VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN / IHMI — JOHNSON'S VETERINARY PRODUCTS (VITACOAT)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)
12 de Julho de 2006 *

No processo T-277/04,

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

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizac¢ido do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por J. Novais Gongalves, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Cimara de Recurso do IHMI, interveniente no
Tribunal de Primeira Instincia,

* Lingua do processo: inglés.
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Johnson’s Veterinary Products Ltd, com sede em Sutton Coldfield (Reino Unido),
representada por M. Edenborough, barrister,

que tem por objecto um recurso de anulagio interposto da decisdo da Primeira
Camara de Recurso do IHMI de 27 de Abril de 2004 (processo R 560/2003-1),
relativa a um processo de oposicio entre Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn
GmbH & Co. KG e Johnson’s Veterinary Products Ltd,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e L. Pelikdnov4, juizes,

secretdrio: J. Plingers, administrador,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 9 de Julho
de 2004,

vista a contestacdo do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia
em 14 de Janeiro de 2005,

vistas as observagdes da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instancia em 13 de Maio de 2005,

ap6s a audiéncia de 11 de Janeiro de 2006,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 21 de Mar¢o de 1996, a Vitacoat Ltd pediu ao Instituto de Harmonizagio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) o registo do sinal
nominativo VITACOAT como marca comunitdria, 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), conforme alterado.

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 3, 5 e 21 do
acordo de Nice relativo a classificagdo internacional dos produtos e dos servigos para
o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e modificado, e
correspondem a seguinte descrigdo:

— classe 3: «Champéds, amaciadores, produtos para os cabelos e a pele,
desodorizantes; todos para animais»;

— classe 5: «Produtos para matar dcaros, piolhos, pulgas e outros parasitas; todos
para animais»;

— classe 21: «Escovas e pentes para animais».
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O pedido de registo foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 34/1998
de 11 de Maio de 1998.

Em 25 de Maio de 1998, a recorrente deduziu oposi¢do ao registo da marca pedida,
invocando quatro marcas registadas na Alemanha (a seguir «marcas anteriores»)
que consistem no sinal nominativo VITAKRAFT e que protegem, nomeadamente,
os seguintes produtos:

— registo n.° 834 153: «Vidraria, porcelana e faianga, designadamente, comedouros
para aves, cdes e gatos»;

— registo n.° 950 955: «Preparagdes farmacéuticas veterindrias para peixes, aves de
companhia e aves domésticas, exceptuadas as prepara¢des vendidas exclusiva-
mente em farmdcia»;

— registo n.° 1 065 186: «Preparagdes higiénicas e preparacdes para cuidados do
corpo e de beleza para animais de companhia, bem como champoés para animais
de companhia»;

— registo n.° 39 615 031: «Substincias para lavagem, sabdes, preparacdes para
cuidados do corpo e de beleza, lo¢Bes para cabelos, preparacdes para destruicio
dos animais nocivos, pentes e escovas».

A oposicdo baseava-se, nomeadamente, no disposto no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento (CE) n.° 40/94 e referia-se a todos os produtos abrangidos pelo pedido
de registo.
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Em 11 de Fevereiro de 2000, a Divisio de Oposicdo rejeitou a oposicdo com
fundamento, nomeadamente, na falta de tradugdes completas dos certificados de
registo das marcas anteriores. Decidindo do recurso que desta rejei¢do interpds a
recorrente, a Terceira Camara de Recurso do IHMI anulou esta decisdo em 19 de
Junho de 2001 na parte em que respeitava as marcas anteriores.

Em 4 de Setembro de 2001, a Vitacoat comunicou ao IHMI a transferéncia do
pedido de marca para a sociedade Johnson’s Veterinary Products Ltd, tendo esta
transferéncia sido inscrita no Registo das Marcas Comunitdrias em 29 de Outubro
de 2001.

Em 29 de Julho de 2003, a Divisio de Oposicdo rejeitou novamente a oposicéo,
considerando-a improcedente.

Em 24 de Setembro de 2003, a recorrente interpds recurso da decisio da Divisdo de
Oposicéo.

Por decisdo de 27 de Abril de 2004 (a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira
Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou,
essencialmente, que os produtos em causa eram parcialmente idénticos e
parcialmente semelhantes, mas que os sinais em questio apenas continham muito
poucos elementos de semelhancga nos planos fonético e visual. Com efeito, segundo
a Camara de Recurso, as palavras «vita» e as marcas VITAKRAFT tém apenas um
diminuto cardcter distintivo intrinseco relativamente aos outros produtos que ndo
aqueles a que se refere o registo aleméo n.° 834 153 e os «pentes e escovas» do
registo alemio n.° 39 615 031. Além disso, afirmou que eram diferentes no plano
conceptual, pois a palavra «Kraft» significava «forca, poder» em alemao e reforcava
assim o conceito de «vitalidade» («Vitalitit» em alemdo) sugerido pelo elemento
«vita», ao passo que a palavra «vitacoat» ndo possuia qualquer significado concreto,
independentemente da questdo de saber se o consumidor alemio conhecia o
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significado da palavra inglesa «coat». No tocante aos documentos apresentados pela
recorrente para provar o elevado cardcter distintivo das marcas anteriores devido a
serem conhecidas no mercado alemédo, a Cimara de Recurso concluiu que nio
constitufam prova bastante do renome das marcas anteriores (v. n.”* 24 e 25, infra).
Entendeu que, ndo tendo a recorrente conseguido demonstrar que as suas marcas
eram conhecidas no mercado alemdo, a semelhanga das marcas em causa ndo era
bastante para originar um risco de confusdo na acepg¢io do artigo 8.°, n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.° 40/94.

Tramitacdo do processo e pedidos das partes

A peticdo foi inicialmente apresentada em lingua alemd. O inglés passou a ser a
lingua de processo, em conformidade com o disposto no artigo 131.°, n.° 2, do
Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instincia, na sequéncia das
objecgdes da interveniente que deram entrada na Secretaria do Tribunal em 11 de
Agosto de 2004.

A recorrente juntou a sua peti¢io numerosos anexos redigidos em aleméio. Em 31 de
Janeiro de 2005, substituiu uma parte destes por versdes abreviadas.

Nos termos do disposto no artigo 131°, n° 3, do Regulamento de Processo, a
recorrente foi autorizada a apresentar as suas alegagdes em alemdo.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;
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— condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— confirmar a decisdo impugnada;

— remeter o pedido de marca comunitdria ao IHMI para que possa proceder ao
respectivo registo;

— condenar a recorrente nas despesas que a interveniente teve de efectuar devido
aos processos no Tribunal de Primeira Instincia, na Camara de Recurso e na
Divisio de Oposicio.
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Na audiéncia, a interveniente explicou, em resposta a uma questdo do Tribunal, que
o seu segundo pedido se confundia, na realidade, com o primeiro. Quanto ao
terceiro pedido, destina-se, segundo a interveniente, a garantir que o IHMI
prosseguird efectivamente com o processo de registo da marca pedida caso seja
negado provimento ao recurso. No tocante as despesas, declarou que, por mera
cautela, tinha formulado o quarto pedido do modo mais amplo possivel.

Questio de direito

Quanto ao pedido da recorrente de anulacdo da decisdo impugnada

A recorrente invoca um tnico fundamento, relativo a violagdo do artigo 8.2, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94. Este fundamento divide-se, essencialmente, em
trés partes. Com a primeira, alega que as marcas VITAKRAFT e o seu elemento
«vita» gozam de um elevado cardcter distintivo pelo facto de esta marca ser
conhecida no mercado aleméo. Na segunda parte do fundamento, a recorrente
critica & Camara de Recurso a errada apreciagio da semelhanca dos sinais,
particularmente por ndo ter percebido que a palavra «vita» constitui o seu elemento
dominante. Com a terceira parte, sustenta que estes dois erros e o facto de ndo ter
tomado em conta o grau de semelhanga dos produtos em questéo levaram a que a
Cémara de Recurso ndo concluisse pela existéncia, no caso em apreco, de um risco
de confusio, que, no entanto, foi regularmente reconhecido pelos tribunais alemaes
em casos comparaveis ao presente.

Observagoes gerais

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

De acordo com jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica e do Tribunal de
Primeira Instincia, o risco de confusdo quanto a origem comercial dos produtos ou
dos servicos deve ser apreciado globalmente segundo a percepcdo que o publico
pertinente tem dos sinais e dos produtos ou servicos em causa e tendo em conta
todos os factores que caracterizam o caso especifico, nomeadamente a interde-
pendéncia entre a semelhanca dos sinais e a dos produtos ou servicos designados
[acérdido do Tribunal de Primeira Instincia de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI
— Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. I1-287, n.° 51].

No caso em aprego, as partes estdo de acordo quanto ao facto de que, estando as
marcas anteriores protegidas na Alemanha e destinando-se os produtos a todas as
pessoas que tém um animal de companhia, o publico-alvo é constituido pelos
consumidores médios alemies que possuem semelhante animal.

Além disso, como decorre dos n.°® 21 a 23 da decisdo impugnada, a Cémara de
Recurso verificou que todos os produtos abrangidos pelo pedido de marca eram
idénticos a um ou outro dos produtos protegidos pelas marcas anteriores
n.” 1 065 186 e 39 615 031. Afirmou ainda, no n.° 24 da decisdo impugnada, que
os produtos abrangidos pela marca pedida e pela marca n.° 834 153 eram
semelhantes. A recorrente ndo pds em causa estas conclusdes,

E & luz destas consideracbes que ha que examinar o dnico fundamento da
recorrente,
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\

Quanto a primeira parte do fundamento, relativo a existéncia de um elevado
cardcter distintivo das marcas anteriores pelo facto de serem conhecidas

— Decisdo impugnada

Na Cémara de Recurso, a recorrente apresentou os seguintes meios de prova para
demonstrar que as suas marcas eram conhecidas:

— uma lista de precos dos produtos que ostentam as marcas VITAKRAFT para o
ano de 1994;

— um estudo de mercado realizado em 1997 a respeito das marcas VITAKRAFT;

— um estudo de mercado realizado em 1992 a respeito da marca VITA e da
eventual relacio que o publico estabelecerd entre esta marca e o sinal
VITAKRAFT.

A Camara de Recurso ndo aceitou a lista de pregos, por respeitar essencialmente a
produtos diversos dos designados pelas marcas anteriores em causa (n.° 29 da
decisio impugnada). Quanto ao estudo de 1997, a Camara de Recurso considerou
insuficiente o seu valor probatério, uma vez que as pessoas interrogadas néo tinham
espontaneamente estabelecido uma relagio entre as marcas VITAKRAFT e os
produtos protegidos por estas, pois os questiondrios indicavam-lhes o sinal e os
produtos em questio (n.° 30 da decisdo impugnada). No tocante ao estudo de 1992,
a Camara de Recurso entendeu que o seu valor probatério era consideravelmente
reduzido, pois néo cobria o periodo relevante. Segundo a Camara de Recurso, hd que
considerar que as realidades de determinado mercado se alteraram consideravel-
mente em quatro anos, salvo prova em contrério. Acrescentou que o estudo nio
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versava sobre as marcas VITAKRAFT, que sé tinha por alvo consumidores que
possuiam um animal de companhia, que esses consumidores eram orientados para a
marca VITA pelos produtos em causa e que apenas 20 [% das] pessoas interrogadas
tinha identificado as marcas VITAKRAFT (n.° 31 da decisdo impugnada).

— Argumentos das partes

Em primeiro lugar e no respeitante a lista de precos de 1994, a recorrente salienta
que esta também abrange os produtos designados pelas marcas anteriores.

Seguidamente e quanto ao estudo de 1997, a recorrente critica, essencialmente, o
facto de a Camara de Recurso ndo ter aceite as indicagdes fornecidas as pessoas
interrogadas a respeito da marca e dos produtos em causa. Segundo a recorrente, é
impossivel durante as entrevistas com consumidores ndo indicar a marca objecto de
estudo. Acrescentou, na audiéncia, que sendo a palavra «vita» um elemento
frequentemente utilizado nas marcas que protegem os produtos destinados &
alimentagio humana, era necessiria a indicagdo dos produtos abrangidos pelas
marcas anteriores para excluir qualquer confuso com as marcas respeitantes ao
sector da alimentacio humana.

Por dltimo e no tocante ao estudo de 1992, a recorrente comega por alegar que o
mercado em causa ndo se altera no decurso de um periodo relativamente curto de
quatro anos, o que terd sido igualmente demonstrado pelo estudo de 1997.
Seguidamente, salienta que o instituto de sondagem de opinido Allensbach, que
realizou este estudo, goza de grande reputagdo. O estudo provava que, para um
grupo representativo do mercado em causa, a palavra «vita» constitui o elemento
dominante das marcas VITAKRAFT e que este publico relacionava imediatamente a
presenca da palavra «vita» no sinal que designa os produtos em questio com as
marcas anteriores da recorrente.
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O IHMI contrapde, a titulo liminar, que a lista de pregos, seja qual for o respectivo
contetdo, ndo pode, por si s, provar que as marcas anteriores eram conhecidas.

No respeitante ao estudo de 1997, o IHMI considera que, em geral, os consumidores
ndo se encaminham para determinada marca, mas decidem espontaneamente qual o
produto que pretendem comprar. Por conseguinte, s6 uma resposta esponténea
sobre o conhecimento que o consumidor tem de uma marca para determinados
produtos poderd fornecer a prova bastante de que é conhecida no mercado. No caso
em apreco, por um lado, os consumidores foram directamente orientados para as
marcas VITAKRAFT e, por outro, o estudo era particularmente vago a respeito dos
produtos visados. O IHMI acrescentou, na audiéncia, que o valor probatério do
estudo ainda era menor pelo facto de cobrir um periodo posterior ao relevante e,
portanto, de poder ter sido influenciado pelas campanhas publicitdrias realizadas
ap6s a data da apresentacio do pedido de marca.

Por dltimo e no referente ao estudo de 1992, o IHMI observa que, segundo este, 70%
das pessoas interrogadas nio estabeleceram qualquer relagdo entre a palavra «vita» e
as marcas anteriores, apesar de as questdes terem sido colocadas de forma a orientar
os consumidores interrogados para um determinado resultado.

A interveniente entende que o estudo de 1997 nio deve ser tomado em conta, uma
vez que respeita a um periodo posterior a data relevante, e que o valor probatério do
estudo de 1992 néo é suficiente, pois ndo diz respeito as marcas anteriores, mas sim
ao sinal VITA. Esclareceu, na audiéncia, que as questdes colocadas as pessoas
interrogadas em 1992 podiam, quanto muito, servir para ilustrar uma certa
associacdo entre os sinais VITA e VITAKRAFT.
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— Apreciacdo do Tribunal

Como decorre do sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, a apreciagdo do
risco de confusdo depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento
que o publico tem da marca no mercado em causa. Como o risco de confusio é
tanto mais elevado quanto o caricter distintivo da marca anterior se reconhece
como importante, as marcas que tenham um cardcter distintivo elevado,
intrinsecamente ou em razdo do conhecimento que delas tem o publico, gozam
de uma proteccdo mais ampla do que aquelas cujo cardcter distintivo é menor (v.,
por analogia, acérddos do Tribunal de Justi¢a de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. 1-6191, n.° 24, de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97,
Colect., p. I-5507, n.° 18, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.c 20).

A existéncia de um caricter distintivo superior ao normal, em razio do
conhecimento que o ptblico tem da marca no mercado, pressupde necessariamente
que esta marca seja conhecida, no minimo, por uma fracgéo significativa do publico
em causa, ndo sendo necessdrio que goze de prestigio na acep¢io do artigo 8.2, n.° 5,
do Regulamento n.° 40/94. Nao é possivel estabelecer genericamente, por exemplo
através do recurso a percentagens determinadas sobre o grau de conhecimento que
o publico tem da marca nos meios em causa, que uma marca possui um caracter
distintivo elevado devido ao conhecimento que dela tem o publico (v., neste sentido
e por analogia, acérddos do Tribunal de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779, n.° 52, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, ja referido, n.° 24). H4, porém, que reconhecer uma certa interdependéncia
entre o conhecimento que o publico tem de uma marca e o seu cardcter distintivo,
no sentido de que quanto maior for o conhecimento da marca pelo publico-alvo
mais reforcado é o respectivo cardcter distintivo.

Para examinar se uma marca goza de cardcter distintivo elevado em razdo do
conhecimento que dela tem o pudblico, devem tomar-se em consideragio todos os
elementos pertinentes da causa, a saber, nomeadamente, a quota de mercado detida
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pela marca, a intensidade, a drea geografica e a duracdo do uso dessa marca, a
importancia dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a propor¢do dos
meios interessados que identifica os produtos ou servicos como provenientes de
uma empresa determinada gragas a marca e as declaracoes das camaras de comércio
e de indudstria ou de outras associagdes profissionais (v., por analogia, acérdéos
Windsurfing Chiemsee, j referido, n.° 51, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido,
n.° 23, e, neste sentido e por analogia, acérdido do Tribunal de Justica de 14 de
Setembro de 1999, General Motors, C-375/97, Colect., p. [-5421, n.*® 26 e 27).

No caso em aprego, a recorrente apresentou trés elementos de prova para
demonstrar o conhecimento que o publico tem das suas marcas anteriores, a saber,
uma lista de precos de 1994, um estudo de mercado de 1997 e um estudo de
mercado de 1992 (v. n.° 24, supra).

Em primeiro lugar e no que respeita a lista de pregos, hd que recordar que a simples
apresentacdo de catdlogos, sem indicagdes nem prova da sua distribuigdo junto do
ptblico ou da importéncia da sua eventual distribui¢io, ndo basta para demonstrar o
uso de uma marca [v., neste sentido, acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de
6 de Outubro de 2004, Vitakraft-Werke Withrmann/IHMI — Krafft (VITAKRAFT),
T-356/02, Colect., p. [1-3445, n.° 34]. Por maioria de razdo, também ndo pode provar
a intensidade desse uso. Esta jurisprudéncia também se pode aplicar a uma lista de
precos cuja funcdo pode ser equiparada & de um catdlogo. Conclui-se que o
argumento da recorrente, nos termos do qual a Camara de Recurso se equivocou
quanto ao conteddo desta lista de precos, ndo pode ser acolhido.

Em segundo lugar e no tocante aos estudos de mercado realizados em 1992 e em
1997, ha que comecar por salientar que, para poder beneficiar de um cardcter
distintivo mais elevado devido ao eventual conhecimento que dela tem o publico,
uma marca anterior deve, de qualquer modo, ser conhecida do publico a data da
apresentacio do pedido de marca ou, se for o caso, & data de prioridade invocada em
apoio desse pedido [v., neste sentido, acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de
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13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/THMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03,
Colect., p. 1I-4297, n.°® 71 a 73, ndo objecto de recurso quanto a estes nimeros].
Porém, ndo se pode excluir a priori que um estudo realizado algum tempo antes ou
apo6s essa data possa conter indicacbes uteis, sem contudo perder de vista que o
respectivo valor probatério pode variar consoante o periodo abrangido esteja mais
ou menos préximo da data de apresentagio ou a data de prioridade do pedido de
marca em causa. Além disso, o seu valor probatério depende do método de
inquérito utilizado.

No caso em aprego, o valor probatério do estudo de 1997 estéd enfraquecido, como
correctamente salientou a Camara de Recurso, pelo facto de as pessoas interrogadas
nio terem respondido espontaneamente, uma vez que os questiondrios utilizados
lhes indicaram o sinal em causa e os produtos. Esta conclusio nio pode ser posta em
causa pelo argumento da recorrente nos termos do qual, por um lado, a
especificacio dos produtos em causa era necessdria para impedir que o publico
indicasse marcas de alimentos destinados ao consumo humano e, por outro, uma
sondagem sem qualquer mengdo da marca em questio apenas conduz a resultados
uteis no caso de marcas muito conhecidas («berithmte Marken») (v. n.° 27, supra).
Com efeito, teria sido possivel indicar as pessoas interrogadas os produtos em causa,
sem mencionar as marcas VITAKRAFT, ou entdo mostrar-lhes uma lista de vdrias
marcas que contivesse, nomeadamente, o sinal anterior em causa.

Nestas circunstincias, a Cadmara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de direito
ao considerar que o estudo de 1997 nio bastava, por si s6, para demonstrar o
conhecimento que o publico tem das marcas VITAKRAFT. Assim, o Tribunal ndo
tem que se pronunciar sobre o argumento adicional do IHMI e da interveniente nos
termos do qual o valor probatério do estudo também ficou enfraquecido pelo facto
de cobrir um periodo posterior a data relevante.

Quanto ao estudo de 1992, a sua tomada em consideracio ndo pode ser
imediatamente afastada apenas por respeitar principalmente & marca VITA e ndo
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as marcas VITAKRAFT, uma vez que a recorrente procura demonstrar que a palavra
«vita» constitui o elemento dominante das marcas anteriores, na medida em que o
publico-alvo estabelece uma relacdo imediata entre o termo «vita» e as marcas
VITAKRAFT devido ao conhecimento que tem dos dois sinais, e que uma questdo
do estudo versa precisamente sobre esta eventual relagéo.

Porém e como a Camara de Recurso correctamente concluiu, o valor probatério do
estudo de 1992 estd enfraquecido pelo facto de ter sido efectuado cerca de quatro
anos antes da data de apresentacdo do pedido de marca em causa. H4 ainda que
salientar, & semelhanga da Camara de Recurso, que a percentagem das pessoas que
estabeleceu uma relacio directa entre a palavra «vita» e as marcas anteriores néo é
suficientemente elevada para demonstrar que estas Gltimas ou ainda o seu elemento
«vita» gozam de um elevado cardcter distintivo devido ao conhecimento que delas
tem o putblico. Com efeito, a questio que os inquiridores colocaram aos
consumidores levava-os a estabelecer uma relacio de natureza econdémica entre as
marcas VITAKRAFT e todo e qualquer outro sinal que comportasse a palavra
«vita», ndo podendo vir ao espirito do consumidor interrogado a eventual presenca
de outros elementos a par do termo «vita». Mesmo nestas circunstincias, sé 33% das
pessoas interrogadas que possuiam um animal de companhia pensaram que todos os
sinais que comportavam o elemento «vita» pertenciam & mesma empresa. S6 25%
das pessoas interrogadas que possufam um animal de companhia estabeleceram
uma relagdo entre o termo «vita» e uma marca ou uma empresa designada
VITAKRAFT.

Além disso, foi correctamente que a Camara de Recurso expds que os consumidores
tinham sido informados dos produtos em causa (produtos de cuidados para animais)
e das marcas em causa (VITA e VITAKRAFT). Tendo em conta o facto de que as
questdes colocadas aos consumidores eram susceptiveis de os orientar para uma
resposta mais favoravel a recorrente, foi com acerto que a Camara de Recurso
concluiu que o estudo de 1992 ndo bastava para demonstrar o facto de que estas
marcas anteriores eram conhecidas e, portanto, o respectivo cardcter distintivo
elevado ou o do seu elemento «vitax.
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Por estas razdes e ndo tendo a recorrente conseguido demonstrar de forma bastante
que as marcas anteriores gozavam de um cardcter distintivo elevado devido ao
conhecimento que delas tinha o publico, hd que julgar improcedente a primeira
parte do fundamento.

Quanto a segunda parte do fundamento, relativa a uma errada apreciacio da
semelhanca dos sinais em causa

— Argumentos das partes

No tocante a comparacio dos sinais em causa, a recorrente contesta, liminarmente,
que o elemento «vita» goze de um cardcter distintivo intrinseco reduzido e isto
mesmo admitindo que a Camara de Recurso pode considerar que o publico-alvo
associa esta palavra as palavras alemis «vital» (vital) e «Vitalitit» (vitalidade). Por
um lado, embora esta palavra latina, que significa «vida», seja por vezes utilizada,
por uma minoria das pessoas que possuem uma boa cultura geral, para se referir a
«vida de uma pessoa» («Lebenslauf» em alemdio), este significado néo é conhecido
da maioria dos consumidores alemdes. Por outro lado, a recorrente alega que,
contrariamente ao concluido pela Cimara de Recurso, as palavras alemis «vital» e
«Vitalitit» ndo sdo descritivas dos produtos a que respeitam as marcas anteriores, A
recorrente observa ainda que o IHMI ja reconheceu o caracter distintivo da palavra
«vita» quando publicou, em 15 de Julho de 2002, o pedido de marca nominativa
comunitdria VITA que respeita a produtos andlogos aos designados pelas marcas
anteriores.

Em razdo do conhecimento que o publico tem das marcas anteriores, a palavra
«vita» constitui, segundo a recorrente, o seu elemento dominante.
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Independentemente das precedentes consideragcdes, a recorrente opde-se a
apreciacio que a Cémara de Recurso fez da semelhanca dos sinais nos planos
visual, conceptual e fonético.

Em primeiro lugar e quanto & semelhanca visual, a recorrente comega por salientar
que o consumidor ndo procederd a uma andlise filolégica da marca. Pelo contrério,
sendo o seu grau de atencdo relativamente pequeno no momento da escolha dos
produtos em causa, a identidade da primeira parte dos sinais VITAKRAFT e
VITACOAT, bem como a identidade das letras «a» e «t» na segunda parte de ambas
poderd leva-lo a confundir os sinais em causa. A recorrente sublinhou, na audiéncia,
o facto de o consumidor prestar mais ateng¢éo ao inicio de um sinal nominativo do
que a respectiva terminacdo.

Em segundo lugar e no respeitante a semelhanca conceptual, a Camara de Recurso
cometeu um erro, segundo a recorrente, quando considerou que o consumidor ndo
estabelecerd qualquer relagio entre a palavra inglesa «coat» e a alusdo feita as
palavras alemés «vital» e «Vitalitit», e isto independentemente da questio de saber
se conhece o significado da palavra inglesa. A recorrente sustenta que muitos
consumidores alemées sabem que a palavra «coat» significa «Fell» (pele) em aleméo,
pelo que captardo o cardcter descritivo do sinal pedido. Ao que acresce que a
compreensdo, pelo publico-alvo, da palavra «coat» ndo conduzird a uma diferenca
conceptual, mas, pelo contririo, pord em evidéncia a semelhanca conceptual das
marcas em conflito.

Na audiéncia, a recorrente acrescentou que, na acepcdo da jurisprudéncia do
Tribunal de Primeira Instincia [acérddos de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van
Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect.,
p. I-4335, n° 54, de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o. /IHMI —
DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. 1I-1739, n° 56, ¢ de 27 de
Qutubro de 2005, Editions Albert René/IHMI — Orange (MOBILIX), T-336/03,
Colect., p. 1I-4667, n° 80, com recurso pendente], uma diferenga conceptual
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susceptivel de neutralizar, em larga medida, as semelhancas visuais e fonéticas entre
os sinais em causa s6 existe se o sinal, no seu conjunto, tiver um significado claro e
preciso. Em seu entender, isso ndo ocorre no caso em apreco, pois as palavras
«vitakraft» e «vitacoat» ndo tém qualquer significado concreto, nem em alemio nem
em inglés.

Em terceiro lugar e no respeitante & semelhanga fonética, a recorrente alega, por um
lado, que esta ndo pode ser neutralizada pela pretensa diferenca conceptual dos
sinais, inexistente no presente caso. Por outro lado, a conclusio da Camara de
Recurso de que a presencga das letras «r» e «f» nas marcas anteriores exclui a
existéncia de uma semelhanca fonética viola o principio segundo o qual a existéncia
de um risco de confusio deve ser apreciada em funcio dos elementos de semelhanca
dos sinais e ndo das suas diferengas.

O IHMI e a interveniente opdem-se aos argumentos da recorrente.

— Apreciacdo do Tribunal

Como resulta de jurisprudéncia constante, a apreciagio global do risco de confuséo
deve, em matéria de semelhanca 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. acérdido BASS, ja referido, n.° 47 e
jurisprudéncia ai referida).

Em primeiro lugar e no que respeita ao grau de caracter distintivo da palavra «vita»,
o publico visado, constituido por consumidores alemies médios que possuem um
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animal de companhia, compreenderd a palavra «vita», que nio existe enquanto tal
na lingua alemd, como fazendo uma alusio a palavras como «vital» (vital) e
« Vitalitdt » (vitalidade). Embora uma palavra de origem latina seja menos familiar
para um consumidor germanéfono do que para um consumidor espanhol, a palavra
«vita» evoca de um modo geral uma qualidade positiva atribuivel a uma grande
gama de diferentes produtos ou servigos. Com efeito, a palavra «vita» constitui um
prefixo que confere & palavra que o segue, a saber, a palavra alemd «Kraft» (forca,
poder) uma conotagio de «vitalidade». Portanto, o pablico néo a perceberd, no caso
em apreco, como o elemento distintivo e dominante do sinal anterior. Por
conseguinte, ndo pode ser acolhida a tese da recorrente segundo a qual a palavra
«vita» possui um elevado cardcter distintivo intrinseco. Além disso, como decorre
do exposto nos n.”® 33 a 44 supra, a palavra «vita» também ndo é particularmente
distintiva devido ao conhecimento que o ptblico tem das marcas anteriores ou ainda
devido a uma relagio de natureza econémica que o publico-alvo estabelece entre o
respectivo titular e as marcas VITA.

O facto de ter sido publicado pelo IHMI o pedido de marca nominativa comunitaria
VITA para produtos andlogos aos visados pelas marcas anteriores nio infirma esta
apreciacdo. Com efeito, ndo se trata de considerar que este sinal estd «desprovido de
cardcter distintivo» ou é «puramente descritivo», pelo que seria objecto de recusa de
registo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) ou c), do Regulamento n.° 40/94.
Trata-se unicamente de determinar se a palavra «vita» constitui o elemento
dominante das marcas anteriores.

Seguidamente e no que respeita a semelhanga visual, ha que referir que os sinais em
causa sdo compostos pelos elementos «vita», por um lado, e «kraft» ou «coat», por
outro. Tém, pois, em comum a sua primeira parte («vita»), bem como a tltima letra
(«t») e uma letra no meio da sua segunda parte («a»). Além disso, tém uma
dimensédo quase idéntica. Apesar destes elementos de semelhanca, a diferenca entre
as segundas partes das palavras, a saber, os elementos «kraft» e «coat», produzem
uma impresséo global diferente. Por conseguinte, foi correctamente que a Camara
de Recurso concluiu que, na impressio visual de conjunto, as diferencas prevaleciam
sobre os elementos de similitude.
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No plano fonético, hd que referir que a palavra «vitakraft» se decompde em trés
silabas («vi», «ta» e «kraft»), com uma sequéncia de vogais «i - a - a» e um certo
cardcter fonético acentuado pelas consoantes «r» e «f», sendo as consoantes «k» e
«t» surdas e curtas. O acento principal recai na primeira silaba, com um acento mais
leve na tltima. Em contrapartida e no que respeita ao sinal pedido, hd que observar
que as palavras inglesas sdo bastante utilizadas em publicidade na Alemanha, pelo
que é possivel que muitos consumidores conhecam, pelo menos, as regras de
pronunciacdo da lingua inglesa. Assim, pronunciardo a palavra «coat» num unico
som, muito préximo de «co:t». Em contrapartida e uma vez que a palavra «vita» se
assemelha as palavras alemais «vital» e «Vitalitit», os consumidores ndo substituirdo
a pronunciagdo alema desta palavra («vi :ta») pela pronunciagéo inglesa («vaita»). A
marca pedida apresenta, pois, trés silabas com uma sequéncia de vogais «i - a - o» e,
na sua segunda parte, unicamente as consoantes «c» e «t», recaindo o acento na
primeira silaba. Devido & diferenca de pronunciacio entre a terceira silaba das
palavras «vitakraft» e «vitacoat», ha que concluir, & semelhanca da Cémara de
Recurso, que os elementos de diferenca fonética sdo importantes.

Por tltimo e no plano conceptual, foi correctamente que a Camara de Recurso
concluiu que a associagfo, nas marcas anteriores, das palavras «vita», ligada ao
conceito de vitalidade, e «kraft», que significa «forga, poder» em alemao, levaria os
consumidores a associarem a palavra «vitakraft» & qualidade de reforcar ou
restabelecer a saidde e a vitalidade, apesar de a palavra ndo existir como tal em
alemdo. No que respeita 4 marca pedida, a palavra «coat» ndo tem significado em
alemio. E pouco provavel que os consumidores compreendam a palavra inglesa
«coat». Sabem, quando muito, que esta palavra significa «casaco» em inglés. Em
todo o caso e mesmo que conhecessem todos os seus significados, estes ndo
deixariam de se distinguir nitidamente do significado da palavra «Kraft». Além disso,
a eventual compreensdo, pelos consumidores, do significado de «coat» nio os levard
a perceber a palavra «vita» como sendo o elemento dominante da marca pedida,
como, alids, também ndo o fard relativamente as marcas anteriores. A impressio
conceptual global serd a de um conjunto no qual o prefixo «vita» confere a palavra
seguinte «coat» uma certa conotacdo ligada a ideia de «vitalidade», formando assim
estas duas palavras uma unidade, sem que uma das duas possa ser considerada
dominante relativamente a outra.

II - 2235



59

60

61

ACORDAO DE 12. 7. 2006 — PROCESSO T-277/04

Por conseguinte, hd que concluir que existe uma diminuta semelhanca visual,
constituida, essencialmente, pela identidade das quatro letras iniciais dos dois sinais,
mas que estd consideravelmente atenuada devido a diferenca entre a segunda parte
dos sinais em causa, a saber, as palavras «kraft» e «coat».

De igual modo, existe uma pequena semelhanga fonética, constituida pela identidade
das duas silabas iniciais («vi - ta»), mas que estd consideravelmente atenuada pela
diferenga fonética entre a palavra «kraft» (marcada pela presenca da vogal «a» e das
consoantes «r» e «f») e «coat» (marcada pela presenca da vogal «o»).

Por dltimo e uma vez que a palavra «Kraft» tem um significado preciso e
imediatamente perceptivel pelos consumidores alemies, enquanto a palavra «coat»
ndo terd para eles qualquer significado ou serd, quando muito, reconhecida como
uma palavra inglesa com um significado diferente, hd que concluir que existe uma
acentuada diferenga conceptual entre os sinais. Esta diferenca conceptual é de
natureza a neutralizar em larga medida as diminutas semelhancas visuais e fonéticas
dos sinais em causa (v., neste sentido, acérddo BASS, ja referido, n.° 54). A presenca
do prefixo «vita» nos sinais em causa ndo é susceptivel de alterar esta apreciagio,
pois serad percebido como um prefixo, pelo que a impressdo global produzida pelos
sinais é amplamente determinada, no plano conceptual, pela sua segunda parte.

Tendo em conta a diferenga conceptual entre os sinais em causa e os elementos de
diferenca visual e fonética, hd que confirmar a conclusio da Camara de Recurso, de
que os sinais s6 revelam um fraco grau de semelhanga, pois a diferenca conceptual é
de natureza a neutralizar em muito larga medida os elementos de semelhanca
fonética e visual.
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Quanto a terceira parte do fundamento, relativa a existéncia de um risco de
confusdo

— Argumentos das partes

A apreciagdo global do risco de confuséo pela Camara de Recurso enferma, segundo
a recorrente, dos seguintes erros.

Em primeiro lugar, ndo teve em conta o elevado cardcter distintivo das marcas
anteriores devido a serem conhecidas no mercado. Em segundo lugar, subestimou o
grau de semelhanca dos sinais em conflito. Em terceiro lugar, a Camara de Recurso
ndo atribuiu importancia suficiente a identidade dos produtos abrangidos pelas
marcas em causa.

Por dltimo, a recorrente alega que os tribunais alemdes tinham, em casos
compardveis, regularmente reconhecido a existéncia de um risco de confusdo,
como resultava das decisdes destes tribunais juntas a peticéo.

O [HMI e a interveniente opdem-se a estes argumentos. O [HMI sustenta ainda que,
uma vez que as decisdes dos tribunais aleméaes nido foram apresentadas no quadro do
processo que correu os seus termos no [HMI, estes documentos devem ser julgados
inadmissiveis.
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— Apreciacdo do Tribunal

A titulo liminar, hd que ter em consideragdo que, como resulta dos n.”® 44 e 62
supra, a Camara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de direito ao concluir, por
um lado, que as marcas ndo gozavam de um elevado caracter distintivo devido ao
conhecimento que delas tinha o publico e, por outro, que os sinais em causa sé
revelavam uma semelhanca muito diminuta.

Seguidamente, hi que referir que a Cimara de Recurso teve em consideragio a
identidade da maior parte dos produtos designados pelas marcas em causa. Todavia,
considerou que os sinais apresentavam diferencas suficientes, nomeadamente no
plano conceptual, para excluir a existéncia de um risco de confusdo mesmo
relativamente a produtos idénticos. O Tribunal confirma esta conclusdo, e isto
mesmo que se tenha em conta o fraco grau de atencdo revelado quando da escolha
dos produtos em questéo.

No que respeita, em dltimo lugar, & jurisprudéncia alema posta em evidéncia pela
recorrente, hd que referir, desde logo, que foi neste Tribunal que as decisdes dos
tribunais alemies foram invocadas pela primeira vez.

E de jurisprudéncia constante que o recurso interposto no Tribunal tem por
finalidade a fiscalizacdo da legalidade das decisbes das Camaras de Recurso, na
acepgdo do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94. Ora, factos que tenham sido
invocados no Tribunal sem terem sido previamente alegados nas instdncias do IHMI
s6 podem afectar a legalidade de tal decisdo se o IHMI tivesse de os tomar em
consideragdo oficiosamente. Sobre este aspecto, resulta do artigo 74.°, n.° 1, in fine,
segundo o qual, num processo respeitante aos motivos relativos de recusa de registo,
o exame do IHMI serd limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos
apresentados pelas partes, que este ndo estd obrigado a tomar em consideracéo,
oficiosamente, factos que ndo tenham sido alegados pelas partes. Portanto, tais
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factos ndo sdo susceptiveis de por em causa a legalidade de uma decisdo da Camara
de Recurso [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 13 de Julho de 2004,
Samar/THMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. 11-2939, n.° 13].

Isto posto, hd, contudo, que esclarecer que nem as partes nem o préprio Tribunal
podem ser impedidos de se inspirar, na interpretagdo do direito comunitério, em
elementos retirados da jurisprudéncia comunitéria, nacional ou internacional. Esta
possibilidade de fazer referéncia a decisbes nacionais nio estd contemplada na
jurisprudéncia que acaba de ser recordada no n.° 70 supra, pois nio se trata de
criticar a Camara de Recurso por ndo ter tomado em conta elementos de facto
respeitantes a um determinado acérddo nacional, mas sim por ter violado uma
disposi¢do do Regulamento n.° 40/94, e invocar a jurisprudéncia em apoio desse
fundamento.

No caso em apreco, hd, porém, que observar que as decisdes dos tribunais alemies
evocadas pela recorrente nio podem infirmar a decisdo impugnada. Por um lado,
nio podem pér em causa a matéria de facto apurada pela Cimara de Recurso nem
provar o conhecimento que o publico teria das marcas anteriores no mercado ou o
facto de o consumidor alemdo estabelecer uma relagéo entre a palavra «vita» e as
marcas da recorrente, pelas razdes expostas no n.° 70 supra. Por outro, a recorrente
ndo invocou qualquer argumento juridico especifico assente nestas decisdes no qual
fosse possivel inspirar-se nas condicdes expostas no n.° 71 supra.

Resulta das precedentes consideragdes que a Cimara de Recurso nio cometeu
qualquer erro na apreciagdo global do risco de confusdo. Por conseguinte, ndo
procede a terceira parte do fundamento. Assim, ha que julgar improcedente o tinico
fundamento invocado pela recorrente e, por conseguinte, negar provimento ao
recurso.
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Quanto ao pedido da interveniente no sentido de ser registada a marca pedida

A respeito do terceiro pedido da interveniente, hd que recordar que, em
conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o
IHMI deve tomar as medidas necessdrias a execugdo do acérdio do tribunal
comunitdrio. Por isso, ndo cabe ao Tribunal dirigir ao IHMI uma injungédo. Com
efeito, incumbe a este tirar as consequéncias do dispositivo e dos fundamentos do
presente acérddo [acérddos do Tribunal de Primeira Instancia de 8 de Julho de 1999,
Procter & Gamble/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. 11-2383, n.° 53, de 31 de
Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/I[HMI (Giroform), T-331/99,
Colect., p. 11-433, n.° 33, de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/THMI
(EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. [1-683, n.° 12, e de 23 de Outubro de 2002,
Institut fiir Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect.,
p. 11-4301, n.° 19].

Na medida em que a interveniente pretende o prosseguimento, pelo IHMI, do
processo de registo, este constitui, em ultima andlise, uma medida necessaria a
execuc¢do do acérddo e confunde-se, na realidade, com o primeiro pedido, de que
seja negado provimento ao recurso. Se a interveniente pretendesse solicitar, além
disso, que o Tribunal ordenasse ao IHMI que procedesse ao registo da marca pedida,
este pedido seria inadmissivel em conformidade com a jurisprudéncia constante
referida no ndmero anterior.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Nos termos do
disposto no artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, as despesas efectuadas
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pelas partes para efeitos do processo perante a Camara de Recurso sdo consideradas
despesas reembolsdveis. Porém, esta tltima disposicio respeita ao caso concreto de a
decisdo da Camara de Recurso ser anulada, inclusive a sua parte deciséria referente
as despesas da instdncia. Em contrapartida e quando a decisio impugnada ndo é
anulada, nem sequer parcialmente, a decisdo sobre as despesas perante o IHMI
permanece vélida, sem prejuizo do eventual recurso interposto da decisdo do
Tribunal de Primeira Instancia.

Consequentemente, ha que julgar improcedente o pedido da interveniente para que
a recorrente seja condenada nas despesas efectuadas perante a Divisdo de Oposicdo
e a Camara de Recurso. Quanto as despesas efectuadas neste Tribunal, tendo a
recorrente sido vencida, hd que condeni-la nas despesas, em conformidade com os
pedidos do recorrido e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente suportara as suas préprias despesas, bem como as efectuadas
pelo Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) e pela interveniente no Tribunal de Primeira Instincia.
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Pirrung Meij Pelikdnova

Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 12 de Julho de 2006.

O secretério O presidente

E. Coulon J. Pirrung
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