ACORDAO DE 20. 4. 2005 — PROCESSO T-211/03

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secg?o)
20 de Abril de 2005 *

No processo T-211/03,

Faber Chimica Srl, com sede em Fabriano (Itlia), representada por P. Tartuferi e
M. Andreano, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(THMI), representado por M. Capostagno e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: italiano.
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FABER CHIMICA / IHMI — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

tendo sido a outra parte no processo na CAmara de Recurso do IHME:

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, com sede em Valéncia (Espanha),

que tem por objecto um recurso da decis@o da Quarta Camara de Recurso do IHMI,
de 19 de Margo de 2003 (processo R 620/2001-4), relativa a um processo de
oposigio entre a Faber Chimica Sil e a Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secgio),

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, juizes,

secretdrio: ]. Palacio Gonzalez, administrador principal,

vista a peti¢do apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 13 de
Junho de 2003,

vista a contestago apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
23 de Setembro de 2003,

ap6s a audiéncia de 11 de Janeiro de 2005,
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profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 14 de Novembro de 1997, a recorrente apresentou, nos termos do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria
(JO 1994, L 11, p. 1), na sua actual redacgdo, um pedido de registo de marca
comunitaria no Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (IHMI).

A marca cujo registo foi solicitado é o sinal figurativo Faber, a seguir reproduzido:

Os produtos para os quais foi pedido o registo fazem parte das classes 1, 2 e 3 do
Acordo de Nice relativo & Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos
para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na redacgdo revista e
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alterada, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, a seguinte
descrigio:

N

— classe 1: «Produtos quimicos destinados a inddstria e as ciéncias; resinas
artificiais em estado bruto; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes)
destinados 2 inddstriax;

— classe 2: «Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a
deterioragdo da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em
estado bruto; metais em folhas e em pé para pintores, decoradores, impressores
¢ artistas»;

— classe 3: «Preparagdes para branquear e outras substincias para a lavagem;
preparagdes para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabdes; perfumaria, leos
essenciais, cosméticos, lo¢des para os cabelos; dentifricos».

Em 11 de Janeiro de 1999, este pedido foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias n.° 2/99.

Em 12 de Abril de 1999, a Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (a seguir
«oponente»), nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, opés-se ao registo
da marca solicitada, para todos os produtos referidos no pedido de marca. O
fundamento invocado em apoio da oposigio era o risco de confusio referido no
artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. A oposicio era baseada na
existéncia das seguintes marcas nacionais anteriores de que a oponente ¢é titular:
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— a marca nominativa NABER, registada em Espanha sob o n.° 801 202 para
produtos da classe 1 («Produtos quimicos e substincias adesivas para a
industria, descolorantes; resinas artificiais e sintéticas»;

—  trés marcas figurativas Naber, cuja representago gréfica é a seguir reproduzida,
registadas em Espanha sob os n.® 2 072 120, 2 072 121 e 2 072 122 para
designar, respectivamente, produtos das classes 1 [«Produtos quimicos
destinados a inddstria, as ciéncias (com excepgio dos destinados as ciéncias
médicas), & fotografia, bem como & agricultura, & horticultura e a silvicultura;
resinas artificiais em estado bruto, matérias pldsticas em estado bruto; adubos
para a terra (naturais e artificiais); composicoes extintoras; preparagdes para a
témpera e a soldadura dos metais; produtos quimicos destinados & conservagéo
dos alimentos; matérias tanantes; substincias adesivas destinadas & inddstria»],
2 («Tintas, vernizes, lacas; tinturas, preservativos contra a ferrugem e contra a
deterioragio da madeira; matérias tinturiais; mordentes; resinas naturais no
estado bruto; metais em folhas e em pé para pintores, decoradores, impressores
e artistas») e 3 («Preparagbes para branquear e outras substdncias para a
lavagem, preparagdes para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabdes;
perfumaria, dleos essenciais, cosméticos, logdes para os cabelos; dentifricos;
desodorizantes para uso pessoal»).

Por decisdo de 23 de Abril de 2001, a Divisdo de Oposigio negou provimento a
oposicdo, porque nio havia semelhanga visual, fonética ou intelectual entre as
marcas em causa, nem, consequentemente, risco de confuséo entre elas.
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Em 25 de Junho de 2001, a oponente interpds recurso no IHMI da decisio da
Divisdo de Oposicio, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decisdo de 19 de Marco de 2003 (a seguir «decisdo recorrida»), notificada a
recorrente por carta de 3 de Abril de 2003, a Quarta Camara de Recurso do IHMI,
por um lado, confirmou a apreciagio da Divisio de Oposicio segundo a qual nio
existia semelhanga entre a marca solicitada e as marcas figurativas anteriores da
oponente. Por outro lado, a Camara de Recurso, depois de ter afastado a pertinéncia,
no caso em aprego, do elemento intelectual da comparagio, reconheceu a existéncia
de uma semelhanca visual e fonética entre a marca solicitada e a marca nominativa
anterior da oponente, bem como a semelhanca entre os produtos designados por
essas duas marcas. Consequentemente, a Cimara de Recurso julgou o recurso
procedente a anulou parcialmente a deciséo da Divisdo de Oposicio.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular ou reformar a decisdo recorrida, na medida em que esta reconhece a
existéncia de uma semelhanga e, deste modo, de um risco de confusio entre a
marca solicitada e a marca nominativa anterior da oponente;

— condenar o ITHMI nas despesas, incluindo as efectuadas no decurso do
procedimento administrativo no IHMI;
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— ordenar, como medida de instrugdo, uma peritagem técnica destinada a
demonstrar que, na lingua espanhola, estd excluida qualquer semelhanca
fonética entre os vocibulos «naber» e «faber».

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

Argumentos das partes

1 No essencial, a recorrente invoca um dnico fundamento baseado na violagédo do
artigo 8.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

12 A este respeito, a recorrente censura a Cimara de Recurso de fundamentagio
contraditéria ao apreciar de modo diferente, na decisio recorrida, a semelhanca
entre a marca pedida e as marcas anteriores da oponente, consoante estas eram
figurativas ou nominativa. Assim, depois de ter correctamente concluido pela
inexisténcia de qualquer risco de confusio entre a marca pedida e as marcas
figurativas anteriores, ao atribuir um valor decisivo ao elemento visual dos sinais em
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causa (n.”* 14 a 25 da decisdo recorrida), a Camara de Recurso concluiu de forma
errada pela existéncia desse risco entre a referida marca e a marca nominativa
anterior da oponente, pela razdo de que, nomeadamente, esta tltima «podia adoptar
qualquer tipo de grafismo» (n.° 26 da decisio recorrida). Ao fundamentar deste
modo, a Cémara de Recurso baseou-se erradamente numa «transformacio
potencial, hipotética e futura» da marca em questio.

Quanto & comparagdo entre os sinais em conflito, como sdo actualmente, a
recorrente alega que nio existe entre eles qualquer semelhanca visual, fonética ou
intelectual, dado que, em sua opinido, o aspecto visual deve ser considerado
preponderante para efeitos dessa comparagio, de modo que qualquer risco de
confusio deve ser excluido, nio havendo semelhanca visual.

A recorrente pde também em causa a comparagio entre os produtos designados
pelas marcas em conflito, bem como a apreciagiio global do risco de confusio, as
quais se procedeu na decisdo recorrida. Além disso, invoca certos argumentos
quanto a existéncia de concorréncia efectiva no mercado entre as empresas em
questdo, bem como a inexisténcia de prova da reputaciio das marcas anteriores da
oponente em Espanha,

O IHMI sustenta que a decisio recorrida ndo enferma de nenhuma contradigio nem
de erro de apreciagio. Concretamente, a Cémara de Recurso comparou
correctamente a marca pedida e as marcas anteriores, distinguindo estas tltimas
segundo a sua tipologia, podendo esta ter uma influéncia significativa na sua
impressdo de conjunto. Com efeito, é irrefutdvel que as marcas anteriores tém
caracteristicas morfolégicas diferentes, que justificam e impdem mesmo uma
apreciagdo distinta e conduzem a conclusées diferentes.
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Alids, a Camara de Recurso considerou justificadamente que a marca nominativa
anterior, tendo sido registada independentemente de qualquer caracteristica grafica
especifica, podia ser utilizada sob diferentes formas de estilizagdo, de modo que ndo
se podia excluir a possibilidade de uma estilizagdo que a tornasse semelhante, na sua
utilizagdo concreta, & marca pedida.

Quanto 4 comparagio entre os sinais em conflito no caso em aprego, mais
especialmente sob o aspecto visual, o IHMI considera que a Camara de Recurso
tinha fundamento para considerar a identidade de quatro das cinco letras, que
constituem o sufixo «aber», e o fraco impacto da letra «F» pela qual comeca a marca
pedida, cuja estilizagdo particular reduz a inteligibilidade imediata.

Em seguida, quanto ao aspecto fonético, o IHMI adere & apreciagdo da Cémara de
Recurso que, a0 mesmo tempo que reconhece a diferenca entre as letras iniciais «F»
e «N», considerada erradamente decisiva pela Divisdo de Oposicéo, atribuiu maior
importancia a identidade do final comum «aber». Esta apreciacio é baseada na
incidéncia das vogais, cujo peso fonético é geralmente mais importante do que o das
consoantes, em especial nas linguas latinas como o espanhol. No caso das duas
marcas, a presenca da letra «A» e do sufixo «ber» dd origem a uma sonoridade

globalmente absorvente e mais forte do que a da letra inicial «F» ou «N».

O IHMI contesta também os argumentos com que a recorrente pde em causa a
comparacio entre os produtos designados pelas marcas em conflito, bem como a
apreciacdo global do risco de confusdo, as quais se procedeu na deciséo recorrida. O
IHMI refuta também os argumentos da recorrente relativos 4 alegada inexisténcia de
concorréncia efectiva no mercado entre as empresas em causa, bem como a falta de
prova da reputacio das marcas anteriores da oponente em Espanha.

II - 1308



20

21

22

23

FABER CHIMICA / IHMI — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

Apreciacdo do Tribunal

Nos termos do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, apos oposicio
do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera recusado
quando, devido & sua identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido &
identidade ou semelhanga dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas,
exista risco de confuséo no espirito do publico do territério onde a marca anterior

esta protegida.

Segundo a jurisprudéncia constante, o risco de confusiio quanto a origem comercial
dos produtos ou servicos deve ser apreciada globalmente, segundo a percepg¢io que
o publico interessado tenha dos sinais e dos produtos ou servicos em causa e tendo
em conta todos os factores que caracterizam o caso concreto, nomeadamente a
interdependéncia entre a semelhanga dos sinais e a dos produtos ou dos servicos
designados [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 9 de Julho de 2003,
Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Colect., p. 11-2821, n.°* 29 a 33, e a jurisprudéncia af referida].

No caso em aprego, a marca nominativa anterior da oponente, tinica em causa no
presente processo, estd registada em Espanha, que constitui, portanto, o territério
pertinente para efeitos da aplicagéo do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94.

Quanto a defini¢do do publico pertinente no caso em apreco, hé que referir, a
semelhanga da Camara de Recurso (n.° 31 da decisiio recorrida), que os produtos
designados pela marca nominativa anterior da oponente séo da classe 1 e destinam-
-se essencialmente a uma clientela industrial («Produtos quimicos e substincias
adesivas para a industria, descolorantes; resinas artificiais e sintéticas»).
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Portanto, ha que ter em consideragfo, para efeitos da apreciagio global do risco de
confusido, a opinido do publico pertinente, essencialmente constituido pelos
consumidores industriais em Espanha. Enquanto profissionais, estes podem
manifestar um grau de maior atengfo do que a média, no momento da escolha
dos produtos em causa (v., neste sentido, acérdios do Tribunal de Primeira
Instancia de 9 de Abril de 2003, Durferrit/THMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01,
Colect., p. [I-1589, n.° 52, e de 30 de Junho de 2004, M+M/OHMI — Mediametrie
(M+M EUROJdATA), T-317/01, ainda ndo publicado na Colectéinea, n.° 52].

A luz das consideragées precedentes, ha que verificar a comparagio, por um lado,
dos sinais em conflito e, por outro, dos produtos em causa, efectuada pela Camara
de Recurso.

Quanto, em primeiro lugar, & comparagio dos sinais em causa, hd que observar, de
um modo geral, que duas marcas sdo semelhantes quando, do ponto de vista do
ptblico pertinente, existe entre elas uma igualdade pelo menos parcial no que diz
respeito a um ou varios aspectos pertinentes. Como resulta da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica, sio pertinentes os aspectos visual, fonético e conceptual (v.,
neste sentido, acérddos do Tribunal de Justica de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 25). Resulta igualmente desta jurisprudéncia
que a apreciacio global do risco de confuséo deve, no que diz respeito a semelhanga
visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, ser fundamentada na impresséo
de conjunto por elas produzida, tendo em conta, em especial, os seus elementos
distintivos e dominantes.

Além disso, contrariamente & tese da recorrente segundo a qual o aspecto visual
deve ser considerado preponderante, o Tribunal de Justiga considerou que nio se
pode excluir que a mera semelhanca fonética entre duas marcas possa criar um risco
de confusio [v., neste sentido, acorddo Lloyd Schuhfabrik Meyer, referido no n.° 26
supra, n.° 28, e acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 15 de Janeiro de 2003,
Mystery Drinks/THMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. 11-43,
ne 42].
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No caso em aprego, resulta da decisdo recorrida que os sinais em conflito foram
considerados semelhantes pela Cimara de Recurso, no termo de uma analise visual e
fonética. Por outro lado, estd assente que (v. n.° 16 da decisdo recorrida, néio posto
em causa pela recorrente no presente recurso), nio tendo os sinais em causa
nenhum significado na lingua espanhola, ndo sdo comparéveis no plano conceptual.

Antes de mais, no que diz respeito & comparagio visual, a Camara de Recurso partiu
do principio de que uma marca nominativa «pode adoptar qualquer tipo de
grafismo» (n.° 26 da decisdo recorrida). Segundo o que escreveu o IHMI, a Cimara
de Recurso considerou por isso a eventualidade de uma utilizagio futura da marca
nominativa da oponente, sob uma forma estilizada que a tornaria graficamente
semelhante 4 marca cujo registo é solicitado.

A recorrente sustenta que, ao raciocinar desse modo, a Cémara de Recurso
fundamentou-se, erroneamente, numa «transformagio potencial, hipotética e
futura» da marca em questdo. Em sua opinifio, pelo contrério, hd que efectuar a
comparagio em relacdo ao sinal tal como se apresenta actualmente, e nio
conjecturando modificagdes futuras que néo tém qualquer ligagio com a apreciaciio
global actual. A recorrente acrescenta que se a oponente tivesse de alterar no futuro
o grafismo da sua marca, daf resultaria outro sinal distintivo néio protegido que os
seus clientes ji ndo reconheceriam e que ndo poderia, portanto, indicar a origem
comercial dos seus produtos.

O THMI responde que o critério de apreciagio escolhido pela Cimara de Recurso é
conhecido e correntemente aplicado, uma vez que o registo de uma marca
puramente nominativa confere ao seu titular um direito exclusivo néio limitado a
uma configuragio estilistica predefinida do sinal. De modo algum prejudica a
actualidade da consideragdo de um risco de confusdo, definido no caso em apreco
pela CAmara de Recurso. A contrario, as marcas figurativas sio, por natureza,
exclusivamente protegidas na morfologia exacta que é objecto do seu registo. No
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caso em apreco, é precisamente essa «fixidez» da sua morfologia que permite
distinguir as marcas figurativas anteriores da oponente, de modo a excluir qualquer
risco de confusdo com a marca cujo registo é solicitado.

A este respeito, hd que observar que, no caso em aprego, a comparagio visual deve
ser feita entre uma marca nominativa, constituida pelo vocdbulo «naber», e uma
marca figurativa complexa, que envolve simultaneamente um elemento verbal,
concretamente, o vocdbulo «faber», e um elemento gréfico. Essa marca figurativa
complexa é descrita do seguinte modo no pedido de registo de marca:

«Denominagiio ‘faber’, em caracteres de imprensa mintsculos, com o trago vertical
do ‘' que se prolonga abrangendo toda a palavra e desce por cima do trago vertical
do ‘r’, sem o tocar, e o traco horizontal inferior do ‘f” que atravessa o trago vertical
dessa mesma letra ‘f’ com um prolongamento que desce e sublinha, em seguida, toda
a palavra e, finalmente, sobe, para terminar diante do trago horizontal do ‘r’, sem lhe
tocar, estando a denominaciio e os seus prolongamentos inseridos numa elipse.»

Como justificadamente menciona o IHMI no seu sitio Internet, uma marca
nominativa é uma marca constituida exclusivamente por letras, por palavras ou
associaces de palavras, escritas em caracteres de imprensa de tipo normal, sem um
elemento gréfico especifico. Em contrapartida, uma marca figurativa é uma
representacdo especial de caracteristicas verbais ou graficas ou uma combinagéo
de elementos verbais e graficos, a cores ou ndo. Uma marca figurativa complexa é
composta por duas ou mais categorias de sinais, que combinam, por exemplo, letras
e um grafismo como, no caso em aprego, a marca cujo registo é solicitado.

Perante estas consideracdes preliminares, nem a fundamentagéo da recorrente nem
a do IHMI podem ser seguidas.
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Por um lado, a recorrente ndo tem em consideracio as caracteristicas da marca
nominativa anterior, apenas vendo nela um tipo especial de marca figurativa,
inserida numa dada morfologia. Além disso, a recorrente comete um segundo erro,
20 ndo tomar em consideragio o elemento verbal da marca complexa cujo registo é
solicitado.

Por outro lado, o IHMI parece conferir & marca nominativa um elemento grafico de
que ela é, por definigdo, desprovida. Além disso, o JHMI tem uma perspectiva
truncada ao justificar a protecgio conferida & marca nominativa anterior pela sua
aptiddo em imitar futuramente a forma especial da marca complexa solicitada.

Para apreciar a semelhanga entre uma marca figurativa complexa e uma marca
nominativa anterior, os aspectos graficos ou estilisticos especificos que esta ultima
poderia eventualmente adoptar ndo sio pertinentes. De qualquer modo, nio se deve
substituir a apreciagio da semelhanca com a marca nominativa anterior, Uinica
pertinente no caso em aprego, pela apreciagio da semelhanca com um elemento
figurativo que néo faz parte da protecgdo conferida pelo registo anterior.

Na realidade, néo é porque uma marca nominativa anterior pode adoptar no futuro
uma grafia que a tornaria idéntica ou semelhante a uma marca complexa solicitada
que a esta ultima deve ser recusado o registo, mas porque essa marca complexa é
actualmente constituida, para além do seu aspecto figurativo singular, por um
elemento verbal idéntico ou semelhante ao que constitui a marca anterior, e que, no
quadro da apreciagdo global do risco de confusio, esse elemento verbal nio pode ser
considerado subsididrio em relagdo a outro componente do sinal [v., @ contrario, a
fundamentagdo do Tribunal de Primeira Instancia nos n.% 50 e segs. do acérdio de
12 de Dezembro de 2002, Vedial/THMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01,
Colect., p. I1I-5275].
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Assim, no caso em apreco, ha que comecar por analisar a semelhanga visual entre os
elementos verbais «naber» e «faber», depois, no caso de ser constatada essa
semelhanca, verificar se o elemento grafico ou figurativo adicional, proprio da marca
cujo registo ¢ solicitado, pode constituir um elemento de diferenciagio suficiente
para afastar a existéncia de uma semelhanca visual dos sinais em conflito no espirito
do publico de referéncia (v., neste sentido, acérddio HUBERT, referido no n.° 38
supra).

Antes de mais, quanto & comparagio visual dos elementos puramente verbais
«faber» e «naber», é um facto que estes dois vocabulos tém em comum as quatro
letras «aber». Todavia, como observa a CAmara de Recurso no n.° 18 da deciséo
recorrida, ndo é pelo facto de existicr um elemento comum as duas marcas
comparadas que este elemento é necessariamente o elemento mais atractivo em
ambas as marcas. A apreciagio da sua semelhanca depende, portanto, essencial-
mente da maior ou menor importancia dada 4 letra inicial, que as distingue uma da
outra, em relacdo as quatro letras finais, que tém em comum ndo s6 entre si mas
também, segundo as indicagbes dadas pela recorrente durante o procedimento
administrativo, com um grande ntimero de outras marcas existentes no mercado
espanhol (v. ponto II da decisdo da Divisdo de Oposicdo e n.° 4 da decisio recorrida).
Tendo em conta este ultimo elemento, a balanca inclina-se claramente a favor de
uma ou outra opinido. Assim, hi que concluir que existe uma determinada
semelhanca visual entre esses dois sinais, sem que esta seja particularmente
determinante.

Em seguida, quanto 2 tomada em consideragdo do elemento figurativo adicional,
préprio da marca cujo registo é solicitado, o Tribunal subscreve a apreciagio da
Divisio de Oposicio, segundo a qual esse elemento néo é secundério, dado que
«consiste numa composicio fantasista que exige um esfor¢o conceptual de
composicio». A Divisio de Oposigdo observou muito concretamente que «|a] letra
inicial ‘F’ é muito estilizada, dado que cobre, por um lado, todo o elemento verbal na
sua parte superior e, por outro, a barra do ‘F’ sublinha o elemento verbal,
contornando-o por baixo para finalmente coincidir com a barra da letra final R’».
Por outro lado, a elipse em que se insere essa composi¢do acentua particularmente o
seu aspecto figurativo especial.
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A Céimara de Recurso reconheceu também, no n.° 27 da decisio recorrida, «a
importancia do aspecto figurativo» da marca cujo registo ¢ solicitado.

A combinagdo destas duas apreciagdes, no quadro da apreciagio global da
semelhanga visual, leva o Tribunal a considerar que o elemento gréfico ou figurativo
adicional préprio da marca cujo registo é solicitado pode constituir um elemento de
diferenciagéo suficiente para afastar a existéncia de uma semelhanca visual dos sinais
em conflito no espirito do ptblico de referéncia, constituido por profissionais.

Assim, foi de forma errada que a CAmara de Recurso concluiu, no n.° 27 da decisiio
recorrida, pela semelhanga visual dos sinais em conflito, apesar do «importante
aspecto figurativo» da marca pedida, devido ao final «aber» estar nela «claramente
diferenciado».

Por outro lado, hd que sublinhar a contradi¢io, igualmente suscitada pela
recorrente, entre esta ultima apreciagio e a efectuada no n.° 21 da decisiio
recorrida, segundo a qual o final «aber» «ndo se distingue especialmente» na marca
em causa.

Quanto a comparagio fonética, a Divisdo de Oposigio havia observado, por um lado,
que a primeira letra ¢ mais notada pelo ptiblico devido a sua posigdo de destaque e,
por outro, que o som «F» é claramente distinto do som «N». S6 esta diferenca era
suficiente, em sua opinido, para excluir qualquer semelhanca fonética entre as
marcas em conflito.

Em contrapartida, no n.° 22 da deciséo recorrida, a Cimara de Recurso considerou
que essa diferenca ndo era decisiva. Observou que, do ponto de vista fonético, as
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palavras dividem-se em silabas e que, dentro de uma silaba, nomeadamente na
lingua espanhola, a intensidade da voz aumenta nas vogais, em conformidade com o
fendmeno da acentuagdo. No caso em apreco, na silaba inicial dos vocdbulos
«naber» e «fabery, a letra «A» é, consequentemente, mais sonora que a consoante
inicial. Por outro lado, sendo a segunda silaba «ber» idéntica nos dois vocibulos, a
Camara de Recurso concluiu que existia uma certa semelhanca fonética entre os
sinais em conflito.

Sem que seja necessario recorrer & peritagem solicitada pela recorrente para refutar
essa tese, o Tribunal considera que existe incontestavelmente uma certa semelhanga
fonética entre os sinais em conflito. Todavia, mesmo tendo em consideragio o
fenémeno da acentuacio evocado pelo IHM], essa semelhanca néo é suficiente para
neutralizar a diferenca fonética originada pela primeira letra, dado que, como
observou a Divisio de Oposicio, os sons produzidos pelas consoantes «F» e «N» séo
claramente distintos.

Por um lado, com efeito, a consoante «F» é surda, quer dizer que a cordas vocais ndo
vibram no momento da emissdo do som, diferentemente da consoante «N», que ¢é
sonora. Por outro lado, a consoante «F» é fricativa, quer dizer que a sua articulagéo
produz uma impresséo de fric¢io, ao passo que a consoante «N» é nasal, por outras
palavras, a sua articulagdo produz uma impressdo de ressonancia.

Tendo em conta o facto de que o publico pertinente é um publico especializado,
dotado de uma atencéo superior a do consumidor médio, essa diferenca fonética dos
dois sinais em conflito e, sobretudo, a diferenciagio visual acentuada que resulta do
importante aspecto figurativo préprio de um deles sdo suficientes para se concluir,
no termo de uma apreciagio global, que os sinais que constituem as marcas em
causa, consideradas cada uma na sua globalidade e tendo em conta, nomeadamente,
os seus elementos distintivos e dominantes, nfo sdo semelhantes.
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Resulta das consideragdes precedentes que ndo estd preenchida uma das condicdes
indispenséveis para aplicar o artigo 8.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Portanto, hd que julgar procedente o fundamento baseado na violagio do artigo 8.°,
n° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e dar provimento aos pedidos da
recorrente, sem que seja necessario proceder & comparagio dos produtos em causa
nem examinar os outros argumentos da recorrente,

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instincia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o
tiver requerido.

Nos termos do artigo 136.°, n° 2, do Regulamento de Processo, as despesas
indispenséveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo na CAmara de
Recurso sdo consideradas despesas reembolsdveis,

Tendo o IHMI sido vencido, hé que o condenar nas despesas, incluindo as despesas
indispensaveis efectuadas pela recorrente na Camara de Recurso, em conformidade
com os seus pedidos nesse sentido.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgéo)

decide:

1) E anulada a decisio da Quarta Camara de Recurso do Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 19 de
Marco de 2003 (processo R 620/2001-4), na medida em que julgou
procedente a oposicdo do titular da marca nominativa espanhola NABER.

2) O recorrido é condenado nas despesas.

Pirrung Forwood Papasavvas

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 20 de Abril de 2005.

O secretério O presidente

H. Jung J. Pirrung
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