SOFFASS / IHMI — SODIPAN (NICKY)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Primeira Seccio)
23 de Novembro de 2005 *

No processo T-396/04,

Soffass SpA, com sede em Porcari (Itdlia), representada por V. Bilardo e
C. Bacchini, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por M. Capostagno, na qualidade de agente,

recorrido,

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

* Lingua do processo: italiano.

II - 4791



ACORDAO DE 23. 11. 2005 — PROCESSO T-396/04

Sodipan, SCA, com sede em Saint-Ftienne-du-Rouvray (Franga), representada por
N. Boespflug, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisdo da Primeira Cémara de
Recurso do IHMI, de 16 de Julho de 2004 (no processo R 699/2003-1), relativa a um
processo de oposigdo entre a Soffass SpA e a Sodipan SCA,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secc¢io),

composto por: J. D. Cooke, presidente, I. Labucka e V. Trstenjak, juizes,

secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administrador principal,

vista a peticio entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 4 de
Outubro de 2004,

vista a contestacdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 21 de
Janeiro de 2005,

vistas as observacdes da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instancia em 9 de Fevereiro de 2005,

vista a medida de organizagio do processo de 24 de Junho de 2005,

apos a audiéncia de 13 de Setembro de 2005,
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profere o presente

Acérdio
Antecedentes do litigio

Em 20 de Setembro de 1999, a Soffass SpA apresentou um pedido de marca
comunitaria no Instituto de Harmonizagdo 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 comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), na sua versio
alterada.

A marca objecto do pedido de registo é a marca figurativa a seguir reproduzida:

NICKY

Os produtos e servigos para os quais o registo foi pedido pertencem a classe 16 nos
termos do Acordo de Nice relativo & Classificagio Internacional dos Produtos e dos
Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versdo revista e
alterada, e correspondem a seguinte descrigio «Artigos em papel e/ou celulose para
uso doméstico e de higiene, tais como lengos, toalhetes de rosto, toalhas de méos,
guardanapos, papel de cozinha em rolos ou bobina, papel higiénico.
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Em 10 de Abril de 2000, o referido pedido foi publicado no Boletim de Marcas
Comupnitdrias n.° 29/2000.

Em 10 de Julho de 2000, a Sodipan SCA deduziu oposigdo ao registo da marca
pedida, com fundamento no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

A oposigdo baseou-se na existéncia dos seguintes registos nacionais anteriores:

— registo francés n.° 1 400 192, em vigor a partir de 6 de Abril de 1967, para
«papel, cartio e produtos fabricados a partir destes materiais e ndo abrangidos
por outras classes», compreendidos na classe 16, do sinal figurativo a seguir
reproduzido:

— registo francés n.° 1 346 586, em vigor a partir de 14 de Margo de 1986, para
«produtos fabricados a partir do papel para a higiene ou o uso doméstico, tais
como papel higiénico, lengos de papel, papel de cozinha, guardanapos, toalhas
de mesa, conjuntos de mesa, pratos e copos em cartiio e outros produtos de uso
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tnico (ou produtos descartdveis)» compreendidos na classe 16, do sinal
figurativo a seguir reproduzido:

Por deciséo de 24 de Novembro de 2003, a Divisdo de Oposigiio do IHMI rejeitou a
oposi¢do. Em suma, considerou que ndo existia semelhanga visual, fonética ou
conceptual entre os sinais em causa. Precisou, a esse respeito, que «os sinais se
diferencia[va]m claramente na sua impressdo de conjunto, sob todos os aspectos».
Uma vez que, do ponto de vista da impressio global, os sinais eram claramente
diferentes, a Divisio de Oposigdo concluiu que nédo era necessirio proceder a uma
comparagéo dos produtos. Pela mesma razio, a Divisio de Oposigfio ndo examinou
as provas do uso das marcas anteriores fornecidas pela interveniente em aplicaco
do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94.

Em 4 de Dezembro de 2003, a interveniente interpds recurso da decisdo da Divisdo
de Oposigao.

Por decisdo de 16 de Julho de 2004 (a seguir «decisio impugnada»), a Primeira
Cémara de Recurso, declarando que as marcas em conflito apresentavam um grau
aprecidvel de semelhanga, anulou a deciséo da Divisdo de Oposiciio e remeteu-lhe o
processo para que se procedesse a uma comparagio entre os produtos em causa e a
andlise da prova do uso das marcas anteriores.
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Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI concluiu pedindo ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente no pagamento das despesas.

A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
— negar provimento ao recurso;

— declarar que, tendo em conta o risco de confusio existente entre as marcas em
conflito, acentuado pelo facto de os produtos em causa serem idénticos, a
oposicdo deduzida pela interveniente contra o pedido de marca comunitaria é
fundamentada;

— condenar a recorrente no pagamento das despesas.
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Questdo de direito

A recorrente invoca um fundamento tnico, relativo & violagdo do artigo 8., n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94, na medida em que a Cémara de Recurso
concluiu erradamente existirem semelhangas entre os sinais em conflito.

Argumentos das partes

A recorrente alega que, contrariamente ao que a Camara de Recurso declarouy, as
marcas em causa ndo sio susceptiveis de serem confundidas dadas as suas diferengas
fonéticas, visuais e conceptuais evidentes. A Cimara de Recurso desvirtuou, com
efeito, o conceito de risco de confusdo, tal como interpretado pela jurisprudéncia
comunitaria (acérddos do Tribunal de Justiga de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97,
Colect., p. 1-5507, n.° 29),

No plano fonético, a recorrente contesta a apreciagio da Camara de Recurso
segundo a qual a semelhanga entre as silabas finais «ky» e «cky» prima sobre a
diferenga fonética resultante das vogais «o» e «i». A recorrente defende que esta
diferenca evidente, acentuada na lingua francesa pelo facto de a prontdncia das
silabas «ni» e «no» ser diferente, deve prevalecer, uma vez que é precisamente o som
da primeira parte de uma palavra que fica na meméria do consumidor (decisdo da
Primeira Camara de Recurso, de 19 de Janeiro de 2001, Manfield/PENFIELD,
R 120/2000-1, n.° 23).

No plano visual, a recorrente contesta a afirmagéo presente na decisio impugnada
segundo a qual as marcas em conflito sdo similares pelo facto de se caracterizarem
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pelas mesmas letras iniciais e finais e por consistirem em duas denominagdes breves
parecidas com termos ingleses. Sublinha que as marcas em causa tém diferengas
claras. O seu ntmero de letras é diferente (cinco letras em NICKY e quatro em
NOKY). Na primeira marca NOKY, as letras «n» e «y» estdo dispostas num eixo
obliquo e convergem para cima. Além disso, a letra «o» de NOKY tem a forma de
um tridngulo com angulos arredondados. Por outro lado, a barra vertical que forma
a letra «k» de NOKY ultrapassa claramente em altura a extremidade superior da
barra obliqua da mesma letra. A segunda marca NOKY ¢ claramente caracterizada
por uma imagem que representa um urso no peito do qual estd imprimido um
coragiio. Além disso, é formada por letras iniciais e finais maiores do que as outras
letras. Finalmente, ao contrario da marca pedida, as duas marcas anteriores sdo
compostas por letras com extremidades arredondadas.

No plano conceptual, a recorrente contesta a afirmagio da Cémara de Recurso
segundo a qual ndo ficou provado que o termo «Nicky» fosse visto em Franga como
um diminutivo.

A recorrente alega que é notério e comummente aceite, sem que haja necessidade
de o provar, que a palavra «Nicky» é considerada pelo publico francéfono e pelo
publico comunitdrio em geral como o diminutivo de nomes préprios franceses, tais
como Nicole, Nicolas, Nicolette, ou como o equivalente destes nomes numa lingua
estrangeira. Invoca, a este respeito, o automobilista Niki Lauda, um filme dos anos
70 intitulado «Micky e Nicky» e uma banda desenhada com o titulo «Nicky Larson».
Em contrapartida, a palavra «noky» é uma palavra checa, equivalente da palavra
italiana «gnocchi». A recorrente expressa, contudo, ddvidas relativamente a
compreensio desta significagio pelo publico francéfono. Esta palavra pode mais
facilmente evocar, para o publico francés, NOKIA, sinal distintivo bem conhecido
no sector da telefonia mével.
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A recorrente alega que basta, para excluir todo o risco de confusdo, que o publico
francés reconheca imediatamente o termo «Nicky» como um diminutivo ou uma
abreviagdo de nomes préprios. Segundo a jurisprudéncia, basta que apenas uma das
marcas litigiosas possua uma significacéo clara e precisa para o ptblico de referéncia
para que as semelhangas visuais e fonéticas existentes entre as marcas sejam, em
larga medida, neutralizadas [acérddos do Tribunal de Primeira Instancia de 14 de
Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/THMI — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. 1I-4335, n.° 54, e de 22 de Junho
de 2004, Ruiz-Picasso e 0./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect.,
p. [1-1739, n.°® 55 e 56].

O IHMI alega que a Camara de Recurso comparou correctamente o pedido de
marca comunitéria e as marcas anteriores, sublinhando que as analogias observaveis
conduzem a um grau elevado de semelhanca,

Referindo-se a andlise detalhada efectuada pela recorrente a respeito das
caracteristicas dos sinais em questdo (v. n.° 16, supra), o IHMI observa que se
trata de elementos claramente marginais na percepgio global dos sinais. Com efeito,
apesar da presenca da imagem estilizada de um urso na segunda marca anterior, a
palavra «noky» constitui irrefutavelmente o elemento dominante das duas marcas
francesas.

Em particular, no que respeita & andlise conceptual das marcas em causa, o IHMI
defende que as provas apresentadas pela recorrente em apoio da afirmacio relativa a
uma significagdo segura e certa de NICKY, de diminutivo de um nome préprio, néo
fundamentam eficazmente uma tal argumentagdo. Os acérddos BASS e PICARO,
referidos no n.° 19, supra, nio se aplicam no caso vertente, na medida em que nio
existe um significado «claro e determinado» de um dos sinais em conflito
susceptivel de afastar toda a associagiio possivel entre os dois. Além disso, o IHMI,
em aplicaciio do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instancia, alega a inadmissibilidade de todos os novos fundamentos
apresentados pela primeira vez no Tribunal, podendo os documentos 13 a 21
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Y

anexados a peticdo inicial ser definidos como tais. Trata-se de documentos
totalmente novos que ndo podem, portanto, ser admitidos nesta fase do processo
[acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 3 de Julho de 2003, Alejandro/THMI
— Anheuser-Bush (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. I1I-2251, n.° 67].

A interveniente alega que, dado o cardcter manifesto das semelhangas entre os sinais
em questdo, a deciséo da Divisdo de Oposi¢io foi correctamente anulada.

A interveniente afirma que, no plano conceptual, a marca NICKY, utilizada para
produtos como artigos em papel, lengos e guardanapos, ndo serd vista pelo
consumidor francés como invocando um nome de pessoa, de modo que nada o
levard a estabelecer uma ligacio entre esses produtos e uma pessoa apelidada
«Nicky», em especial pelo facto de o uso de um tal diminutivo ser extremamente
raro.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instdncia

O 8., n.e 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 dispde que, ap6s oposicdo do titular
de uma marca anterior, a marca é recusada quando, devido & sua identidade ou
semelhanga com a marca anterior e devido & identidade ou semelhanca dos produtos
ou dos servicos designados pelas duas marcas, exista risco de confusdo no espirito
do publico do territ6rio onde a marca anterior estd protegida.
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Resulta dessa disposi¢do que um risco de confusdo implica uma identidade ou uma
semelhanga entre a marca pedida e a marca anterior e uma identidade ou uma
semelhanga entre os produtos ou os servios designados no pedido de registo e os
produtos ou os servicos para os quais a marca anterior foi registada. Trata-se de
condi¢des cumulativas (acérddo do Tribunal de Justiga de 12 de Outubro de 2004,
Vedial/THMI, C-106/03 P, Colect., p. 1-9573, n.° 51).

Assim, se os sinais em conflito forem totalmente diferentes, é possivel, em principio,
considerar que ndo existe risco de confuso, sem analisar os produtos em causa.

Importa acrescentar que, de acordo com jurisprudéncia assente, constitui risco de
confusio o risco de o piiblico poder pensar que os produtos ou os servicos em causa
provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economica-
mente.

Segundo esta mesma jurisprudéncia, o risco de confusio deve ser apreciado
globalmente, segundo a percepgio que o publico relevante tem dos sinais e dos
produtos ou servicos em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes do
caso em aprego, nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e
dos produtos ou dos servicos designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratérios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect, p. 1I-2821, n.”® 31 a 33, e
jurisprudéncia referida].

Tendo em conta essa interdependéncia, um grau de semelhanga, mesmo que
reduzido, entre as marcas, pode ser compensado por um grau elevado de
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semelhanga entre os produtos ou os servigos designados, e vice-versa (v., por
analogia, acérdio do Tribunal de Justica, Canon, referido no n.° 14, supra, n.° 17, e
de 22 de Junho de 1999, Lioyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. 1-3819,
n.° 19),

Assim, se existe uma semelhanga, mesmo que reduzida, entre dois sinais, o risco de
confusdo deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os elementos
pertinentes.

A esse respeito, resulta igualmente da jurisprudéncia constante que a aprecia¢do
global do risco de confuséo deve, em matéria de semelhanga visual, fonética ou
conceptual dos sinais controvertidos, basear-se na impresséo de conjunto produzida
por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes
(v. acérddo BASS, referido no n.° 19 supra, n.° 47, e a jurisprudéncia referida).

No caso vertente, estd demonstrado que o piblico de referéncia para efeitos de uma
tal apreciacio é o publico francés.

No plano visual, hd lugar a considerar que existe uma certa semelhanca entre os
sinais em causa. Trés das quatro letras do sinal NOKY encontram-se na mesma
posi¢io em NICKY. Os sinais tém em comum a letra inicial «n» e a terminacéo
«ky». Nio sendo esta terminagdo usual na lingua francesa, pode ser considerada um
elemento dominante dos dois sinais que capta a atengéo do consumidor francés.
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No plano fonético, existe igualmente uma semelhanca entre os sinais em causa, na
medida em que a dltima silaba «ky», idéntica nos sinais em conflito, capta a atencio
do consumidor francés. Assim, as primeiras silabas destes sinais, que sdo diferentes
entre elas, tém menos impacto de um ponto de vista fonético.

A este respeito, importa recordar que, segundo a jurisprudéncia, o grau de
semethanga fonética entre duas marcas é pouco importante no caso de produtos
comercializados de tal modo que habitualmente o publico pertinente, no momento
da compra, apreende visualmente a marca que os designa (acérddo BASS, referido
no n.° 19, supra, n.° 55).

Do mesmo modo, no plano conceptual, é possivel, como assinala a recorrente (v.
n.” 18 e 19, supra), que a palavra «Nicky» possa ser identificada pelo consumidor
francés como um diminutivo dos nomes préprios Nicolas ou Nicole. Ora, a
importéancia deste argumento é, em parte, influenciada pela natureza dos produtos
em causa e pelas condigdes em que estes sdo comercializados. Por conseguinte, a
apreciacéo deste argumento ndo deve ser isolada de outros factores que possam ser
pertinentes.

Hé que assinalar que as semelhangas entre os sinais identificados nos n.° 34 e 35,
supra, sdo tais que a Camara de Recurso decidiu correctamente que era conveniente
proceder a uma comparagio dos produtos a fim de apreciar em termos globais o
risco de confusfio na situagio em causa. E, nomeadamente, o caso quando os sinais
apresentem elementos de semelhanga, mesmo que reduzida, susceptiveis de serem
atenuados no ambito de uma apreciagiio global por outros elementos, tais como a
natureza dos produtos e as condigdes nos quais sio comercializados,
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Com efeito, quando os sinais em conflito nio sdo manifestamente desprovidos de
semelhancas, mas apresentam certos elementos de semelhanga bem como certos
elementos susceptiveis de os diferenciar, a apreciagdo da importéncia respectiva
desses elementos ndo deve ser efectuada isoladamente, mas no ambito de wma
apreciacio global do risco de confuso, tendo em consideragdo todos os factores
pertinentes (v. n.° 29, supra).

Resulta de tudo o exposto que hd que rejeitar o fundamento tnico baseado na
violacio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto aos documentos 13 a 21 juntos & petigdo (v. n.° 22, supra), nio podem ser
tidos em consideragdo uma vez que o recurso para o Tribunal tem por fim a
fiscalizagio da legalidade das decistes das Camaras de Recurso do IHMI na acepgéo
do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, a fungéio do Tribunal ndo é
reexaminar as circunstincias de facto a luz dos documentos apresentados pela
primeira vez perante ele. Além disso, a admissdo dessas provas seria contraria ao
artigo 135.% n.° 4, do Regulamento de Processo, nos termos do qual os articulados
das partes ndo podem alterar o objecto do litigio na Cimara de Recurso. Por
conseguinte, essas provas devem ser afastadas, sem que seja necessdrio examinar a
sua forca probatéria (v., neste sentido, acérdio BUDMEN, referido no n.° 22, supra,
n.° 67).

Tendo em conta o que precede, deve ser indeferido o pedido de anulagdo da
recorrente.
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No que respeita ao pedido da interveniente tendo em vista a declaragéo definitiva de
que a oposigio deduzida contra o pedido de marca comunitaria é fundamentada,
importa assinalar que resulta da leitura conjugada dos n.”® 2 e 3 do artigo 63.° do
Regulamento n.° 40/94 que a reforma de uma decisiio das CAmaras de Recurso s6 é
possivel se essa decisdo estiver viciada por uma ilegalidade material ou formal
[acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 12 de Dezembro de 2002; eCopy/
/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. 1I-5301, n.° 46]. Basta constatar, a este
respeito, que a decisdo impugnada ndo estd viciada por uma tal ilegalidade e que
convém proceder a uma apreciagio global do risco de confusdo no caso vertente,
tendo em conta todos os elementos relevantes,

Por conseguinte, hd que indeferir o pedido de reforma da interveniente.

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 o
IHMI e a interveniente pedido a condenagéo da recorrente e tendo esta sido vencida,
ha que condend-la nas despesas.
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Pelos fundamentos expgstos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Primeira Secgdo)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Cooke Labucka Trstenjak

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 23 de Novembro de 2005.

O secretario O presidente

E. Coulon J. D. Cooke
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