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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS

apresentadas em 9 de Junho de 20051

1. No presente processo, o Oberlandesge-
richt (tribunal superior regional), de Diissel-
dorf, submeteu ao Tribunal de Justica uma
questdo prejudicial sobre a interpretacio do
artigo 5.° n.° 1, alinea b), da directiva relativa
as marcas %, :

2. A referida disposi¢do habilita o titular da
marca registada a proibir que outras pessoas
fagam uso na vida comercial «de um sinal
relativamente ao qual, devido a sua identi-
dade ou semelhanga com a marca e devido
identidade ou semelhanga dos produtos ou
servi¢os a que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do pablico, um risco de
confusion,

3. O drgido jurisdicional de reenvio pergunta,
no essencial, se existe um risco de confusio
no espirito do publico, na acepgio do
artigo 5.° n.° 1, alinea b), quando um sinal
nominativo ou sinal nominativo/figurativo
composto (no presente processo, THOM-
SON LIFE) inclui uma denominacfio comer-
cial seguida de uma marca mais antiga

{nomeadamente, LIFE), que é constituida

1 — Lingua original: inglés.

2 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagoes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L. 40, p. 1).

por uma tnica palavra com «um cardcter
distintivo normal» e que, embora néo forme
ou molde a impressio de conjunto do sinal
composto, conserva uma posicdo distintiva
auténoma. A questio do érgio jurisdicional
suscita-se, em especial, em razio da «Pri-
getheorie»®, uma doutrina do direito das
marcas aleméo desenvolvida pelo Bundesge-
richtshof (tribunal federal de justica), que
serd analisada mais adiante.

Matéria de facto e tramitaciio no processo
principal

4. A autora, Medion AG, é proprietéria da
marca nominativa alemd ‘LIFE’, registada
para aparelhos electrénicos de entreteni-
mento.,

3 — O verbo alemio «prigen» significa literalmente «cunhar,
estampar, imprimir, gravar» ¢, em sentido figurado, «moldar,
dar forma, vincar, gravar na memérian.
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5. A ré, Thomson multimedia Sales Ger-
many & Austria GmbH, descrita pelo 6rgdo
jurisdicional de reenvio como uma empresa
lider mundial do ramo dos produtos elec-
trénicos de entretenimento, apde em parte
dos seus produtos desse ramo a denomina-
¢io «THOMSON LIFE», em alguns casos
como um simples sinal nominativo, noutros
como um sinal nominativo/figurativo, com o
elemento «THOMSON» num tamanho, cor
ou estilo grafico diferentes.

6. O Landgericht (tribunal regional) de
Diisseldorf julgou improcedente a acgfio
instaurada pela autora para a interdigio da
utilizacio pela ré do sinal «THOMSON
LIFE» em razdo da inexisténcia de um risco
de confusio com a marca «LIFE».

7. A autora interpds recurso para o 6rgdo
jurisdicional de reenvio. Este tribunal sus-
pendeu a instincia e submeteu ao Tribunal
de Justica, para decisdo a titulo prejudicial, a
questiio anteriormente resumida.

8. O érgio jurisdicional de reenvio explicou
a jurisprudéncia do Bundesgerischthof que
incorpora a «Prigetheorie» da seguinte
forma. O ponto de partida para a determi-
naciio da semelhanga das marcas, no caso de
coincidirem elementos isolados de marcas
em conflito, ¢ constituido pela impressio de
conjunto dessas marcas; deverd averiguar-se
se o elemento coincidente caracteriza a
marca composta de tal forma que os
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restantes elementos se limitam a assumir
uma importincia secunddria para a impres-
sio de conjunto. Ndo existe risco de
confusio pela tnica razio de o elemento
coincidente se limitar a ajudar a determinar a
impressdo de conjunto do sinal. E igual-
mente irrelevante se uma marca adoptada
num sinal composto mantém uma situacio
distintiva auténoma. Na apresenta¢io con-
junta do produto, pode-se perfeitamente
reconhecer aos elementos isolados uma
posicio auténoma, independente da fungéo
distintiva de outros elementos; num
momento posterior, 0s elementos sio consi-
derados isoladamente e mutuamente con-
frontados. Ndo é geralmente atribuido um
significado relevante ao elemento de um
sinal que torna reconhecivel no mercado,
nio o produto enquanto tal, mas a empresa
do fabricante. Um sinal empresarial reco-
nhecivel como tal deve normalmente assu-
mir menor relevincia no que toca a impres-
sio de conjunto, uma vez que o mercado
distingue, mesmo no outro elemento do
sinal, a prépria caracteristica do produto.

9. No entanto, deve igualmente averiguar-se,
em cada caso, se nio haverd excepcional-
mente outra solugio e se, do ponto de vista
do mercado em questio, ndo é antes a
indicacio do fabricante que se situa em
primeiro plano. Os factores especificos e os
usos tradicionais no sector em questfo séo
decisivos. O Bundesgerichtshof admitiu que,
nos casos do produto «cerveja» e do ramo da
moda a indicagiio do fabricante ¢é especial-
mente importante, pelo que a indicagdo do
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fabricante caracteriza decisivamente nesses
ramos a impressdo de conjunto do sinal; por
conseguinte, ndo existe risco de confusio se
uma marca anterior for incorporada num
sinal composto com a indicacio do fabri-
cante. Se esses forem os usos do ramo em
questdo, a indicagdo do fabricante num sinal
composto caracteriza nesse caso igualmente
a impressfo de conjunto se o outro elemento
do sinal tiver pouco mais do que uma for¢a
distintiva fraca, ou seja, se tiver uma forca
distintiva normal. Por maioria de razio, o
mesmo valerd em caso de for¢a distintiva
mais elevada do nome do fabricante.

10. A aplicagdo ao presente litigio dos
critérios enumerados leva o érgio jurisdicio-
nal de reenvio a afastar o risco de confusio,
na medida em que a denominacio do
fabricante «THOMSON» caracteriza a
impressio de conjunto da contestada deno-
minagdo « THOMSON LIFE», ndo existindo
qualquer caracterizagio auténoma através
do elemento «LIFE». Dos documentos apre-
sentados pelas partes resulta que, no ramo
dos produtos electrénicos de entretenimento
aqui em questiio, a prética, no que toca a
utilizagfo das denominagées, consiste em ser
dada proeminéncia ao nome do fabricante,
Neste ramo, predomina a denominaciio dos
produtos através do nome do fabricante e de
uma combinagio de letras e ndmeros
dificilmente memoriziveis.

11. O érgdo jurisdicional de reenvio acres-
centa que as apreciagdes relativas ao risco de
confusio tém em consideragio o som, a
apresentacio gréfica e o sentido do contetido
da denominagdo em litigio e nio levam a
resultados distintos: em todos os aspectos o
nome do fabricante «THOMSON» desem-
penha um papel essencial na impressio de
conjunto do sinal «THOMSON LIFE».

12. Contudo, o érgio jurisdicional de reen-
vio observa que, na Alemanha, a interpreta-
¢io dada pelo Bundesgerichtshof ao conceito
de risco de confusdo ndo é pacifica, no que
toca a casos como o presente. Considera-se
injusto que um terceiro possa usurpar um
sinal anterior, mesmo revestido de uma forca
distintiva normal, acrescentando-lhe uma
denominagio comercial. Nos termos da
concepgiio juridica oposta, verifica-se no
presente litfgio um risco de confusio. A
marca da autora «LIFE» mantém uma
posigio distintiva auténoma no sinal com-
posto « THOMSON LIFE». As duas palavras
surgem juntas mas desligadas uma da outra;
ndo existe uma ligagdo conceptual entre
«THOMSON» e «LIFE», Na apresentagio
gréfica, ambas as palavras sdo, em trés das
quatro formas de utilizagio contestadas,
apresentadas graficamente e em termos de
cores de modo distinto. Os produtos deno-
minados sob a forma composta podem ser
compreendidos como produtos «LIFE» da
casa «THOMSOND»; o que pode dar lugar &
nog¢do errada de que os produtos da autora
denominados apenas «LIFE» sio provenien-
tes da ré.
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13. O érgdo jurisdicional de reenvio conclui
observando que, no seu acérddo SABEL %o
Tribunal de Justica declarou que a aprecia-
¢io do risco de confusdo relativamente a
semelhanca dos sinais depende da impresséo
de conjunto desses sinais. Contudo, o
Tribunal de Justica ainda ndo examinou a
situacio no qual o efeito desse critério pode
ser o de permitir que um terceiro se aproprie
de uma outra marca, acrescentando-a a sua
denominagio comercial.

14. Foram apresentadas observagdes escritas
pela autora, pela ré e pela Comissdo, tendo
todas estado representadas na audiéncia.

Apreciacio

15. O érgdo jurisdicional de reenvio per-
gunta, no essencial, se existe um risco de
confusiio no espirito do puiblico, na acepgéo
do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva,
quando um sinal nominativo ou sinal nomi-
nativo/figurativo composto inclui uma deno-
minacio comercial seguida de uma marca
mais antiga que é constituida por uma unica
palavra com «um carédcter distintivo normal»
e que, embora nio forme ou molde a
impressdo de conjunto do sinal composto,
conserva uma posi¢do distintiva auténoma.

4 — V. acérdio do Tribunal de Justiga de 11 de Novembro de 1997,
SABEL {C-251/95, Colect., p. 1-6191),
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16. Segundo a decisdo de reenvio, o Land-
gericht de Diisseldorf julgou em primeira
instancia improcedente a ac¢éo de interdicdo
em razio da ndo existéncia de risco de
confusdo. Este érgdo jurisdicional considerou
equilibrados os elementos que constituem o
sinal composto THOMSON LIFE e enten-
deu, por conseguinte, que o elemento coin-
cidente LIFE ndo era susceptivel de caracte-
rizar a impressio de conjunto do sinal.

17. Resulta da decisio de reenvio e das
observacdes submetidas ao Tribunal de
Justica que essa decisdo assentou na Priget-
heorie, desenvolvida pelo Bundesgerichtshof
e resumida nos n.° 8 e 9 supra. O drgio
jurisdicional de reenvio pergunta, no essen-
cial, se essa doutrina é conforme as disposi-
¢oes da directiva.

18. A titulo preliminar, devo dizer que néo
estou convencido de que uma doutrina
especifica, que contém um conjunto de
regras formais a aplicar automaticamente
em certos casos, corresponde sempre, ou
necessariamente, a uma abordagem qtil para
estabelecer a decisio a tomar face a um
determinado conflito de marcas, Na minha
opinifio, os principios que o Tribunal de
Justica j& enunciou nas suas vérias decisdes
sobre as disposicoes relevantes da directiva,
os artigos 4.°, n.° 1, alinea b), e 5.2 n° 1,
alinea b) >, fornecem um quadro conceptual

5 — Qs termos do artigo 4.2, n.° 1, alfnea b), da directiva, que refere
0s motivos com base nos quais o pedido de registo de uma
marca poderd ser recusado ou, tendo sido efectuado,
declarado nulo, sdo substancialmente idénticos aos utilizados
no artigo 5.5, n.° 1, alinea b). A interpretagio pelo Tribunal de
Justica do artigo 4°, n° 1, alinea b), também deve,
consequentemente, aplicar-se 20 artigo 52 ne° 1, alfnea b):
v. acérdio do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 2000,
Marca Mode (C-425/98, Colect,, p. 1-4861, n.** 26 a 28).
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suficiente para a resolugfo de tais conflitos.
O recurso a uma resposta doutrinal parece-
-me comportar o risco de os érgios jurisdi-
cionais nacionais poderem perder de vista os
critérios essenciais no que toca 4 semelhanca
e a confusio previstos pelo legislador comu-
nitdrio e desenvolvidos pelo Tribunal de
Justica. No entanto, sempre que uma dou-
trina se limite a oferecer uma orientacio
relevante sobre 0 modo de aplicar esses
critérios essenciais em determinada drea ou a
categorias de marcas especificas, considero
que poderd ser ttil desde que o 6rgio
jurisdicional nacional tenha sempre em
mente que, em ultima andlise, devera asse-
gurar a aplicagio a uma dada situagio dos
principios enunciados pelo Tribunal de
Justica.

19. Dito isto, examinemos agora estes prin-
cipios.

20. O décimo considerando da directiva
refere que a apreciagio do risco de confusio
«depende de numerosos factores e nome-
adamente do conhecimento da marca no
mercado, da associagio que pode ser feita
com o sinal, do grau de semelhanga entre a
maica e o sinal e entre os produtos ou
servicos designados [...]». O Tribunal de
Justica j& declarou que o risco de confusfio
no espirito do ptiblico deve ser apreciado
globalmente, atentos todos os factores rele-
vantes do caso em aprec;oG. Compete ao

6 — Acérdio SABEL, jA referido na nota 4, n° 22,

orgdo jurisdicional nacional verificar se
existe um risco de confusio”.

21. A semelhan¢a das marcas em questiio
constitui, assim, uma condi¢io necessaria,
mas ndo suficiente, para se apreciar a
existéncia de um risco de confusfo: o 6rgio
jurisdicional nacional também deve apreciar
vdrios outros factores sobre os quais o
Tribunal de Justica ja ofereceu orientagio.

22. Estd, portanto, assente que existe uma
certa interdependéncia entre os factores
tomados em conta na apreciagiio global do
risco de confusiio, nomeadamente, a seme-
lhanga entre a marca e o sinal e a semelhanga
dos produtos ou servigos designados. Assim,
um reduzido grau de semelhanga entre os
produtos ou servigos designados pode ser
compensado por um elevado grau de seme-
lhanga entre as marcas, e inversamente %,

23. Além disso, o risco de confusdo é tanto
mais elevado quanto o cardcter distintivo da
marca anterior, quer intrinsecamente, quer
gragas A notoriedade de que ela goza junto
do ptblico, se reconhece como importante °,
Cabe ao 6rgio jurisdicional nacional deter-
minar o caricter distintivo de uma marca;

7 — Acérdio Marca Mode, j4 referido na nota 5, n.e 39,

8 — V. acérdio de 29 de Sctembro de 1998, Canon Kabushiki
Kaisha (C-39/97, Colect,, p. 1-5507, ne° 17).

9 — Acérdio SABEL, j4 referido na nota 4, ne 24,
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para tal, esse 6rgdo jurisdicional deve apre-
ciar globalmente a maior ou menor adequa-
cio da marca para identificar os produtos ou
servicos para os quais foi registada como
provenientes de determinada empresa e,
portanto, para distinguir esses produtos ou
servigos dos de outras empresas .

24. Acresce que resulta da referéncia a
existéncia de um risco de confusfio «no
espirito do pablico» no artigo 5.°, n.° 1, alinea
b), da directiva que a percepcdo que o
consumidor médio da categoria de produtos
ou servicos em causa tem das marcas
desempenha um papel determinante na
apreciagio global do risco de confusdo.
Ora, o consumidor médio apreende normal-
mente uma marca como um todo e ndo
procede a uma andlise das suas diferentes
particularidades !, £ suposto que o consu-
midor médio da categoria de produtos em
causa esteja normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado. No entanto,
hé que tomar em conta a circunstincia de
que o consumidor médio raramente tem a
possibilidade de proceder a uma comparagdo
directa entre as diferentes marcas, devendo
confiar na imagem ndo perfeita que delas
conservou na memdria, Importa igualmente
tomar em consideraco o facto de que o nivel
de atengdo do consumidor médio é suscep-
tivel de variar em funcio da categoria de
produtos ou servicos em causa .

10 — V. acérddo de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.° 22).

11 — Acérddo SABEL, j4 referido na nota 4, n.° 23.

12 — Acérdio Lloyd Schuhfabrik Meyer, jé referido na nota 10,
ne 26.
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25. Extraindo o ensinamento destes princi-
pios, pode-se dizer que, num caso como 0
presente, o 6rgdo jurisdicional nacional deve,
na sua apreciacio global do risco de confu-
sdo, ter em mente que i) quando os produtos
a que se destinam as marcas sdo idénticos,
COmO nNO Caso em aprego, uma menor
semelhanca entre as marcas podera dar lugar
a um risco de confusdo, mas ii) quanto maior
for o caricter distintivo da marca anterior,
tanto mais elevado ser4 o risco de confusio,
de forma que no caso de LIFE, que ¢ descrita
pelo érgio jurisdicional nacional como tendo
uma «forca distintiva normal», o risco de
confusdo ndo poderd ser elevado. O 6rgdo
jurisdicional nacional deverd ter em conta
que o consumidor médio tende a apreender a
marca composta como um todo, em vez de
analisar as suas particularidades. No presente
processo, o nivel de atengdo do consumidor
médio relativamente & marca tenderd a ser
menos elevado 3 luz do facto (apurado pelos
érgios jurisdicionais nacionais) de que no
sector dos aparelhos electrénicos de entre-
tenimento, como nos sectores mencionados
no n.° 9 supra, o consumidor médio atribui
particular importéncia & denominacio do
fabricante. Neste contexto, o érgio jurisdi-
cional nacional deve determinar se, efectiva-
mente, a marca e o sinal sdo suficientemente
semelhantes de forma a existir um risco de
confusdo.

26. Quanto a esta questio, a apreciagio da
semelhanca pelo érgéo jurisdicional nacional
deve basear-se na impressio de conjunto
produzida pelas marcas, atendendo, em
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especial, aos seus elementos distintivos e
dominantes . A fim de apreciar o grau de
semelhanga existente entre as marcas em
questdo, o orgdo jurisdicional nacional deve
determinar o seu grau de semelhanca visual,
fonética e conceptual e, eventualmente,
avaliar a importincia que deve ser dada a
estes diferentes elementos, tendo em conta a
categoria de produtos ou servicos em causa e
as condi¢des em que sio comercializados 1%,

27. O Tribunal de Justiga ainda niio teve
ocasido de se pronunciar directamente sobre
os critérios aplicdveis para especificamente
determinar se uma marca composta que
inclui uma denominagiio comercial seguida
de uma marca mais antiga constitufda por
uma tnica palavra é semelhante a essa marca
anterior na acepgiio do artigo 5., n.° 1, alinea
b), da directiva. No entanto, negou provi-
mento, por meio de despacho fundamen-
tado, ao recurso interposto do acérdio do
Tribunal de Primeira InstAncia Matratzen
Concord/IHMI'® que se referia a esta
questdo. O processo respeitava ao artigo 8.9,
ne° 1, alfnea b), do regulamento sobre a
marca comunitiria ', cujas disposi¢des sdo
essencialmente idénticas as do artigo 4.,
n.° 1, alinea b), da directiva

13 — Acérdio SABEL, 4 referido na nota 4, n.2 23.
14 — Acérdio Lloyd Schuhfabrik Meyer, J& referido na nota 12,
ne 27,

15 — V. processo de 23 de Outubro de 2002 (T-6/01, Colect.,
p- 11-4335), Estd actualmente pendente no Tribunal de Justica
um pedido de decisdo prejudicial apresentado pela Audiencia
Provincial, de Barcelona, referente a questio diversa,
suscitada em autos pendentes nesse tribunal que respeitam
s mesmas marcas (processo C-421/04, Matratzen Concord).

16 — Regulamento (CE) ne 40/94, de 20 de Dezembro de 1993,
sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1).

28, O Tribunal de Primeira Instancia, apli-
cando a jurisprudéncia resumida nos n.%* 20,
22 e 24 supra 7. teceu na sua decisdo as
seguintes consideragoes:

«[...] uma marca complexa sé pode ser
considerada semelhante a outra marca,
idéntica ou semelhante a uma das compo-
nentes da marca complexa, se essa compo-
nente constituir o elemento dominante na
impressio de conjunto produzida pela marca
complexa. £ o que acontece quando tal
componente ¢ susceptivel de, por si sé,
dominar a imagem da referida marca que o
ptblico pertinente retém na memoria, de tal
forma que todas as outras componentes sio
negligencidveis na impressio de conjunto
por ela produzida.

Importa precisar que esta interpretagio nio
equivale a ter em consideragio apenas uma
componente de uma marca complexa e a
comparé-la com outra marca. Pelo contrério,
essa comparagio deve ser levada a cabo
mediante o exame das marcas em causa,
cada uma delas considerada no seu conjunto.
Todavia, tal ndo exclui que a impressio de
conjunto produzida na memédria do publico
pertinente por uma marca complexa possa,
em determinadas circunstincias, ser domi-
nada por uma ou vdrias das suas compo-
nentes.

17 — V. n.°* 24 a 26 do acérdio.
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Quanto a apreciagdo do caricter dominante
de uma ou de varias componentes determi-
nadas de uma marca complexa, hi que ter
em conta, designadamente, as qualidades
intrinsecas de cada componente e compara-
-las com as das outras componentes. Além
disso, e a titulo acessério, pode ser tida em
conta a posigio relativa das diferentes
componentes na configuragio da marca
complexa» 8,

29. O Tribunal de Primeira Instincia reali-
zou, de seguida, uma apreciagio dos dife-
rentes elementos do sinal composto em
questio nesse processo (MATRATZEN
MARKT CONCORD), considerando, nome-
adamente, o grau de cardcter distintivo
possuido por cada elemento e o facto de
cada elemento possuir uma posi¢io domi-
nante ou marginal no interior do sinal
composto *°. Concluiu que a marca com-
posta era suficientemente semelhante 2
marca MATRATZEN de forma a existir um
risco de confusdo, uma vez que os produtos a
que se destinam as marcas eram em parte
idénticos e em parte muito semelhantes 2°

30. O titular da marca composta interpos
recurso para o Tribunal de Justica, invo-
cando, designadamente, que o Tribunal de
Primeira Instincia, ao interpretar o conceito

18 — N.* 33 a 35.
19 — N.* 38 a 43.
20 — N.°° 44 a 48.
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de semelhanca, nio satisfez o requisito
enunciado na jurisprudéncia do Tribunal de
Justica no sentido de que o risco de confusio
no espirito do ptblico deve ser apreciado
globalmente, atentos todos os factores rele-
vantes do caso em aprego.

31. Na sua decisdo que negou provimento ao
recurso, remetendo para a sua jurisprudéncia
anterior, o Tribunal de Justica concluiu que o
Tribunal de Primeira Instincia, ao decidir
que as marcas eram semelhantes, néo
cometeu um erro de direito na interpretacio
que fez do artigo 8., n° 1, alinea b) do
regulamento sobre a marca comunitaria 20
Tribunal de Justica concluiu, em especial:

«Com efeito, o Tribunal [de Primeira Ins-
tancia] precisou, com razio, no n.° 34 do
acérddo recorrido, que a apreciagio da
semelhanca entre duas marcas ndo consiste
em ter em consideracfio apenas uma com-
ponente de uma marca complexa e em
comparé-la com outra marca, sendo neces-
sério, pelo contrdrio, operar fal comparagio
mediante o exame das marcas em causa,
cada uma delas considerada no seu conjunto.
Decidiu também que isso néo impede que a
impressio de conjunto produzida na memé-
ria do ptblico pertinente por uma marca

21 — Despacho do Tribunal de Justica de 28 de Abril de 2004,
Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect,, p. 1-3657).
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complexa possa, em determinadas circun-
stancias, ser dominada por um ou vérios dos
seus componentes.

Além disso, [..] o Tribunal [de Primeira
Instincia], a fim de determinar se as duas
marcas sio semelhantes do ponto de vista do
pablico pertinente, consagrou uma parte
considerdvel do seu raciocinio a apreciacio
dos seus elementos distintivos e dominantes,
bem como do risco de confusiio no espirito
do ptiblico, risco que apreciou globalmente
ao ter em conta todos os factores pertinentes
do caso em aprego» 2

32. O Tribunal de Justi¢a negou, consequen-
temente, provimento ao recurso por ser
manifestamente infundado.

33. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de
Justica subscreveu uma abordagem seme-
lhante & da Priigetheorie, que consiste
essencialmente na comparagio da impresséio
de conjunto produzida pelas duas marcas em
conflito, quando uma delas seja componente
da outra. O que, a meu ver, é perfeitamente
compreensivel, uma vez que tal abordagem
pode ser entendida como a aplicacdo a um
determinado tipo de situagdes dos principios
contidos na jurisprudéncia anterior do Tri-
bunal de Justi¢a. Essa jurisprudéncia,
recorde-se, exige uma apreciagio global

22 — N 32¢33

baseada na impressdo de conjunto produzida
pelas marcas, atendendo, em especial, aos
seus elementos distintivos e dominantes 2. A
afirmagdo do Tribunal de Justica no despa-
cho Matratzen de que a impressio de
conjunto de uma marca composta pode, em
determinadas circunstincias, ser dominada
por uma ou vérias das suas componentes
reflecte essa exigéncia. A medida em que a
impressio de conjunto pode ser assim
dominada constitui matéria de facto a ser
apreciada pelo érgéo jurisdicional nacional.

34. O Tribunal de Primeira Instincia profe-
riu recentemente um acérdio noutro pro-
cesso que poderd ser considerado anélogo ao
presente. No processo Reemark/THMI?%, a
questio que se colocava era a de saber se a
marca nominativa alemd WEST era suscep-
tivel de ser confundida com a marca
comunitaria pedida WESTLIFE, destinada a
produtos e servigos idénticos ou semelhan-
tes. A Divisdo de Oposi¢io do IHMI?®
rejeitou o pedido de registo da marca mais
recente, essencialmente com o fundamento
de que as marcas eram semelhantes e
podiam ser confundidas. Essa decisio foi
anulada pela Segunda Camara de Recurso do
IHMI, que considerou que os sinais em

23 — Acérdio SABEL, j4 referido na nota 4, n.° 23,
24 — Processo de 4 de Maio de 2005 (1-22/04, Colect., p. 1-0000),

25 — Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos).
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conflito eram pouco semelhantes do ponto
de vista fonético e visual e tinham apenas
uma certa semelhanga conceptual, que as
diferencas entre elas eram suficientemente
significativas para que pudessem coexistir no
mercado e, portanto, que nio existia qual-
quer risco de confuséo.

35. No processo de recurso, o Tribunal de
Primeira Instincia considerou que as marcas
em conflito eram semelhantes, em certa
medida, no plano fonético e, em particular,
no plano conceptual e que a tnica diferenca
visual consistia no facto de que um sinal
continha um elemento suplementar acres-
centado ao primeiro. Este Tribunal afirmou
que a circunstincia de a marca WESTLIFE
ser constituida exclusivamente pela marca
anterior WEST, & qual foi acrescentada outra
palavra, «LIFE», constitufa um indfcio da
semelhanca entre as duas marcas. Concluiu
que a existéncia da marca anterior WEST era
susceptivel de ter criado uma associagio no
espirito do publico pertinente entre este
termo e os produtos comercializados pelo
seu titular, pelo que havia o risco de que
qualquer nova marca constituida por
«WEST» combinada com outra palavra fosse
entendida como uma variante da marca
anterior. Por conseguinte, o ptblico perti-
nente poderia pensar que a origem dos
produtos e servicos comercializados sob a
marca WESTLIFE era a mesma que a dos
produtos e servicos comercializados sob a
marca WEST ou, pelo menos, que existia
uma relacio econémica entre as sociedades
ou empresas que os comercializavam. Deci-
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diu, em conformidade, que existia um risco
de confusio entre as duas marcas >,

36. Importa recordar que o Tribunal de
Primeira Instincia, ao decidir de um recurso
de uma decisio de uma Chmara de Recurso
do IHMI, actua com base numa competéncia
jurisdicional distinta da do Tribunal de
Justica quando se pronuncia sobre um
pedido prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE. O Tribunal de Primeira
Instincia revé a aplicacdo a determinados
factos, pela Camara de Recurso, dos princi-
pios juridicos consagrados. Em contrapar-
tida, o Tribunal de Justica responde a uma
questdo de direito; o orgdo jurisdicional
nacional @ guo aplicard seguidamente os
principios enunciados pelo Tribunal de
Justica para a decisio da causa que lhe foi
submetida. Cabe ao 6rgdo jurisdicional
nacional apurar os factos. O contraste entre
o contexto jurisdicional em que actuam os
dois tribunais é orientado pelo facto de uma
decisio a titulo prejudicial proferida pelo
Tribunal de Justica dever revestir um alcance
absolutamente geral, para que possa ser
aplicada em toda a Comunidade; ¢, pois,
desejavel — ou até essencial — evitar
decisdes individualizadas, com uma grande
especificidade. Este ¢, talvez, especialmente o
caso no dominio das marcas, em que a
decisdo num determinado processo pode em
grande parte decorrer da sua matriz factual
especifica, que abrange o contexto linguis-
tico, o mercado relevante e os consumidores
e as normas e expectativas culturais,

26 — N.% 39, 40, 42 e 43
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37. No presente processo, ndo se poder4, no
meu entender, partir do pressuposto, pelo
facto de o Tribunal de Primeira Instancia ter
considerado que as marcas WESTLIFE e
WEST eram semelhantes e podiam ser
confundidas no contexto factual que lhe foi
submetido, de que as marcas THOMSON
LIFE e LIFE sdo necessariamente semelhan-
tes e podem ser confundidas no caso em
apre¢o, num contexto factual diverso. Con-
forme anteriormente referido, cabe ao érgio
jurisdicional de reenvio aplicar os principios
enunciados pelo Tribunal de Justica na sua
jurisprudéncia sobre a directiva em matéria
de marcas e determinar se, a luz dos factos
que lhe foram presentes, essas duas marcas
sdo semelhantes e podem ser confundidas.

38. Aquele 6rgdo jurisdicional deve, conse-
quentemente, determinar se as duas marcas
siio suficientemente semelhantes de forma a
existir um risco de confusio, tendo em conta
os diferentes factores identificados pelo
Tribunal de Justiga, nomeadamente o grau
de semelhanga dos produtos ou servigos, por
um lado, e das marcas, por outro, e o grau de
cardcter distintivo da marca anterior.

39. No que respeita, em especial, & questio
de saber se uma marca composta e um sinal
constitufdo por um elemento daquela sio
suficientemente semelhantes de forma a
existir um risco de confusfio, a apreciagio

do érgio jurisdicional nacional deve basear-
-se na impressio de conjunto produzida por
cada marca, atendendo, em especial, aos seus
elementos distintivos e dominantes, & natu-
reza do piiblico em causa, 4 categoria de
produtos ou servigos em causa e is condi-
¢bes em que sdo comercializados. No con-
texto do presente processo considerado & luz
destes principios, limitar-me-ei a observar
que a palavra ‘LIFE’ néo parece, A primeira
vista, ser especialmente dominante ou dis-
tintiva enquanto elemento da marca com-
posta em questiio, mas saliento que cabe ao
érgio jurisdicional nacional decidir sobre
essa questdo.

40. Por tltimo, mencionarei a preocupagio
referida pelo érgdo jurisdicional de reenvio
no presente processo no sentido de que se
poderd considerar injusto que um terceiro
possa usurpar um sinal anterior, acrescen-
tando-lhe uma denominacio comercial.
Parece-me manifesto que tais preocupagées
nio devem ser abordadas no 4mbito do
direito das marcas, mas no contexto das
legislagbes nacionais em matéria de concor-
réncia desleal. O sexto considerando da
directiva refere que esta «nio exclui a
aplicagio 4s marcas de disposicées do direito
dos Estados-Membros que ndo estejam
abrangidas pelo direito de marcas, tais como
disposicdes relativas & concorréncia desleal, &
responsabilidade civil ou & defesa dos con-
sumidores».
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Conclusio

41. Consequentemente, concluo propondo que a questio submetida pelo Oberlan-
desgericht, Diisseldorf, seja respondida do seguinte modo:

«Para determinar se um sinal nominativo ou um sinal nominativo/figurativo
composto que inclui uma denominagio comercial seguida de uma marca mais
antiga, que ¢ constituida por uma tinica palavra com ‘um cardcter distintivo normal’
e que, embora nido forme ou molde a impressdo de conjunto do sinal composto,
conserva uma posicio distintiva auténoma, é suficientemente semelhante a marca
anterior, de forma a existir um risco de confusio no espirito do publico na acepgio
do artigo 5., n.° 1, alinea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, o 6rgio jurisdicional nacional deve basear a sua apreciagdo na
impressio de conjunto produzida por cada uma das marcas, atendendo, em especial,
a0s seus elementos distintivos e dominantes, 2 natureza do ptblico em causa, a
categoria de produtos ou servigos em causa e as condigdes em que sao
comercializados.»
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