HONDA MOTOR EUROPE / IHMI — SEAT (MAGIC SEAT)
ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccdo)
9 de Setembro de 2008 *

No processo T-363/06,

Honda Motor Europe Ltd, com sede em Slough, Berkshire (Reino Unido),
representada por S. Malynicz, barrister, e N. Cordell, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI:

Seat, SA, com sede em Barcelona (Espanha),

* Lingua do processo: inglés.
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que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira Camara de Recurso do IHMI,
de 7 de Setembro de 2006 (processo R 960/2005-1), relativa a um processo de oposicdo
entre a Seat, SA, e a Honda Motor Europe Ltd,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secc¢io),

composto por: O. Czicz (relator), presidente, J. D. Cooke e I. Labucka, juizes,

secretario: C. Kantza, administradora,

vista a peticio entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
5 de Dezembro de 2006,

vista a contestacdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
5 de Abril de 2007,

apds a audiéncia de 11 de Margo de 2008,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 10 de Dezembro de 2001, a recorrente, Honda Motor Europe Ltd, apresentou um
pedido de registo de marca comunitdria no Instituto de Harmonizagdo do Mercado
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Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE)
n.’ 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria
(JO 1994, L 11, p. 1), na versdo alterada.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MAGIC SEAT.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem a classe 12 do
Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para
o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
correspondem a seguinte descricdo: «Assentos de veiculos e mecanismos de assentos
de veiculos, bem como pecas, partes constitutivas e acessorios para os referidos
produtos».

O pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.” 70/2002, de
2 de Setembro de 2002.

Em 7 de Outubro de 2002, a Seat, SA, deduziu oposi¢io, ao abrigo do artigo 42.° do
Regulamento n.° 40/94, contra o registo da marca pedida para a integralidade dos
produtos visados por esta dltima.

A oposi¢do baseou-se, nomeadamente, na marca figurativa espanhola n.” 2189822,
registada em 3 de Marcgo de 1999 para os produtos «veiculos terrestres, acoplamento de
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transmissdo e Orgdos da transmissdo, assim como outros elementos e pecgas de
substituicdo de veiculos terrestres ndo incluidos noutras classes; aparelhos de

locomogdo terrestre, aérea ou aqudtica», pertencentes a classe 12, a seguir
representada:

SEAT

Um dos fundamentos invocados em apoio da oposi¢do foi o risco de confusdo, na
acepgio do artigo 8.°, n. 1, alinea b), do Regulamento n.” 40/94, entre a marca pedida e a
marca anterior. Em apoio da oposicéo, a Seat invocou igualmente o prestigio da sua
marca, nomeadamente em Espanha.

Por decisdo de 10 de Junho de 2005, a Divisdo de Oposicdo julgou procedente a
oposicdo, por considerar que existia um risco de confusdo entre a marca pedida e a
marca anterior, dada a identidade dos produtos e a semelhanca das marcas em causa.
Por outro lado, precisou que, atendendo a esta conclusédo, ndo era necessario examinar
o cardacter distintivo acrescido da marca anterior.

Em 5 de Agosto de 2005, a recorrente interpds recurso desta decisio no IHMI.

Por deciséo de 7 de Setembro de 2006 (a seguir «decisdo recorrida»), a Primeira CAmara
de Recurso negou integralmente provimento ao recurso. Fundamentou a sua decisdo
indicando que existia um risco de confusédo entre a marca pedida e a marca anterior,
uma vez que os produtos em causa eram idénticos e os sinais em conflito semelhantes.
A Camara de Recurso baseou esta concluséo na constatacéo de que os sinais em conflito
eram, até certo grau, semelhantes do ponto de vista visual, eram semelhantes do ponto
de vista fonético e que existia o risco de serem apreendidos como sendo semelhantes do
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ponto de vista conceptual. A Cadmara de Recurso salientou ainda que a marca anterior
tinha um elevado cardcter distintivo em Espanha, devido ao seu prestigio. A Camara de
Recurso acrescentou que, mesmo que os consumidores ndo confundissem os sinais
entre si e se apercebessem da sua diferenca, corriam ainda assim o risco de os associar e
de supor que tinham a mesma origem comercial.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— anular a decisdo recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— nhegar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, no essencial, um tnico fundamento
relativo a violagdo do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.’ 40/94.

Argumentos das partes

Relativamente a comparacdo visual dos sinais em causa, a recorrente sustenta que a
Camara de Recurso subestimou a importancia do logétipo «S» da marca anterior, ao
considerar que o logétipo seria apreendido como um elemento decorativo ou como a
primeira letra do vocdbulo «seat». Esta conclusdo contradiz, alids, a afirmacio
constante da decisdo recorrida, segundo a qual as duas marcas sdo visualmente
diferentes devido a presenca do referido logétipo na marca anterior e a presenca do
vocabulo «magic» na marca pedida. O logétipo «S» é o elemento visual dominante da
marca anterior, ao passo que, na marca pedida, o vocidbulo «magic» chama de imediato
a atencdo. Consequentemente, a Camara de Recurso devia ter concluido que existia
globalmente uma semelhanga visual muito fraca entre os sinais em conflito. Por outro
lado, o logétipo «S» é um sinal muito conhecido e distintivo, a semelhanca dos
logétipos da Citroén, da Peugeot, da Audi, da Mercedes, da Toyota e da Honda.
Negligencia-lo equivale a conferir uma protec¢do meramente nominativa a uma marca
figurativa ou complexa, facto que ndo pode ser aceite na sistematica das marcas
comunitdrias, uma vez que, muito frequentemente, as marcas apenas gozam de
proteccdo devido ao seu elemento emblemadtico. Por tltimo, o facto de o elemento
emblematico ser ignorado no presente caso mais nio é do que um acto inaceitavel de
«decomposicdo radical» da marca complexa [acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 28 de Junho de 2005, Canali Ireland/THMI — Canal Jean (CANAL JEAN
CO. NEW YORK), T-301/03, Colect., p. [1-2479, n.® 48]. Na audiéncia, a recorrente
invocou, igualmente, em apoio deste argumento, o acérddo do Tribunal de Justica de
20 de Setembro de 2007, Nestlé/THMI(C-193/06 P, ndo publicado na Colectinea).

No que se refere a comparacgdo fonética das marcas em causa, a Camara de Recurso
concluiu sem razdo que os sinais sdo semelhantes. Por um lado, o consumidor espanhol
ndo pronuncia o termo «magic» como um vocdbulo espanhol, porque este vocibulo
ndo existe nesta lingua, e, consequentemente, a marca pedida, considerada no seu
conjunto, também néo é pronunciada como uma expressdo espanhola. Por outro lado, a
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Camara de Recurso também ndo tomou em consideracdo o facto de que «magic» é o
primeiro vocdbulo da marca MAGIC SEAT, pelo que as diferencas fonéticas com a
marca anterior SEAT estdo no primeiro vocdbulo da marca pedida.

Relativamente a comparagdo conceptual, a recorrente acusa a Camara de Recurso de ter
entendido que o vocdbulo «seat», em espanhol, ndo tem significado nenhum, enquanto
tal, e de ndo ter considerado a marca anterior no seu todo, marca essa que é composta
pelo vocdbulo «seat» e pelo logétipo «S» e é imediata e claramente compreendida pelo
consumidor espanhol como designando o célebre construtor automdvel espanhol Seat.
Quanto a marca pedida MAGIC SEAT, o vocabulo «magic», ndo obstante apresentar
semelhancas com o vocdbulo espanhol «mégico», é compreendido como tendo
significado em inglés, ou pelo menos noutra lingua que néo o espanhol, mas em caso
algum é compreendido como uma referéncia a sociedade automével espanhola Seat.
Consequentemente, a diferenca conceptual entre as marcas neutraliza uma eventual
semelhanca visual ou fonética. Por outro lado, a Camara de Recurso ndo tomou em
consideragdo provas apresentadas pela recorrente relativas ao modo como os
consumidores espanhéis poderdo apreender a marca MAGIC SEAT, em especial o
relatério do Senhor S., segundo o qual os consumidores espanhéis que sabem falar
inglés reconhecem em «magic» um termo inglés, ao passo que aqueles que nio sabem
falar inglés podem considerd-lo como sendo semelhante ao vocdbulo espanhol
«magico», pelo que a marca MAGIC SEAT ¢ apreendida no seu conjunto como uma
expressdo inglesa ou, pelo menos, como uma expressio estrangeira.

Quanto ao risco de confusdo, quatro factores apontam contra a sua existéncia no
presente caso. Em primeiro lugar, os assentos de veiculos sdo por vezes bastante caros e
os compradores manifestam assim a seu respeito um grau de atencdo relativamente
elevado. Em segundo lugar, sio habitualmente comprados com a ajuda de um
profissional. Em terceiro lugar, mesmo quando estes produtos sdo comprados sem a
ajuda de profissionais, os consumidores, provavelmente apreciadores de automdveis ou
membros de clubes automéveis, estio ainda assim bem informados. Por ultimo,
qualquer pessoa, profissional ou nédo, procura especialmente garantir que compra o
assento que corresponde ao veiculo em causa. Por outro lado, a Cimara de Recurso nio
tomou em consideracio o parecer do perito Senhor G., do qual resulta que os assentos
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de veiculos sdo habitualmente comercializados por intermédio de revendedores
autorizados, que sdo vendidos como equipamento de origem ou como artigos do
mercado secundério das pecas de substituicdo, que sdo normalmente comprados por
conhecedores e que mesmo os assentos de veiculos do mercado secunddrio das pecas
de substitui¢do necessitam de um kit de montagem correspondente ao modelo do
veiculo.

O IHMI contesta os argumentos da recorrente.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.’ 40/94, ap6s oposigdo do
titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado quando,
devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido a identidade ou
semelhanca dos produtos ou servigos designados pelas duas marcas, exista risco de
confusdo no espirito do publico do territério onde a marca anterior estd protegida; o
risco de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior. Por outro
lado, nos termos do artigo 8.°, n.’ 2, alinea a), ii), do Regulamento n.” 40/94, ha
designadamente que entender por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-
-Membro cuja data de depésito seja anterior a do pedido de marca comunitaria.

Segundo jurisprudéncia assente, constitui risco de confuséo o risco de que o publico
possa crer que os produtos ou servicos em causa provém da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma juris-
prudéncia, o risco de confuséo deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos
os factores pertinentes do caso em apreco, nomeadamente a interdependéncia entre a
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semelhanca dos sinais e a dos produtos ou servicos designados [v. acérddo do Tribunal
de Primeira Instancia de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. [1-2821,n.30a 33 e
jurisprudéncia citada].

No presente caso, a marca anterior na qual a oposicdo se baseia é a marca figurativa
espanhola SEAT. Como foi constatado pela Camara de Recurso na decisdo recorrida, o
territério relevante para efeitos da aplicagio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.’ 40/94 é o territ6rio espanhol. Por outro lado, atendendo a natureza
dos produtos, o publico relevante é composto, por um lado, por revendedores de
automdveis, por proprietéarios de stands de automoveis e por mecanicos e, por outro
lado, por consumidores médios que serdo provavelmente ajudados por um mecénico
ou outros profissionais competentes na matéria, quando tiverem de substituir ou
reparar qualquer elemento que possa ser relacionado com um assento de automével.
Esta definicdo do publico relevante ndo é, alids, contestada pela recorrente.

Quanto a comparagio dos produtos em causa, foi com razdo que a Camara de Recurso
considerou, sem ser contrariada sobre esse ponto pela recorrente, que os produtos em
causa sdo idénticos, na medida em que os produtos designados pelo pedido de registo, a
saber, «assentos de veiculos e mecanismos de assentos de veiculos, e pegas, partes
constitutivas e acessérios desses produtos», estdo incluidos na definicdo mais ampla de
determinados produtos abrangidos pela marca anterior, a saber, «elementos e pecas de
substituicdo de veiculos terrestres».

Quanto a comparacédo dos sinais

Como resulta de jurisprudéncia assente, a apreciacgéo global do risco de confuséo deve,
em matéria de semelhanca visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-
-se na impressdo geral suscitada por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos
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distintivos e dominantes [v. ac6rddo do Tribunal de Primeira Instancia de 14 de Outubro
de 2003, Phillips-Van Heusen/THMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
T-292/01, Colect., p. I1-4335, n.° 47 e jurisprudéncia citada].

No que se refere, em primeiro lugar, a comparacao visual dos sinais em conflito, importa
recordar que nada se opde a que se verifique a existéncia de uma semelhanca visual
entre uma marca nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de
marcas tém uma configuracio grafica susceptivel de causar uma impressio visual
[acorddos do Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/
/IHMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Colect., p. I1I-5275, n.° 51, e de
4 de Maio de 2005, Chum/IHMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Colect., p. II-1515,
n.’ 43].

A este respeito, hd que ter em conta que s6 se pode considerar que uma marca
complexa, composta simultaneamente por elementos nominativos e elementos
figurativos, apresenta uma semelhanca com outra marca, que é idéntica ou que
apresenta uma semelhanca com uma das componentes da marca complexa, se essa
componente constituir o elemento dominante na impressao geral suscitada pela marca
complexa. E o que sucede quando esse componente é susceptivel de, por si s6, dominar
a imagem dessa marca que o publico relevante retém na memoria, de tal forma que
todas as outras componentes da marca sdo despiciendas na impressdo geral suscitada
por esta [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 23 de Outubro de 2002,
Matratzen Concord/[HMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect.,
p. [1-4335, n.” 33, e ac6rddao STAR TV, ja referido, n.” 44].

Esta interpretacio ndo equivale a ter em consideracdo apenas uma componente de uma
marca complexa e a comparéd-la com outra marca. Pelo contrario, essa comparagao
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 impressao geral suscitada na
memoéria do publico relevante por uma marca complexa possa, em determinadas
circunstincias, ser dominada por uma ou vérias das suas componentes [acordido
MATRATZEN, ja referido, n.” 34; acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de
11 de Maio de 2005, Grupo Sada/ITHMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Colect.,
p. lI-1667, n.” 49].
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Quanto a apreciacdo do caricter dominante de um ou vérios componentes
determinados de uma marca complexa, importa ter em consideracio, nomeadamente,
as qualidades intrinsecas de cada um desses componentes, comparando-as com as
qualidades dos outros componentes (acérdios MATRATZEN, ja referido, n.” 35, e
GRUPO SADA, j4 referido, n.° 49).

H4 que constatar, no presente caso, que os dois sinais a comparar tém em comum o
vocébulo «seat», ao qual se encontra aposto, na marca anterior, um logétipo em forma
de «S» estilizado e, na marca pedida, o vocabulo «magic».

A Céamara de Recurso considerou que o termo «seat» constitui o elemento dominante
da marca anterior, a saber, o elemento que os consumidores espanhéis citardo quando
tentarem identificar globalmente a marca.

A este respeito, hd que recordar que, segundo a jurisprudéncia, quando uma marca for
composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros sdo, em principio,
mais distintivos do que os segundos, pois o consumidor médio referir-se-4 mais
facilmente ao produto em causa citando o nome do que descrevendo o elemento
figurativo da marca [v., neste sentido, acérdaos do Tribunal de Primeira Instincia de
23 de Outubro de 2002, Oberhauser/THMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect.,
p. 11-4359, n.° 47, e de 14 de Julho de 2005, Wassen International/IHMI — Stroschein
Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Colect., p. [1-2897, n.® 37].

No presente caso, hd que constatar que o logé6tipo «S» da marca anterior é ligeiramente
estilizado, mas nédo parece ser original ou muito elaborado. Com efeito, constitui a
primeira letra do elemento nominativo «seat» que, mesmo estando situado por debaixo
do logétipo «S» e sendo reproduzido em caracteres mais pequenos que o referido
logétipo, estd no entanto escrito em letras maitsculas de grande tamanho, é mais largo
do que o referido logétipo e perfeitamente legivel. Por outro lado, como sustenta com
razdo o IHMI e nédo obstante os elementos a que a recorrente se refere, como, por
exemplo, a reproducdo do logétipo «S» no anterrosto do relatdrio anual da sociedade
Seat ou na parte da frente dos veiculos comercializados pela referida sociedade, o
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referido logdtipo ndo tem um contetido semantico intrinseco que confira a marca
anterior o seu caracter distintivo, mas tem sobretudo por objectivo acentuar a primeira
letra do vocabulo «seat».

Foi, portanto, com razdo que a Camara de Recurso considerou, no n.’ 25 da decisio
recorrida, que, ainda que o logdtipo seja enquanto tal indiscutivelmente identificdvel
em si mesmo, estd também indissociavelmente ligado ao elemento nominativo «seat»,
que possui um elevado cardcter distintivo em Espanha, devido ao seu prestigio. Desde
modo, hd o risco de a marca anterior, analisada globalmente, ser identificada por
intermédio do elemento nominativo «seat», ao passo que o logétipo é apreendido como
um elemento decorativo ou a inicial de «seat». Consequentemente, hd que confirmar a
conclusdo da Cémara de Recurso segundo a qual o elemento nominativo «seat» é
dominante na marca anterior.

Contrariamente ao que alega a recorrente, a Cadmara de Recurso fez, deste modo, uma
aplicacdo correcta da jurisprudéncia segundo a qual a impressdo geral suscitada na
memoéria do puablico relevante por uma marca complexa pode, em determinadas
circunsténcias, ser dominada por um ou vérios dos seus componentes (ac6rddo Nestlé/
/THMLI, j referido, n.” 42).

Daqui resulta igualmente que foi com razao que a Camara de Recurso concluiu, no
n.’ 28 da decisio recorrida, que, do ponto de vista visual, os sinais em causa sio
semelhantes, até certo grau, atendendo a presenca do elemento comum «seat», mas que
diferem devido ao elemento figurativo presente na marca anterior e ao vocdbulo
«magic», que é apreendido, na marca pedida, como qualificativo do vocébulo «seat»,
devido a sua parecenca com o seu equivalente espanhol «magico».
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Finalmente, hd que rejeitar igualmente o argumento da recorrente segundo o qual os
n.” 25 e 28 da decisdo recorrida sdo inconcilidveis, na medida em que resulta do n.° 25
que o logétipo da marca anterior é insignificante, e do n.’ 28, que os dois sinais sio
visualmente diferentes devido a presenca do referido logétipo na marca anterior e a do
vocébulo «magic» na marca pedida. Com efeito, como foi acima salientado, a Camara
de Recurso nio ignorou o logétipo «S» no n.’ 25 da decisio recorrida, tendo concluido
que a referida marca, considerada globalmente, é dominada pelo elemento nominativo
«seat» e que o logétipo é apreendido como um elemento decorativo ou como a inicial
de «seat». Deste modo, ainda que, no n.’ 28 da decisdo recorrida, a Camara de Recurso
tenha, é certo, reconhecido que, no plano visual, as marcas em causa diferem em func¢io
do elemento figurativo acessério da marca anterior e do vocabulo «magic» presente no
pedido de marca, a mesma Cimara considerou igualmente que as referidas marcas séo,
até certo grau, semelhantes devido a presenca, nos dois sinais, do elemento «seat»,
elemento dominante da marca anterior.

No que se refere, em segundo lugar, a comparacéo fonética dos dois sinais em causa, ndo
se contesta que o elemento figurativo em forma de «S» da marca anterior nio foi
concebido para ser pronunciado. Por outro lado, hd que constatar, como salientou
correctamente a Camara de Recurso, sem que a recorrente a contradissesse, que o
elemento nominativo da marca anterior «seat» é pronunciado pelo publico relevante
em duas silabas «se-at».

Relativamente a marca pedida, hd que constatar que o termo «seat», reproduzido na
marca nominativa MAGIC SEAT, pode nédo ser apreendido pelo publico relevante
como a traducéo inglesa do vocabulo «assento», inclusivamente pelo consumidor que
compreende a lingua inglesa, na medida em que este vocdbulo desencadeia
imediatamente uma associagdo com o nome do famoso construtor automével espanhol
Seat. Contrariamente ao que a recorrente afirma, pode consequentemente vir a ser
pronunciado como um vocidbulo espanhol em duas silabas, e ndo, como em inglés,
numa unica silaba.
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No que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual a andlise da Camara de
Recurso é contrdria a jurisprudéncia segundo a qual, geralmente, os consumidores
fixam mais o inicio de um sinal do que a sua parte final, hd que recordar que esta
consideracdo ndo é vdlida em todas as situacoes [v. acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 16 de Maio de 2007, Trek Bicycle/IHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05,
ndo publicado na Colectanea, n.’ 70 e jurisprudéncia citada] e ndo pode, em todo o caso,
por em causa o principio segundo o qual o exame da semelhanca das marcas deve ter
em conta a impressdo geral suscitada por essas marcas, uma vez que o consumidor
médio apreende normalmente uma marca como um todo e nio procede ao exame das
suas diferentes particularidades.

Ora, como foi jé acima referido, o termo «magic» é apreendido pelo publico relevante
no sentido de que qualifica simplesmente o vocibulo «seat» devido a sua parecenga
com o termo espanhol «madgico», que é meramente laudatério. Ha que observar, a este
respeito, que, segundo jurisprudéncia constante, em regra, o publico ndo considerara
que um elemento descritivo faz parte de uma marca complexa enquanto elemento
distintivo e dominante na impresséo geral suscitada por esta [acérddos do Tribunal de
Primeira Instincia de 3 de Julho de 2003, Alejandro/I[HMI — Anheuser-Busch
(BUDMEN), T-129/01, Colect., p. 11-2251, n.’ 53, e de 6 de Outubro de 2004, New Look/
/THMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a
T-119/03 e T-171/03, Colect., p. [1-3471, n.” 34]. O argumento segundo o qual o publico
relevante ndo pronunciard «magic seat» como uma expressdo espanhola, por o
vocébulo «magic» ndo existir nessa lingua, deve ser rejeitado pelo mesmo motivo.

Daqui resulta que nédo se pode excluir que a marca pedida serd pronunciada «ma-gic se-
-at» por uma parte do publico relevante, pelo menos. Nestas condi¢des, a simples
inclusdo do elemento nominativo da marca anterior no elemento dominante da marca
pedida permite concluir que hd uma semelhanca fonética importante entre os sinais em
causa, devendo consequentemente ser aceite a apreciacio efectuada sobre este ponto
pela Camara de Recurso [v., neste sentido, acérddo NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
e NLCollection, jé referido, n.” 37].
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Por tdltimo, relativamente a comparacdo conceptual dos dois sinais em causa, hd que
tomar em consideracido a compreenséo eventual que o publico relevante terd dos sinais
em causa e, mais concretamente, do elemento dominante da marca anterior «seat»,
comum aos dois sinais.

No que se refere ao significado da marca anterior, por um lado, ha que recordar que o
logétipo «S» ndo possui um conteddo seméntico intrinseco.

Por outro lado, a Camara de Recurso considerou, no n.’ 30 da decisdo recorrida, que o
termo «seat», enquanto tal, é desprovido de qualquer significado na lingua espanhola e
constitui o acréonimo do nome da sociedade titular da marca anterior, a saber, Sociedad
Espaiiola de Automdviles de Turismo. A Camara de Recurso acrescentou que, devido
ao prestigio adquirido por esta sociedade e pela marca anterior, o termo «seat» se
tornou identificavel enquanto marca automével.

H4 que confirmar esta analise da Camara de Recurso. Com efeito, o termo «seat» ndo
existe na lingua espanhola, mas, no entanto, adquiriu nesta lingua um sentido
secundario ou um significado que lhe é préprio, uma vez que designa claramente o
construtor automovel espanhol Seat (v., neste sentido e por analogia, acérdio do
Tribunal de Justica de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
Colect., p.I-1619,n.° 104). A recorrente reconhece, por outro lado, que a marca anterior
composta pelo logétipo e pelo termo «seat» serd imediatamente apreendida pelo
consumidor relevante como designando o célebre construtor automével espanhol Seat.

Relativamente a marca pedida MAGIC SEAT, a Ciamara de Recurso concluiu em
seguida que corria o risco de ser apreendida como apresentando uma semelhanga
conceptual com a marca anterior SEAT, por ser composta por uma marca que possui
um elevado cardcter distintivo ao qual foi acrescentado o adjectivo elogioso «magic».
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H4 igualmente que confirmar esta andlise, uma vez que ndo se pode excluir que o
publico relevante, na presenca da marca MAGIC SEAT, que designa assentos de
veiculos vendidos pela recorrente, associara a referida marca a marca anterior SEAT e,
portanto, ao construtor automével espanhol, atendendo ao prestigio da marca anterior
e ao caracter puramente laudatério do adjectivo «magic».

H4 que rejeitar, a este respeito, as provas de ordem linguistica que, segundo a
recorrente, ndo foram tomadas em consideracdo pela Camara de Recurso. A simples
declaragdo do perito Senhor S., segundo a qual a maioria dos consumidores espanhéis
reconhece em «magic» um vocébulo inglés e, ainda que o possam considerar similar ao
vocébulo espanhol «mdgico», apreendem no entanto a marca MAGIC SEAT,
considerada globalmente, como uma expressdo inglesa, ndo é suficiente para provar
que essa marca ndo serd compreendida como uma expressdo espanhola por, pelo
menos, uma parte do publico relevante.

Com efeito, trata-se de um parecer que nio se baseia em nenhum dado estatistico ou
cientifico susceptivel de provar que o publico relevante compreende inglés. Ora, como
ja se salientou, o publico relevante é constituido, por um lado, por revendedores
automdveis, por proprietéarios de stands de automoveis e por mecinicos e, por outro
lado, por consumidores médios que serdo provavelmente ajudados por um mecénico
ou outros profissionais competentes na matéria, quando tiverem de substituir ou
reparar qualquer elemento que possa ser relacionado com um assento de automovel.
Nestas circunstancias, a referida declaragdo néo é suficiente para excluir que uma parte
do referido publico relevante, pelo menos, ndo compreenderd a marca pedida como
uma expressdo ndo espanhola, mas associd-la-4 ao construtor automovel espanhol Seat.

Consequentemente, uma vez que os dois sinais em causa podem ser apreendidos por,
pelo menos, uma parte do publico relevante como fazendo referéncia ao construtor
automédvel Seat, foi com razdo que a Cémara de Recurso considerou que sio
conceptualmente semelhantes.
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Uma vez que nio ha diferencas conceptuais entre os dois sinais em conflito, susceptiveis
de neutralizar as suas semelhancas visuais e fonéticas, ha que rejeitar o argumento da
recorrente baseado na ndo aplicagdo da regra da neutralizagio por parte da Camara de
Recurso.

Resulta das consideragdes que precedem que os sinais em conflito sdo globalmente
semelhantes, resultando esta semelhanca, designadamente, da reproducéo do elemento
dominante «seat» da marca anterior na marca pedida.

Quanto ao risco de confusdo

H4 que recordar que, segundo a jurisprudéncia, como o risco de confuséo é tanto mais
elevado quanto o carécter distintivo da marca anterior for considerado importante, as
marcas que tenham um elevado caracter distintivo, intrinsecamente ou em razio do
conhecimento destas no mercado, gozam de uma proteccdo mais alargada do que
aquelas cujo caricter distintivo é menor (v., por analogia, acérddo do Tribunal de
Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819,
n.° 20 e jurisprudéncia citada).

Por outro lado, para efeitos da apreciacdo global do risco de confusdo, supoe-se que o
consumidor médio da categoria dos produtos em causa estd normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado. No entanto, ha que tomar em conta a circunstancia de
o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparacio
directa das diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na
memoéria. Importa igualmente tomar em consideracéo o facto de o nivel de atencdo do
consumidor médio ser susceptivel de variar em func¢éo da categoria dos produtos em
causa (v., por analogia, acérdio Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.” 26) assim
como o facto de um puiblico composto por profissionais especialistas no dominio dos
produtos em causa ser susceptivel de manifestar um elevado grau de atengdo no
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momento da escolha desses produtos [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de
14 de Julho de 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/IHMI — Aladin (ALADIN), T-126/03,
Colect., p. [1-2861, n.° 96 e jurisprudéncia citada].

No presente caso, a Camara de Recurso concluiu pela existéncia de um risco de
confusdo por as marcas serem semelhantes, por a marca anterior ter um elevado
caracter distintivo em Espanha, devido ao seu prestigio, e por os produtos em causa
serem idénticos. A Camara de Recurso precisou que, em especial, mesmo que o publico
relevante ndo confundisse as marcas entre si e se apercebesse das suas diferencas,
correria ainda assim o risco de associar esses dois sinais e de supor que os produtos
designados tinham a mesma origem comercial.

Resulta da andlise acima efectuada que os produtos abrangidos pelos dois sinais sdo
idénticos e que as marcas sdo globalmente semelhantes.

Por outro lado, ndo foi contestado que a marca anterior tem um elevado cardcter
distintivo em Espanha, devido ao seu prestigio, gozando, por esse motivo, de uma
proteccdo mais alargada do que as marcas cujo cardcter distintivo é menor.

Daqui resulta que existe o risco de o ptblico relevante poder acreditar que os produtos
em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economica-
mente ligadas. Deste modo, a Camara de Recurso ndo cometeu um erro de apreciagdo
ao considerar que existe um risco de confusdo ou de associacdo aos olhos do publico
relevante.

Esta conclusdo ndo pode de forma alguma ser posta em causa pelos argumentos da
recorrente.
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Relativamente ao argumento segundo o qual o vocabulo «seat» contido no pedido de
marca comunitdria perde o seu sentido secundario de indicador da origem comercial,
devido a sua associagdo com o termo inglés «magic», basta relembrar que, atendendo ao
prestigio da marca SEAT e ao caricter descritivo do termo «magic», hé o risco de este
ultimo ser apreendido pelo publico relevante como qualificando o vocdbulo «seat»,
designadamente, na expressido «magic seat!», como foi salientado pela Camara de
Recurso no n.° 27 da decisido recorrida. Por outro lado, esta conclusio é corroborada
pelo facto de, como sublinha o IHMI nas suas alegac¢oes, ser cada vez mais frequente,
em Estados-Membros ndo angléfonos, a promocgio de marcas com recurso a termos
ingleses, de forma a aumentar a sua imagem internacional, e de a utilizacio do vocdbulo
inglés «magic» como qualificativo elogioso se ter popularizado.

O argumento baseado nos quatro factores que deviam ter conduzido a Camara de
Recurso a concluir pela inexisténcia de risco de confusdo, a saber, o preco relativamente
elevado dos assentos de veiculos, a ajuda habitualmente fornecida pelo vendedor na
compra destes produtos, o bom conhecimento que o consumidor tem dos referidos
produtos e o facto de qualquer consumidor, profissional ou néo, procurar certificar-se
da compatibilidade do assento com o modelo de viatura em causa, tem igualmente de
ser rejeitado.

H4 que constatar, com efeito, que a recorrente, ao invocar estes quatro factores, parece
sustentar que o nivel de atencdo do publico relevante, profissional ou néo, é elevado, o
que o impede de confundir as duas marcas em causa. A este respeito, deve aceitar-se a
apreciagdo da Camara de Recurso constante do n.’ 35 da decisio recorrida, segundo a
qual a existéncia do risco de confusio entre as duas marcas em causa nio é de modo
algum afectada pelo facto de o publico ser composto essencialmente por especialistas.
Com efeito, como salienta a Camara de Recurso, o mercado de elementos e de pecas de
substituicdo de automéveis ndo se restringe aos revendedores automaoveis concessio-
ndarios de uma tinica marca, pelo que néo se pode excluir que um revendedor automével
ou que um mecanico espanhol que se forneca de elementos e de pecas de substituicdo
provenientes de diferentes construtores possa supor que os produtos comercializados
sob a marca pedida provém da Seat ou de um construtor que tem uma relacdo
econdémica com a Seat.
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Por outro lado, embora o elevado grau de aten¢do do consumidor relevante possa, é
certo, conduzir a que ele esteja bem informado sobre as caracteristicas técnicas dos
assentos de veiculos automéveis, de modo a poder certificar-se da sua compatibilidade
com o modelo de viatura em causa, hd que considerar que, atendendo a identidade dos
produtos visados, a semelhanca dos sinais em conflito e ao elevado cardcter distintivo
da marca anterior, o facto de o ptblico relevante ser composto por profissionais nio é
suficiente para excluir que o publico possa crer que os produtos provém da mesma
empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido,
acordiao ALADIN, ji referido, n.’ 100). Com efeito, embora o elevado nivel de atencio
do publico relevante implique que este se informe sobre os assentos dos veiculos,
podendo assim evitar cometer erros quanto a sua compatibilidade com o modelo de
viatura em causa, nio o pode impedir de pensar que os assentos da marca MAGIC
SEAT fazem parte de uma nova gama de produtos desenvolvidos pelo célebre
construtor automoével espanhol Seat.

Por dltimo, no que se refere ao argumento relativo a alegada ndo consideragéo, pela
Camara de Recurso, da declaragdo do perito Senhor G., da qual resulta, segundo a
recorrente, que os assentos de veiculos automéveis sdo habitualmente comercializados
por intermédio de revendedores concessiondrios, e vendidos como equipamento de
origem ou como pecas de substituicdo, hd que considerar que esse argumento néo é
relevante na medida em que, como as modalidades especiais de comercializacdo dos
produtos designados pelas marcas podem variar no tempo e segundo a vontade dos
titulares dessas marcas, a andlise prospectiva do risco de confusio entre duas marcas
ndo pode depender das intencdes comerciais, realizadas ou ndo, e por natureza
subjectivas, dos titulares das marcas [acérddo do Tribunal de Justica de 15 de Marco
de 2007, T.LM.E. ART/IHMI, C-171/06 P, ndo publicado na Colecténea, n.’ 59].

Por outro lado, na medida em que a recorrente alega que a Camara de Recurso nio
tomou em consideracdo a declaragdo do perito Senhor G., segundo a qual os assentos de
veiculos automoéveis sdo normalmente comprados por conhecedores que ndo sdo
susceptiveis de serem vitimas de confusdo e mesmo os assentos de substituicio
carecem de um kit de montagem correspondente ao modelo de viatura em causa, ha
que rejeitar o seu argumento, uma vez que ficou provado que, embora o elevado nivel de
atencdo do publico relevante lhe possa evitar cometer erros no que diz respeito a
compatibilidade dos assentos com o modelo de viatura em causa, ndo se pode excluir
um risco de confusdo ou de associa¢do no que se refere a sua origem comercial.
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Dagqui resulta que néo é procedente o fundamento tnico que a recorrente, no essencial,
invocou. Consequentemente, ha que negar provimento ao presente recurso.

Quanto as despesas

Por for¢a do artigo 87.°, n.” 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada
nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, ha
que condend-la nas despesas efectuadas pelo IHMI, em conformidade com o pedido
deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A Honda Motor Europe Ltd é condenada nas despesas.

Czicz Cooke Labucka

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 9 de Setembro de 2008.

O secretario O presidente

E. Coulon O. Czucz
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