TORRES / IHMI — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)
ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Sexta Seccio)
18 de Dezembro de 2008 *

No processo T-287/06,

Miguel Torres, SA, com sede em Vilafranca del Penedés (Espanha), representada por
E. Armijo Chévarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castan Pérez-Gémez, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por O. Mondéjar Ortuiio e J. Garcia Murillo, na qualidade de
agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: espanhol.
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sendo a outra parte no processo perante a Cdmara de Recurso do Instituto de
Harmonizacdo no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), interveniente
perante o Tribunal de Primeira Instancia,

Bodegas Peialba Lopez SL, com sede em Aranda de Duero (Espanha), representada
por Calderén Chavero, T. Villate Consonni e M. Yaiiez Manglano, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Segunda Camara de Recurso do Instituto
de Harmoniza¢do no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 27 de Julho
de 2006 (processo R 597/2004-2), relativa a um processo de oposi¢do entre a Miguel
Torres, SA, e a Bodegas Penalba Lopez, SL,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Sexta Seccéo),

composto por: A. W. H. Meij (relator), presidente, D. Svéby e V. Vadapalas, juizes,

secretario: K. Andov4, administradora,

vista a peticio entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
11 de Outubro de 2006,

vista a resposta do Instituto apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 30 de Janeiro de 2007,
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vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 22 de Janeiro de 2007,

vista a modificagdo da composicdo das Sec¢des do Tribunal de Primeira Instancia,

vista a designacdo de outro juiz para completar a Seccdo na sequéncia de um
impedimento de um dos seus membros,

apds a audiéncia de 10 de Janeiro de 2008,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 1 de Junho de 1999, M. del Pilar Pérez Albéniz Iglesias apresentou um pedido de
marca comunitdria no Instituto de Harmonizacio no Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), ao abrigo do Regulamento (CE) n.” 40/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1),
conforme alterado.
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2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:

(Gl

3 Os produtos e servigos cujo registo foi pedido pertencem as classes 32, 33 e 39, na
acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos
Servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
correspondem, relativamente a cada uma destas classes, a seguinte descricao:

— classe 32: «Cervejas; dguas minerais e outras bebidas ndo-alcodlicas; xaropes e
outras preparagdes para bebidas»;

— classe 33: «Vinhos»;

— classe 39: «Servicos de entreposto, distribuicéo, transporte, depésito, embalagem e
empacotamento de mercadorias diversas».

4+ No decurso do processo no Instituto, o pedido de marca foi cedido a interveniente, a
Bodegas Perialba Lépez, SL. Esta limitou-o aos produtos da classe 33 e aos servicos da
classe 39.
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O pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.’ 72/00, de
11 de Setembro de 2000.

Em 11 de Dezembro de 2000, a recorrente, Miguel Torres, SA, deduziu oposicéo contra
o pedido de marca comunitdria, ao abrigo do disposto no artigo 8.°, n. 1, alinea b), do
Regulamento n.” 40/94.

A oposicdo baseava-se nos seguintes registos anteriores:

— registo comunitdrio n.’ 2783 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgio das cervejas)]:

TORRES

§ig

— registo comunitdrio n.’ 376681 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 27 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)]:
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— registo comunitdrio n.’ 376947 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 14 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)]:

— registo comunitério n.° 462267 da marca nominativa VINA LAS TORRES,
efectuado em 3 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas
(com excepgio das cervejas)];

— registo comunitério n.’ 466839 da marca nominativa GRAN TORRES, efectuado
em 1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)];

— registo comunitdrio n.’ 466896 da marca nominativa TORRES 10, efectuado em
12 de Fevereiro de 1997 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)];

— registo comunitério n.” 466912 da marca nominativa 5 TORRES, efectuado em
1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)];
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— registo espanhol n.” 2234398 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 20 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgao das cervejas)]:

TORRES

— registo espanhol n.” 18132 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
7 de Janeiro de 1911 para produtos da classe 33 (vinhos):

— registo espanhol n.” 35802 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
8 de Abril de 1920 para produtos da classe 33 [brandies, aguardentes e licores (com
excepc¢ido dos vinhos)]:

II - 3827



ACORDAO DE 18. 12. 2008 — PROCESSO T-287/06

— registo espanhol n.” 149441 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
13 de Outubro de 1947 para produtos das classes 30, 32 e 33 (vinhos, prova de
vinhos, mostos, cervejas e vinagres):

— registo espanhol n.” 1677345 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 5 de Outubro de 1992 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepcdo das cervejas) e designadamente brandy):

— registo espanhol n.” 1751690 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 20 de Julho de 1993 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepcdo das cervejas) e designadamente brandy):
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registo espanhol n.” 1677346 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 3 de Margo de 1995 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepcdo das cervejas) e designadamente brandy):

registo espanhol n.” 1718386 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 5 de Abril de 1994 para produtos da classe 33 (brandy):

registo espanhol n.” 1787982 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 3 de Abril de 1996 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com excepgao
das cervejas)]:

TORRES.

Las Murallas

a0 a0
™
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— registo espanhol n.” 397808 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
11 de Maio de 1963 para produtos das classes 1, 30, 32 e 33 (vinhos espumantes,
prova de vinhos, vinhos, mostos, Cervejas, vinagres e tartaro para o tratamento dos

vinhos):

— registo espanhol n.” 400056 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
17 de Janeiro de 1963 para produtos da classe 33 (todo o tipo de vinhos, excepto
vinhos brancos de mesa, extra secos, com caracteristicas andlogas as do Rhin):

— registo espanhol n.” 529931 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
2 de Setembro de 1968:
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registo espanhol n.” 592542 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
21 de Setembro de 1971 para produtos da classe 33 (vinhos):

registo espanhol n.” 592543 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
8 de Janeiro de 1972 para produtos da classe 33 (vinhos):

registo espanhol n.” 1119998 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 20 de Junho de 1986 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgdo das cervejas)]:
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— registo espanhol n.’ 1119999 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 5 de Fevereiro de 1987 para produtos da classe 33 (vinhos):

— registo espanhol n.” 1172809 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 5 de Janeiro de 1989 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepgao das cervejas)]:

— registo espanhol n.’ 1938607 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 5 de Margo de 1996 para produtos da classe 33 [bebidas alcodlicas (com
excepcdo das cervejas) e designadamente brandy):
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— registo espanhol n.” 715533 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
11 de Novembro de 1976 para produtos da classe 33 (bebidas espirituosas, licores):

— registo no Reino Unido B 857391 da marca figurativa representada a seguir,
efectuado em 3 de Dezembro de 1963 para produtos da classe 33 (vinhos):

— registo irlandés B 87182 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
17 de Julho de 1974 para produtos da classe 33 (vinhos):

TORRES

i53
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— registo sueco n.’ 238430 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
31 de Julho de 1992 para produtos da classe 33 (todos os produtos, designadamente
vinhos, vinhos espumantes, brandy e licores):

MIGUEL TORRES

— registo finlandés n.’ 33633 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em
22 de Agosto de 1977 para produtos da classe 33 (vinhos, dlcool e licores):

TORRES

A5%

— registo no Reino Unido n.° 113347 da marca figurativa representada a seguir,
efectuado em 17 de Outubro de 1995:

MIGUEL TORRES

L]

— registo dinamarqués n.’ 1373 da marca figurativa representada a seguir, efectuado
em 11 de Abril de 1964:

TORRES

B3R
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A oposicgio baseava-se em todos os produtos abrangidos pelos direitos anteriores e era
dirigida unicamente contra os produtos «vinhos» da classe 33 e abrangidos pela marca
requerida.

Por decisdo de 18 de Maio de 2004 e com base numa comparacio efectuada entre a
marca requerida e a marca figurativa comunitaria anterior TORRES n.” 2783 (a seguir
«marca anterior»), a Divisdo de Oposicdo deferiu a oposic¢do, considerando que existia
um risco de confusio entre as marcas em conflito devido a identidade dos produtos
designados por estas marcas, a certas semelhancas visuais (representacdo de uma torre
e a palavra «torres») e fonéticas (as silabas «to» e «rre») e a notoriedade da marca
anterior.

Em 16 de Julho de 2004, a interveniente interpds recurso da decisdo da Divisio de
Oposicao.

Por decisio de 27 de Julho de 2006 (a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda Camara
de Recurso do Instituto anulou a decisio da Divisdo de Oposic¢do, com fundamento em
que o requisito da semelhanca entre as marcas em conflito nio estava preenchido e que,
portanto, ndo havia risco de confusio entre estas.

A este respeito, a Camara de Recurso considerou designadamente que o facto de a
palavra «torre» estar colocada no inicio da marca requerida ndo confere a mesma um
caracter dominante em relacdo aos outros elementos da referida marca. Com efeito, o
cardcter distintivo da marca requerida resulta da unidade légica e conceptual formada
pela combinacédo dos dois termos, «torre» e «albéniz», e este tltimo singulariza a torre,
possuindo, assim, um cardcter dominante na referida marca (n.” 28 e 29 da decisdo
impugnada). A Camara de Recurso considerou igualmente que, embora a notoriedade
de uma marca anterior fortaleca o caracter distintivo desta, ndo reforca, em todas as
circunsténcias, o elemento idéntico ou semelhante de uma marca complexa de modo a
que este componente se torne dominante na impressdo geral produzida pela referida
marca, quando este elemento forma com os outros componentes uma unidade 1dgica e
conceptual indissocidvel, perfeitamente diferencidvel e ndo associavel a marca anterior
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que goza de notoriedade (n.” 30 da decisio impugnada). Em seguida, a Camara de
Recurso considerou que as marcas em conflito produziam uma impressio global
diferente, que a coincidéncia do elemento «torre» no plano fonético era compensada
pelo elemento «albéniz» e que, no plano conceptual, a percepc¢do do puiblico relevante
variard em funcéo do facto de conhecer ou nido o termo «torre». Com efeito, para os que
compreendam o significado deste termo, existe uma diferenca conceptual, ao passo que
para os que ndo véem nenhum sentido no termo «torre» a semelhanca conceptual é
pouco pertinente (n.”* 35 a 37 da decisdo impugnada).

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;
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— condenar a recorrente nas despesas.

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— nhegar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questao de direito

Argumentos das partes

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento tnico, relativo a violagao
do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.’ 40/94.

A recorrente alega que a Camara de Recurso cometeu trés erros na aplicacdo das regras
elaboradas pela jurisprudéncia no que diz respeito a interpretacdo desta disposi¢ao. Em
primeiro lugar, ndo teve em conta a notoriedade das marcas anteriores quando da
determinacdo do elemento dominante da marca requerida e do exame do risco de
confusdo. Em segundo lugar, ndo procedeu a este exame com base na percepgio do
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publico relevante (o consumidor médio da Unido Europeia), mas unicamente com base
na percep¢do de um grupo minoritario de consumidores (os consumidores espanhdis,
italianos e portugueses). Em terceiro lugar, nio teve em conta o facto de que as marcas
da recorrente constituiam uma «familia de marcas» ou uma «série de marcas».

Este fundamento assenta em quatro premissas. Em primeiro lugar, a notoriedade do
sinal TORRES em toda a Unido reforca o cardcter distintivo do elemento comum aos
sinais em conflito que se torna dominante. Em segundo lugar, em relagdo aos seus
elementos distintivos e dominantes, os sinais em conflito apresentam parecencas e
semelhancas fonéticas e visuais. Em terceiro lugar, a notoriedade do sinal TORRES,
acrescendo a identidade dos produtos, reforca o ius prohibendi das marcas anteriores
na apreciacdo do risco de confusdo. Em quarto lugar, o risco de confusdo aumenta em
resultado da existéncia de uma «familia de marcas» que contém o elemento nominativo
«torres» e o elemento grifico de uma ou vdrias torres.

Em relagdo a primeira premissa, em primeiro lugar, a recorrente alega que, dada a
notoriedade e a implantacdo do sinal TORRES em toda a Unido, o elemento «torre» da
marca requerida é percebido pelo consumidor relevante como o elemento dominante
na impressdo geral produzida pela referida marca.

Referindo-se a jurisprudéncia e a doutrina espanholas, a recorrente pretende que, do
mesmo modo que a notoriedade de uma marca anterior reforca a sua proteccéo e o seu
caracter distintivo, reforca igualmente o cardcter distintivo do elemento idéntico ou
semelhante de uma marca requerida que é uma marca composta.
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Em segundo lugar, a recorrente entende que a afirmagido da Camara de Recurso,
segundo a qual a marca requerida constitui uma unidade légica e conceptual indivisivel,
é pertinente apenas em Espanha, Portugal e Itdlia, lugares em que o significado das
marcas em conflito é compreendido ou pode sé-lo. Nos outros paises em que as marcas
TORRES estdo igualmente registadas, as palavras «torre» e «albéniz» néo tém qualquer
significado especifico e, portanto, dificilmente se pode considerar que formam uma
unidade légica e conceptual prépria.

A este proposito, a recorrente sublinha que a posi¢io da Camara de Recurso, no que diz
respeito a unidade légica e conceptual da marca requerida, estd em contradigdo com a
posi¢do adoptada pela mesma no n.” 29 da decisdao impugnada, no qual se afirmou ser o
termo «albéniz» que singulariza a torre que designa e que desempenha, por
conseguinte, um papel dominante e distintivo na marca requerida. Com efeito, a
grande maioria dos consumidores relevantes ndo compreende o significado deste
termo nem o associa ao musico espanhol Albéniz.

Em terceiro lugar, a recorrente alega que o argumento segundo o qual a marca anterior
nio é idéntica ao elemento «torre» em razao da inexisténcia da letra «s» neste tltimo é
um argumento pouco credivel, na medida em que a letra «s» indica o plural, mas nio
modifica de nenhum modo o sentido do substantivo.

Por dltimo, considera que, embora a posi¢do de um dos componentes de uma marca
complexa ndo seja um critério decisivo para determinar o elemento dominante, a
colocacio desempenha em todo o caso um papel na apreciacio feita pelos
consumidores que conhecem a palavra «torres» ou para os quais esta é familiar.
Estes consumidores tendem a abreviar a marca requerida e a prestar essencialmente
atencdo a palavra «torre». Com efeito, a notoriedade das marcas anteriores TORRES e a
colocacio da palavra «torre» no inicio da marca requerida levam o consumidor
relevante a prestar particularmente atencéo a esta palavra («torre»).
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Quanto a segunda premissa, a recorrente efectua uma comparacio efectiva dos sinais
em conflito baseando-se, por motivos de economia processual, nos comparados pela
Divisdo de Oposicédo e pela Camara de Recurso nas respectivas decisdes; a recorrente
deduz dai que os sinais em conflito apresentam semelhancas fonéticas e parecencas
visuais, sem, contudo, comportar diferencas conceptuais susceptiveis de as neutralizar.

No plano visual, a recorrente alega que, em resultado da natureza especifica do vinho, a
impresséo global das marcas deste produto é essencialmente determinada pelos seus
elementos nominativos, passando os elementos figurativos para segundo plano.
Consequentemente, a semelhanca entre as marcas em conflito, que decorre do
elemento nominativo comum «torre(s)», ndo é neutralizada pelo elemento grafico (a
representacdo de uma torre) contido na marca requerida. Em relacdo a este tltimo
ponto, a recorrente baseia-se na jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia para
concluir que a quase totalidade dos rétulos de bebidas da classe 33 presentes no
mercado comportam elementos decorativos que sdo dificeis de lembrar quando se pede
o produto.

Em seguida, alega que a representacido de uma torre, na marca requerida, figura em
todas as marcas anteriores da recorrente, entre as quais algumas comportam, como a
marca requerida, a representacdo de uma tnica torre. Além disso, a recorrente recorda
que o proprio elemento figurativo reforca o elemento nominativo comum «torre(s)»
através da representacdo da imagem de uma torre.

No plano fonético, a recorrente observa que a marca requerida contém a quase
totalidade da marca anterior, com a Unica diferenca da letra final «s». Sustenta que a
coincidéncia das silabas «to» e «rre(s)», acentuada pela sua colocagio no inicio das duas
marcas em conflito, confere-lhes um poder de atrac¢éo mais forte do que as silabas «al»,
«bé» e «niz». Além disso, as silabas «to» e «rre(s)» sdo aquelas cuja pronuncia é mais
dificil para o consumidor relevante, em razio do «r» duplo, e, portanto, sdo as que
razoavelmente captardo mais a sua atencdo.
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No que diz respeito a diferenca conceptual, a recorrente alega que esta ndo neutraliza as
semelhancas fonéticas e, em menor medida, visuais que existem entre as marcas em
conflito. Na medida em que a maioria dos consumidores relevantes (os consumidores
austriacos, alemaes, neerlandeses, ingleses, belgas, dinamarqueses, franceses, etc.) ndo
conhecem o significado da palavra «torre» ou do seu plural «torres», a comparagio
conceptual dos sinais é pouco importante. A inica evocacdo conceptual possivel dos
sinais em conflito nestes territérios é, precisamente, a da marca anterior, e isso em razdo
da sua implantacédo, da sua notoriedade e da sua presenca nos territérios relevantes e
porque se trata do termo que indica a origem comercial dos produtos correspondentes.

A este respeito, a recorrente acrescenta que, embora seja verdade que, para os
consumidores espanhdis, italianos e portugueses, o elemento conceptual constitui um
factor pertinente na comparacio das marcas em conflito, a percepcdo conceptual deste
grupo de consumidores, seja ela qual for, ndo tem qualquer influéncia na apreciagéo da
percepcdo das marcas pela maioria dos consumidores. Referindo-se a jurisprudéncia do
Tribunal de Primeira Instincia, alega que, em principio, a existéncia de um risco de
confusdo numa parte da Comunidade Europeia ¢ suficiente para que o artigo 8.%, n.’ 1,
alinea b), do Regulamento n.’ 40/94 se possa aplicar.

Por ultimo, a recorrente refere-se a jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instancia
para sustentar que, no caso de um dos dois Gnicos termos que constituem uma marca
nominativa ser idéntico, no plano visual e no plano fonético, ao termo dnico que
constitui uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos, considerados em
conjunto ou isoladamente, ndo terem, no plano conceptual, qualquer significado para o
publico em causa, as marcas em questdo, consideradas cada uma no seu conjunto, sdo
normalmente consideradas semelhantes na acepg¢éo do artigo 8.°, n. 1, alinea b), do
Regulamento n.” 40/94.

Quanto a apreciagio global do risco de confuséo, por um lado, a recorrente entende que
o reconhecimento da notoriedade do sinal TORRES em toda a Unido implica uma
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maior proteccdo e um caracter distintivo mais forte das marcas TORRES, um risco de
confusdo maior e um maior rigor na comparagio da marca anterior com a marca
requerida.

Por outro lado, a identidade existente entre os produtos designados pelas marcas em
conflito refor¢a o julgamento de semelhanca e de parecenca entre os sinais em conflito,
dado que estas marcas estdo presentes no mesmo sector de producdo, de
comercializacdo e de consumo.

Por outro lado, a recorrente alega que néo é possivel afirmar, como o faz a Camara de
Recurso, que o consumidor de vinho é um consumidor especializado que pode
distinguir sem problemas as marcas, porquanto o vinho é um produto consumido por
pessoas oriundas de todas as camadas sociais e de diferentes niveis culturais. Existem
consumidores especializados, mas outros compram um vinho porque a marca lhes é
familiar.

Do mesmo modo, a Camara de Recurso ndo pode negar todo o efeito as decisdes dos
6rgdos jurisdicionais espanhdis em processos semelhantes ao do caso em apreco.

Por ultimo, a recorrente sustenta que o risco de confusdo que existe entre a marca
requerida e as marcas notorias da recorrente foi reconhecido a nivel comunitério, num
caso andlogo, em que se colocava a questdo da possibilidade de coexisténcia das marcas
TORRES e da denominagéo de origem constituida pela expressdo «torres vedras».
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Além disso, e independentemente do resultado da comparacéo entre a marca requerida
e as marcas anteriores, a recorrente alega que a existéncia de uma «familia de marcas»
ou de uma «série de marcas» contendo o elemento nominativo «torres» e a
representacdo de uma ou vérias torres aumenta o risco de confusdo entre as marcas
em conflito.

Com efeito, estas marcas sdo todas construidas a partir de dois elementos comuns: a
palavra «torres» e a representacdo de uma ou vérias torres; algumas compreendem
igualmente um elemento adicional a fim de identificar o produto concreto em causa. A
recorrente salienta, assim, o facto de o elemento «torre» e a representacio de uma torre
na marca requerida induzirem naturalmente o consumidor a considerar que esta marca
pertence a familia das marcas da recorrente.

Referindo-se ao acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 23 de Fevereiro de 2006,
Il Ponte Finanziaria/I[HMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03,
Colect., p. 11-445), a recorrente considera que provou as duas condi¢des requeridas para
o reconhecimento da incidéncia da existéncia de uma familia de marcas no risco de
confusdo, a saber, por um lado, o uso e a presenca no mercado de todas as marcas
pertencentes a familia e nas quais se baseia a oposicao e, por outro, a presenga, na marca
requerida, do elemento fundamental que identifica a familia de marcas.

O Instituto e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instdncia

Nos termos do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, havendo oposi¢io
do titular de uma marca anterior, é recusado o registo a marca pedida 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 onde a marca anterior estd protegida.

Segundo jurisprudéncia assente, constitui risco de confuséo o risco de que o publico
relevante possa crer que os produtos ou os servicos designados pelas marcas em
conflito provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas
economicamente. O risco de confusdo deve ser apreciado globalmente, consoante a
percepcdo que o publico relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos servicos em
causa, atentos todos os factores relevantes do caso [acérddos do Tribunal de Justica de
22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p.1-3819,n.° 17, e 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.”” 30 e 31].

Esta apreciacdo global leva em conta, nomeadamente, o conhecimento da marca no
mercado e o grau de semelhanca das marcas e dos produtos ou servigos designados.
Neste aspecto, a marca implica uma certa interdependéncia entre os factores tomados
em conta, pelo que um reduzido grau de semelhancga entre os produtos ou servigos
designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhanca entre as marcas,
e inversamente (ac6rddos do Tribunal de Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon,
C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 19).

Além disso, a percepcio das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou
servicos em causa desempenha um papel determinante na apreciacdo global do risco de
confusdo. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo
e ndo procede a uma analise das suas diferentes particularidades (acérddo Lloyd
Schuhfabrik Meyer, jé referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciagdo global, supoe-se
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que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente
informado e seja razoavelmente atento e avisado. Hd igualmente que tomar em
consideracido o facto de o nivel de atencdo do consumidor médio ser susceptivel de
variar em funcdo da categoria de produtos ou servicos em causa (acérddo Lloyd
Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 26).

No caso em apreco, o publico relevante é composto pelos consumidores médios dos
Estados-Membros em que o sinal anterior beneficia de uma proteccio.

A identidade dos produtos em causa nio é contestada pelas partes.

Resulta da jurisprudéncia que a apreciacdo global do risco de confusio deve, no que
respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na
impressdo geral por estas produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos
distintivos e dominantes [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 11 de Julho
de 2006, Torres/IHMI — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, ndo publicado na
Colecténea, n.’ 45 e jurisprudéncia referida].

E, além disso, jurisprudéncia assente que uma marca complexa e uma outra marca que é
idéntica ou que apresenta uma semelhanca com um dos componentes da marca
complexa sé podem ser consideradas semelhantes se esse componente constituir o
elemento dominante na impressio geral suscitada pela marca complexa. E o que
acontece quando tal componente é susceptivel de, por si s6, dominar a imagem da
referida marca que o publico relevante retém na memoria, de tal forma que todos os
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outros componentes da marca sdo negligencidveis na impresséo geral por ela suscitada
(v. acérdao Torre Muga, ja referido, n.” 46 e jurisprudéncia referida).

No entanto, ndo se deve ter em consideragio apenas um componente de uma marca
complexa e compard-lo com outra marca. Pelo contrdrio, essa comparacgio deve ser
levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no
seu conjunto (v. acérdao Torre Muga, ja referido, n.’ 47 e jurisprudéncia referida).

No caso em apreco, a marca anterior é constituida pela palavra «torres», escrita em
letras maidsculas e situada em cima de um brasdo no qual estdo representadas trés
torres, ao passo que a marca requerida é formada pela representacdo de uma torre em
baixo da qual figura a expressdo «torre albéniz», escrita em itdlico e com um tipo de
letra especial.

Para efeitos de comparacio dos sinais controvertidos, a recorrente apresentou diversos
argumentos visando fazer reconhecer que a palavra «torre» constitui o elemento
dominante da marca requerida. Atendendo a incidéncia desta questdo na apreciacio da
semelhanca dos sinais, importa examinar estes argumentos antes de proceder a
comparacio dos sinais em conflito.

— Quanto ao caracter dominante do elemento «torre» na marca requerida

Relativamente a incidéncia que o reconhecimento da notoriedade do sinal TORRES
poderia ter na averiguacdo do elemento dominante da marca requerida e,
consequentemente, na semelhanca das marcas em conflito, importa considerar que a
notoriedade de uma marca anterior pode, consoante os casos, reforcar o caricter
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distintivo do elemento idéntico ou semelhante de uma marca complexa, de modo que
este se torne no seu elemento dominante.

No entanto, tal ndo ocorre no caso em apreco.

Em primeiro lugar, quanto a alegagdo da recorrente segundo a qual a notoriedade das
marcas anteriores TORRES em toda a Unido e a colocagéo da palavra «torre» no inicio
da marca requerida levam o consumidor relevante a prestar particularmente atencio a
esta palavra e a negligenciar outros elementos que formam a marca requerida, cumpre
assinalar que, embora, para apreciar o cardcter dominante de um ou de vdrios
elementos de uma marca complexa, possa ser tida em conta, a titulo acessoério, a posicdo
relativa dos diferentes componentes na configuracdo dessa marca complexa [acérddo
do Tribunal de Primeira Instincia de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/
/THMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. 11-4335, n.” 35], esta
posicio relativa ndo confere, em todas as circunstincias, um caracter dominante a um
elemento de uma marca tornando negligencidveis, na impressdo geral, os outros
componentes dessa marca (acérdio Torre Muga, ji referido, n.° 50).

No caso em apreco, hd que considerar que o facto de o termo «torre» se situar na
primeira posicdo na marca requerida nio torna o termo «albéniz», situado na segunda
posicdo, negligencidvel na impressdo geral produzida pela referida marca, designada-
mente nos planos fonético e conceptual. Pelo contrério, o cardcter distintivo da marca
requerida resulta, de forma determinante, da combinacdo dos termos «torre» e
«albéniz», que formam, em conjunto, uma unidade légica e conceptual prépria.
Portanto, mesmo que a marca anterior gozasse de notoriedade, ndo é possivel negar a
existéncia dos outros elementos que formam a marca requerida.
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Com efeito, cumpre constatar que nada permite considerar que o consumidor médio
normalmente informado e razoavelmente atento e avisado negligenciard sistematica-
mente a segunda parte do elemento nominativo de uma marca ao ponto de apenas
memorizar a primeira parte, como alegou a recorrente.

Tal ocorre particularmente no sector das bebidas alcodlicas, em que os consumidores
estdo habituados a que os produtos sejam frequentemente designados por marcas que
compreendem diversos elementos nominativos (acérddo Torre Muga, ji referido,
n.” 52 e 53).

No caso em apreco, importa salientar que o sinal anterior notério TORRES néo é
idéntico ao elemento «torre» da marca requerida, pelo facto de este ndo terminar com a
letra «s». Em seguida, hd que ter em conta, por um lado, que o elemento nominativo
«torre» da marca requerida é objecto de uso corrente para designar os produtos em
causa e, por outro, que esta palavra é combinada com o elemento «albéniz» de tal modo
que forma com este uma unidade logica e conceptual determinante quanto a
capacidade da marca requerida para distinguir os produtos que designa. Estas
circunstincias ndo permitem considerar que a palavra «torre» torna os outros
componentes da marca complexa negligencidveis na impressdo geral produzida por
esta, ainda que este elemento apresente um certo grau de semelhanga com o sinal
fortemente distintivo TORRES (v., neste sentido, acérddo Torre Muga, ja referido,
n.’ 57).

Em seguida, quanto a pretensa contradicdo entre, por um lado, a afirmagéo da Camara
de Recurso de que a expressao contida na marca requerida forma uma unidade légica e
conceptual prépria e, por outro, a declaracdo de que o termo «albéniz» ocupa uma
posicdo dominante e distintiva na marca requerida, hd que considerar que o publico
relevante apreenderd a marca requerida como uma unidade sintéxica, independente-
mente da compreensdo desse sintagma. Para a parte desse publico, mais particular-
mente espanhol, portugués ou italiano, que compreende o significado destes termos ou
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expressdes, é provavel que o termo «torre» seja menos significativo e que a segunda
parte da marca requerida, que introduz uma especificidade e evoca um lugar ou uma
pessoa, seja mais dominante.

Em face do exposto, hi que considerar, para efeitos de comparacido dos sinais
controvertidos, que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro de direito ao nio ter
assinalado que o termo «torre» era o elemento dominante na impressio produzida pela
marca requerida.

— Quanto a semelhanca visual

Do ponto de vista visual, embora a comparacio entre os sinais em conflito revele uma
coincidéncia entre as cinco primeiras letras do elemento Gnico do sinal TORRES e o
elemento «torre» da marca requerida, a Camara de Recurso concluiu, correctamente,
que os sinais controvertidos produziam, cada um, uma impressdo visual global
diferente.

Com efeito, antes de mais, importa observar que o elemento «torre» da marca
requerida ndo é idéntico ao sinal TORRES, dado que este tltimo termina com a letra «s»
que indica o plural.

Em seguida, enquanto a marca anterior é constituida pela palavra «torres», escrita em
letras maidsculas e situada em cima de um brasdo no qual estdo representadas trés
torres, a marca requerida é formada pela representacio de uma torre em baixo da qual
figura a expressdo «torre albéniz», escrita em itdlico e com um tipo de letra especial.
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Embora possa considerar-se, como alegou a recorrente, que, na marca requerida, o
elemento figurativo reveste um caricter subsididrio em relacdo ao elemento
nominativo, que é bastante mais susceptivel de diferenciar os produtos designados e
de captar a atenc¢do do consumidor, importa reter que o elemento nominativo «torre
albéniz» da marca requerida é, por si s6, em qualquer caso, suficientemente distinto do
sinal TORRES para que, no plano visual, as diferencas prevalecam sobre os aspectos
semelhantes na percepcdo do consumidor. Esta conclusdo nédo é alterada pelo facto,
invocado pela recorrente, de que a atencéo do ptblico se concentrara pelo menos com a
mesma intensidade na primeira parte do elemento nominativo da marca requerida que
na segunda parte deste.

— Quanto a semelhanca fonética

No plano fonético, cumpre observar que o sinal anterior consiste numa palavra tnica,
composta por duas silabas «to» e «rres», ao passo que a marca requerida conta duas
palavras que representam um total de cinco silabas, a saber, «to», «rre», «al», «bé» e
«niz». Nestas condic¢des, a circunstincia de que a marca requerida contenha a quase
totalidade da marca anterior, excepto a letra final «s», ndo pode prevalecer sobre as
diferencas fonéticas entre os sinais considerados cada um no seu conjunto. Portanto, ha
que considerar que a Camara de Recurso entendeu, com razdo, que os sinais
controvertidos eram claramente diferentes no plano fonético.

Esta apreciacdo ndo é susceptivel de ser invalidada pelos outros argumentos da
recorrente relativos a este aspecto.

Mesmo que ndo se possa negar a existéncia de uma parte claramente semelhante nas
duas marcas em conflito, ndo deixa de ser verdade que esta circunstincia é neutralizada
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por diferencas fonéticas manifestas entre os dois sinais, seja no plano do nimero de
silabas pronunciadas, seja no que diz respeito a presenca do termo «albéniz».

A este respeito, hd que rejeitar o argumento da recorrente segundo o qual a
coincidéncia das silabas «to» e «rre(s)», pretensamente acentuada pela sua colocagéo
no inicio das duas marcas em conflito, lhes confere um poder de atrac¢do mais forte, o
que ¢ ainda reforcado pelo facto de as silabas «to» e «rre(s)» serem mais dificeis de
pronunciar do que o outro termo que compde a marca requerida. Como se salientou no
n.’ 55 supra, os termos «torre» e «albéniz» formam uma unidade légica e conceptual
propria. Ora, néo foi apresentado nenhum elemento susceptivel de levar a conclusio de
que esta unidade pode ser significativamente enfraquecida ao ser pronunciada. Acresce
que a recorrente ndo demonstrou de nenhum modo o argumento segundo o qual as
silabas «to» e «rre(s)» sdo as mais dificeis de serem pronunciadas, para o consumidor
relevante, em razédo do «r» duplo. A este respeito, cumpre concluir que, na maioria dos
territorios relevantes, as palavras que compreendem um duplo «r» existem e, portanto,
que nao estd demonstrada qualquer dificuldade de pronidncia deste fonema. Além
disso, importa observar que a pronuncia da silaba «bé», na palavra «albéniz», é
claramente acentuada e ndo poderia passar desapercebida no conjunto fonético
produzido pela prontncia da marca requerida. O mesmo é valido para a dltima silaba
«Nniz».

— Quanto a semelhanca conceptual

Em relagdo a semelhancga conceptual, cumpre distinguir a impressdo produzida pelos
sinais controvertidos nos paises em que os consumidores conhecem o significado da
palavra «torre», a saber, Espanha, Itdlia e Portugal, e a impressdo produzida nos outros
paises.
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Quanto aos paises nos quais os consumidores conhecem o significado da palavra
«torre», a Camara de Recurso ndo cometeu um erro ao considerar que as ideias
sugeridas pelo termo «torres» e a expressdo «torre albéniz» eram diferentes. Enquanto
a palavra «torres» evoca, pelo menos para o ptblico espanhol, a ideia de torres, no
plural, a segunda palavra da marca requerida é associada ao célebre musico espanhol.
Ainda que exista um certo grau de semelhanca, a utilizacdo frequente do termo «torre»
para designar os produtos em causa em Espanha, em Itdlia e em Portugal conduzird,
todavia, os consumidores destes paises a ndo ignorar o elemento «albéniz» contido na
marca requerida e, portanto, a apreender melhor a diferenca conceptual entre os sinais
controvertidos.

Ao invés, nos paises em que o significado da palavra «torre» nao é conhecida, a
semelhanca conceptual apresenta uma pertinéncia limitada, como assinalam a
recorrente e o Instituto.

A este respeito, a recorrente alega que a maioria dos consumidores europeus nio
compreende o significado da palavra «torre» e que ndo se pode considerar, com base na
percep¢io de uma minoria do publico destinatirio, que os sinais em conflito
apresentam diferencas conceptuais. No entanto, hd que observar que o facto de a
comparacio dos sinais controvertidos no plano conceptual apresentar uma pertinéncia
limitada na maioria dos paises da Uniéo ndo obsta a que, nos paises em que o significado
desta palavra é conhecido do publico, as diferengas conceptuais entre os sinais em causa
sejam tidas em consideracdo.

Atendendo as consideragdes precedentes, ha que considerar que a Camara de Recurso
concluiu correctamente que as diferencas entre os sinais controvertidos se situavam
predominantemente nos planos visual e fonético em relacdo a totalidade dos
consumidores em causa, e no plano conceptual quanto aos ptblicos espanhol, italiano
e portugués. Com efeito, resulta da comparagdo entre os sinais controvertidos que estes
produzem uma impressio global diferente. A uUnica coincidéncia entre as cinco
primeiras letras do sinal anterior e o elemento «torre» contido na marca requerida ndo
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altera a conclusdo de que, na impressdo geral, as diferencas entre os sinais prevalecem
sobre os fracos elementos de semelhanca.

— Quanto a apreciacdo global do risco de confuséo

Tendo em conta as diferencas entre os sinais em conflito, a Camara de Recurso
considerou, correctamente, que nao existia risco de confusdo entre estes, ndo obstante a
identidade dos produtos em causa. Com efeito, no &mbito de uma apreciagéo global das
marcas em causa, as diferencas visual, fonética e, eventualmente, conceptual dos sinais
em conflito sdo suficientes para impedir, apesar da identidade dos produtos visados e do
facto de pertencerem ao mesmo sector de producio e de comercializacdo, que as
semelhancas entre os sinais em conflito gerem um risco de confusdo no espirito do
consumidor médio (v., neste sentido, acérdio Torre Muga, ja referido, n.” 71 e
jurisprudéncia referida).

Quanto a notoriedade do sinal TORRES em todos os territérios relevantes, deve
considerar-se que esta ndo é susceptivel de por em causa esta conclusdo. Embora
segundo jurisprudéncia constante o risco de confuséo seja tanto mais elevado quanto o
cardcter distintivo da marca anterior é importante, importa sublinhar que um risco de
confusdo pressupde uma identidade ou semelhanca entre os sinais. Assim, a
notoriedade de uma marca é um elemento que, longe de originar, em si mesmo, um
risco de confusio, deve ser tomado em consideracdo para apreciar se a semelhanca
entre os sinais ou entre os produtos e servigos € suficiente para dar lugar a um risco de
confusdo (v. acérdido Torre Muga, jé referido, n.” 72 e jurisprudéncia referida).
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No caso em apreco, ainda que a Camara de Recurso tenha reconhecido a notoriedade
do sinal TORRES em Espanha, ou mesmo nos outros Estados-Membros em que este
goza de protecgdo, a comparagio entre os sinais controvertidos revelou, porém, que a
impressdo global produzida pela marca requerida diferia em larga medida da produzida
pela marca anterior. Nestas circunstancias, o cardcter distintivo elevado do sinal
anterior resultante do conhecimento que tem do mesmo o publico no mercado nio
pode, por si s6, invalidar a conclusdo de que nio existe risco de confusio.

Esta concluséo também nio é posta em causa pelo argumento da recorrente que faz
referéncia a denominacgéo de origem que contém a expresséo «torres vedras» e segundo
o qual o legislador comunitirio reconheceu mais concretamente que uma
denominagdo composta pelos termos «torres» e «vedras» poderia ser confundida
com as marcas TORRES, apesar da existéncia da segunda palavra, «vedras», e por esse
motivo introduziu o artigo 23.°-B no Regulamento (CEE) n.” 3201/90 da Comissao, de
16 de Outubro de 1990, que contém normas de execucdo relativas a designagéo e a
apresentacdo dos vinhos e dos mostos (JO L 309, p. 1), a fim de evitar essa possibilidade.
A este respeito, hd que constatar que a regulamentacéo a que a recorrente faz referéncia
diz respeito as disposicdes relativas aos vinhos de qualidade produzidos numa regiéo
determinada (v.q.p.r.d.) e as que prevéem a designacéo e a apresentagdo dos vinhos,
mais particularmente a rotulagem. Ora, se é verdade que o legislador comunitario
reconheceu um possivel risco de confusdo com certas marcas notérias quando apareca
um novo vinho de qualidade da categoria v.q.p.r.d e precisou, consequentemente, o
modo pelo qual deve ser indicado o nome da regido determinada na rotulagem, isso ndo
impede que a recorrente, com esta referéncia, ndo tenha evidenciado com seriedade
que existia um risco de confusdo no caso em apreco, e que, portanto, devia ser recusada
uma marca requerida que contivesse a palavra «torre».

Por ultimo, quanto a critica da recorrente segundo a qual a Camara de Recurso nega
todo o efeito as decisdes dos 6rgdos jurisdicionais espanhéis, importa recordar que a
legalidade das decisdes das Camaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com
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fundamento no Regulamento n.° 40/94, como ¢ interpretado pelo juiz comunitario
[acordao do Tribunal de Primeira Instincia de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/THMI
(Superficie de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. I1-3887, n.” 35].

— Quanto ao argumento relativo a pretensa existéncia de uma «familia de marcas»

No que diz respeito ao argumento da recorrente em que esta alega que as suas marcas
anteriores constituem uma «familia de marcas» ou uma «série de marcas», susceptivel
de aumentar o risco de confusio em relacdo a marca requerida, importa recordar que
esta hipétese foi reconhecida no acérdao BAINBRIDGE, ja referido, e confirmado pelo
acérdido do Tribunal de Justica de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria
(C-234/06 P, Colect., p. I-7333).

Segundo esta jurisprudéncia, pode considerar-se que existe uma «série» ou uma
«familia» de marcas, nomeadamente, quando estas marcas anteriores reproduzam
integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gréfico
ou nominativo, que diferencie cada uma, ou quando se caracterizem pela repeticdo do
mesmo prefixo ou sufixo extraido de uma marca originaria (acérdao BAINBRIDGE, ja
referido, n.” 123). Com efeito, em tais hipdteses, um risco de confusio pode ser
suscitado pela possibilidade de associacdo entre a marca requerida e as marcas
anteriores que fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas
semelhancas susceptiveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte desta mesma
série e, portanto, que os produtos que designa tém a mesma origem comercial que os
abrangidos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Um tal risco de
associacdo entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, susceptivel de criar
confusdo sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em conflito,
pode existir mesmo quando a comparagio entre a marca requerida e as marcas
anteriores, cada uma tomada isoladamente, ndo permite estabelecer a existéncia de um
risco de confusdo directo (acérdao BAINBRIDGE, jé referido, n.° 124). No caso de uma
«familia» ou «série» de marcas, o risco de confusio resulta mais precisamente do facto
de o consumidor se poder enganar quanto a proveniéncia ou a origem dos produtos ou
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dos servigos abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente,
que esta faz parte dessa familia ou série de marcas (acérddo Il Ponte Finanziaria, ja
referido, n.° 63).

No entanto, segundo a jurisprudéncia ja referida, o risco de confusio decorrente da
existéncia de uma familia de marcas anteriores s6 pode ser invocado quando estdo
cumulativamente reunidas duas condi¢des. Em primeiro lugar, as marcas anteriores
que fazem parte da «familia» ou da «série» devem necessariamente estar presentes no
mercado. Em segundo lugar, a marca requerida deve ndo apenas ser semelhante as
marcas que pertencem a série mas ainda apresentar caracteristicas susceptiveis de a
ligar a série. Tal pode ndo ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum as
marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posicio diferente
daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem a série ou com um
contetido semantico distinto (acérddo BAINBRIDGE, j4 referido, n.” 125 a 127).

No caso em apreco, ha que assinalar, antes de mais, que o elemento comum das marcas
nominativas e figurativas anteriores nas quais se baseia a oposi¢do é constituido pela
palavra «torres» e/ou pela representacio, sob diversas formas, de uma pluralidade de
torres, que na quase totalidade dos casos, como a recorrente confirmou na audiéncia,
sdo em nimero de trés. Dai resulta que o elemento constante das marcas anteriores
consiste, tanto na sua dimensdo nominativa como na sua dimenséo figurativa, na
presenca de uma pluralidade de torres.

Em seguida, importa observar que, além da palavra no plural, «torres», e/ou da
representacao de trés torres, as marcas anteriores nao apresentam, sob uma forma
particular e constante, caracteristicas susceptiveis de levar o consumidor relevante a
associar a marca requerida com o conjunto das marcas anteriores, concebido como
uma «familia» ou uma «série» de marcas, €, assim, a enganar-se quanto a proveniéncia
ou a origem dos produtos ou dos servicos abrangidos pela mesma. Com efeito, tanto na
sua dimensdo nominativa como na sua dimensao figurativa, o sinal Torre Albéniz
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distingue-se das marcas anteriores pela sua singularidade acima descrita, e, em especial,
pelo acrescento distintivo do elemento «albéniz».

Por conseguinte, na medida em que a segunda condicdo referida no n.’ 81 supra nao
estd preenchida, hd que julgar improcedente o argumento da recorrente relativo a
existéncia de uma familia de marcas anteriores, sem que haja necessidade de verificar,
neste contexto, a presenca das marcas anteriores no mercado. Consequentemente, a
Céamara de Recurso entendeu correctamente que nio havia que considerar que o termo
«torre» poderia ser percebido pelo consumidor relevante como estando ligado a familia
das marcas TORRES.

Resulta de todas as consideragoes precedentes que a Camara de Recurso ndo cometeu
um erro ao considerar que ndo existia risco de confuséo entre os sinais controvertidos.

Consequentemente, hd que negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por forga do disposto no 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. Tendo a recorrente sido vencida, ha que condené-la nas despesas, em
conformidade com o pedido do Instituto e da interveniente.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Sexta Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A Miguel Torres, SA, é condenada nas despesas.

Meij Svéby Vadapalas

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 18 de Dezembro de 2008.

Assinaturas
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