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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccio)

8 de outubro de 2014-*

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Pedido de marca figurativa comunitdria que representa
uma estrela dentro de um circulo — Marcas figurativas comunitdria e nacional anteriores que
representam uma estrela dentro de um circulo — Motivo relativo de recusa — Risco de confusido —
Carater distintivo da marca anterior — Artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.® 207/2009 —
Extingdo da marca comunitdria anterior — Manutengdo do interesse em agir — Inexisténcia de
inutilidade superveniente da lide parcial»

No processo T-342/12,
Max Fuchs, residente em Freyung (Alemanha), representado por C. Onken, advogado,
recorrente,

contra

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

recorrido,
sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI:
Les Complices SA, com sede em Montreuil-sous-Bois (Franca),
que tem por objeto um recurso da decisdo da Quinta Camara de Recurso do IHMI de 8 de maio de
2012 (processo R-2040/2011-5), relativa a um processo de oposi¢do entre a Les Complices SA e M.
Fuchs,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secgdo),
composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relator) e L. Madise, juizes,
secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administrador principal,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de agosto de 2012,
vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 15 de novembro de 2012,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de margo de 2013,

apds a audiéncia de 4 de junho de 2014,

* Lingua do processo: inglés.

PT
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profere o presente
Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 28 de dezembro de 2006, o recorrente, M. Fuchs, apresentou um pedido de registo de marca
comunitdria no Instituto de Harmonizacdo 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 [substituido pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009
do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO L 78, p. 1)].

A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:

A

St

Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca integram as classes 18, 24, 25 e 26 na acecgao
do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de
marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a seguinte descricao:

— classe 18: «Artigos de desporto e de lazer, concretamente, sacos, sacos a tiracolo, mochilas»;

— classe 24: «Tecidos e produtos téxteis, concretamente, etiquetas feitas com os produtos acima
referidos»;

— classe 25: «Vestudrio, em particular vestudrio de exterior, calgas, casacos, camisas, 7-shirts, coletes,
anoraques, pullovers, sweatshirts, sobretudos, petugas, roupa interior, echarpes, colares protetores e
luvas, artigos de chapelaria, sapatos, botas, cintos»;

— classe 26: «Botoes, fechos de correr, emblemas, fitas, fivelas de cinto».

O pedido de marca comunitiria foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 36/2007, de
23 de julho de 2007.

Em 22 de outubro de 2007, a Les complices SA deduziu oposi¢do, nos termos do artigo 42.° do

Regulamento n.° 40/94 (atual artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), ao registo da marca pedida
para todos os produtos acima referidos no n.’ 3.
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A oposicdo baseava-se, em primeiro lugar, na marca figurativa comunitdria anterior, reproduzida infra,
que designa nomeadamente os produtos das classes 18 e 24 e que corresponde a seguinte descricdo:

— classe 18: «Couro e imitacoes do couro, malas de senhora, carteiras de cerimonia, sacos de
desporto, sacos de viagem, maletas, bolsas, porta-moedas, porta-cartdes, porta-livros de cheques,
carteiras, pastas de estudantes, malas e sacos de viagem, chapéus de sol, chapéus de chuva, trelas
em couro»;

— classe 24: «Tecidos e produtos téxteis; cortinados e revestimentos murais em matéria téxtil; roupa
de casa de banho, toalhas de banho, luvas de banho e toalhetes desmaquilhantes em tecido; roupa
de cama, cobertores de cama, len¢dis, fronhas de almofada, edreddes, mantas de viagem, colchas;
roupa de mesa, ndo em papel, guardanapos, ndo em papel, individuais de mesa, ndo em papel, e
toalhas de mesa em matérias téxteis».

Em segundo lugar, a oposicdo baseava-se na marca figurativa francesa anterior, reproduzida infra, que
designava nomeadamente os produtos da classe 25 correspondentes a seguinte descrigdo: «Vestudrio,
chapelaria e calcado».

Os motivos invocados em apoio da oposicdo eram os constantes do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 [atual artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009] e do artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 (atual artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009).

Em 17 de fevereiro de 2011, o recorrente limitou o seu pedido de registo aos seguintes produtos:

— classe 18: «Artigos de lazer, concretamente, sacos, sacos a tiracolo, mochilas, com exce¢do dos
sacos de desporto»;

— classe 24: «Tecidos e produtos téxteis, concretamente, etiquetas feitas com os produtos acima
referidos»;
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— classe 25: «Vestudrio militar e vestudrio de exterior fabricado com tecidos técnicos e outros
componentes técnicos, incluindo calgas, casacos, camisas, T-shirts, coletes, anoraques, pullovers,
sweatshirts, sobretudos, peulgas, roupa interior, echarpes, colares protetores e luvas; artigos de
chapelaria, cintos».

Em 30 de junho de 2011, a Divisdao de Oposicdo rejeitou a oposicdo no que respeita aos produtos da
classe 24 e acolheu a oposicdo para os demais produtos.

Em 9 de agosto de 2011, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (atuais
artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.” 207/2009), o recorrente recorreu perante o IHMI da decisdo da
Divisdao de Oposicdo, na parte em que esta lhe era desfavoravel.

Por decisdao de 8 de maio de 2012 (a seguir «decisao impugnada»), a Quinta Camara de Recurso do
IHMI negou provimento ao recurso. Em particular, depois de ter concluido que o publico relevante
era composto pelo consumidor médio de todos os Estados-Membros da Unido para os produtos da
classe 18, e pelo consumidor médio francés para os produtos da classe 25, considerou que existia um
risco de confusdo entre os sinais em conflito, no que diz respeito aos produtos das classes 18 e 25,
pelo facto de os produtos serem idénticos ou semelhantes e de os sinais serem semelhantes no plano
visual, bem como idénticos no plano conceptual, e de, no plano fonético, em principio, ainda que nao
fosse possivel fazer qualquer comparacdo, os consumidores poderem fazer referéncia aos sinais em
conflito designando-os pelo termo «estrela». No que diz respeito ao cardter distintivo das marcas
anteriores, considerou que efetivamente uma estrela de cinco pontas constituia o sinal comummente
utilizado para representar uma estrela. Considerou, no entanto, que as diferencas visuais menores
entre os sinais e a sua identidade conceptual estavam na origem de um risco de confusdo para um
publico cujo nivel de atengdo era médio.

Pedidos das partes

O recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— rejeitar a oposi¢ao na integra;

— condenar o IHMI e a outra parte no processo na Camara de Recurso nas despesas.

O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar o recorrente nas despesas.

Por carta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de novembro de 2013, o recorrente, por
um lado, informou o Tribunal da decisdo de 24 de outubro de 2013, através da qual a Divisdao de
Anulacdo do IHMI declarou a extingdo da marca comunitdria anterior a partir de 24 de junho de 2013
e, por outro, indicou que devia considerar-se que a oposicdo ndo tinha objeto, na medida em que se

baseava na marca comunitaria anterior. O Tribunal pediu ao IHMI que apresentasse as suas
observagoes sobre este pedido de declaracdo da inutilidade superveniente da lide.
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Por articulado apresentado na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de novembro de 2013, o IHMI
indicou que a decisdo de 24 de outubro de 2013 da Divisdo de Anulacdo ainda era suscetivel de
recurso perante a Camara de Recurso e que a mesma ainda ndo era definitiva. O IHMI sublinhou que,
de qualquer modo, incumbia ao Tribunal decidir a respeito da decisdo impugnada na medida em que a
oposicdo se baseava na marca francesa anterior.

Em resposta a uma questdao do Tribunal, o IHMI indicou, por outro lado, por articulado apresentado
na Secretaria em 13 de janeiro de 2014, que a decisio da Divisdo de Anulacio do IHMI de
24 de outubro de 2013 se tornara definitiva, na medida em que a outra parte no processo no [HMI
ndo tinha interposto recurso da referida decisdo no prazo previsto pelas disposicdes do artigo 60.° do
Regulamento n.” 207/2009. O IHMI néao precisou quais as consequéncias processuais que o Tribunal
devia retirar do cardter definitivo da dita decisao.

Por despacho de 9 de janeiro de 2014, o Tribunal Geral apensou a questdo prévia a questdo de mérito.
Questio de direito

Quanto ao objeto do litigio

Por decisdao de 24 de outubro de 2013, a Divisao de Anulacio do IHMI declarou a extincdo da marca
comunitaria anterior a partir de 24 de junho de 2013, com base no disposto no artigo 51.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 207/2009. Esta decisdo tornou-se definitiva na medida em que a
sociedade Les Complices, outra parte no processo na Camara de Recurso, nido interpds recurso da
referida decisdo no prazo previsto pelas disposicoes do artigo 60.° do Regulamento n.° 207/2009.
Importa, por outro lado, recordar que esta marca comunitdria anterior era o Unico fundamento da
oposicao apresentada pela outra parte no processo perante a Camara de Recurso para os produtos da
classe 18.

Por carta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de novembro de 2013, o recorrente
afirmou que devia considerar-se que a oposicdo ndo tinha objeto porque se baseava na marca
comunitdria anterior. Na audiéncia, precisou que mantinha, no entanto, todos os pedidos relativos a
anulacdo da decisdo impugnada, incluindo na parte em que a mesma se baseava na marca comunitdria
anterior.

Na audiéncia, o IHMI indicou igualmente que a marca comunitdria anterior se extinguiu depois da
adocdo da decisdao impugnada e que, por conseguinte, o Tribunal Geral ainda devia decidir a
totalidade do recurso.

O Tribunal deve, contudo, apreciar oficiosamente a questdo da manutencdo do interesse em agir do
recorrente na medida em que a decisdo impugnada se pronuncia a respeito da oposicdo baseada na
marca comunitdria anterior para os produtos da classe 18. Com efeito, os requisitos de
admissibilidade de um recurso, designadamente o interesse em agir, sdo pressupostos processuais de
ordem publica (despachos de 7 de outubro de 1987, d. M./Conselho e CES, 108/86, Colet.,
EU:C:1987:426, n.° 10, e de 10 de marco de 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia
e 0./Comissdo, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00,
T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 a T-276/00, T-281/00,
T-287/00 e T-296/00, Colet., EU:T:2005:90, n.° 22), competindo ao Tribunal verificar oficiosamente se
o recorrente mantém um interesse em obter a anulagdo da decisdo impugnada.

Por conseguinte, importa determinar se, na sequéncia da extingdo da marca comunitdria anterior, a

anulacdo da decisdo impugnada, na parte em que se baseia nesta marca, ainda pode trazer beneficios ao
recorrente. Com efeito, segundo jurisprudéncia constante, o interesse em agir de um recorrente deve
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existir, tendo em conta o objeto do recurso, no momento da sua interposicdo, sob pena de este ser
julgado inadmissivel. Este objeto do litigio deve perdurar, assim como o interesse em agir, até a
prolacdo da decisdo jurisdicional, sob pena de ser declarada a inutilidade superveniente da lide, o que
pressupde que o recurso possa, pelo seu resultado, conferir um beneficio a parte que o interpos
(despacho de 9 de fevereiro de 2007, Wilfer/THMI, C-301/05 P, EU:C:2007:91, n.° 19, e acérdao de
7 de junho de 2007, Wunenburger/Comissdo, C-362/05 P, Colet., EU:C:2007:322, n. 42). Ora, se o
interesse em agir do recorrente desaparecer no decurso do processo, uma decisio do Tribunal quanto
ao mérito ndo lhe poderd trazer beneficio algum (acérddo Wunenburger/Comissdo, ja referido,
EU:C:2007:322, n.° 43). Todavia, a caducidade da decisdo impugnada, ocorrida depois da interposicdo
do recurso, ndo implica, por si sd, a obrigacdo de o Tribunal declarar a inutilidade superveniente da
lide por auséncia de objeto ou de interesse em agir a data da prolacio do acérdio (acérdao
Wunenburger/Comissao, ja referido, EU:C:2007:322, n.° 47).

Em primeiro lugar, importa recordar que a extingdo de uma marca na qual se baseia uma oposicéo,
que s6 tem lugar depois de uma decisdo da Camara de Recurso que acolhe uma oposicdo baseada na
referida marca, nido constitui uma retirada nem uma revogacdo desta ultima decisao. Com efeito,
como de resto o IHMI recordou na audiéncia, em caso de extin¢do, em conformidade com o disposto
no artigo 55.° n.” 1, do Regulamento n.° 207/2009, considera-se que a marca comunitaria deixou de
produzir os efeitos previstos por este regulamento a partir da data do pedido de extingdo. Em
contrapartida, até essa data, a marca comunitdria beneficia de todos os efeitos associados a essa
protecdo previstos pela seccdo 2 deste regulamento. Por conseguinte, a data da adogdo da decisao
impugnada, a marca comunitdria anterior beneficiava efetivamente de todos os efeitos previstos por
estas disposicoes. Por conseguinte, considerar que o objeto do litigio deixa de existir quando é
adotada uma decisdo de extincdo no decurso da instancia implicaria que o Tribunal tomasse em conta
motivos que surgiram posteriormente a adog¢do da decisdo impugnada e que ndo tém relevancia para o
mérito da decisio nem efeitos no processo de oposicdo do qual a presente instincia constitui a etapa
final.

O Tribunal ja considerou que ndo lhe cabe, no dmbito de um recurso de uma decisio da Camara de
Recurso relativa a um processo de oposicdo, ter em conta uma decisdo de extin¢do posterior relativa a
marca que serviu de base a oposicdo, uma vez que a decisdo de extingdo ndo podia ter produzido
efeitos no periodo anterior [acérddo de 4 de novembro de 2008, Group Lottuss/IHMI — Ugly
(COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, n.” 47 a 50]. Noutro acérddo, no qual o registo da
marca atingiu o termo da validade depois da decisao da Camara de Recurso [acédrddo de 15 de marco
de 2012, Cadila Healthcare/ITHMI — Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, n.”* 21 a 23],
confirmado pelo Tribunal de Justica (despacho de 8 de maio de 2013, Cadila Healthcare/THMI,
C-268/12 P, EU:C:2013:296, n.° 33), o Tribunal considerou igualmente que o pedido de inutilidade
superveniente da lide devia ser rejeitado.

Em segundo lugar, em caso de anulag¢do da decisdo impugnada pelo Tribunal, o desaparecimento ex
tunc desta poderia conferir um beneficio ao recorrente que uma declaracio da inutilidade
superveniente da lide ndo lhe conferiria. Com efeito, caso o Tribunal decidisse no sentido da
inutilidade superveniente da lide relativamente aos produtos da classe 18, o recorrente apenas poderia
apresentar no IHMI um novo pedido de registo da sua marca, sem que uma oposicdo a este pedido
pudesse entdo ser apresentada com fundamento na marca comunitdria anterior extinta. Em
contrapartida, caso o Tribunal decida quanto ao mérito e dé provimento ao recurso no que respeita a
esses produtos, considerando que ndo existia risco de confusido entre as marcas em conflito, entdo nada
se opde ao registo da marca pedida.

Em terceiro lugar, hi que distinguir o caso da retirada da oposicdo, que ocorre por iniciativa do
oponente, e que permite eliminar qualquer obsticulo ao registo da marca pedida, do da extingdo de
uma marca, pedida por um terceiro, cujos efeitos sdo limitados pelo artigo 55.°, n.” 1, do Regulamento
n.° 207/2009. Assim, ndo pode ser transposta para o presente litigio a solu¢do adotada pelo Tribunal no
caso de, na pendéncia de um recurso que corre neste tltimo, a oposicao ser retirada, a qual consiste
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em declarar que ficou sem objeto o pedido de anulagdo de uma decisdo de uma Camara de Recurso
que decidiu a respeito da oposicdo [despacho de 3 de julho de 2003, Lichtwer Pharma/IHMI —
Biofarma (Sedonium), T-10/01, Colet., EU:T:2003:182, n.” 14 a 17].

Em ultimo lugar, o simples facto de os recursos das decisoes da Divisdo de Oposicao e da Camara de
Recurso terem um efeito suspensivo, ao abrigo do disposto no artigo 58.°, n.° 1, segunda frase, e do
artigo 64.°, n.° 3, do Regulamento n.” 207/2009, ndo basta para por em causa o interesse em agir do
recorrente no caso vertente. Com efeito, importa recordar que, nos termos do artigo 45.° do
Regulamento n.° 207/2009, s6 quando a oposicao tiver sido rejeitada por decisdo definitiva é que a
marca serd registada como marca comunitaria. Por conseguinte, quando a Divisdo de Oposicdo ou a
Camara de Recurso acolhe uma oposicao, tal decisdo conduz a que a marca pedida ndo seja registada
enquanto nao for decidido o recurso dessa decisdo.

Por conseguinte, ainda que tenha sido adotada uma decisdo definitiva de extingdo da marca
comunitdria anterior, na qual se baseava a oposi¢do, o recorrente continua a ter um interesse em
contestar a decisdo impugnada, incluindo na parte em que aquela decisdo se pronuncia a respeito da
oposicdo baseada nessa marca para os produtos da classe 18.

Quanto ao mérito

O recorrente invoca um unico fundamento de recurso, relativo a violagdo do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b),
do Regulamento n.” 40/94 [atual artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009].

O recorrente considera que, apesar da identidade dos produtos em causa, ndo existe risco de confusdo
entre os sinais em conflito. Sustenta, antes de mais, que, na medida em que o cardter distintivo das
marcas anteriores é extremamente fraco, uma diferenca entre as marcas anteriores e a marca pedida,
mesmo que minima, é suficiente para excluir qualquer risco de confusdo. No plano visual, alega que é
por ndo dizerem respeito ao elemento desprovido de carater distintivo das marcas anteriores que as
diferencas existentes entre os sinais em conflito sdo ainda mais importantes. Considera que, no que
respeita a marcas puramente figurativas, ndo é possivel nenhuma comparagdo fonética. Por tltimo, no
plano conceptual, os sinais em conflito ndo sdo idénticos porquanto os seus Unicos elementos comuns
sdo desprovidos de carater distintivo.

O IHMI contesta os argumentos do recorrente.

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 [atual artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 207/2009], apés oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de
marca serd recusado quando, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas, exista risco de
confusdo no espirito do publico do territério em que a marca anterior estd protegida. O risco de
confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior.

Segundo jurisprudéncia constante, constitui risco de confusdo o risco de que o puiblico possa crer que
os produtos ou os servicos em causa provém da mesma empresa ou de empresas ligadas
economicamente. Resulta desta mesma jurisprudéncia que o risco de confusido deve ser apreciado
globalmente, de acordo com a percegido que o publico relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos
servicos em causa, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso, entre os quais, nomeadamente,
a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a semelhanca dos produtos ou dos servigos
designados [v. acérddo de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., EU:T:2003:199, n.” 30 a 33 e jurisprudéncia referida].

E a luz desses principios que se deve examinar a apreciacdo feita pela Camara de Recurso do risco de
confusdo entre os sinais em conflito.
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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 consideracio o facto de o nivel de atencdo do
consumidor médio ser suscetivel de variar em funcdo da categoria de produtos ou servicos em causa
[v. acérddo de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/I[HMI — Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04, Colet., EU:T:2007:46, n.° 42 e jurisprudéncia referida].

No caso vertente, a Camara de Recurso constatou acertadamente, no n.’ 14 da decisdo impugnada, sem
que a esse respeito o recorrente a tenha contestado, que, na medida em que os produtos visados pelos
sinais em conflito eram produtos de moda de uso corrente, o publico relevante era composto pelo
consumidor médio, que é suposto ser normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por
outro lado, como real¢ou acertadamente a Camara de Recurso no referido nimero, no que respeita
aos produtos da classe 18, na medida em que a marca anterior é uma marca comunitdria, o risco de
confusdo deve ser apreciado em relacdo ao publico de todos os Estados-Membros. No que respeita
aos produtos da classe 25, foi também acertadamente que a Cimara de Recurso verificou que, na
medida em que a marca anterior é uma marca nacional francesa, o risco de confusio deve ser
apreciado relativamente ao publico do territério francés.

Quanto a comparagdo dos produtos

No n.° 15 da decisdao impugnada, a Camara de Recurso também considerou acertadamente, e sem que
a esse respeito o recorrente a tenha contestado, que os produtos controvertidos das classes 18 e 25
eram idénticos ou semelhantes.

Quanto a comparacdo dos sinais

Em primeiro lugar, importa recordar que a apreciacdo global do risco de confusdo deve, no que
respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressao de
conjunto produzida pelos mesmos, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e
dominantes. A percecdo das marcas que o consumidor médio da categoria de produtos ou servigos
em causa tem 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 andlise das suas diferentes particularidades (v. acérddao de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker,
C-334/05 P, Colet., EU:C:2007:333, n.° 35 e jurisprudéncia referida).

Nos n.” 17 a 19 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso considerou que os sinais em causa eram
semelhantes no plano visual, idénticos no plano conceptual e que, no plano fonético, ainda que em
principio ndo fosse possivel fazer nenhuma comparagdo, os consumidores poderiam fazer referéncia
aos sinais em conflito designando-os pelo termo «estrela».

— Quanto a semelhanca visual

No n.° 17 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso indicou que os sinais em conflito consistiam na
representacdo figurativa de uma estrela de cinco pontas, com uma forma idéntica, colocadas dentro de
um circulo, sendo as propor¢des entre o tamanho da estrela e do circulo idénticas. As tnicas
diferencas entre os referidos sinais sdo a cor da estrela, que, nas marcas anteriores, é branca, e que, na
marca pedida, é preta, e o facto de, nas marcas anteriores, o fundo do circulo ser preto e de o circulo
do sinal pedido ser constituido por uma linha preta tracejada e ndo por uma linha continua, como nas
marcas anteriores. Estas semelhangas contrabalancam as diferencas entre os sinais, que, no seu todo,
sdo semelhantes.

8 ECLL:EU:T:2014:858
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O recorrente alega que os sinais em conflito ndo sdo visualmente semelhantes. Invoca, nomeadamente,
uma decisdo da Divisdo de Oposicio do IHMI de 18 de dezembro de 2002, relativa a um processo que
opOs a outra parte na Camara de Recurso e um terceiro, na qual a Divisdo de Oposi¢do considerou que
nao havia semelhancas visuais entre os sinais em conflito no processo que deu origem a esta decisao.

Sem que seja necessdrio realcar as diferencas entre os sinais em conflito e os que estavam em causa no
processo que deu origem a decisdo da Divisao de Oposicdo invocada pelo recorrente, importa recordar
que as decisoes que as Camaras de Recurso do IHMI sdo chamadas a tomar, nos termos do
Regulamento n.” 207/2009, relativas ao registo de um sinal como marca comunitdria, resultam do
exercicio de uma competéncia vinculada e ndo de um poder discriciondrio. Por conseguinte, a
legalidade das referidas decisdes s6 deve ser apreciada com base nesse regulamento, e ndo com base
na pratica decisdria anterior a estas [acérddos de 26 de abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P,
Colet., EU:C:2007:252, n.° 65, e de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LT] Diffusion (ARTHUR
ET FELICIE), T-346/04, Colet., EU:T:2005:420, n.® 71].

No que diz respeito a comparacdo visual dos sinais em conflito, é certo que os referidos sinais siao
visualmente semelhantes no seu todo, uma vez que representam uma estrela de cinco pontas colocada
dentro de um circulo e que a proporcao de cada um desses elementos € ai semelhante. O facto de o
circulo da marca pedida ser representado por uma linha tracejada ndo é suficiente para se considerar
que ndo se trata de um circulo. Por outro lado, o facto de a marca pedida representar uma estrela
preta sobre um fundo branco, ao passo que as marcas anteriores sido constituidas por uma estrela
branca sobre um fundo negro, constitui apenas uma diferenca menor que ndo permite considerar que
os dois elementos figurativos ndo sdo semelhantes.

Resulta do acima exposto que a Camara de Recurso concluiu acertadamente que os sinais em conflito
eram visualmente semelhantes no seu todo.

— Quanto a semelhanca fonética

O recorrente critica a Camara de Recurso por ter procedido a uma comparagdo fonética dos sinais em
conflito, que, no entanto, em seu entender, é impossivel, no que respeita as marcas figurativas.

Segundo a jurisprudéncia, em principio, uma comparacdo fonética ndo é pertinente no quadro do
exame da semelhanca de marcas figurativas desprovidas de elementos nominativos [acérdaos de
25 de marco de 2010, Nestlé/IHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle e Golden Eagle
Deluxe), T-5/08 a T-7/08, Colet., EU:T:2010:123, n° 67, e de 7 de fevereiro de 2012,
Dosenbach-Ochsner/THMI — Sisma (Representacdo de um retangulo com elefantes), T-424/10, Colet.,
EU:T:2012:58, n.”* 45 e 46].

No caso em apreco, decorre do n.” 18 da decisdo impugnada que a Camara de Recurso considerou
acertadamente que ndo era possivel fazer nenhuma comparacdo fonética no que respeita a marcas
figurativas. Embora tenha igualmente observado, no mesmo ndmero, que os sinais em conflito
representavam uma estrela, sendo possivel que os consumidores a eles se referissem verbalmente
enquanto tal, esta consideracdo ndo foi seguida por nenhuma conclusio que permita pensar que a
Camara de Recurso constatou que existia uma semelhanca fonética entre os referidos sinais. Além
disso, na apreciacdo global da existéncia de um risco de confusdo, a Camara de Recurso nao se referiu
a qualquer comparacdo fonética desses sinais.

O argumento do recorrente ndo assenta, por conseguinte, numa base factual.

ECLIL:EU:T:2014:858 9
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— Quanto a semelhanga conceptual

O recorrente sustenta que os sinais em conflito ndo sdo idénticos no plano conceptual, uma vez que os
seus unicos elementos comuns sio desprovidos de cardter distintivo. Invoca, a este respeito, uma
decisdo da Camara de Recurso de 15 de abril de 2011, na qual esta considerou que nao era possivel
deduzir a existéncia de uma origem comercial comum a partir de figuras geométricas.

No que respeita a decisio da Camara de Recurso que o recorrente invoca, importa recordar, sem que
seja necessario analisar se a mesma é relevante no caso em apreco, que a legalidade das decisdes das
Camaras de Recurso apenas deve ser apreciada com fundamento no Regulamento n.” 207/2009 e nao
com base numa prética deciséria anterior a estas (v. n.° 43, supra).

Por outro lado, no pressuposto de que foi demonstrado, o argumento do recorrente segundo o qual
uma estrela de cinco pontas ndo pode ter carater distintivo ndo é, em todo o caso, suficiente para
considerar que os sinais em conflito, que individualmente representam, com ligeiras diferencas
graficas, uma estrela dentro de um circulo, veiculam conceitos diferentes. Por conseguinte, a Camara
de Recurso considerou corretamente, no n.° 19 da decisdo impugnada, que existia uma identidade
conceptual entre os referidos sinais.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, importa confirmar a conclusdo da Camara de Recurso
no sentido de que os sinais em conflito sdo semelhantes no plano visual e idénticos no plano
conceptual e de que ndo ¢é relevante a comparacgao fonética desses sinais.

Quanto a apreciacdo global do risco de confusao

A apreciacdo global do risco de confusdo implica uma certa interdependéncia dos fatores tomados em
conta, nomeadamente da semelhanca das marcas e da semelhanca dos produtos ou dos servigos
designados. Assim, um fraco grau de semelhanca entre os produtos ou servigos designados pode ser
compensado por um elevado grau de semelhanca entre as marcas e vice-versa [acorddos de
29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., EU:C:1998:442, n.° 17, e 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., EU:T:2006:397, n.° 74].

No que diz respeito a apreciacdo global do risco de confusdo, a Camara de Recurso considerou, no
n.” 22 da decisdo impugnada, que, apesar de ser inegavel que uma estrela de cinco pontas era o sinal
mais comummente utilizado para representar uma estrela, as diferencas visuais menores entre os
sinais em conflito e a sua identidade conceptual continuavam a estar na origem de um risco de
confusdo para um publico cujo nivel de atencdo era médio.

O recorrente considera que as marcas anteriores sdo desprovidas de carater distintivo, mas admite que,
porque foram registadas, ha que considerar que, no ambito do processo de oposicdo, sdo dotadas de
um cardater distintivo minimo. Para contestar os argumentos que figuram nos n.”* 16 e 17 da resposta,
o recorrente sustenta que o IHMI ja considerou que essas marcas sdo desprovidas de cardter distintivo.

A este respeito, importa antes de mais recordar que incumbe ao Tribunal apreciar a legalidade da
decisdao impugnada e ndo decidir a respeito da procedéncia da resposta.

Em seguida, como o proprio recorrente admite, hda que salientar que, no ambito do processo de
oposicdo, este ndo pode invocar um motivo absoluto de recusa que se oponha ao registo vilido de um
sinal por parte de um Instituto nacional ou pelo IHMI. Com efeito, ha que recordar que os motivos
absolutos de recusa visados no artigo 7.° do Regulamento n.® 207/2009 ndo devem ser examinados no
ambito de um processo de oposicdo e que este artigo ndo faz parte das disposi¢cdes em relacdo as quais
a legalidade da decisdo impugnada deva ser apreciada [acdrddos de 9 de abril de 2003, Durferrit/THMI
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— Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colet., EU:T:2003:107, n.” 72 e 75, e de 30 de junho de 2004, BMI
Bertollo/THMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colet., EU:T:2004:197, n.° 71]. Caso o recorrente
considere que a marca comunitdria anterior foi registada em violagdo do referido artigo, deve
apresentar um pedido de nulidade ao abrigo do artigo 51.° deste regulamento. Além disso, no que
respeita & marca francesa anterior, importa recordar que a validade do registo de um sinal enquanto
marca nacional ndo pode ser posta em causa no ambito de um processo de registo de uma marca
comunitdria (v., neste sentido, acérddo de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/I[HMI,
C-196/11 P, Colet., EU:C:2012:314, n.” 40 a 47), mas apenas no dmbito de um pedido de anulacdo
formulado no Estado-Membro em causa (acérddo DIESELIT, ja referido, EU:T:2004:197, n.° 71).

O recorrente considera, por outro lado, que, na medida em que o cardter distintivo das marcas
anteriores é extremamente fraco, como o préprio IHMI reconheceu noutros processos, uma diferenca
minima entre as marcas anteriores e a marca pedida é suficiente para excluir qualquer risco de
confusao.

Importa, a este respeito, recordar que o reconhecimento de um fraco carater distintivo da marca
anterior ndo impede por si s6 que se constate a existéncia de um risco de confusdo (v., neste sentido,
despacho de 27 de abril de 2006, L’'Oréal/ITHMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, n.”* 42 a 45). Com efeito,
embora o cardter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideragdo para apreciar o risco
de confusdo, este mais ndo é do que um elemento, entre outros, a que se deve atender no momento
dessa apreciacdo. Assim, mesmo na presenca de uma marca anterior com escasso carater distintivo,
pode existir um risco de confusdo, designadamente em virtude de uma semelhanca dos sinais e dos
produtos ou servicos em causa [v. acérddos de 16 de marco de 2005, L’'Oréal/ITHMI — Revlon (FLEXI
AIR), T-112/03, Colet., EU:T:2005:102, n.° 61 e jurisprudéncia referida, e de 13 de dezembro de 2007,
Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, n.° 70 e jurisprudéncia referida].

Por ultimo, hd que afastar o argumento do recorrente segundo o qual a Camara de Recurso nao deu
suficiente importéncia ao facto de as marcas anteriores apenas terem um cardter muito tenuemente
distintivo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente tem por efeito neutralizar o fator da
semelhanca das marcas em beneficio do fator baseado no carater distintivo das marcas comunitarias
anteriores ao qual foi dada demasiada importancia. Daqui resulta que, uma vez que as marcas
comunitarias anteriores apenas sdo dotadas de um fraco cardter distintivo, sé existe risco de confusao
em caso de reproducdo completa do sinal pela marca cujo registo é pedido, independentemente do
grau de semelhanca entre os sinais em causa (despacho L’Oréal/IHMI, referido no n.° 60, supra,
EU:C:2006:271, n.° 45). Porém, tal resultado ndo seria conforme a prépria natureza da apreciacdo
global que as autoridades competentes estdo encarregadas de realizar por forca do artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 (ac6rddo de 15 de margo de 2007, T.IL.M.E. ART/IHMI,
C-171/06 P, EU:C:2007:171, n.° 41).

Assim, ha que referir que, no presente caso, existe um risco de confusao, em razao da identidade ou da
semelhanca dos produtos em causa e da semelhanca entre os sinais em conflito. Com efeito, como
acertadamente constatou a Camara de Recurso no n.° 22 da decisao impugnada, o publico relevante,
cujo nivel de atengdo é médio, que ndo tem a oportunidade de analisar as marcas lado a lado e cuja
memoria das marcas é, por conseguinte, imperfeita, provavelmente nao se vai recordar das diferencas
menores que existem entre os referidos sinais.

Atendendo a todos estes elementos, a Camara de Recurso nao violou o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do

Regulamento n.° 40/94 [atual artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009] ao considerar
que existia um risco de confusdo entre os sinais em conflito.

ECLIL:EU:T:2014:858 11
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64+ Pelos motivos expostos, hd que negar provimento a totalidade do recurso, sem que seja necessario
decidir sobre a admissibilidade do segundo pedido do recorrente no sentido de o Tribunal rejeitar a
oposicdo na totalidade [v., neste sentido, acérdaos de 22 de maio de 2008, NewSoft Technology/IHMI
— Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, n.° 70, e de 22 de janeiro de 20009,
Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Colet., EU:T:2009:14, n.” 35 e 67].

Quanto as despesas
65 Nos termos do artigo 87.°, n.” 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrente sido vencido, hd
que condena-lo nas despesas, nos termos do pedido do IHMI.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccao)
decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) Max Fuchs é condenando nas despesas.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 8 de outubro de 2014.

Assinaturas
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