ACORDAO DE 13. 7. 2004 — PROCESSO T-115/02

ACORDAO DO TRIBUNAL
DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

13 de Julho de 2004"

No processo T-115/02,

AVEX Inc., com sede em Téquio (Japdo), representada por J. Hofmann, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recortido,

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

Ahlers AG, antigamente Adolf Ahlers AG, com sede em Herford (Alemanha),
representada por E. P. Krings, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisdo da Primeira Cimara de
Recurso do IHMI de 11 de Fevereiro de 2002 (processo R 634/2001-1), referente &
oposicio deduzida pelo titular da marca comunitéria figurativa que inclui a letra «a»
contra o registo de uma marca comunitéria figurativa que inclui a letra «a»,

* Lingua do processo: alemdo.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Seccao),

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

vista a peticdo inicial apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia
em 12 de Abril de 2002,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 17 de Setembro de 2002,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 29 de Agosto de 2002,

apds a audiéncia de 10 de Margo de 2004,

profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 5 de Junho de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitdria
ao Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na versdo
alterada.
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A marca objecto do pedido de registo é a marca figurativa a seguir reproduzida:

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 9, 16,
25, 35, e 41, nos termos do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e
alterado, e correspondem, relativamente 2 classe 25, & descricio seguinte: «vestuério,
calcado [footwear’] e chapelaria; roupa exterior nio de estilo japonés, casacos,
camisolas e outros artigos semelhantes, vestuario de dormir, roupa interior, fatos de
banho, camisas e outros artigos semelhantes, petigas e meias de senhora, luvas,
gravatas, lencos estampados (bandanas), cachecdis, chapéus e bonés, sapatos e
botas, cintos, jaquetas, T-shirts».

Em 4 de Outubro de 1999, o pedido foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias n.° 78/1999.

Em 22 de Dezembro de 1999, o interveniente deduziu, nos termos do artigo 42.° do
Regulamento 40/94, oposicdo contra a marca requerida, baseando-se, nomeada-
mente, na marca comunitaria figurativa n.° 270264, requerida em 1 de Abril de 1996
e registada em 28 de Fevereiro de 2000, relativa, designadamente, a «fatos, coletes,
blazers, anoraques, calgas, casacos, jaquetas, calgas de ganga, vestudrio de ganga,
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camisas, sweatshirts, T-shirts, vestuario desportivo, barretes, vestuario de trabalho,
vestuario de lazer», abrangida pela classe 25, a seguir reproduzida:

Por decisao de 2 de Maio de 2001, a Divisao de Oposi¢io do IHMI considerou que
os sinais em conflito eram semelhantes e que os produtos em causa eram idénticos
ou semelhantes. Consequentemente, aquela divisio recusou o pedido de registo da
marca solicitada.

Em 2 de Julho de 2001, a recorrente interpds igualmente recurso da decisio da
Divisio de Oposicio para o IHMI, nos termos do artigo 59.° do Regulamento
n.° 40/94.

Por decisdo de 11 de Fevereiro de 2002 (Processo R 634/2001-1, a seguir «decisio
impugnada»), a Primeira Camara de Recurso do IHMI anulou parcialmente a
decisio da Divisio de Oposi¢io, na parte em que esta recusou o pedido de marca
relativamente aos produtos e servicos abrangidos pelas classes 9, 16, 35 e 41. Em
contrapartida, negou provimento ao recurso no que se refere aos produtos
abrangidos pela classe 25, por considerar que os sinais em conflito sio semelhantes e
que os produtos em causa sdo idénticos ou semelhantes, incluindo os «sapatos e
botas» referidos no pedido de marca e o «vestuario» objecto da marca anterior.
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Pedidos das partes
Na audiéncia, a recorrente especificou os seus pedidos e conclui agora pedindo que

o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada na parte em que nega provimento ao seu recurso
relativamente aos produtos abrangidos pela classe 25;

— anular a decisdo impugnada na medida em que a condenou a pagar as despesas
apresentadas pela interveniente nos processos de oposigio e de recurso;

— condenar o IHMI nas despesas.

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

— negar provimento ao recutso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

A titulo liminar, deve recordar-se que, segundo jurisprudéncia bem consolidada, por
forca do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instancia, aplicidvel em matéria de propriedade intelectual nos termos do artigo 130.°,
ne 1, e do artige 132.°, n.° 1, do mesmo regulamento, ainda que o corpo da peticio
possa ser alicercado e completado, em pontos especificos, por remissdes para
passagens de documentos que a ela foram juntos, uma remissao global para outros
escritos nio pode suprir a falta dos elementos essenciais da argumentagio de direito,
que, por forca das disposigdes acima recordadas, devem constar da prépria peticio
(ac6érdao do Tribunal de Primeira Instancia de 20 de Abril de 1999, Limburgse Vinyl
Maatschappij e o./Comissio, T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94,
T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Colect., p. 11-931, nr 39). Esta
jurisprudéncia é transponivel para a resposta da outra parte num processo de
oposicao na Camara de Recurso interveniente no Tribunal de Primeira Instancia,
por for¢a do artigo 46.° do Regulamento de Processo, aplicdvel em matéria de
propriedade intelectual em conformidade com o artigo 135°, n.° 1, segundo
pardgrafo, deste regulamento. Assim, a petigdo inicial e a resposta, na parte em que
remetem para os documentos apresentados respectivamente pelo recorrente e pelo
interveniente no IHMI, sio inadmissiveis na medida em que a remissdo global que
eles contém ndo permite estabelecer uma conexio com os fundamentos e
argumentos desenvolvidos, respectivamente, na peti¢iio e na resposta.

Quanto ao fundamento baseado na inexisténcia de risco de confusdo

Argumentos das partes

Segundo a recorrente, a Camara de Recurso concluiu erradamente que, apesar das
diferencgas existentes entre os produtos em causa e entre os sinais em conflito, existia
um risco de confusdo entre a marca anterior e a marca requerida.

I1 - 2915



13

14

15

16

ACORDAO DE 13. 7. 2004 — PROCESSO T-115/02

No que se refere aos produtos em causa, a recorrente indica que o vestudrio e os
sapatos ou as botas ndo sdo produtos semelhantes. Com efeito, estes produtos nfo
sdo fabricados nas mesmas fébricas, ndo sdo destinados & mesma utilizacdo, e a
moda demonstra que a sua finalidade néio é unicamente proteger dos elementos da
natureza, ndo sao fabricados a partir da mesma matéria-prima e néo sdo vendidos
nos mesmos locais, a ndo set, numa medida pouco significativa, nas grandes
superficies.

No caso dos sinais em conflito, a recorrente sublinha que, em principio, na falta de
um acrescento gréafico, as letras do alfabeto ndo tém caricter distintivo préprio
[decisio da Segunda Cimara de Recurso de 28 de Maio de 1999 (processo
R 91/1998-2)]. Portanto, é a sua representacio grifica que lhe d4 o seu carécter
distintivo. Uma vez que as marcas pouco distintivas gozam de uma proteccio
reduzida, as diferengas entre os sinais que as constituem adquirem uma importancia
maior. A este respeito, a recorrente invoca as diferencas nitidas e substanciais entre
os sinais em conflito relativamente & forma do fundo negro e & posi¢io da letra nesse
fundo, & oposicao entre os caracteres largos e estreitos da letra conforme as marcas e
a caligrafia da letra. No caso de marcas figurativas compostas por uma letra, s6
interessa a comparacdo visual dos sinais, pois a comparacio fonética ndo é
pertinente.

O IHMI e a interveniente opdem-se a todos os argumentos da recorrente. O IHMI
considera ainda que, na medida em que a recorrente limitou a sua contestacio da
semelhanca dos produtos & comparagio do «vestudrio» e dos «sapatos e botas», o
risco de confusdo entre os sinais em conflito s6 deve ser apreciado nessa medida.

Apreciacido do Tribunal

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

Segundo jurisprudéncia constante, o risco de confusao quanto & origem comercial
dos produtos ou dos servigos deve ser apreciado globalmente, de acordo com a
percepgdo que o publico relevante tem dos sinais e dos produtos ou servicos em
causa e tendo em conta todos os factores caracterizadores do caso concreto,
designadamente a interdependéncia entre a semelhanga dos sinais e a dos produtos
ou servicos designados [v. acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Julho
de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-162/01, Colect., p. 11-2821, n.°® 29 a 33, e jurisprudéncia ai referida).

No caso em apreco, a marca anterior ¢ uma marca comunitaria. Além disso, os
produtos em causa sio produtos de consumo corrente. Portanto, para efeitos de

apreciacio do risco de confusio, o publico em causa ¢ constituido pelos
consumidores finais na Comunidade Europeia.

No que se refere, em primeiro lugar, & comparagio dos sinais em conflito, a
apreciagio global do risco de confusio deve, no que respeita a sua semelhanga
visual, fonética ou conceptual, basear-se na impressio de conjunto produzida por
estas, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes
[v. acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 14 de Outubro de 2003, Phillips-
-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01,
Colect., p. 11-4335, n.° 47, e jurisprudéncia ai referida).

No que se refere & semelhanga visual dos sinais em conflito, a Camara de Recurso
considerou, com razio, que, mesmo que uma letra isolada seja potencialmente
desprovida de cardcter distintivo, as duas marcas em causa apresentam como
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elemento dominante a letra «a» mindscula, em branco sobressaindo sobre um fundo
negro, escrita em caracteres simples (n.° 38 da decisdo impugnada). Com efeito, este
elemento dominante impde-se imediatamente ao espirito e fica retido na memoria.
Pelo contrério, as diferengas graficas entre as marcas em causa — ou seja, a forma do
fundo (oval, no caso da marca requerida, e quadrada, no caso da marca anterior), o
posicionamento da letra sobre este fundo (ao centro, no caso da marca requerida e
no canto inferior direito, no caso da marca anterior) a espessura do traco utilizado
para representar a letra (a marca requerida utiliza um trago ligeiramente mais largo
que o da marca anterior) e os detalhes de caligrafia de cada uma das letras segundo
as marcas — sdo menores e ndo constituem elementos que fiquem na meméria do
publico relevante como elementos discriminatdrios efectivos. Por consequéncia, os
sinais em conflito sido fortemente semelhantes de um ponto de vista visual.

Esta conclusio ndo é posta em causa pelo argumento baseado na eventual
discordincia entre a decisdo impugnada e a decisfo da Segunda Cimara de Recurso
de 28 de Maio de 1999 (processo R 91/1998-2), relativa ao registo da marca anterior.
Se esta Camara efectivamente constatou, naquela deciséo, que a apresentagéo gréfica
da letra «a» se revestia de uma importincia particular na andlise do carécter
distintivo desta marca, basta constatar que, no caso concreto, a apresentagio grafica
da marca requerida é muito préxima da adoptada na marca anterior.

No que diz respeito & comparagio fonética e conceptual dos sinais em conflito, as
partes estdo de acordo em considerar que ela é pouco relevante no caso concreto. De
qualquer forma, estes sinais sdo, destes pontos de vista, evidentemente idénticos.

Assim, as impressoes de conjunto produzidas por cada um destes sinais em conflito
sao fortemente semelhantes.

No que se refere, em seguida, & comparagio dos produtos, deve recordar-se que,
segundo jurisprudéncia assente, para apreciar a semelhanca dos produtos em causa,
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importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relagdo
entre os produtos, incluindo estes factores, em especial, a sua natureza, destino,
utilizagdo, bem como o seu caricter concorrente ou complementar [v. acérdao do
Tribunal de Primeira Instancia de 4 de Novembro de 2003, Pedro Diaz/IHMI —
Granjas Castellé (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. 11-4835, n.° 32, e jurisprudéncia
ai referida].

Deve referir-se, liminarmente, que, na audiéncia, a recorrente ndo pés seriamente
em causa o facto de os diferentes tipos de vestudrio objecto de cada uma das marcas
em causa serem, no minimo, semelhantes. Em qualquer caso, esta concluséo ¢
correcta.

No que se refere mais especialmente & relagio existente entre o «vestuario», objecto
da marca anterior, e 0s «sapatos e botas», objecto da marca requerida, a Camara de
Recurso considerou estes produtos semelhantes, pois tém a mesma finalidade, sdo
frequentemente vendidos nos mesmos locais e vérios fabricantes ou criadores se
dedicam a estes dois tipos de produtos (n° 32 da decisio impugnada). A
gencralidade desta apreciagio pode ser posta em causa, tendo em conta a falta de
substituibilidade destes dois produtos e a falta de prova que demonstre essa
apreciagio. Contudo, os lacos suficientemente estreitos que apresentam as
finalidades respectivas destes produtos, que podem ver-se, designadamente, no
facto de pertencerem & mesma classe, e a eventualidade concreta de poderem ser
produzidos pelos mesmos operadores ou vendidos em conjunto, permitem concluir
que estes produtos podem ser associados no espirito do puiblico relevante. A este
respeito, as diferentes decisbes comunitarias e nacionais sobre marcas, invocadas
pela recorrente, ndo enfraquecem esta conclusio, na medida em que o quadro
factual dessas decisdes, no que diz respeito aos sinais ou aos produtos em causa,
apresenta diferencas notédveis em relagio ao caso em aprego. Os produtos em causa
devem, portanto, ser considerados semelhantes na acepgao do artigo 8.°, n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94, mesmo que essa semethanga seja diminuta.

Consequentemente, tendo em conta, por um lado, a forte semelhanga entre os sinais
em conflito e, por outro, a semelhanga entre os produtos em causa, ainda que
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diminuta, no que se refere aos sapatos e ao vestuario, a CAmara de Recurso pode
concluir, com razio, que existia um risco de confusdo no espirito do piblico
relevante. Com efeito, o puiblico em causa pode acreditar, em especial, que os
sapatos que ostentam a marca pedida tém a mesma origem comercial que o
vestudrio que ostenta a marca anterior. Assim, o presente fundamento deve ser
rejeitado.

Quanto ao fundamento baseado na necessidade de fase oral na Cdmara de Recurso

A recorrente alega ter solicitado expressamente que fosse organizado um processo
oral na Cémara de Recurso, nos termos do artigo 75.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94. Essa audicdo poderia ter contribuido para uma tomada de decisio
juridicamente fundamentada, pois a recorrente teria podido fornecer informacdes
sobre a jurisprudéncia alemd que trata da questéo da semelhanca dos produtos em
causa. Ao recusar esse processo oral, a Cimara de Recurso, na opinido da recorrente,
excedeu os limites dos seus poderes de apreciacéo.

O Tribunal recorda que, nos termos do artigo 75.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94,
«o Instituto recorrerd ao processo oral, quer oficiosamente quer a pedido de uma
parte no processo, desde que o considere til».

O Tribunal considera que a Cimara de Recurso dispde de uma margem de
apreciacdo quanto & questdo de saber se o processo oral, quando requerido por uma
parte, é realmente necessério. No caso concreto, resulta da decisdo impugnada que a
Camara de Recurso dispunha de todos os elementos necessérios para fundamentar a
parte decisoria da decisdo impugnada. A este respeito, a recorrente nio demonstrou
em que é que os esclarecimentos orais relativos & jurisprudéncia alemd, a acrescentar
aos ja expostos no seu articulado apresentado na Cimara de Recurso, teriam
impedido a adopgéo daquele dispositivo. Em qualquer caso, segundo jurisprudéncia
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constante, a legalidade das decisdes das Camaras de Recurso deve ser apreciada
unicamente com base no Regulamento n.° 40/94, tal como este é interpretado pelo
tribunal comunitério, e ndo com base em jurisprudéncia nacional, mesmo se baseada
em disposicdes analogas as daquele regulamento (acérdaos GIORGIO BEVERLY
HILLS, ja referido, n.° 53, e CASTILLO, ja referido, n.° 37). Assim, a Camara de
Recurso nio excedeu os limites dos seus poderes de apreciagao ao indeferir o pedido
da recorrente no sentido de ser organizado um processo oral.

Quanto ao segundo pedido

Nio tendo a recorrente apresentado qualquer fundamento especifico em apoio do
seu pedido de anulagio do n.° 2 da parte decisoria da decisdo impugnada relativa as
despesas no IHM], as consideragdes que precedem sio suficientes para rejeitar este
pedido.

Tendo em conta o que precede, é negado provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por forga do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, ha que condend-la nas despesas, em conformidade com o
pedido do IHMI e da parte interveniente.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Pirrung Meij Forwood

Proferido em audiéncia pdblica no Luxemburgo, em 13 de Julho de 2004.

O secretario O presidente

H. Jung J. Pirrung
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