CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST / IHMI

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccédo)
2 de Setembro de 2010 *

No processo C-254/09P,

que tem por objecto um recurso de uma deciséo do Tribunal de Primeira Insténcia,
interposto ao abrigo do artigo 56.° do Estatuto do Tribunal de Justica, entrado em
9 de Julho de 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, com sede em Wilmington (Estados Unidos da Amé-
rica), representada por T. Andrade Boué, abogado,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmoniza¢ao do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por O. Mondéjar Ortuno, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instancia,

* Lingua do processo: espanhol.
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Zafra Marroquineros, SL, com sede em Caravaca de la Cruz (Espanha), representa-
da por J. E. Martin Alvarez, abogado,

interveniente em primeira instancia,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Sec¢éo),

composto por: A. Tizzano, presidente de sec¢do, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢, M. Safjan
(relator) e M. Berger, juizes,

advogado-geral: . Mazdk,
secretario: R. Grass,

vistos os autos,
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vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo
de conclusoes,

profere o presente

Acérdio

No seu recurso, a Calvin Klein Trademark Trust (a seguir «Calvin Klein») pede a anu-
lagdo do acdérddo do Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias de
7 de Maio de 2009, Klein Trademark Trust/IHMI — Zafra Marroquineros (CK CREA-
CIONES KENNYA) (T-185/07, Colect., p. II-1323, a seguir «acérdao recorrido»), no
qual aquele Tribunal negou provimento ao seu recurso de anulacdo da decisao da Se-
gunda Camara de Recurso do Instituto de Harmonizac¢do do Mercado Interno (mar-
cas, desenhos e modelos) (IHMI), de 29 de Margo de 2007 (processo R 314/2006-2,
a seguir «decisdo controvertida»). Com esta decisdo, a Segunda Camara de Recurso
tinha confirmado a decisdo da Divisdo de Oposi¢do do IHMI, de 22 de Dezembro de
2005, que rejeitara a oposicdo deduzida pela Calvin Klein contra o pedido de registo
da marca nominativa CK CREACIONES KENNYA como marca comunitéria, apre-
sentado pela Zafra Marroquineros, SL (a seguir «Zafra Marroquineros»).
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Quadro juridico

O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a mar-
ca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009
do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em
13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos, o litigio continua a
reger-se pelo Regulamento n.° 40/94.

O artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 dispunha:

«Apés oposicido do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera
recusado:

b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas mar-
cas, exista risco de confusio no espirito do publico do territério onde a marca
anterior estd protegida; o risco de confusido compreende o risco de associagdo
com a marca anterior.»

Nos termos do n.° 5 do mesmo artigo 8.°, «[a]pds oposi¢do do titular de uma marca
anterior na acepg¢do do n.° 2, serd igualmente recusado o pedido de registo de uma
marca idéntica ou semelhante & marca anterior e, se essa marca se destinar a ser re-
gistada para produtos ou servicos que nio sejam semelhantes aqueles para os quais a
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marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitaria anterior,
esta goze de prestigio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior,
esta goze de prestigio no Estado-Membro em questdo, e sempre que a utilizagdo in-
justificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caracter
distintivo ou do prestigio da marca anterior ou possa prejudicé-los».

s Oartigo 51.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 previa:

«A nulidade da marca comunitéria é declarada na sequéncia de pedido apresentado
ao instituto ou de pedido reconvencional numa ac¢do de contrafaccio:

b) Sempre que o titular da marca néo tenha agido de boa fé no acto de depdsito do
pedido de marca.»

Factos na origem do litigio

¢ Em 7 de Outubro de 2003, a Zafra Marroquineros apresentou no IHMI um pedido de
registo do sinal nominativo «CK CREACIONES KENNYA» como marca comunitdria.
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Os produtos para os quais o registo da marca foi requerido integram as classes 18 e 25
do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado (a seguir «Acordo
de Nice»), e correspondem a seguinte descrigdo:

— classe 18: «Couro e imitacdes de couro, produtos nestas matérias ndo incluidos
noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva,
chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

— classe 25: «Vestudrio, calcado e chapelaria».

Este pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 23/2004, de 7 de Ju-
nho de 2004.

Em 6 de Setembro de 2004, a Calvin Klein deduziu oposic¢do ao registo da marca
requerida, com fundamento no artigo 8.°, n.”* 1, alinea b), 2, alinea c), e 5 do Regula-
mento n.° 40/94.
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10 A oposicdo tinha por base as seguintes marcas anteriores:

— A marca comunitdria n.° 66172, registada para os produtos e servicos das clas-
ses 3, 4, 8,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 a 27, 35 e 42 do Acordo de Nice, a seguir
representada:

ol vIR& ein

— A marca espanhola n.° 2023213, registada para os produtos da classe 18 do mes-
mo acordo, a seguir representada:
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— A marca espanhola n.° 2028104, registada para os produtos da classe 25 do mes-
mo acordo, a seguir representada:

C

A oposicao baseou-se na totalidade dos produtos e servicos abrangidos pelas marcas
anteriores e foi dirigida contra todos os produtos designados pelo pedido de registo
de marca.

Por deciséo de 22 de Dezembro de 2005, a Divisdo de Oposi¢do do IHMI rejeitou a
oposicdo na sua totalidade. A Divisdo de Oposicdo considerou que néo existia ne-
nhum risco de confusido entre as marcas em causa, para o consumidor relevante.

Em 22 de Fevereiro de 2006, a recorrente interp6s recurso dessa decisdo da Diviséo
de Oposicdo para o IHML

Por decisdo de 29 de Margo de 2007, a Segunda Cémara de Recurso do IHMI negou
provimento ao recurso e considerou que ndo havia semelhanca suficiente entre os
sinais em causa, que permitisse concluir pela existéncia de um risco de confusio no
espirito do publico visado.
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Tramitacao processual no Tribunal de Primeira Instancia e acérdao recorrido

Por peticio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
29 de Maio de 2003, a Calvin Klein interpds recurso de anulacdo da decisdo contro-
vertida e pedia que aquele Tribunal ordenasse ao IHMI a recusa do registo da marca
pedida. Em apoio do seu recurso, invocou um tinico fundamento, relativo a violagéo
do artigo 8.°, n.** 1 e 5, do Regulamento n.° 40/94-.

Pelo acérddo recorrido, o Tribunal de Primeira Instdncia negou provimento ao
recurso.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instincia recordou, no n.° 32 do acérdao
recorrido, que, segundo jurisprudéncia assente, o risco de confusdo deve ser apre-
ciado globalmente, consoante a percepgdo que o publico relevante tem dos sinais e
dos produtos ou dos servicos em causa, atentos todos os factores relevantes do caso,
nomeadamente a interdependéncia entre a semelhanca dos sinais e a semelhanca dos
produtos ou dos servigos designados.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instincia sublinhou, no n.° 33 do mesmo
acérdao, que o risco de confusio é tanto mais elevado quanto maior for o cardcter
distintivo da marca anterior. Assim, as marcas que tenham um elevado caricter dis-
tintivo, quer intrinsecamente quer em razio do conhecimento de que beneficiam no
mercado, gozam de uma protec¢do mais ampla do que aquelas cujo caricter distin-
tivo é menor.

I - 7999



19

20

21

22

ACORDAO DE 2. 9.2010 — PROCESSO C-254/09 P

O Tribunal de Primeira InstAncia também reconheceu, no n.° 35 do referido acérdao,
que a identidade dos produtos em causa ndo era contestada pelas partes.

No que respeita a semelhanca dos sinais em conflito, o Tribunal de Primeira Instancia
sublinhou, no n.° 38 do acérdio recorrido, que a apreciacdo global do risco de con-
fusdo deve basear-se na impressdo de conjunto por eles produzida, atendendo, em
especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. No n.° 39 do mesmo acérdio,
recordou que uma marca complexa e uma outra marca que é idéntica ou que apre-
senta uma semelhanca com uma das componentes da marca complexa s6 podem ser
consideradas semelhantes se essa componente constituir o elemento dominante na
impressao geral produzida pela marca complexa. Essa comparagéo, como sublinha o
Tribunal de Primeira Instincia no n.° 40 do referido acérdao, deve ser levada a cabo
mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto.

O Tribunal de Primeira Instancia concluiu, no n.° 42 do acérdéao recorrido, que as
palavras «creaciones kennya» ocupam, devido ao seu tamanho, uma posi¢cdo muito
mais importante que o grupo de letras «ck» e constituem uma unidade sintactica e
conceptual que domina esta marca no seu conjunto. Com efeito, precisa o Tribunal
de Primeira Instincia no n.° 43 do mesmo acérdio, o elemento «creaciones kennya»
tem um caracter distintivo claro para os artigos de vestudrio e os acessorios de moda
das classes 18 e 25 do Acordo de Nice. Além disso, esse cardcter distintivo ndo é
posto em causa pela ligacdo criada no espirito do publico relevante entre a palavra
«kennya» e o pais Quénia, tendo em conta a ortografia diferente dos dois termos. O
Tribunal de Primeira Instancia observou, em seguida, no n.° 44 do acérdéo recorrido,
que o elemento «ck», correspondente as primeiras letras das palavras «creaciones»
e «kennya», ocupa uma posicdo acessoria relativamente ao elemento «creaciones
kennya».

O Tribunal de Primeira Instincia afirma, no n.° 45 do acérdéo recorrido, que o consu-
midor interessado reterd sobretudo a expressido «creaciones kennya», na qual focali-
zard em larga medida a sua atencdo. Neste caso, a simples posicéo inicial do grupo de
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letras «ck» na marca requerida ndo é suficiente para o tornar o elemento dominante
na impressdo de conjunto produzida por esta marca.

No que diz respeito a semelhanca dos sinais do ponto de vista visual, o Tribunal de
Primeira Instancia concluiu, nos n.” 46 a 48 do acérddo recorrido, que as marcas
anteriores sdo constituidas pelo elemento tinico ou dominante «ck», representado
segundo um grafismo particular que confere a essas marcas um caracter distintivo
intrinseco. Todavia, a simples semelhanca visual entre o elemento figurativo tinico
ou dominante «ck» das marcas anteriores e o elemento «ck» da marca requerida néo
permite, no entender do Tribunal de Primeira Instincia, criar uma semelhanca visual
entre as marcas em litigio, tendo em conta, por um lado, a impressdo de conjunto
produzida pela marca CK CREACIONES KENNYA e, por outro, a representacdo gra-
fica particular que caracteriza as marcas anteriores, ou seja, o tamanho inferior e a
centragem da letra «c» relativamente a letra «k». O Tribunal de Primeira Instancia
entendeu que a proteccdo que decorre do registo de uma marca nominativa se refere
a palavra indicada no pedido de registo e ndo aos aspectos graficos ou estilisticos par-
ticulares de que essa marca possa eventualmente revestir-se.

No plano fonético, o Tribunal de Primeira Instdncia também concluiu, nos n.”* 49 e 50
do mesmo acérddo, que as marcas em litigio ndo sdo semelhantes. Com efeito a marca
requerida serd referida pronunciando-se apenas as palavras «creaciones kennya» ou a
totalidade da expressio «ck creaciones kennya». E pouco verosimil que a referéncia a
marca requerida se faga pronunciando unicamente o grupo de letras «ck».

No plano conceptual, afirma-se no n.° 51 do acérdédo recorrido que a Camara de Re-
curso ndo cometeu nenhum erro ao considerar que as palavras «creaciones kennya»,
que estdo na origem do grupo de letras «ck», criam uma diferenga conceptual
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relativamente as marcas anteriores. O grupo de letras «ck» da marca requerida tem
a sua origem nas palavras «creaciones kennya», ao passo que o grupo de letras «ck»
que constitui as marcas anteriores é uma referéncia ao famoso fabricante e criador de
artigos de moda Calvin Klein.

Por consequéncia, no n.° 52 do acérdio recorrido, o Tribunal de Primeira Instincia
concluiu que a inexisténcia de semelhanca entre os sinais em conflito resulta das di-
ferencas visual, fonética e conceptual entre os referidos sinais.

No que respeita ao risco de confusédo, o Tribunal de Primeira Instancia considerou,
nos n.” 53 a 55 do acérdao recorrido, que ndo ha que concluir pela existéncia de um
risco de confusio, ji que ndo hd semelhanca entre as marcas em causa. A identidade
dos produtos designados pelas marcas em conflito nido altera esta apreciagdo. Em
seguida, embora as marcas que tenham um caracter distintivo elevado em razio do
seu prestigio gozem de uma proteccdo mais alargada, o reconhecimento, no caso em
apreco, do prestigio das marcas anteriores ndo pode por em causa a conclusdo de que
as marcas em litigio produzem uma impresséo de conjunto demasiado diferente para
poder ser constatado um risco de confuséo.

No que diz respeito ao argumento da recorrente de que o publico visado pode apre-
ender a marca requerida como uma das submarcas da Calvin Klein, o Tribunal de
Primeira Insténcia afirmou, no n.° 56 do acérdio recorrido, que as marcas em litigio
ndo partilham de nenhum elemento dominante comum.
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Tramitacdo processual no Tribunal de Justica

Com o seu recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justica que anule o acérdio re-
corrido e condene o IHMI e a Zafra Marroquineros nas despesas.

O IHMI e a Zafra Marroquineros pedem ao Tribunal de Justi¢a que negue provimen-
to ao recurso e que condene a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos: o primeiro relativo a
violagdo do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.’ 40/94 e o segundo relativo a violagdo
do artigo 8.°, n.° 5, do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento

Argumentos das partes

No seu primeiro fundamento, que se divide, em substincia, em trés partes, a recor-
rente alega que o Tribunal de Primeira Instancia desrespeitou a jurisprudéncia rela-
tiva a interpretacdo do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, no que respeita a
necessidade de ter em conta todos os elementos pertinentes do caso concreto.
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Na primeira parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Pri-
meira Instancia por ter alegadamente desprezado o facto de a Zafra Marroquineros
ter feito uso das letras «CK», isoladamente e também em grandes caracteres postos
em evidéncia, acompanhados dos termos «CREACIONES KENNYA» escritos em ca-
racteres muito pequenos, com o objectivo de copiar as reputadas marcas cK da Calvin
Klein. O comportamento da Zafra Marroquineros demonstra, por isso, que as letras
«CK» constituem a parte mais distintiva da marca pedida. Na opinido da recorrente,
a Zafra Marroquineros agiu, pelo seu préprio comportamento, em contradi¢do com
a sua argumentacdo juridica. Ora, segundo um principio geral de direito, ninguém
pode agir em contradi¢do com os seus proprios actos.

Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instincia, ignorando a jurisprudén-
cia do Tribunal de Justica, ndo tomou em consideracido o comportamento da Zafra
Marroquineros, para determinar qual o elemento mais importante e mais notério na
marca comunitaria pedida. Assim, o referido comportamento néo foi juridicamente
apreciado, no acérdao recorrido, a luz da jurisprudéncia segundo a qual se devem ter
em conta todos os factores pertinentes do caso concreto. Ora, segundo a recorrente,
tendo em conta o comportamento da Zafra Marroquineros, deve reconhecer-se que
as letras «CK» sdo as mais distintivas da marca requerida.

Na segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Pri-
meira Instincia por ter desvirtuado as factos, ao considerar, sem ter tido em con-
ta o comportamento da Zafra Marroquineros, que sdo os termos «CREACIONES
KENNYA» a parte mais notdria da marca pedida.

Na terceira parte do primeiro fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Pri-
meira Instincia por, alegadamente, ndo ter tido em conta a importancia das letras
«CK» e, por conseguinte, nio ter feito a analise da existéncia de um risco de confusio
resultante da presenca dessas letras nas marcas em conflito. Ora, este risco é acentu-
ado, neste caso concreto, em virtude da reputacdo das marcas anteriores e pelo facto
de os produtos designados pelas marcas em confronto coincidirem totalmente.
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Com efeito, segundo a recorrente, é frequente, no sector da moda, os fabricantes de
vestudrio serem identificados pelas letras que formam o acrénimo do seu nome, de
modo que, quando as marcas adquirem reputacido no sector, sio identificadas tanto
no plano visual como no fonético. Do ponto de vista juridico, existe, por isso, um
risco de confusio entre as marcas em causa, uma vez que as letras «CK» da marca
requerida constituem um elemento muito distintivo para o consumidor, na medida
em que, no sector da moda, as letras «CK» identificam a Calvin Klein.

O IHMI suscita a inadmissibilidade do primeiro fundamento do recurso na medida
em que o mesmo pretende que o Tribunal de Justica substitua a apreciagdo dos factos
feita pelo Tribunal de Primeira Instincia pela sua prépria apreciacdo. Uma vez que o
recurso para o Tribunal de Justica se limita as questdes de direito, a apreciacdo dos
factos ndo constitui, por conseguinte, uma questdo de direito submetida, em si mes-
ma, ao controlo do Tribunal de Justica, salvo no caso de desvirtuagéo, pelo Tribunal
de Primeira Instincia, dos elementos que lhe tenham sido submetidos.

Segundo o IHM]I, a argumentacdo desenvolvida pela recorrente a propésito do pri-
meiro fundamento pressupde, na realidade, uma alteragdo do objecto do litigio. Uma
vez que a marca contestada é o sinal nominativo «CK CREACIONES KENNYA», a
recorrente faz referéncia a sinais diferentes, a saber, uma representacéo grafica espe-
cifica do mencionado sinal nominativo. Por outro lado, ndo se verificou, neste caso, a
desvirtuacdo dos elementos de prova pelo Tribunal de Primeira Instincia, na medida
em que a apreciacdo destes elementos ndo pode aplicar-se aos exemplos invocados
pela recorrente.

O argumento da recorrente relativamente aos alegados factos «evidentes» de cdpia
também néo é admissivel no presente processo, cujo objecto é determinar se ha ou
nio risco de confusio entre direitos anteriores e um sinal concreto e preciso, do qual
foi pedido o registo como marca comunitdria. Pedidos dessa natureza deveriam ser
invocados em processos relativos a eventuais infraccoes duma marca ou a concorrén-
cia desleal.
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A Zafra Marroquineros alega que, no acdrddo recorrido, néo foi desrespeitada a ju-
risprudéncia relativa a interpretacio do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

No exame da semelhanca das marcas em confronto, devem tomar-se em considera-
¢do as marcas no seu conjunto, tal como foram registadas ou foi pedido o respectivo
registo, ndo sendo pertinente o eventual uso que delas possa ser feito. Além disso, a
hipotética inten¢do da Zafra Marroquineros de copiar as marcas anteriores da recor-
rente, que, de qualquer modo, a Zafra contesta, ndo é pertinente para apreciar o risco
de confusdo entre as duas marcas.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Quanto a primeira parte do primeiro fundamento, deve observar-se que, nos termos
do artigo 8.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, ap6s oposicdo do titular de
uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera recusado quando, devido a sua
identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido a identidade ou semelhanca
dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas, exista risco de confusido no
espirito do publico do territério onde a marca anterior estd protegida. Nos termos do
mesmo preceito, o risco de confusio compreende o risco de associagdo com a marca
anterior.

Segundo jurisprudéncia assente do Tribunal de Justica, a existéncia do risco de con-
fusdo no espirito do publico deve ser apreciada globalmente, tendo em considera-
¢do todos os factores pertinentes do caso concreto (v., nomeadamente, acérdio de
11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22; de 22 de Junho
de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 18; de 6 de Ou-
tubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.° 27; de 12 de Junho de 2007,
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[HMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.° 34; e de 3 de Setembro de 2009, Acei-
tes del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Colect., p. I-7371, n.° 46).

Resulta também de jurisprudéncia assente que a apreciacdo global do risco de con-
fusdo deve, no que respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas
em causa, basear-se na impressdo de conjunto produzida por estas, atendendo, em
especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepcdo das marcas que o
consumidor médio tem da categoria de produtos ou servicos em causa desempenha
um papel determinante na apreciagdo global do referido risco. O consumidor médio
apreende normalmente uma marca como um todo e néo procede a uma anélise das
suas diferentes particularidades (v., nomeadamente, acérdaos, ja referidos, SABEL,
n.° 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 25; Medion, n.° 28; IHMI/Shaker, n.° 35; e acér-
dao de 23 de Marco de 2006, Muelhens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. [-2717, n.° 19).

A este respeito, deve precisar-se que a semelhanca das marcas em confronto deve ser
apreciada do ponto de vista do consumidor médio, fazendo referéncia as qualidades
intrinsecas das referidas marcas e nio a circunsténcias relativas ao comportamento
da pessoa que pede o registo duma marca comunitdria.

Por isso, deve reconhecer-se que, ao contrario do que alega a recorrente na primeira
parte do primeiro fundamento, a andlise do Tribunal de Primeira Instincia nédo esta
ferida de erro de direito pelo facto de nao ter tido em conta o comportamento alega-
damente abusivo do requerente da marca. Com efeito, embora um comportamento
desse tipo seja um factor particularmente pertinente no contexto de um processo ins-
taurado ao abrigo do artigo 51.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, disposi¢do
que ndo estd em causa neste recurso, o mesmo nio é um elemento que deva ser tido
em conta num processo de oposicéo instaurado nos termos do artigo 8. do mesmo
regulamento.
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Resulta do exposto que a primeira parte do primeiro fundamento deve ser julgada
improcedente.

Quanto a segunda parte do mesmo fundamento, em que se alega a desvirtuagdo dos
factos, importa recordar liminarmente que, nos termos dos artigos 225.°, n.° 1, CE
e 58.°, primeiro pardgrafo, do Estatuto do Tribunal de Justica, o recurso é limitado
as questdes de direito. O Tribunal de Primeira Instancia tem competéncia exclusiva
para apurar e apreciar os factos pertinentes e para apreciar os elementos de prova. A
apreciacdo destes factos e elementos de prova nio constitui, por conseguinte, uma
questdo de direito que possa ser sujeita, em si mesma, a fiscalizagdo do Tribunal de
Justica num recurso de decisdo do Tribunal de Primeira Instincia, excepto no caso de
ter havido desvirtuacdo dos factos (v.,, nomeadamente, acérdios de 19 de Setembro
de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.° 22; de 12 de Janeiro de 2006,
Deutsche SiSi-Werke/ITHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.° 35; e de 26 de Margo de
2009, Sunplus Technology/IHMI, C-21/08 P, n.° 31).

A apreciagdo das semelhangas entre os sinais em confronto é uma anédlise de natureza
factual que, sem prejuizo da desvirtuacéo jd referida, escapa a fiscalizagdo do Tribunal
de Justica. Essa desvirtuacéo deve resultar com evidéncia dos autos, sem que seja ne-
cessario fazer nova apreciacdo dos factos e das provas [v. acérddos de 28 de Maio de
1998, New Holland Ford/Comissido, C-8/95 P, Colect., p. I-3175, n.° 72; de 6 de Abril
de 2006, General Motors/Comissdo, C-551/03 P, Colect., p. I-3173, n.° 54; de 21 de Se-
tembro de 2006, JCB Service/Comissdo, C-167/04 P, Colect., p. I-8935, n.° 108; e de
7 de Maio de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) e
IHMI, C-398/07 P, n.° 41].

Ora, deve reconhecer-se que a recorrente nio apresenta elementos que permitam
considerar que o Tribunal de Primeira Instdncia desvirtuou os factos ao decidir, no
n.° 52 do acérdao recorrido, que a inexisténcia de semelhanca dos sinais em con-
fronto resulta das suas diferencas visual, fonética e conceptual. O argumento da re-
corrente de que a desvirtuacdo resulta do facto de o Tribunal de Primeira Instincia
ndo ter tomado em consideracdo o comportamento da Zafra Marroquineros deve ser

I - 8008



52

53

54

55

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST / IHMI

rejeitado, na medida em que o referido comportamento néo tinha de ser tomado em
consideracdo pelo Tribunal de Primeira Instincia na sua apreciac¢do, como resulta dos
n.”* 43 a 47 do presente acérdio.

Nestas condigdes, a segunda parte do primeiro fundamento deve ser julgada
improcedente.

Quanto a terceira parte, deve observar-se liminarmente que, ndo havendo semelhan-
ca entre a marca anterior e a marca pedida, a notoriedade ou a reputacido da mar-
ca anterior, a identidade ou a semelhanca dos produtos ou dos servicos em causa
ndo sdo suficientes para declarar o risco de confusdo entre as marcas em confron-
to (v., neste sentido, acérdios de 12 de Outubro de 2004, Vedial/THMI, C-106/03 P,
Colect., p. 1-9573, n.° 54; de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/THMI,
C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.” 50 e 51; e de 11 de Dezembro de 2008, Gateway/
/THMI, C-57/08 P, n.** 55 e 56).

Ora, no acérdio recorrido, o Tribunal de Primeira Instincia concluiu que ndo h4 se-
melhanca entre as marcas em confronto. Com efeito, no n.° 52 do acérdao recorrido,
declarou que o exame destas marcas do ponto de vista visual, fonético e conceptual
demonstra que a impressdo de conjunto produzida pelas marcas anteriores é domi-
nada pelo elemento «ck», ao passo que a produzida pela marca requerida é dominada
pelo elemento «creaciones kennya», concluindo que a inexisténcia de semelhanga dos
sinais em conflito resulta, assim, das diferencas visual, fonética e conceptual.

Para chegar a esta conclusdo, o Tribunal de Primeira Instancia, nos n.”* 41 a 51 do
acdrdao recorrido, fez um exame destinado a determinar a impressdo de conjunto
produzida pelas marcas em confronto e a realizar uma apreciagdo global quanto a
semelhanca entre elas. Assim, nos n.” 42 a 45 desse ac6rdio, procedeu a andlise deta-
lhada da marca pedida, considerada no seu conjunto, tendo nomeadamente em conta
a percepc¢io que dela tem o consumidor médio. A esta andlise seguiu-se, nos n.” 46
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a 51 do referido acérdio, o exame das semelhancas das marcas em confronto, no pla-
no visual, fonético e conceptual.

A este respeito, deve observar-se que, contrariamente ao que parece afirmar-se no
n.° 39 do acérdio recorrido, a existéncia de semelhanga entre duas marcas nio pres-
supde que a sua componente comum constitua o elemento dominante na impres-
sdo de conjunto produzida pela marca pedida. Com efeito, segundo jurisprudéncia
consagrada, a apreciacdo da semelhanca entre duas marcas exige que se considere
cada uma delas no seu conjunto, o que néo exclui que a impresséo geral suscitada
na memdria do publico relevante por uma marca complexa possa, em determinadas
circunstincias, ser dominada por uma ou vdrias das suas componentes. Todavia, s6
se todas as outras componentes da marca forem negligencidveis é que a apreciacdo da
semelhanca poderd depender unicamente do elemento dominante (v. acérddao IHMI/
/Shaker, ja referido, n.”* 41 e 42; ac6rddo de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI,
C-193/06 P, n.” 42 e 43; e ac6rddo Aceites del Sur-Coosur/Koipe, ja referido, n.° 62).
Com efeito, basta que a referida componente comum néo seja despicienda.

No entanto, ndo pode deixar de se reconhecer que o Tribunal de Primeira Instincia
declarou, por um lado, que a impresséo geral produzida pela marca pedida é domi-
nada pelo elemento «creaciones kennya», no qual o consumidor relevante focalizard
em grande medida a sua atencdo, e, por outro, nomeadamente no n.° 44 do acérdio
recorrido, que o elemento «ck» ocupa em relacdo aquele uma posicéo acesséria, o
que equivale a concluir, em substéncia, que o elemento «ck» é despiciendo na marca
pedida.

Assim, tendo negado, com base numa andlise correctamente efectuada, qualquer se-
melhanca entre as marcas em confronto, o Tribunal de Primeira Insténcia teve razéo
ao concluir, nos n.” 53 a 57 do acérdio recorrido, que, apesar da reputacéo das mar-
cas anteriores e da identidade dos produtos designados pelas marcas em confronto,
néo existe risco de confusio entre elas.
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Por conseguinte, a terceira parte do primeiro fundamento deve ser julgada
improcedente.

Nestas condicdes, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento

Argumentos das partes

Com o seu segundo fundamento, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instan-
cia por, alegadamente, ter infringido o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 40/94, ao
ndo ter apreciado a reputacio das marcas anteriores a luz dessa disposicéo.

Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instincia cometeu um erro ao afirmar,
no n.° 15 do acérdio recorrido, que a recorrente invoca um fundamento tinico, ba-
seado na violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, quando a
peticdo inicial se baseava também explicitamente na violagdo do artigo 8.°, n.° 5, deste
regulamento.

Ao concluir que, por as marcas em confronto nio serem semelhantes, ndo ha que
examinar a reputagdo das marcas anteriores, o Tribunal de Primeira Instincia, se-
gundo a recorrente, cometeu um erro de direito. O facto de a marca anterior cK da
Calvin Klein ser notoriamente conhecida devia ter sido tomado em consideracéo para
determinar se lhe devia ser garantida uma protec¢do mais vasta. A reputagdo de uma
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marca anterior devia ser apreciada na avaliacdo da semelhanca entre as marcas em
confronto, e ndo apds ter sido decidida a questdo da semelhanca.

A este propdsito, a recorrente alega que, se as marcas notérias anteriores cK apenas
estivessem protegidas quando as letras «cK» sdo utilizadas por terceiros com o mes-
mo modo de representagio grafica, isso conduziria a conceder & marca reputada CK
um nivel de proteccio inferior, na prética, aquele que teria se nio fosse notoriamente
conhecida. O facto de as marcas cK, bem como outras representacgdes graficas distin-
tas destas letras, serem notoérias confere-lhes uma proteccdo contra o uso das letras
«CK» no sector da moda, uma vez que, neste sector, estas letras se identificam com
a Calvin Klein, de modo que a sua utilizagdo por um terceiro implica uma confusdo
por associagdo.

O IHMI responde que, no acérdéo recorrido, o Tribunal de Primeira Instincia deci-
diu acertadamente sobre a questdo da reputacdo da marca anterior. Com efeito, na
medida em que os sinais em litigio ndo se podem considerar semelhantes, o artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 ndo é aplicavel.

A Zafra Marroquineros alega que o acérdéo recorrido se refere a reputacdo das mar-
cas anteriores. Reconhecendo a reputacdo do elemento figurativo «CK» na marca
anterior, o acérdio recorrido declara que a referida reputagdo nido pde em causa o
facto de que ndo ha risco de confusdo entre as marcas em confronto.
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Apreciagido do Tribunal de Justica

Com o seu segundo fundamento, a recorrente censura, em substancia, o Tribunal
de Primeira Instancia por, alegadamente, ter limitado sem razéo a sua apreciagdo a
analise do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.® 40/94, sem ter examinado os argumen-
tos da recorrente a luz do n.° 5 desse artigo, e por nao ter tomado em consideragdo a
reputacdo e a notoriedade das marcas anteriores no &mbito da apreciacdo prevista no
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

Ora, deve observar-se que a identidade ou a semelhanca das marcas em confronto é
um pressuposto necessario da aplicagdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
Por conseguinte, esta disposicdo é manifestamente inaplicavel quando, como no caso
vertente, o Tribunal de Primeira Instidncia nega qualquer semelhanca entre as marcas
em confronto.

Nestas circunsténcias, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicavel aos recursos
de decisdes do Tribunal Geral por forga do artigo 118.° do mesmo regulamento, a
parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo
o IHMI e a Zafra Marroquineros pedido a condenacéo da Calvin Klein e tendo esta
sido vencida, ha que condend-la nas despesas.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Primeira Sec¢io) decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A Calvin Klein Trademark Trust é condenada nas despesas.

Assinaturas
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