas em causa tal como estdo protegidos por estas. Ora, as
marcas anteriores nio estio registadas para produtos em «couro e imitagcoes de
couro, produtos nestas matérias nfo incluidos noutras classes», mas apenas se
consideram registadas para «calgado para senhorax». Dai resulta que a recorrente ndo
se pode apoiar nas marcas anteriores para proteger a sua linha de produgio de malas
de miéo.

Resulta do exposto que a Camara de Recurso concluiu, com razio, que ndo existia
risco de confuséio entre as marcas em causa. O Tribunal de Primeira Instincia ndo
tem necessidade de se pronunciar quanto a questdo de saber se o territdrio
pertinente se limita & Franga e se as consumidoras em causa estdo especialmente
atentas 4s marcas. Ndo sendo, portanto, procedente o fundamento tnico da
recorrente, hd 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 contréria o tiver requerido. Tendo a recorrente
sido vencida, hd que condena-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do
IHMI e da interveniente.
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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 Meij Papasavvas

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 1 de Margo de 2005,

O secretdrio O presidente

H. Jung J. Pirrung
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