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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccio)

26 de setembro de 2014*

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Registo internacional que designa a Comunidade
Europeia — Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marca nominativa nacional anterior
Ka We — Motivo relativo de recusa — Risco de confusao — Artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Processo de recurso — Alargamento do exame que deve ser
efetuado pela Camara de Recurso — Prova da utilizagdo séria da marca anterior — Pedido apresentado
na Divisdo de Oposicdo — Recusa de registo da marca pedida sem exame prévio do requisito da
utilizagdo séria da marca anterior — Erro de direito — Poder de reforma»

No processo T-445/12,
Koscher + Wiirtz GmbH, com sede em Spaichingen (Alemanha), representada por P. Mes, C. Graf
von der Groeben, G. Rother, J. Bithling, A. Verhauwen, ]. Kiinzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J.
Vogtmeier e A. Kramer, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por A. Schifko, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI:
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., com sede em Asperg (Alemanha),
que tem por objeto um recurso da decisdo da Quarta Cadmara de Recurso do IHMI de 6 de agosto de
2012 (processo R 1675/2011-4), relativa a um processo de oposicdo entre a Kirchner & Wilhelm
GmbH + Co. e a Koscher + Wiirtz GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccdo),
composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relator) e L. Madise, juizes,
secretario: C. Heeren, administradora,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de outubro de 2012,

vista a contestacdo apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de janeiro de 2013,

* Lingua do processo: alemao.
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ECLL:EU:T:2014:829 1




B ACORDAO DE 26. 9. 2014 — PROCESSO T-445/12
KOSCHER + WURTZ / IHMI — KIRCHNER & WILHELM (KW SURGICAL INSTRUMENTYS)

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de maio de 2013,
vista a tréplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de julho de 2013,
vista a alteracdo da composicdo das Sec¢des do Tribunal Geral,

ap6s a audiéncia de 29 de abril de 2014,

profere o presente

Acodrdao

Antecedentes do litigio

Em 25 de abril de 2008, a recorrente, Koscher + Wiirtz GmbH, obteve do Gabinete internacional da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) um registo internacional que designava a
Comunidade Europeia para o sinal figurativo seguinte:

SURGICAL

. INSTRUMENTS

O Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) recebeu a
notificagdo do registo internacional deste sinal em 31 de julho de 2008.

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem a classe 10 na acecdo do Acordo de Nice
relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo das marcas, de
15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a seguinte descricdo: «Aparelhos e
instrumentos cirdrgicos, médicos, dentdrios e veterinarios, membros, olhos e dentes artificiais; artigos
ortopédicos; material cirdrgico».

Em 8 de maio de 2009, a Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (a seguir «oponente») deduziu oposicdo ao
registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.° 3, ao abrigo do artigo 41.° do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria
(JOL 78, p.1).

A oposicao baseou-se na marca nominativa nacional anterior Ka We, apresentada em 19 de abril de
1930 e registada na Alemanha em 25 de novembro de 1930 sob o nimero 426260, que designa os
produtos seguintes pertencentes a classe 10: «Instrumentos e aparelhos médicos e sanitarios, préteses
auditivas, ligaduras higiénicas, membros artificiais (com exce¢do dos produtos em borracha ou
derivados da borracha)».
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O fundamento invocado em apoio da oposicio foi o visado no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, relativo a existéncia de um risco de confusdo entre a marca pedida e a
marca anterior.

Em 23 de junho de 2011, a Divisao de Oposicdo rejeitou a oposicdo com o fundamento de que nao
existia um risco de confusdo entre as marcas em conflito.

Em 16 de agosto de 2011, a oponente interpos recurso da decisao da Divisdo de Oposi¢ao no IHMI ao
abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009.

Por decisdo de 6 de agosto de 2012 (a seguir «decisdo impugnada»), a Quarta Camara de Recurso do
IHMI anulou a decisdo da Divisdo de Oposicdo e recusou conceder a recorrente a protecdo do registo
internacional para a Comunidade.

A titulo preliminar, a Camara de Recurso salientou que o publico relevante era o publico aleméo e que
se tratava de um publico profissional com especializacdo no dominio médico (n.” 13 e 14 da decisdo
impugnada).

A exemplo do que a Divisdao de Oposicao havia feito, a Camara de Recurso considerou que os produtos
designados pela marca pedida e os produtos designados pela marca anterior eram idénticos (n.° 15 da
decisdao impugnada).

No que respeita a comparagdo dos sinais, a Camara de Recurso salientou que a marca anterior e a
marca pedida continham um elemento idéntico, as letras «k» e «w», as quais constituiam a parte
dominante e mais distintiva da marca pedida e eram as duas letras iniciais da marca anterior Ka We.
Assim, a Camara de Recurso considerou que existia uma semelhanca visual, embora fraca, entre as
duas marcas. Indicou também que alguém que fale alemao pronuncia o elemento nominativo «kw» e
a marca Ka We de forma idéntica e que, consoante seja ou ndo pronunciada a parte descritiva em
inglés da marca pedida (a saber «surgical instruments»), as marcas sao idénticas ou altamente
semelhantes no plano fonético. Precisou que ndo era pertinente nenhuma comparagdo conceptual
(n.” 16 a 18 da decisdo impugnada).

Atendendo, em particular, aos elementos precedentes, bem como ao facto de as encomendas dos
produtos designados pela marca anterior também serem feitas por telefone, o que reforca a

pertinéncia da comparacgdo fonética das marcas, a Camara de Recurso concluiu que existia um risco
de confusdo (n.”* 19 e 20 da decisdo impugnada).

Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas, incluindo nas despesas efetuadas na Cdmara de Recurso e na
Divisdao de Oposicao.

Por outro lado, a recorrente indica o seguinte no n.” 50 do pedido:

«O recurso é procedente. Dado que ndo existe risco de confusdo entre os sinais em causa, hd que
rejeitar a oposicdo. A decisdo da Camara de Recurso deve, por conseguinte, ser anulada.»
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O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
— negar provimento ao recurso;
— condenar a recorrente nas despesas.

Na audiéncia, interrogada sobre o objeto do recurso e, em particular, sobre o alcance do n.” 50 do
pedido, a recorrente precisou que os seus pedidos tinham por objeto ndo apenas a anulacio da
decisdao impugnada mas também a sua reforma, na medida em que o Tribunal disponha de elementos
que lhe permitam rejeitar a oposicao.

Questio de direito

Quanto ao alcance dos pedidos da recorrente

Tendo em conta a formulacdo da peticdo inicial, em particular do seu n.° 50, e as precisoes feitas
durante a audiéncia pela recorrente, deve considerar-se que esta apresenta simultaneamente pedidos
de anulacio e de reforma.

Em apoio de todos os seus pedidos, a recorrente alega dois fundamentos, sendo o primeiro relativo a
um erro de direito cometido pela Camara de Recurso, a luz do artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 207/2009, quando julgou procedente a oposicdo sem examinar se a marca anterior tinha sido
objeto de uma utilizacdo séria, e sendo o segundo relativo a uma inexisténcia de risco de confusao.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a falta de exame da utilizacdo séria da marca anterior por
parte da Camara de Recurso

A recorrente, referindo-se ao artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, indica, nomeadamente,
que, embora tenha alegado, no &mbito do processo de oposicdo, a questdo da utilizagdo séria da marca
anterior, a Camara de Recurso ndo se pronunciou sobre esta questdo na decisdo impugnada.

Segundo o IHMI, este fundamento é inadmissivel. Com efeito, a questdo da utilizacdo séria da marca
anterior é estranha ao objeto do processo. Além disso, a recorrente limitou-se a reenviar de maneira
geral para observagbes expressas no ambito do processo administrativo, embora a lingua utilizada no
IHMI seja diferente da lingua do processo no Tribunal, e ndo alegou na peticdo inicial nenhuma
violagdo do artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Essa violacdo s6 foi alegada na réplica, em
violagdo do disposto no artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.

Quanto a admissibilidade do fundamento

Importa recordar que, nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo, aplicavel em
matéria de propriedade intelectual por forca do artigo 130.°, n.° 1, e do artigo 132.°, n.° 1, do mesmo
regulamento, a peticdo inicial deve conter a exposicdo sumdria dos fundamentos invocados. Segundo
jurisprudéncia assente, ainda que o corpo da peticdo possa ser escorado e completado, em pontos
especificos, por remissoes para passagens de documentos que a ela foram juntos, uma remissao global
para outros documentos ndo podera suprir a auséncia dos elementos essenciais da argumentacao
juridica, os quais, por forca das disposicdes atras recordadas, devem constar da propria peticdo
[acérddo do Tribunal Geral de 19 de outubro de 2006, Bitburger Brauerei/IHMI — Anheuser-Busch
(BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud), T-350/04 a T-352/04, Colet., p. II-4255, n.° 33].
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A este respeito, ha que referir que, em apoio do fundamento relativo a falta de exame da utilizagdo
séria da marca anterior por parte da Camara de Recurso, a recorrente se referiu expressamente no
pedido ao artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, nos termos do qual o requerente da marca
comunitdria em causa pode apresentar um pedido com o objetivo de que o oponente ao seu pedido
apresente prova de que a marca comunitdria anterior foi objeto de uma utilizagdo séria. A recorrente
precisa igualmente que suscitou esta questdo no ambito do processo de oposi¢do, num articulado de
14 de margo de 2011. Por dltimo, afirma que a Divisdo de Oposicdo pode ter deixado em aberto a
questdo da utilizacdo séria da marca anterior por ter considerado que nao existia risco de confusao
entre as marcas em conflito.

Por conseguinte, os elementos essenciais da argumentacdo da recorrente figuram na sua peti¢ao inicial.

O facto de os documentos para os quais o pedido remete estarem redigidos numa lingua diferente da
lingua do processo que corre no Tribunal ndo pde em causa a conclusio mencionada no ndmero
anterior.

Resulta do exposto que, ao invés do que o IHMI alega, o primeiro fundamento é admissivel.

Quanto ao mérito do fundamento

Nos termos do artigo 42.°, n.° 2, e do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, uma oposi¢ao
deduzida contra o registo de uma marca comunitdria é rejeitada se o titular da marca anterior em
causa ndo provar que esta foi objeto de uma utilizagdo séria nos cinco anos anteriores a publicacdo do
pedido de marca comunitiria. Em contrapartida, se o titular da marca anterior conseguir fazer essa
prova, o IHMI procedera a apreciacio dos motivos de recusa invocados pelo oponente.

Por outro lado, o artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 dispoe que a Camara de Recurso pode
exercer as competéncias da instincia que tomou a decisdo recorrida ou pode remeter o processo a
referida instancia para lhe ser dado seguimento. Decorre desta disposi¢do, bem como da sistematica
do referido regulamento, que a Camara de Recurso dispde, para decidir de um recurso, das mesmas
competéncias que a instdncia que tomou a decisdo impugnada e que o seu exame incide sobre a
totalidade do litigio, tal qual se apresenta a data em que decide. Resulta também deste artigo assim
como de jurisprudéncia assente que existe uma continuidade funcional entre as diferentes unidades do
IHMI, a saber, o examinador, a Divisio de Oposicdo, a Divisdo Juridica e de Administracdo de Marcas
e as Divisdes de Anulacdo, por um lado, e as Camaras de Recurso, por outro. Decorre desta
continuidade funcional entre as diferentes instancias do IHMI que, no ambito da reapreciacdo que
devem fazer das decisdes tomadas pelas unidades do IHMI que decidem em primeira instancia, as
Camaras de Recurso devem basear a sua decisdo em todos os elementos de facto e de direito que as
partes tenham invocado quer no processo perante a unidade que decidiu em primeira instancia quer
no processo de recurso [v. acérddo do Tribunal Geral de 10 de julho de 2006, La Baronia de
Turis/IHMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Colet., p. 1I-2085, n.” 56
a 58 e jurisprudéncia referida].

O Tribunal Geral ja declarou que o ambito do exame que a Cimara de Recurso do IHMI tem de
efetuar em relacdo a decisdo objeto de recurso, neste caso, a decisio da Divisdo de Oposi¢do, ndo
depende de que a parte que interpos o recurso tenha suscitado um fundamento especifico contra a
decisdo, criticando a interpretacdo ou aplicacio de uma regra de direito pela unidade do IHMI que
decidiu em primeira instancia, ou ainda a avaliacdo por essa unidade de um elemento de prova.
Assim, mesmo que a parte que interpds o recurso na Camara de Recurso ndo tenha suscitado um
fundamento especifico, a Camara de Recurso ¢, apesar disso, obrigada a examinar, a luz de todos os
elementos de direito e de facto pertinentes disponiveis, se uma nova decisdo com o mesmo dispositivo
que a decisdo que foi objeto do recurso pode ou nao legalmente ser adotada no momento em que foi
decidido o recurso. Ora, a questdao de saber se, a luz dos factos e provas apresentados pela outra parte
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no processo na Camara de Recurso, esta fez prova de uma utilizagdo séria da marca anterior faz parte
do exame que a Camara de Recurso do IHMI é obrigada a realizar relativamente a decisdo que foi
objeto de recurso [ac6rddo do Tribunal Geral de 8 de julho de 2004, Sunrider/THMI — Espadafor Caba
(VITAFRUIT), T-203/02, Colet., p. 11-2811, n.° 21].

A este respeito, deve salientar-se que o pedido por meio do qual se requer que o oponente faga prova
de utilizacdo séria da marca anterior tem por efeito fazer recair sobre ele o 6nus da prova da utilizacao
séria da sua marca sob pena de rejeicdo da sua oposicdo. A utilizacdo séria da marca anterior constitui,
por conseguinte, uma questdo que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve, em principio,
ser resolvida antes de ser tomada uma decisdo sobre a oposi¢do propriamente dita. O requerimento
da prova da utilizacdo séria da marca anterior acrescenta assim uma questdo especifica e prévia ao
processo de oposicdo e, neste sentido, altera o seu contetido [v., neste sentido, acérdiao do Tribunal
Geral de 22 de margo de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05,
Colet., p. II-757, n.° 37].

E a luz da jurisprudéncia que acaba de ser referida que hd que analisar as circunstancias do caso em
apreco.

A este respeito, como resulta dos documentos dos autos, a recorrente apresentou, no ambito do
processo de oposicdo, um pedido ao abrigo do artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.’ 207/2009 e nem
a Divisdo de Oposicdo nem a Camara de Recurso se pronunciaram sobre a questdo da utilizacdo séria
da marca anterior.

Com efeito, resulta em primeiro lugar dos autos apresentados na Camara de Recurso que a recorrente
indicou, num articulado de 10 de setembro de 2010, que a marca anterior estava registada desde 1930
e que, por conseguinte, a recorrente pedia a oponente, ao abrigo do artigo 42.°, n.” 2, do Regulamento
n.’ 207/2009, que apresentasse a prova da utilizagdo séria dessa marca. Dos autos do processo na
Camara de Recurso também resulta que a recorrente contestou, de novo, num articulado de
14 de margo de 2011, o cardter estabelecido da utilizacdo séria da marca anterior. Em seguida, na
decisao da Divisao de Oposi¢do que figura nos autos do processo na Camara de Recurso é precisado o
seguinte: «Uma vez que a oposicdo ¢ infundada, a luz das disposi¢oes do artigo 8.°, n.° 1, do
Regulamento n.” 207/2009, ndo é necessario examinar a prova da utilizagdo apresentada pela
oponente». Por ultimo, resulta da decisao impugnada que a Camara de Recurso anulou a decisdo da
Divisao de Oposicao e recusou a recorrente a protecdo, para a Comunidade, do registo internacional
que a mesma tinha obtido, sem se pronunciar sobre a utilizacdo séria da marca anterior.

A luz de todos os elementos factuais mencionados anteriormente, ha que concluir que a Camara de
Recurso cometeu um erro de direito. Com efeito, embora a recorrente tenha apresentado na Divisdo
de Oposicao um pedido relativo a utilizagdo séria da marca anterior, a Camara de Recurso recusou
conceder a recorrente a prote¢do, para a Comunidade, do registo internacional que a mesma tinha

obtido, sem ter previamente examinado a questdo da utilizacdo séria da marca anterior.

Ha que acrescentar que o Tribunal Geral se pode basear em documentos dos autos do processo na
Camara de Recurso para as quais as partes remetem com suficiente precisao.

Resulta do exposto que ha que julgar o primeiro fundamento procedente.

Consequentemente, ha que deferir os pedidos da recorrente que tém por objeto a anulagdo da decisdo
impugnada.

Por outro lado, como foi anteriormente referido (n.° 18), a recorrente também apresenta um pedido de
reforma.
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Ora, o primeiro fundamento s6 pode conduzir a uma anulacdo da decisdo impugnada e a uma remessa
do processo a Camara de Recurso. Com efeito, no quadro do exame deste fundamento, o Tribunal
Geral ndo se pronuncia sobre o risco de confusdo entre as marcas em conflito. Por outro lado, hd que
recordar que o poder de reforma, reconhecido ao Tribunal Geral pelo artigo 65.°, n.° 3, do
Regulamento n.° 207/2009, ndo tem por efeito conferir ao Tribunal o poder de proceder a uma
apreciagao sobre a qual a Camara de Recurso ainda nao tomou posi¢do. Por conseguinte, o exercicio
do poder de reforma deve, em principio, ser limitado as situagdes em que o Tribunal Geral, depois de
ter fiscalizado a apreciacdo realizada pela Camara de Recurso, esteja em condi¢oes de determinar, com
base nos elementos de facto e de direito que tenham sido provados, a decisdo que a Camara de
Recurso devia ter tomado (acérdido do Tribunal de Justica de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI,
C-263/09 P, Colet., p. I-5833, n.° 72). Assim, no caso em apreco, o Tribunal Geral ndo pode proceder
a uma apreciacdo da utilizacdo séria da marca anterior uma vez que a Camara de Recurso nao se
pronunciou sobre este aspeto.

Pelo contrario, o segundo fundamento, relativo a inexisténcia de risco de confusio, se lhe por dado
provimento, pode permitir que a recorrente obtenha uma resolucdo completa do litigio, isto é, que a
oposicdo seja rejeitada. Por outro lado, ha que salientar que a Camara de Recurso se pronunciou
sobre a questdo do risco de confusdo entre as duas marcas em conflito.

Por conseguinte, o Tribunal Geral tem de examinar o segundo fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a inexisténcia de risco de confusdo

H4 que recordar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, apds
oposicdo do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera recusado quando,
devido a sua identidade ou semelhanga com uma marca anterior e devido a identidade ou semelhanca
dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas, exista um risco de confusdo no espirito do
publico do territério no qual a marca anterior esta protegida. O risco de confusdo compreende o risco
de associagdo com a marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alinea a), ii), do
Regulamento n.° 207/2009, deve entender-se por marcas anteriores as marcas registadas num
Estado-Membro cuja data de depdsito seja anterior a do pedido de marca comunitéria.

Segundo jurisprudéncia constante, constitui risco de confusdo o risco de que o publico possa crer que
os produtos ou os servicos em causa provém da mesma empresa ou de empresas ligadas
economicamente. De acordo com essa mesma jurisprudéncia, o risco de confusdo deve ser apreciado
globalmente, segundo a percecdo que o publico relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos
servicos em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em aprego, nomeadamente
a interdependéncia da semelhanca dos sinais e a dos produtos ou dos servi¢os designados [v. acérdao
do Tribunal Geral de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., p. 1I-2821, n.* 30 a 33 e jurisprudéncia referida].

Quanto ao publico relevante

Segundo a jurisprudéncia, no &mbito da apreciagdo global do risco de confusdo, deve ter-se em conta o
consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente
atento e avisado. Deve igualmente tomar-se em consideracdo o facto de que o nivel de atencdo do
consumidor médio é suscetivel de variar em funcdo da categoria de produtos ou de servicos em causa
[v. acérddo do Tribunal Geral de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/I[HMI — Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, Colet., p. 11-449, n.° 42 e jurisprudéncia referida].

No caso em apreco, a Camara de Recurso salientou no n.” 13 da decisdo impugnada, sem que tal tenha

sido contestado no Tribunal Geral, que o risco de confusdo deve ser apreciado relativamente ao
publico alemdo, uma vez que a marca anterior estava registada e protegida na Alemanha. Também
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declarou, no n.° 14 da decisio impugnada, mais uma vez sem que tal tenha sido contestado no
Tribunal Geral, que os produtos abrangidos pelos sinais em conflito se dirigiam a um publico
profissional dotado de especializagio no dominio médico e que o nivel de atencdo desse publico era
particularmente elevado.

Quanto a comparagdo dos produtos

Segundo jurisprudéncia constante, para apreciar a semelhanca entre os produtos ou os servicos em
causa, importa tomar em consideracdo todos os fatores pertinentes que caracterizam a relacdo entre
estes. Esses fatores incluem, em particular, a natureza, o destino, a utilizacdo, bem como o carater
concorrente ou complementar desses produtos ou servicos. Também podem ser levados em conta
outros fatores, como, por exemplo, os canais de distribuicdo dos produtos em causa [v. acérddo do
Tribunal Geral de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio
original Juan Bolanos), T-443/05, Colet., p. II-2579, n.° 37 e jurisprudéncia referida].

No n.’ 15 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que os produtos designados pela
marca anterior eram utilizados para fins médicos e tinham o mesmo destino, a mesma natureza e a
mesma utilizacdo dos produtos designados pela marca pedida. Concluiu assim que os produtos em
causa eram idénticos.

A recorrente contesta esta conclusdao. Contudo, limita-se a afirmar, sem outra precisdo, que ndo ha
identidade nem semelhanga entre os produtos e a remeter para um articulado apresentado no ambito
do processo de oposicdo. Tendo em conta os documentos dos autos, estes argumentos nio sio
suficientes para que se possa concluir que os produtos em causa ndo sao idénticos ou, pelo menos,
semelhantes.

Quanto a comparacdo dos sinais

Segundo jurisprudéncia constante, a apreciacdo global do risco de confusdo, no que respeita a
semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressio de
conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A
percecio das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou dos servicos em causa
desempenha um papel determinante na apreciacdo global do referido risco. A este respeito, o
consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e ndo procede a uma analise
das suas diferentes particularidades (acérdaos do Tribunal de Justica de 11 de novembro de 1997,
SABEL, C-251/95, Colet., p. I-6191, n.* 23, e de 17 de outubro de 2013, Isdin/IHMI e Bial Portela,
C-597/12 P, n.° 19).

A apreciacdo da semelhanca entre duas marcas nio se pode limitar a ter em consideracido apenas uma
componente de uma marca complexa e a compard-la com outra marca. Pelo contririo, é necessario
operar tal comparacio mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu
conjunto, o que nao exclui que a impressao de conjunto produzida na memoria do publico pertinente
por uma marca complexa possa, em determinadas circunstancias, ser dominada por uma ou varias das
suas componentes (v. acérddo do Tribunal de Justica de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker,
C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.° 41 e jurisprudéncia referida). Sé se todas as outras componentes da
marca forem negligenciaveis é que a apreciacdo da semelhanca poderd ser feita com base apenas no
elemento dominante (acérddos do Tribunal de Justica, IHMI/Shaker, ja referido, n.° 42, e de
20 de setembro de 2007, Nestlé/ITHMI, C-193/06 P, ndo publicado na Coletanea, n.° 42). Tal pode
acontecer, nomeadamente, quando essa componente seja suscetivel de, por si s6, dominar a imagem
dessa marca que o publico relevante guarda na memdria, fazendo assim com que todas as outras
componentes da marca sejam negligencidveis na impressio de conjunto que esta produz (acérdao
Nestlé/IHM]I, ja referido, n.* 43).

8 ECLL:EU:T:2014:829
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— Quanto a semelhanga visual

No que diz respeito a comparagdo visual das duas marcas, importa em primeiro lugar recordar que
nada se opde a que seja verificada a existéncia de uma semelhanca visual entre uma marca nominativa
e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas tém uma configuracdo grafica
suscetivel de causar uma impressdo visual [v. acérddo do Tribunal Geral de 4 de maio de 2005,
Chum/IHMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Colet., p. II-1515, n.° 43 e jurisprudéncia referida].

Em seguida, na decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que as marcas em conflito
apresentavam um fraco grau de semelhanca no plano visual. Com efeito, em seu entender, embora sé
a marca pedida inclua as palavras «surgical» e «instruments», bem como elementos figurativos, os dois
sinais coincidem nas letras «k» e «w», que constituem a parte dominante e a mais distintiva da marca
pedida e que sdo as duas letras iniciais da marca anterior.

Pelo contrario, a recorrente alega que, no ambito de um exame que s6 pode ser global, os dois sinais
ndo sido semelhantes no plano visual, tendo em conta a importincia das palavras suplementares
«surgical» e «instruments» e dos elementos figurativos que apenas aparecem na marca pedida.

A este respeito, ha que salientar que as letras «k» e «w», que sdo as letras iniciais das duas palavras que
compdem a marca anterior, formam os elementos dominantes da marca pedida, tendo em conta o seu
tamanho e o facto de aparecerem num relevo muito mais espesso do que os outros elementos desta
marca. Além disso, o elemento formado pela combinagdo destas duas letras tem um cardter mais
distintivo do que os outros elementos desta marca, isto é, as palavras suplementares «surgical» e
«instruments» e os elementos figurativos constituidos por um semicirculo e pela reproducdo de um
instrumento cirargico.

Tendo em conta o exposto, ha que constatar que foi com razio que a Camara de Recurso concluiu,
com base na impressdo de conjunto produzida pelos dois sinais em conflito, pela existéncia de um
fraco grau de semelhanca visual entre os dois.

A circunstancia de, na marca pedida, ter sido utilizado para formar as letras «k» e «w» um tipo de letra
diferente do utilizado na marca anterior ndo permite pér em causa a constatacdo efetuada no nimero
anterior, tanto mais que a marca anterior ¢ uma marca nominativa e que, por conseguinte, nao se
distingue através da utilizacdo de um tipo particular de letra [v., neste sentido, acérddao do Tribunal
Geral de 2 de dezembro de 2009, Volvo Trademark/ITHMI — Grebenshikova (SOLVO), T-434/07,
Colet., p. [1-4415, n.° 37].

— Quanto a semelhanca fonética

No n.° 17 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que, de um ponto de vista de
fonético, fossem ou nao pronunciadas as palavras suplementares «surgical» e «instruments», os dois
sinais em conflito eram idénticos ou altamente semelhantes.

A recorrente alega que, no plano fonético, as palavras «surgical» e «instruments» ndo sdo secundarias
ao ponto de poderem ser ignoradas e que, por conseguinte, introduzem uma diferenca evidente entre a
marca pedida e a marca anterior.

A este respeito, ha que salientar que uma diferenca como a que foi mencionada no nimero anterior

ndo altera o cardter idéntico do inicio do conjunto fonético formado pela marca pedida com o
conjunto fonético formado pela marca anterior.

ECLILEU:T:2014:829 9
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Ora, resulta da jurisprudéncia que o consumidor, de um modo geral, presta mais atencgdo ao inicio de
uma marca do que ao seu fim [acérddo do Tribunal Geral de 7 de setembro de 2006, Meric/IHMI —
Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, Colet., p. 11-2737, n.° 51].

Por conseguinte, ha que concluir pelo cardter altamente semelhante, no plano fonético, das marcas em
conflito, ou mesmo pela sua identidade se o publico em causa pronunciar apenas a forma abreviada da
marca pedida, omitindo as palavras «surgical» e «instruments».

Ha que salientar que o argumento da recorrente segundo o qual o publico relevante, constituido por
especialistas, sabe que o elemento nominativo «kw» da marca pedida é um sinal que corresponde aos
nomes Koscher e Wiirtz e, por conseguinte, o pronunciard desse modo se baseia numa simples
afirmacdo. Por outro lado, essa pronuncia ndo diminui o risco de confusdo entre as marcas em
conflito, dado que ¢ suscetivel de fazer referéncia tanto aos nomes Kirchner e Wilhelm como aos
nomes Koscher e Wiirtz.

Por conseguinte, foi com razdo que a Camara de Recurso concluiu, com base na impressio de
conjunto produzida pelas duas marcas em conflito, que, de um ponto de vista fonético, as duas eram
idénticas ou altamente semelhantes.

— Quanto a semelhanca conceptual

A recorrente alega com razdo que as palavras «surgical» e «instruments», que s6 aparecem na marca
pedida, tém um significado para uma parte do publico relevante. Consequentemente, foi sem razao
que Céamara de Recurso considerou, no n.° 18 da decisdo impugnada, que os dois sinais em conflito
ndo tinham nenhum significado.

Contudo, ha que salientar que, na hipdtese de as palavras «surgical» e «instruments» serem tidas em
conta no ambito da andlise da semelhanca conceptual, as mesmas seriam simplesmente
compreendidas, como indica com razdo a Camara de Recurso no n.” 18 da decisdo impugnada, pelo
publico angléfono na Alemanha, no sentido de que se referem aos aparelhos médicos utilizados em
cirurgias. Por conseguinte, a tomada em consideracdo destas palavras suplementares nao se traduziria
no desaparecimento do risco de confuséo.

No ambito da andlise global do risco de confusdo, hd que apreciar se a presenca do elemento
conceptual «surgical instruments» é suscetivel de pér em causa a conclusdo a que chegou a Camara
de Recurso ao concluir pela existéncia de um risco de confusdo entre as duas marcas em conflito.

Quanto ao risco de confusdo

A apreciagdo global do risco de confusdo implica uma certa interdependéncia dos fatores tomados em
conta e, nomeadamente, da semelhanca das marcas e da semelhanca dos produtos ou dos servicos
designados. Assim, um fraco grau de semelhanga entre os produtos ou os servicos designados pode
ser compensado por um elevado grau de semelhanca entre as marcas, e vice-versa [acérddo do
Tribunal de Justica de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., p. I-5507, n.° 17, e acérdao do
Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2006, Mast-Jagermeister/I[HMI — Licorera Zacapaneca
(VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colet., p. II-5409, n.° 74].

A titulo preliminar, ha que salientar que a Camara de Recurso indicou no n.° 19 da decisdao impugnada
que a marca anterior tinha um cardter distintivo médio.

A este respeito, ha que recordar que o reconhecimento de um cardter fracamente distintivo da marca

anterior ndo impede, por si s6, que se constate a existéncia de um risco de confusio (v., neste sentido,
despacho do Tribunal de Justica de 27 de abril de 2006, L’Oréal/THMI, C-235/05 P, ndao publicado na
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Coletanea, n.” 42 a 45). Com efeito, embora o caréter distintivo da marca anterior deva ser tomado em
consideracdo para se apreciar o risco de confusdo, mais ndo é do que um elemento entre outros, que
deve ser analisado no momento dessa apreciacdo. Assim, mesmo em presenca de uma marca anterior
com fraco cardter distintivo, pode existir um risco de confusdo, designadamente devido a uma
semelhanca dos sinais e dos produtos ou servicos em causa [v. acérddos do Tribunal Geral de
16 de margo de 2005, L'Oréal/ITHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colet., p. II-949, n.° 61, e de
13 de dezembro de 2007, Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Colet.,
p. II-5213, n.° 70 e jurisprudéncia referida].

Em seguida, hd que recordar que o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 prevé que o
registo de uma marca é recusado quando existe um «risco» de confusao.

No caso em apreco, é certo que as palavras «surgical» e «instruments», bem como os elementos
figurativos constituidos por um semicirculo e pela reproducdo de um instrumento cirurgico, sé
aparecem na marca pedida.

Contudo, tendo em conta, em primeiro lugar, a presenca das letras «k» e «w» em cada uma das marcas
em conflito, em segundo lugar, o facto de que essas duas letras, que sdo as iniciais das duas palavras
que compdem a marca anterior, constituem, no plano visual, a parte dominante e a mais distintiva da
marca pedida e, em terceiro lugar, a prondncia idéntica em alemao da marca Ka We e do elemento
nominativo «kw», as diferencas referidas no ntimero anterior ndo sdo suficientes para afastar no
consumidor relevante a impressdo segundo a qual essas marcas, apreciadas globalmente, tém uma
fraca semelhanca no plano visual e sdo idénticas ou altamente semelhantes no plano fonético [v., neste
sentido, acérddo do Tribunal Geral de 20 de janeiro de 2010, Nokia/[HMI — Medion (LIFE BLOG),
T-460/07, Colet., p. I1-89, n.” 54, 56 e jurisprudéncia referida].

Ha que acrescentar que a presenca, no que respeita apenas a marca pedida, do elemento nominativo
«surgical instruments» ndo é, em todo o caso, suscetivel de neutralizar as semelhancas visuais e
fonéticas que foram constatadas no numero anterior entre os sinais das duas marcas em causa (v.,
neste sentido, acérddo do Tribunal de Justica de 23 de marco de 2006, Miilhens/THMI, C-206/04 P,
Colet., p. [-2717, n.° 36).

Por dltimo, ainda que se admita que ndo sera provada uma identidade entre os produtos visados pelas
duas marcas em conflito, o grau de semelhanca que, pelo menos, existe entre estes quando sdo tidos
em conta todos os produtos abrangidos pela marca anterior é suficiente para que possa ser constatado
um risco de confusdo.

Assim, contrariamente ao que a recorrente alega, ndo estd provado que a Camara de Recurso cometeu
um erro quando considerou que existe um risco de confusdo entre as duas marcas em conflito.

A conclusao precedente nao é invalidada pelos argumentos invocados pela recorrente.

Em primeiro lugar, mesmo que seja provada, a circunstancia de a marca anterior ter sido registada
enquanto combinacdo de duas palavras, «ka» e «we», ndo permite estabelecer a inexisténcia de risco de
confusao.

Em segundo lugar, a recorrente ndo prova que a circunstancia de os produtos visados pelas marcas em
conflito se dirigirem a um publico profissional especializado no dominio médico, de o nivel de atencao
do referido publico ser particularmente elevado e de o nimero de fornecedores dos produtos em causa
ser reduzido permite excluir qualquer risco de confusio.

Em terceiro lugar, no que respeita a alegacdo da recorrente segundo a qual os produtos em causa s

excecionalmente sdo propostos, comercializados ou promovidos por telefone, a mesma nao foi
acompanhada de nenhum elemento de prova, pelo que nado se pode considerar provada.

ECLILEU:T:2014:829 11
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A titulo exaustivo, esta alegacdo, mesmo admitindo que era provada ndo apenas para a marca pedida
mas também para a marca anterior, ndo permitiria excluir qualquer risco de confusio, uma vez que a
utilizacdo do sinal, no plano fonético, ndo se limita as situagdes nas quais os produtos em causa sio
comercializados, mas pode também dizer respeito a outras situacdes em que os profissionais em causa
se referem de forma oral a estes produtos, por exemplo, quando da sua utilizacio ou durante
discussoes relativas a essa utilizacdo respeitantes, nomeadamente, as vantagens e aos inconvenientes
dos referidos produtos.

A este respeito, embora o Tribunal de Justica tenha declarado que ndo pode ser exigido a entidade
chamada a apreciar a existéncia de um risco de confusio que determine, para cada categoria de
produtos, um valor médio de atencdo do consumidor a partir do grau de atengdo de que este pode
fazer prova em diferentes situagoes, e que tome em consideracdo o grau de atencdo mais fraco de que
o publico é suscetivel de fazer prova perante um produto e uma marca (acérddo do Tribunal de Justica
de 12 de janeiro de 2006, Ruiz Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colet., p. I-643, n.”* 42 e 43), também
ndo excluiu, no entanto, que, para apreciar a existéncia de um risco de confusdo, possam ser tidas em
conta outras situacoes para além do ato de compra.

Resulta do exposto que o segundo fundamento deve ser afastado e que deve ser negado provimento ao
pedido de reforma apresentado pela recorrente.

Ha que precisar que competird ao IHMI, apés um exame da questdo da utilizacdo séria da marca
anterior em execucdo do presente acédrdio, pronunciar-se de novo, se for caso disso, sobre o risco de
confusdo entre as duas marcas em conflito. Pertencer-lhe-a entdo tirar as consequéncias, a respeito da
comparagdo entre essas duas marcas, de uma eventual inexisténcia de utilizacdo séria da marca
anterior para certos produtos abrangidos por esta.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, s6 as despesas indispensaveis efetuadas
pelas partes para efeitos do processo na Camara de Recurso sdo consideradas despesas reembolsaveis.
Assim, o pedido da recorrente é inadmissivel relativamente as despesas respeitantes ao processo
administrativo na Divisdo de Oposicdo, que ndo constituem despesas reembolsaveis.

Relativamente tanto as despesas respeitantes ao processo na Cimara de Recurso como as despesas
respeitantes ao processo no Tribunal Geral, hd que recordar que, nos termos do artigo 87.°, n.° 3, do
Regulamento de Processo, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que
as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas préprias
despesas.

No presente caso, hd que decidir que o IHMI suportard as suas préprias despesas assim como metade
das despesas efetuadas pela recorrente na Camara de Recurso e no Tribunal Geral.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secgao)
decide:
1) E anulada a decisio da Quarta Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 6 de agosto de 2012 (processo

R 1675/2011-4), relativa a um processo de oposicio entre a Kirchner & Wilhelm
GmbH + Co. e a Koscher + Wiirtz GmbH.
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2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) O IHMI suportara as suas proprias despesas assim como metade das despesas efetuadas pela
Koscher + Wiirtz na Camara de Recurso e no Tribunal Geral.

4) A Koscher + Wiirtz suportara metade das suas proprias despesas efetuadas na Camara de
Recurso e no Tribunal Geral.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 26 de setembro de 2014.

Assinaturas
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