PLUS / IHMI — BALZ E HILLER (TURKISH POWER)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)
22 de Junho de 2005

No processo T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, com sede em Miihlheim (Alemanha),
representada por B. Piepenbrink, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,
* Lingua do processo: alemio.
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ACORDAO DE 22. 6. 2005 — PROCESSO T-34/04

sendo as outras partes no processo na Camara de Recurso do IHMI

Joachim Bilz e Friedmar Hiller, residentes em Estugarda (Alemanha),

que tem por objecto um recurso da decisio da Segunda Camara de Recurso do
IHMI de 25 de Novembro de 2003 (processo R 620/2002-2), relativa a um processo
de oposigio entre a sociedade Tengelmann Warenhandelsgesellschaft e J. Bilz e
F. Hiller,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Lindh e V. Vadapalas, juizes,

secretario: C. Kristensen, administradora,

vista a peticio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 28 de
Janeiro de 2004,

vista a contestaciio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Insténcia em
18 de Junho de 2004,

vistos os autos e apds a audiéncia de 24 de Fevereiro de 2005,
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PLUS / IHMI — BALZ E HILLER (TURKISH POWER)

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

J. Balz e F. Hiller apresentaram, em 26 de Setembro de 2000, um pedido de marca
comunitdria figurativa no Instituto de Harmonizagao do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1),
conforme alterado.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal a seguir reproduzido:

| | Turkish'ﬁl’ower |

Os produtos para os quais o registo foi pedido sfo diferentes produtos pertencentes
as classes 3, 25, 28, 32, 33 e 34, na acepcio do Acordo de Nice relativo A
Classificago Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de marcas, de
15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.
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O pedido de marca comunitaria foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias
n.e° 43/01, de 14 de Maio de 2001.

Por carta de 6 de Agosto de 2001, a sociedade Tengelmann Warenhandelsgesells-
chaft deduziu oposiciio contra esse pedido de registo da marca, alegando a existéncia
de um risco de confusio, na acep¢io do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, entre o sinal pedido e a marca nominativa alemé anterior POWER,
registada em 14 de Abril de 1994 para os produtos «tabaco; artigos para fumadores,
designadamente tabaqueiras, boquilhas para charutos e cigarros, charuteiras e
cigarreiras, cinzeiros, todos os produtos acima referidos confeccionados nao em
metais preciosos, na respectivas liga ou folheados, suportes para cachimbos,
acessérios para limpeza de cachimbos, corta-charutos, cachimbos, isqueiros,
instrumentos de bolso para enrolar cigarros, papel para cigarros, filtros para
cigarros, fésforos», que integram a classe 34.

A oposigio visava. uma parte dos produtos especificados no pedido de marca
comunitaria, designadamente, «tabaco, artigos para fumadores, foésforos», que
integram a classe 34.

Esta oposigio foi indeferida pela Divisdo de Oposicio, em 27 de Maio de 2002, por
considerar nio existir risco de confusdo entre os sinais examinados.

Em 25 de Julho de 2002, a oponente interpds recurso dessa decisdo para a Segunda
Camara de Recurso do THMI, alegando que a impressio de conjunto produzida pela
marca pedida era determinada pelo elemento distintivo «power», ndo possuindo 0s
outros elementos cardcter distintivo. Considerou que, em razio de o elemento
dominante «power» se encontrar presente nas duas marcas, a oposi¢do devia ter
sido deferida.
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A sociedade Plus Warenhandelsgesellschaft mbH foi registada em 1 de Outubro
de 2003 no registo aleméo das marcas na qualidade de novo titular da marca
nacional anterior POWER,

Por decisdo de 25 de Novembro de 2003 (a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda
Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, com base na
inexisténcia de risco de confuséo no territério pertinente, em razio das diferencas
visuais, fonéticas e conceptuais existentes entre os dois sinais em conflito.
Considerou, contrariamente & opiniio da oponente, que o elemento nominal
«Turkish» do sinal pedido e o seu elemento figurativo, que consiste numa cabega de
ledo, ndo podiam ser ignorados e que, ainda que a cabeca de lefio fizesse alusdo ao
conceito de forga, ndo se tratava de uma transposicdo pura e simples dessa nogdo.
Observou, por outro lado, que o elemento «Turkish» também ndo podia ser
desprezado, na medida que tinha importancia nos planos visual e fonético e que o
significado global dos termos «Turkish power» é diferente do significado do termo

«power.

Tramitagdo processual e pedidos das partes

E nestas condigbes que a recorrente, cessiondria do direito & marca nacional

anterior, interpds o presente recurso da decisiio da Camara de Recurso.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;
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ACORDAO DE 22. 6. 2005 — PROCESSO T-34/04
— a titulo subsidiario, dar-lhe a possibilidade de completar por escrito, num prazo

razoavel, os elementos que o Tribunal considerar insuficientes relativamente a
matéria de facto e as suas consequéncias juridicas;

— condenar o IHMI nas despesas.

13 Na audiéncia, a recorrente renunciou a um pedido anterior em que solicitava ao
Tribunal que declarasse o cancelamento do registo da marca pedida.

11 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto 4 admissibilidade do recurso

15 O ITHMI observa que a recorrente, apesar de ser cessiondria da marca nacional
anterior, ndo foi parte no processo na Camara de Recurso. Contudo, o THMI
considera que o artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado no
sentido de que a nogéo «parte no processo na Camara de Recurso» a que estd aberto
o recurso para o Tribunal de Primeira Instincia abrange igualmente os sucessores
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do titular de uma marca em conflito com um sinal cujo registo como marca
comunitaria é pedido.

E incontroverso, e, de resto, nio contestado, que a transmissdo da marca
comunitdria & recorrente pelo seu antigo titular, a sociedade Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft, ocorreu durante o processo no IHMI. Esta circunsténcia
implica a substitui¢do da sociedade cedente, enquanto parte no processo na Camara
de Recurso, pela recorrente.

Nestas condigdes, a recorrente tem legitimidade para pedir a anulacio da decisio
impugnada.

Quanto ao mérito

Quanto ao primeiro fundamento, relativo & violagdo do artigo 8.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente alega que os produtos «tabaco, artigos para fumadores e fésforos», que
integram a classe 34, designados no pedido de registo e os produtos designados pela
marca anterior sdo parcialmente idénticos ou muito semelhantes.
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O termo «power» é o elemento exclusivo da marca anterior e esta tem um caracter
distintivo reforcado por uma utilizagio generalizada como marca. A marca anterior
néo ¢ apenas utilizada para descrever os produtos, na medida em que o circulo dos
consumidores e operadores econémicos visados néo é levado a considerar o termo
«power» como a indicagdo de uma qualidade dos produtos para fumadores em
causa, contrariamente a indicagio que poderiam fornecer termos como «full
flavour» ou «light» ou «gold».

O termo «power» &, por outro lado, o elemento caracteristico exclusivo do sinal
pedido, pois apenas os substantivos, com excluséo dos adjectivos, sdo empregues
para designar as coisas, de acordo com as regras gramaticais alemds e inglesas. O
adjectivo inglés «Turkish» nfo teria, portanto, interesse para fins de comparagao dos
sinais, na medida que indica unicamente aos clientes interessados que os produtos
em causa tém origem turca e nio pode ser compreendido pelo ptiblico-alvo como
identificando a empresa de que provém.

Uma vez que os produtos designados nio sdo comercializados nas lojas em que o
consumidor se serve a si préprio, o comprador é obrigado a pronunciar o nome da
marca, modo mais simples de designagio do produto. Ora, no dmbito de uma
comparacio dos dois sinais em conflito no plano fonético, a representagio gréfica do
sinal pedido néo tem qualquer importancia.

A imagem de uma cabeca de ledo colocada entre os termos «Turkish» e «power»
ndo influencia, por si s6, a impressdo visual geral produzida pelo sinal pedido, na
medida em que se destina unicamente a reforcar o sentido do elemento «power»,
que é conhecido da clientela interessada como sendo a marca da recorrente.

II - 2410



23

24

25

26

27

PLUS / IHMI — BALZ E HILLER (TURKISH POWER)

Atendendo, por um lado, & semelhanca dos dois sinais em conflito, idénticos no seu
elemento dominante, e, por outro, & impressio geral que produzem no ptblico
alemio, existe, portanto, um risco de confuséo, uma vez que o pablico pode crer que
os produtos em causa provém da mesma empresa ou de empresas ligadas
economicamente.

O IHMI alega, em primeiro lugar, que, estando a marca anterior protegida na
Alemanha, h4 que atender & percepgio dos sinais em conflito pelo publico alemio,
que foi correctamente considerado pela Cimara de Recurso como normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado.

O IHMI observa, em segundo lugar, que todos os produtos abrangidos pela
oposi¢do, designadamente, «tabaco, artigos para fumadores, fésforos», sio
protegidos pela marca anterior e que os produtos a que os sinais em conflito
dizem respeito sdo, portanto, idénticos.

O IHMI recorda, em terceiro lugar, que a aprecia¢fio da semelhanca dos sinais em
conflito deve basear-se na sua concordancia visual, fonética e conceptual e que
devem ser examinados no seu conjunto, sendo determinantes os seus elementos
dominantes e distintivos.

O termo «power», que é o Unico elemento constitutivo da marca anterior, ndo é
descritivo de nenhum dos produtos em causa. Embora considerando que o cardcter
distintivo deste elemento ¢ relativamente fraco, em relagéo aos produtos designados,
a Camara de Recurso presumiu, a favor da recorrente, que a sua marca possuia um
cardcter distintivo médio.
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A marca pedida compbe-se dos elementos «Turkish» e «power», bem como do
elemento figurativo que os separa e que representa uma cabega de ledo. A apreciagio
dos elemento distintivos deste sinal deve apoiar-se no facto de que tanto o elemento
«power» como o elemento figurativo, a cabega de ledo, e, por tltimo, o adjectivo
«Turkish» sdo distintivos e nio descritivos e que este sinal, considerado no seu
conjunto, produz uma impressio diferente da causada pela marca POWER.

No n.° 26 da decisdo impugnada, a CAmara de Recurso admitiu a possibilidade de
uma parte do publico alemido perceber o elemento «Turkish» como uma indicagéo
da proveniéncia geogrifica dos produtos. No entanto, observou também que, no
conjunto, «Turkish Power» veicula um contetido semantico diferente do conteudo
do elemento «power» considerado isoladamente. O elemento «Turkish» ndo pode,
portanto, ser desprezado na apreciagio da semelhanca.

A recorrente postula erradamente que apenas os substantivos, com exclusio dos
adjectivos, podem caracterizar uma marca. O argumento segundo o qual os
adjectivos, por defini¢fio, sio sempre utilizados para fins descritivos s6 € exacto no
que respeita a sua fungdo gramatical. Em contrapartida, um adjectivo utilizado numa
marca ndo é por natureza descritivo. A questdo de saber se um adjectivo € descritivo
na acep¢io do direito das marcas depende do seu significado, bem como dos
produtos e servicos que ostentam a marca.

A Cémara de Recurso considerou, no n° 26 da decisdo impugnada, que o
consumidor alem#o percebe a combinacio «Turkish Power» como um conjunto que
comporta outras conotagdes para além da simples referéncia a produtos de uma
marca Power de origem turca. Em razdo da ligagdo estreita que une os seus dois
componentes, o sintagma «Turkish Power» produz um efeito sugestivo indepen-
dente do termo «power», na medida em que evoca um sentimento ligado a
percepc¢io da cultura e da histéria turcas.
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Uma marca chamada «Indian Summer» e relativa a bebidas seria, de um ponto de
vista conceptual, completamente diferente de uma marca baptizada «Summer» para
os mesmos produtos. A recorrente ndo pode invocar utilmente o processo que
esteve na origem do acérdido do Tribunal de Primeira Instancia de 18 de Fevereiro
de 2004, Koubi/THMI — Flabesa (CONFORFLEX) (T-10/03, Colect., p. I1I-719), por
faltar, precisamente, nesse processo, um conceito global evidente inerente ao termo
«conforflex». O conceito «conforflex» ndo tinha qualquer significado préprio, uma
vez que o consumidor associa directamente o elemento «confor» aos produtos.

No plano visual, apenas o elemento «power» do sinal pedido é idéntico 4 marca
anterior. A experiéncia demonstrou que os elementos colocados & frente de marcas
semifigurativas tém uma importéincia acrescida, dado que a atengdo do piblico é
geralmente atraida por esses elementos.

A Caimara de Recurso observou que o elemento figurativo do sinal pedido,
constituido pela grande cabega de um lefio a rugir, dotado de uma juba elaborada,
ndo ¢ unicamente uma transposicio integral e sem importincia do conceito de
forga, Como o lefio a rugir traduz uma certa agressividade, o estilo e o caricter
elaborado da cabega conferem & marca pedida um cardcter préprio que vai além da
mensagem veiculada pelo termo «power». A este respeito, a introdugio de uma

cabeca de ledio a rugir confere também & marca pedida um sentido sugestivo
especifico, diferente do do elemento «power» considerado isoladamente.

Os dois sinais em conflito distinguem-se no plano conceptual, uma vez que o termo
«power» tem, por si s6, um significado e um impacto diferentes do sintagma
«Turkish Power» acompanhado de uma cabeca de ledio. A concordincia verificada
no que respeita ao elemento «power» néo justifica s6 por si uma semelhanca
conceptual,

Em geral, apenas existem portanto, no méximo, determinadas semelhangas visuais e
fonéticas entre os dois sinais em conflito,
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Resulta do exame destes aspectos particulares que os produtos sdo idénticos e que os
sinais concordam no seu elemento nominativo «power». Importa sublinhar, por
outro lado, a presenca, no sinal pedido, de um vocabulo dotado de caracter distintivo
préprio, a percepgio conceptual diferente dos dois sinais e a presenga de um
elemento figurativo distintivo.

O IHMI conclui portanto que nio existe risco de confusio.

Apreciagdo do Tribunal

Constitui um risco de confusio, na acepgio do artigo 8.°, n° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, o risco de que o ptiblico possa crer que os produtos que 0s
dois sinais em conflito designam provém da mesma empresa ou, eventualmente, de
empresas ligadas economicamente, devendo este risco ser apreciado globalmente,
atentos todos os factores relevantes do caso em apreco.

Esta apreciacio global implica uma certa interdependéncia entre os factores
tomados em conta, nomeadamente a semelhanga das marcas e a dos produtos ou
servicos designados, podendo um reduzido grau de semelhanga entre os produtos
ou servicos designados ser compensado por um elevado grau de semelhanga entre as
marcas, e inversamente [acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 23 de
Outubro de 2002, Institut fiir Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS),
T-388/00, Colect., p. [1-4301, n.° 46].

A apreciagio global do risco de confusio baseada na impressio de conjunto
produzida pelos sinais em conflito deve, designadamente, atender aos seus
elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, acérddos do Tribunal de
Justica de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. 1-6191, n.° 23, e de
22 de Junho de 1999, Llyod Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 25).
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O risco de confusdo é tanto mais elevado quanto o caricter distintivo da marca

anterior é importante (v., por analogia, acérddo Llyod Schuhfabrik Meyer, ja
referido, n.° 20).

De forma geral, duas marcas sdo semelhantes quando, do ponto de vista do ptiblico
pettinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um
ou varios aspectos relevantes [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 23 de
OQutubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Colect., p. 11-4335, n.° 30], designadamente, os aspectos visual, auditivo e
conceptual.

No caso em aprego, os produtos a que se refere a oposigio, designadamente,
«tabaco, artigos para fumadores, fésforos», sio designados pelos dois sinais em
conflito. Os produtos em causa devem, portanto, ser considerados idénticos, como o
IHMI observou, de resto, na sua contestacio.,

A marca nacional anterior POWER estd registada na Alemanha, que constitui assim
o territério pertinente para fins de aplicagdo do artigo 8., n° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94.

Na medida em que a marca anterior est4 protegida na Alemanha, importa atender &
percepeito do publico aleméo para apreciar o risco de confusfo. A este respeito, a
Divisio de Oposigdo e a Cimara de Recurso observaram, sem que a recorrente o
tivesse contestado, que os compradores de produtos que integram a classe 34
manifestam geralmente um nivel de atencdo elevado no momento das suas
transacgdes, devido & sua fidelidade as marcas.
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E & luz destas observacdes que hd que examinar se a Camara de Recurso néo
cometeu um erro de direito ao considerar que entre o sinal figurativo pedido e a
marca nominativa anterior existiam diferencas suficientes para excluir, no espirito
do publico alemdo pertinente, um risco de confusdo, em relagio aos produtos
designados pelos dois sinais em conflito.

E incontroverso que o ptblico alemdo pertinente pode compreender tanto o
elemento nominal comum aos dois sinais em conflito, «xpower», como o vocébulo
«Turkish» pertencente ao sinal pedido.

A marca nacional anterior é uma marca nominal, ao passo que o sinal concorrente
foi objecto de um pedido de registo enquanto marca comunitdria figurativa
composta pelas duas palavras «Turkish» e «power» separadas por uma cabega de
ledo a rugir de juba flamejante.

O termo «power» é simultaneamente o tnico elemento da marca anterior e um dos
trés elementos que compdem a marca pedida.

Atendendo 3 identidade dos produtos em causa, o Tribunal considera que se deve
concluir pela existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico aleméo
pertinente, no caso de o componente comum aos dois sinais, «power», dever ser
visto como elemento dominante do sinal pedido.

Os dois sinais em conflito distinguem-se facilmente no plano visual na medida em
que o sinal pedido é o tnico a apresentar-se sob a forma de um sinal complexo que
alia ao sintagma «Turkish Power» um elemento figurativo sob a forma da cabega de
um ledo a rugir de juba flamejante.
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Em razdo da sua posigdo central, este elemento figurativo imprime ao sinal pedido
uma estrutura éptica totalmente diferente da da marca nacional anterior.

Y

O elemento figurativo domina mesmo, devido & sua dimensio, originalidade e
carédcter elaborado da sua reprodugio, os elementos nominativos do sinal pedido,
pelo que os dois sinais examinados apresentam diferencas muito marcantes do
ponto de vista visual.

Esta diferencga é ainda acentuada pela associagdo ao elemento «power» do vocibulo
«Turkish», que serve de contraponto a «power» na medida que estd colocado no
inicio do sinal pedido e do lado do elemento grifico oposto ao ocupado por
«powery, situado no fim do sinal pedido.

A presenca do elemento «Turkish» no inicio do sinal pedido permite a sua
percepgio imediata pelo piblico pertinente, relegando assim para segundo plano o
elemento «power» na memdria visual dos interessados.

Os dois sinais em conflito comportam também diferencas fonéticas sensiveis.
Embora o elemento figurativo néo tenha naturalmente qualquer significado desse
ponto de vista, o elemento nominativo «Turkish» do sinal pedido concorre
incontestavelmente para diferenciar em termos fonéticos os dois sinais em presenca.

A este respeito, a recorrente nio demonstrou que o ptiblico alemao de referéncia
omita completamente o elemento nominativo «Turkish» quando designa oralmente
o sinal pedido. A semelhanga marcante que existe entre esse elemento nominativo
expresso em lingua inglesa e o seu equivalente alemio é, ao contririo, tanto mais
susceptivel de facilitar a sua memorizagiio e a sua formulacdo pelos interessados
quanto serd o elemento constitutivo do sinal pedido visualizado em primeiro lugar,
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Uma vez que os produtos em causa sio comprados noutros pontos de venda
diferentes das lojas em que o consumidor se serve a si proprio, o acto de compra
supbe necessariamente a prontincia dos dois componentes fonéticos do sinal pedido,
como a recorrente, de resto, observou.

No plano conceptual, a anterioridade do adjectivo «Turkish» em relagio ao
substantivo «power» decorre naturalmente das regras da gramética inglesa, de modo
que o elemento «Turkish» ndo serd necessariamente conceptualizado com
prioridade pelo publico pertinente, cuja lingua comporta a mesma regra, contra-
riamente ao alegado pelo IHML

Por outro lado, a prépria CAmara de Recurso admitiu que os sinais em conflito
apresentam uma semelhancga ao nivel do seu significado na medida em que ambos
contém o conceito de forca, pelo que certos compradores poderiam entender o
elemento «Turkish» como uma indicagiio da proveniéncia geogréfica dos produtos
em causa.

No entanto, o elemento figurativo que reproduz a cabega de ledo &, em razdo das
caracteristicas da sua reprodugio acima referidas, susceptivel de, em larga medida,
neutralizar a semelhanca conceptual relativa dos dois sinais em conflito, que decorre
da presenga do seu componente comum «power».

Com efeito, a cabeca de ledo a rugir acrescenta uma conotacio distinta de
agressividade ao conceito de forga veiculado pelo elemento nominativo «power» da
marca nacional anterior.
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Além disso, como o IHMI observou correctamente nos seus articulados, «Turkish
Power» produz um efeito sugestivo independente do vocébulo «power», na medida
em que o sintagma associa os produtos designados a cultura e 4 histéria turcas no
espirito do ptiblico aleméo pertinente.

Foi, portanto, correctamente que a Comara de Recurso considerou que o elemento
figurativo do sinal pedido ndo se reduzia a uma transposicio pura e simples do
conceito de forga.

Por outro lado, as diferengas visuais e fonéticas, supra-referidas, entre os dois sinais
em conflito contribuem para atenuar o efeito da semelhanga conceptual relativa
resultante da presenga do elemento comum «power»,

Em particular, importa sublinhar que o grau de semelhanca conceptual entre dois
sinais é de importincia reduzida quando o publico pertinente é levado a ver o nome
de uma marca inscrita no produto que compra.

A importéncia da semelhanga conceptual entre dois sinais é também atenuada
quando, como no caso em aprego, o publico pertinente é levado a pronunciar
integralmente o sintagma que compde o sinal quando pretenda adquirir os produtos
em causa nos circuitos de distribuigéo diferentes das lojas em que o consumidor se
serve a si proprio.

Isto € tanto mais verdade quanto se deve considerar, como se afirmou supra, que o
plblico pertinente, no caso em apreco, manifesta fidelidade as suas marcas
tradicionais e, consequentemente, um elevado grau de atengio na escolha dos
produtos em causa.
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Nesta medida, a Comara de Recurso nio cometeu um erro de apreciagio ao
considerar que, no seu conjunto, o significado do sinal «Turkish Power» difere da
mensagem contida no tnico elemento nominativo «power» da marca nacional
anterior.

Portanto, o elemento «power» ndo constitui, como alega a recorrente, o
componente dominante do sinal pedido, nem determina a impressio geral que
este tltimo produz, ao ponto de permitir a caracterizagio de um risco de confuséo
no espirito do publico alemdo de referéncia.

Resulta de todas as consideracbes precedentes que, apesar da identidade dos
produtos designados pelos dois sinais em conflito e da presenca do seu elemento
nominativo comum «power», a Cimara de Recurso pode legalmente considerar que
o publico alemio pertinente, avisado, que manifesta um grau de atengio elevado e
fiel As suas marcas tradicionais, ndo é susceptivel de crer que os produtos em causa
provém da mesma empresa ou, sendo o caso, de empresas economicamente ligadas,
atentas as diferencas verificadas, além disso, entre os dois sinais em conflito nos
planos visual, fonético e conceptual.

Nestas condicoes, a apreciagio efectuada pela Camara de Recurso quanto ao risco
de confusiio nio pode ser posta em causa pelo cardcter distintivo da marca nacional
anterior que a recorrente pretende deduzir das suas estatisticas de vendas.

De resto, dos autos do processo no IHMI néo resulta que as instancias de recurso
deste tenham disposto das estatisticas de vendas de cigarros da marca POWER que a
recorrente citou na sua peticio para provar a notoriedade da sua marca nacional.
Por outro lado, alguns dos dados apresentados séo relativos a periodos de referéncia
posteriores A apresentagio do articulado com os fundamentos do recurso interposto
na Camara de Recurso.
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Nestas condigdes, estas estatisticas s6 podem afectar a legalidade da decisdo
impugnada se o IHMI as devesse ter tomado oficiosamente em consideraciio
[acérddo do Tribunal de Primeira Instdncia de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/
/THMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. 11-5301, n.° 46].

Ora, isso ndo é o que acontece no caso em aprego, dado que, nos termos do
artigo 74.°, n.° 1, in fine, do Regulamento n.° 40/94, num processo respeitante, como
no caso em presenga, a motivos relativos de recusa do registo, o exame do IHMI
limitar-se-4 as alegages de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

Portanto, hd que julgar improcedente o primeiro fundamento, relativo a errada
aplicagéio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao segundo fundamento, relativo & privagdo dos direitos de propriedade
intelectual da recorrente

A recorrente alega que a Comunidade ndo tem qualquer competéncia para a privar
dos seus direitos de propriedade intelectual, permitindo imitagdes e contrafaccoes
da sua marca anterior sob a forma de utilizagdo do seu sinal pelo sinal pedido.

A recorrente estd ilicitamente impedida, em violagio do seu direito nacional, de
exercer os direitos de propriedade intelectual que adquiriu regularmente no seu
Estado de estabelecimento.

II - 2421



80

81

82

83

84

85

86

ACORDAO DE 22. 6. 2005 — PROCESSO T-34/04

O IHMI considera o fundamento irrelevante, dado que o procedimento
administrativo tem por objecto determinar se a marca comunitéria pedida pode
ser registada e nio diz absolutamente respeito & validade da marca nacional anterior.

E suficiente, para o Tribunal, concluir que a marca nacional anterior da recorrente
néio pode em caso algum ser privada de validade pelo eventual registo como marca
comunitaria do sinal pedido.

Com efeito, resulta das consideracdes precedentes que o registo em causa nio €
susceptivel de criar um risco de confusdo no espirito do ptiblico aleméo entre a
marca comunitdria figurativa pedida e a marca nominativa nacional anterior da
recorrente.

Assim, é incorrectamente que a recorrente invoca a privagdo dos direitos de
propriedade intelectual sobre a sua marca nacional anterior.

Por conseguinte, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

Resulta de todas as consideracdes precedentes que deve ser negado provimento ao
recurso na totalidade.

Uma vez que o Tribunal considera estar suficientemente informado, ndo hd que
acolher os pedidos subsididrios da recorrente.
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Quanto as despesas

Por forga do artigo 87.2, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instincia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver
requerido.

Tendo a recorrente sido vencida, hd que condend-la nas despesas efectuadas pelo
IHMI, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgiio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Legal Lindh Vadapalas

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2005.

O secretdrio O presidente

H. Jung H. Legal
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