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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Qitava Seccio)

11 de dezembro de 2014-*

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Pedido de marca figurativa comunitdria Master —
Marcas figurativas comunitarias anteriores Coca-Cola e marca figurativa nacional anterior C —
Motivo relativo de recusa — Artigo 8.%, n.’ 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Semelhanca dos
sinais — Elementos de prova relativos a utilizacdo comercial da marca pedida»

No processo T-480/12,

The Coca-Cola Company, com sede em Atlanta, Gedrgia (Estados Unidos), representada por S.
Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, e S. Baran, barrister,

recorrente,
contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,
sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), com sede em Damasco (Siria),
representada por A.-I. Malami, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisdo da Segunda Camara de Recurso do IHMI de 29 de agosto
de 2012 (processo R 2156/2011-2), relativa a um processo de oposicdo entre a The Coca-Cola
Company e a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Seccao),
composto por: D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatora) e C. Wetter, juizes,
secretario: J. Weychert, administradora,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de novembro de 2012,

vista a contestacdo do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de fevereiro de 2013,

vistas a contestacdo da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de marco de
2013,

* Lingua do processo: inglés.

PT
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apos a audiéncia de 9 de julho de 2014,

profere o presente
Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 10 de maio de 2010, a interveniente, a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),
apresentou um pedido de registo de marca comunitdria ao Instituto de Harmonizacdo do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO L 78, p. 1).

A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:

L)

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem, apds a limitacdo ocorrida durante o
processo que correu no IHMI, as classes 29, 30 e 32 na ace¢do 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, para cada uma dessas classes, a seguinte descrigdo:

— classe 29: «logurte, carne, peixe, aves de capoeira e caca, extrato de carne, frutos e legumes em
conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, marmeladas, conservas de frutos, conservas de ovos
e conservas em vinagre, saladas em vinagre, batatas fritas»;

— classe 30: «Café, cha, cacau, agucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos de café, farinhas e preparagoes
feitas de cereais, guloseimas, bombons, gelados de natas, mel, xarope de melago, massas, farinha,
fermento de padeiro, fermento em pd, sal, mostarda, vinagre, pimenta, molhos (condimentos),
especiarias, com a excec¢do especifica dos produtos de pastelaria e de padaria, gelados de frutas,
chocolate, pastilhas, todos os tipos de entradas a base de milho e de trigo, com a excecdo
especifica dos produtos de pastelaria e de padaria»;

— classe 32: «Aguas minerais e naturais, bebida de cevada, cervejas sem 4lcool, bebidas gaseificadas
sem dlcool de todos os tipos, em especial com sabor (cola, anands, manga, laranja, limio, com
sabor, maca, a base de cocktail de fruta, tropical, bebida energética, morango, fruta, limonada,
romd...) e todos os tipos de bebidas de sumos de fruta naturais sem élcool (maca, limdo, laranja,
cocktail de fruta, rom3, anands, manga), e sumos de fruta concentrados sem alcool e concentrados
para o fabrico de sumos sem alcool de todos os tipos, pds e sumos para o fabrico de xarope sem
alcool».
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O pedido de marca comunitaria foi publicado no Boletim das Marcas Comunitdrias n.° 128/2010, de
14 de julho de 2010.

Em 14 de outubro de 2010, a recorrente, a The Coca-Cola Company, deduziu oposi¢do, ao abrigo do
artigo 41.° do Regulamento n.” 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos
no n.” 3.

A oposicdo baseou-se, em primeiro lugar, nas quatro marcas figurativas comunitdrias anteriores
Coca-Cola, a seguir reproduzidas:

Geatrr | CeeColy

Marca n.° 8792475 Marca n.’ 3021086 Marca n.’ 2117828 Marca n.’ 2107118

Estas quatro marcas figurativas comunitarias anteriores designavam nomeadamente os produtos e os
servicos pertencentes, respetivamente, a primeira, as classes 30, 32 e 33, a segunda, a classe 32, a
terceira, as classes 32 e 43 e, a quarta, as classes 32 e 43, e correspondem, para cada uma dessas

marcas e dessas classes, a seguinte descri¢ao:
— marca comunitdria n.” 8792475:
— classe 30: «Café, chd, cacau, agucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos do café; farinhas e
preparacgoes feitas de cereais, pao, pastelaria e confeitaria, gelados comestiveis; mel e xarope de
melaco; levedura e fermento em pé; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias;

gelo para refrescar»;

— classe 32: «Cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas nao alcodlicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparagdes para bebidas»;

— classe 33: «Bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas)»;
— marca comunitdria n.” 3021086:
— classe 32: «Bebidas, nomeadamente dgua potavel, dguas aromatizadas, 4guas minerais e gasosas;
e outras bebidas nao alcodlicas, nomeadamente refrigerantes, bebidas energéticas e bebidas
desportivas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes, concentrados e pds para fazer bebidas,
nomeadamente dguas com sabores, dguas minerais e gaseificadas, refrigerantes, bebidas
energéticas, bebidas isotdnicas, bebidas e sumos de fruta»;

— marca comunitaria n.° 2117828:

— classe 32: «Cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas nédo alcoélicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparagoes para bebidas»;

— classe 43: «Restaurantes (alimentagdo); alojamento temporario»;
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— marca comunitaria n.° 2107118:

— classe 32: «Cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas nédo alcodlicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparacdes para bebidas»;

— classe 33: «Bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas)».

A oposicao baseou-se, em segundo lugar, na marca figurativa anterior do Reino Unido C, a seguir
reproduzida:

Marca n.° 2428468

Esta marca figurativa anterior do Reino Unido designava, nomeadamente, produtos pertencentes a
classe 32 e correspondentes a seguinte descricdo: «Cervejas; aguas minerais e gasosas e outras bebidas
nao alcodlicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparacoes para bebidas».

Os fundamentos invocados em apoio da oposicdo foram os referidos no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009 e no artigo 8.°, n.° 5, do mesmo regulamento.

Em 26 de setembro de 2011, a Divisdo de Oposicdo rejeitou a oposi¢do na integra.

Em 17 de outubro de 2011, a recorrente interpés no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do
Regulamento n.’ 207/2009, recurso da decisao da Divisao de Oposicao.

Por decisdo de 29 de agosto de 2012 (a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda Camara de Recurso do
IHMI negou provimento ao recurso.

Por um lado, no que se refere ao motivo de oposicdo baseado no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, a Camara de Recurso, em primeiro lugar, definiu o consumidor relevante
como um membro comum do grande publico da Unido Europeia. Em segundo lugar, observou que a
interveniente ndo contestou a conclusdo proviséria da Divisao de Oposicdo segundo a qual os
produtos designados pelas marcas em conflito eram idénticos. Em terceiro lugar, a Divisio de
Oposicao considerou que se verificava, desde logo, que os sinais em conflito ndo eram de todo
semelhantes, por os elementos nominativos «coca-cola» e «master» dos sinais em conflito, mais
distintivos do que os seus elementos figurativos, ndo terem praticamente nenhum elemento em
comum, com excecdo da «cauda» que prolonga a letra «c» e a letra «m» nos referidos sinais. Rejeitou
igualmente o argumento da recorrente segundo o qual a semelhanca dos sinais, no presente caso, nao
dependia de coincidéncias verificadas entre os elementos nominativos, mas da forma especial e
distintiva através da qual esses elementos nominativos estavam representados, com a mesma policia de
carateres, denominada «escrita spenceriana», pelo facto de esse carater distintivo particular dever ser
tomado em consideracdio no admbito da apreciacdo do risco de confusdo, e ndo no ambito da
apreciacdo da semelhanca dos sinais em conflito.
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Em quarto lugar, a Camara de Recurso concluiu pela inexisténcia de risco de confusao entre os sinais
em conflito pelos seguintes motivos. Antes de mais, salientou que a recorrente, embora titular de uma
série de marcas Coca-Cola altamente prestigiadas e notdrias, cujo prestigio esta relacionado com a sua
representacdo em tipo de letra spenceriana, ndo é, no entanto, titular desse tipo de letra de elegancia
inegavel, que pode ser livremente utilizado por todos. Em seguida, considerou que, embora os
produtos, no presente caso, fossem idénticos e as marcas anteriores gozassem de um prestigio
incontestado, era dificil ver por que motivo um consumidor confundiria a palavra «master»,
conjugada com uma palavra drabe, com as marcas anteriores que contém as palavras «coca-cola», por
ndo existir coincidéncia no plano textual. Em sua opinido, ndo havia nada de tangivel nos sinais
anteriores que estivesse reproduzido no sinal pedido, fora do elemento da «cauda» que parte,
respetivamente, da base das letras «c» e «m». Todavia, acrescentou, este elemento em si mesmo,
separado do contexto principal de Coca-Cola, nao era suficiente para gerar um grau de semelhancga
entre os sinais, ndo demonstrando os elementos de prova que os consumidores se concentravam neste
detalhe quando estava separado do referido contexto. Além disso, considerou que o tipo de letra
spenceriana ndo era altamente fantasista, ndo obstante as suas caudas, curvaturas e outros
embelezamentos, e ndo tinha um cardter tdo distintivo que o seu aparecimento noutras marcas para
além das da recorrente fizesse supor que essas marcas tinham a mesma origem comercial. Por tltimo,
rejeitou a alegacdo da recorrente segundo a qual, na prdtica, a interveniente fornecia produtos com
réotulos que imitavam os rétulos constantes dos produtos da primeira, com o fundamento de que a
questdo pertinente no presente caso consistia em saber se a marca conforme foi pedida apresentava
uma semelhanca suscetivel de criar uma confusdo com as marcas anteriores como as que foram
registadas, ndo sendo pertinente para tal apreciacdo determinar a forma através da qual as marcas
podiam ser utilizadas na pratica.

Por outro lado, no que se refere ao motivo de oposi¢ao baseado no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.” 207/2009, a Camara de Recurso, em primeiro lugar, considerou que o primeiro requisito exigido
para aplicar o referido motivo, a saber, a existéncia de uma ligacdo entre a marca pedida e a marca
anterior, ndo estava preenchido por as marcas ndo terem sido consideradas semelhantes no ambito da
andlise do fundamento de oposicéo relativo ao risco de confuséo (v. n.* 14 e 15 supra). A este respeito,
recordou que, independentemente do grau de prestigio das marcas anteriores, as violagdes referidas
por este motivo constituem a consequéncia de um certo grau de semelhanca entre a marca pedida e a
marca anterior, devido a qual o piblico em causa efetuava uma aproximacdo entre as duas, isto é,
estabelecia uma ligacdo entre estas. Em seu entender, no presente caso, tal ndo se verificava devido a
inexisténcia de semelhanca entre as marcas em conflito.

Em segundo lugar, a Camara de Recurso julgou improcedente a alegacdo da recorrente, com base em
elementos de prova, segundo a qual a interveniente comercializava bebidas nao alcodlicas com a
marca Master acompanhada de outros elementos, de modo que a impressio global que emana do
produto acondicionado se assemelhava a que emana de um produto Coca-Cola tipico, e tinha
deliberadamente adotado as mesmas apresentacdo, imagem, estilizacdo, policia de carateres e
acondicionamento que foram adotados pela primeira. A este respeito, considerou que, se esses factos
fossem provados, a recorrente poderia razoavelmente alegar que a interveniente tinha intencdo de
beneficiar indevidamente do prestigio das marcas anteriores, mas que, contudo, ndo podia fazé-lo no
contexto do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, que deve apenas tomar em consideracgio a
marca cujo registo foi solicitado pela interveniente.

Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.
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O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, em substancia, um fundamento unico, relativo a violagdo
do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 que se articula em duas partes. Na primeira parte, a
recorrente acusa o IHMI de ter amalgamado a apreciacdo da semelhanca das marcas em conflito, em
aplicacdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do referido regulamento, com a apreciacdo da existéncia de
uma ligacdo entre as referidas marcas em aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, deste regulamento. Na segunda
parte, acusa o IHMI de ter ignorado os elementos de prova relativos a utilizacdo comercial da marca
pedida e pertinentes para demonstrar a inten¢do da interveniente de tirar proveito do prestigio das
marcas anteriores.

Contudo, a recorrente indica expressamente que ndo contesta a conclusdo da Camara de Recurso

relativa a inexisténcia de risco de confusdo entre as marcas em conflito em aplicacdo do artigo 8.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009.

Importa também observar que as partes nao contestam as apreciacdes da Camara de Recurso quanto
ao publico relevante e a identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em conflito. Assim, é facto
assente que a marca pedida, a semelhanca das marcas anteriores, abrange nomeadamente bebidas nao
alcodlicas pertencentes a classe 32, incluindo as colas (v. n.° 3 supra).

Quanto a primeira parte

Na primeira parte do fundamento tGnico, a recorrente alega que a Camara de Recurso, erradamente,
efetuou uma amdlgama entre a questdo da semelhanca das marcas em conflito, em aplicacio do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, e a questdo da ligacdo entre as referidas
marcas em aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do mesmo regulamento. Esta parte divide-se, em substancia,
em duas acusagoes, sendo a primeira relativa ao facto de a existéncia de uma semelhanca entre as
marcas em conflito constituir um fator para a apreciacdo da existéncia de uma ligacdo entre as
referidas marcas na acegdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, e ndo um requisito de
aplicacdo desta disposicdo, e sendo a segunda relativa a existéncia de um certo grau de semelhanca
entre estas marcas.

A titulo preliminar, ha que recordar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/20009,
«[a]pds oposicdo do titular de uma marca anterior na ace¢do do n.° 2, serd igualmente recusado o
pedido de registo de uma marca idéntica ou semelhante a marca anterior e, se essa marca se destinar
a ser registada para produtos ou servicos que nao sejam semelhantes aqueles para os quais a marca
anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitdria 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 injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo
beneficie do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior ou possa prejudica-los».

Resulta da redagao do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 que a sua aplicacdo estd sujeita
aos seguintes requisitos: em primeiro lugar, a identidade ou a semelhanca das marcas em conflito; em
segundo lugar, a existéncia de prestigio da marca anterior invocada na oposicdo; em terceiro lugar, a
existéncia de um risco de que a utilizacdo injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do
carater distintivo ou do prestigio da marca anterior ou possa prejudica-la. Estes requisitos sdo
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cumulativos e o ndo preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicdvel a referida
disposicao [v., neste sentido, acérddos de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/I[HMI — Spa-Finders
Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colet., EU:T:2005:179, n.° 30; de 22 de marco de
2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colet, EU:T:2007:93, n.° 34, e de 29 de marco de
2012, You-Q/IHMI — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, n.° 25].

Segundo jurisprudéncia constante, as diferentes violagdes previstas no artigo 8.°, n. 5, do Regulamento
n.° 207/2009 constituem a consequéncia de um certo grau de semelhanga entre a marca anterior e a
marca cujo registo é pedido, em razao do qual o publico em causa efetua uma aproximacgdo entre as
duas, isto é, estabelece uma ligagdo entre estas, embora ndo as confunda necessariamente. A existéncia
de uma ligagcdo entre a marca cujo registo é pedido e a marca de prestigio anterior, que deve ser
apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto, é assim um
requisito essencial para a aplicacio dessa disposicio [acorddos SPA-FINDERS, referido no n.° 25
supra, EU:T:2005:179, n.° 41; de 10 de maio de 2007, Antartica/I[HMI — Nasdaq Stock Market
(nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, n.° 53, e BEATLE, referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 46;
v., igualmente, por analogia, acérddos de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux,
C-408/01, Colet., EU:C:2003:582, n.” 29, 30 e 38, e de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation,
C-252/07, Colet., EU:C:2008:655, n.” 30, 41, 57, 58 e 66].

De entre estes fatores, podem referir-se, em primeiro lugar, o grau de semelhanca entre os sinais em
conflito, em segundo lugar, a natureza dos produtos ou dos servicos para os quais os sinais em
conflito estdo respetivamente registados, incluindo o grau de proximidade ou de diferenca desses
produtos ou desses servicos e o publico em causa, em terceiro lugar, a intensidade do prestigio da
marca anterior, em quarto lugar, o grau do cardter distintivo, intrinseco ou adquirido pela utilizacao,
da marca anterior e, em quinto lugar, a existéncia de um risco de confusdao no espirito do publico
(acordaos Intel Corporation, referido no n.° 26 supra, EU:C:2008:655, n.° 42, e BEATLE, referido no
n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 47).

E a luz destas consideragdes preliminares que devem ser examinadas as duas acusac¢des aduzidas pela
recorrente em apoio da primeira parte do seu fundamento tnico.

Com a primeira acusacdo, a recorrente alega, em substancia, que a Camara de Recurso cometeu um
erro ao deduzir que ndo existe uma ligacdo entre as marcas em conflito na acegdo do artigo 8.°, n.° 5,
do Regulamento n.” 207/2009 devido apenas a inexisténcia de semelhanca entre as referidas marcas,
constatada no ambito da sua apreciacdo sobre a inexisténcia de risco de confusdo na acecdo do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento, e isto em violagdo da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica nos termos da qual a existéncia dessa ligacdo deve ser apreciada globalmente, tendo em conta
todos os fatores pertinentes do caso concreto. Considera que a Camara de Recurso, no ambito da sua
apreciagao do artigo 8.°, n.° 5, do referido regulamento, ndo devia ter tomado um «atalho» apoiando-se
apenas nas suas conclusodes relativas a semelhanca entre os sinais, mas devia, aplicando os critérios
jurisprudenciais, ter declarado que a maioria daqueles conduzia a conclusio de que o publico
estabelece uma ligacdo entre as marcas em conflito.

O IHMI e a interveniente retorquem que a existéncia de uma semelhanca entre as marcas em conflito
constitui um requisito de aplicagdo do artigo 8.°, n. 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009 e do
artigo 8.°, n.° 5, do mesmo regulamento, que deve ser apreciado da mesma forma em relacdo a estas
duas disposi¢oes. Tendo a Camara de Recurso verificado, no presente caso, que as referidas marcas
ndo sdo semelhantes, mas diferentes, foi, em seu entender, com razdo que concluiu pela ndo aplicacdo
do artigo 8.°, n.° 5, deste regulamento, sem examinar os outros fatores jurisprudenciais.

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, a existéncia de uma semelhanca entre a marca

anterior e a marca contestada constitui um requisito de aplicacdo comum ao n.° 1, alinea b), e ao
n.’ 5, do artigo 8. do Regulamento n.” 207/2009. Este requisito da semelhanca entre as marca em
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conflito pressupde, tanto no ambito do n.° 1, alinea b), como no do n.° 5 do referido artigo, a
existéncia, nomeadamente, de elementos de parecenca visual, auditiva ou conceptual (v., neste sentido,
acérdio de 24 de margo de 2011, Ferrero/THMI, C-552/09 P, Colet, EU:C:2011:177, n.”* 51 e 52).

E certo que o grau de semelhanca exigido no dmbito de uma e de outra dessas disposi¢cdes é diferente.
Com efeito, enquanto a aplicacdo da protecdo prevista no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009 se encontra subordinada a verificagdo de um tal grau de semelhanca entre as marcas em
conflito, pelo que existe, no espirito do publico em causa, um risco de confusdo entre estas, em
contrapartida, para a protecdo conferida pelo n.” 5 do mesmo artigo, a existéncia de tal risco nio é
exigida. Assim, as violagdes referidas nesse n.° 5 podem ser a consequéncia de um menor grau de
semelhanca entre as marcas anterior e pedida, desde que aquele seja suficiente para que o publico em
causa efetue uma aproximacdo entre as referidas marcas, isto é, estabeleca uma ligacdo entre elas (v.,
neste sentido e por analogia, acérdaos Adidas-Salomon e Adidas Benelux, referido no n.° 26 supra,
EU:C:2003:582, n.”* 27, 29 e 31, e Intel Corporation, referido no n.° 26 supra, EU:C:2008:655, n.” 57, 58
e 66). Em contrapartida, ndo resulta da redacgdo das referidas disposi¢cdes nem da jurisprudéncia que a
semelhanca entre as marcas em conflito deve ser apreciada de forma diferente consoante seja efetuada
a luz de uma ou de outra dessas disposicdes (acérddo Ferrero/ITHMI, referido no n.° 31 supra,
EU:C:2011:177, n.” 53 e 54).

Embora a apreciacdo global da existéncia de uma ligacdo entre a marca anterior e a marca contestada
na acecdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009 implique uma certa interdependéncia dos
fatores tomados em conta, podendo assim um reduzido grau de semelhanca entre as marcas ser
compensado por um forte cardter distintivo da marca anterior, ndo deixa de ser verdade que, nao
havendo qualquer semelhanca entre a marca anterior e a marca contestada, a notoriedade ou o
prestigio da marca anterior bem como a identidade ou a semelhanca dos produtos ou dos servicos em
causa ndo sdo suficientes para constatar a existéncia de um risco de confusdo entre as marcas em
conflito ou de uma ligacdo entre estas no espirito do ptublico em questdo. Com efeito, como foi acima
indicado no n.° 31, a identidade ou a semelhanca das marcas em conflito é um requisito necessério
para a aplicagdo tanto do n.° 1, alinea b), como do n.° 5 do artigo 8.° do Regulamento n.° 207/2009. Por
conseguinte, estas disposicoes sdo manifestamente inapliciveis quando o Tribunal Geral afasta
qualquer semelhanca entre as marcas em conflito (v., neste sentido, acérddao de 2 de setembro de
2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, Colet, EU:C:2010:488, n.° 68). S6 na hipdtese
de as marcas em conflito apresentarem uma certa semelhanca, ainda que reduzida, é que cabera ao
referido 6rgdo jurisdicional proceder a uma apreciagdo global para determinar se, ndo obstante o
reduzido grau de semelhanca entre estas, existe, devido a presenca de outros fatores relevantes, tais
como a notoriedade ou o prestigio da marca anterior, um risco de confusdo ou uma ligacdo entre
estas marcas no espirito do publico em causa (acérdido Ferrero/I[HMI, referido no n.° 31 supra,
EU:C:2011:177, n.” 65 e 66).

Resulta claramente desta jurisprudéncia do Tribunal de Justica que a existéncia de uma identidade ou
de uma semelhanca, ainda que reduzida, entre as marcas em conflito constitui um requisito ao qual
estava subordinada a aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 e ndo um simples
fator para a apreciacdo da existéncia de uma ligacdo entre as referidas marcas na acecdo desta
disposicao. De resto, esta conclusdo decorre diretamente da férmula seguinte, utilizada no referido
artigo: «[se a marca pedida for] uma marca idéntica ou semelhante a marca anterior».

Assim, o Tribunal observa que, embora seja exato que o grau de semelhanca entre os sinais em
conflito é um dos fatores pertinentes para a apreciacdo global da existéncia de uma ligacdo entre os
sinais em conflito em aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 (v. n.° 27, supra),
ndo deixa de ser verdade que a prépria existéncia de uma semelhanca entre os referidos sinais,
independentemente do grau, constitui um requisito de aplicacdo do referido artigo. Assim, este artigo
s6 pode ser aplicado quando, ainda que reduzida, essa semelhanca exista e desde que seja conforme
com a jurisprudéncia acima referida no n.” 33.
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Foi assim com razdo que a Camara de Recurso considerou que se as marcas em conflito ndo eram
semelhantes, mas diferentes, podia imediatamente concluir pela inaplicabilidade do artigo 8.°, n. 5, do
Regulamento n.° 207/2009, sem examinar os fatores jurisprudenciais pertinentes para estabelecer a
existéncia de uma ligacdo entre as referidas marcas na acegao desta disposicao.

Por conseguinte, a primeira acusacdo deve ser julgada improcedente.

Com a segunda acusacgio, a recorrente sustenta, no essencial, que a Camara de Recurso cometeu um
erro ao concluir pela inexisténcia de semelhanca entre os sinais em conflito, embora tivesse, ela
prépria, admitido a existéncia, pelo menos, de um certo grau de semelhanca entre aqueles,
relativamente a «cauda» semelhante das letras «c» e «m», e que, por outro lado, os referidos sinais
utilizavam ambos uma caligrafia spenceriana semelhante. Em particular, a Camara de Recurso, ao
afirmar, no n.° 29 da decisdo recorrida, que «este elemento em si mesmo [isto é, a caligrafia
spenceriana), separado do contexto de ‘Coca-Cola’, ndo [era] suficiente para criar um grau de
semelhanca entre os sinais», separou erradamente a caligrafia spenceriana das palavras «coca-cola» ou
«master», em vez de apreciar as representacdes das marcas na sua globalidade.

O IHMI e a interveniente invocam a inexisténcia global de semelhanca entre os sinais em conflito e a
inexisténcia de ligacdo entre a marca pedida e as marcas anteriores, pelo que o artigo 8., n.’ 5, do
Regulamento n.° 207/2009 ndo ¢é aplicavel. Com efeito, as diferencas entre os elementos nominativos
«coca-cola» e «master», ou mesmo as letras drabes na marca pedida, influenciam nitidamente mais a
percecdo dos consumidores relevantes do que os elementos de parecenca entre os referidos sinais,
nomeadamente a «cauda» destes. Em especial, depois de ter salientado, no n.” 29 da decisdo recorrida,
que «este elemento em si mesmo» designa a «cauda» e ndo «o tipo de letra spenceriana», o IHMI
alega que a Camara de Recurso ndo pretendeu separar a referida «cauda» de um contexto
«Coca-Cola» nas marcas anteriores, mas sublinhou que o unico elemento tangivel das marcas
anteriores que estava reproduzido na marca pedida era precisamente essa «cauda».

Segundo jurisprudéncia constante, duas marcas sdo semelhantes quando, do ponto de vista do publico
relevante, exista entre elas uma igualdade pelo menos parcial relativamente a um ou a vérios aspetos
relevantes, concretamente, os aspetos visuais, fonéticos e conceptuais [v., neste sentido, acérdaos de
23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/ITHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colet.,
EU:T:2002:261, n.° 30; de 31 de janeiro de 2012, Spar/IHMI — Spa Group Europe (SPA GROUP),
T-378/09, EU:T:2012:34, n.° 27, e de 31 de janeiro de 2013, K2 Sports Europe/I[HMI — Karhu Sport
Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, n.° 22 e jurisprudéncia referida].

A apreciacdo global que visa estabelecer a existéncia da ligacdo entre as marcas em causa deve, no que
respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressao de
conjunto produzida por estes, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e
dominantes. A percecdo das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou dos servicos em
causa desempenha um papel determinante na apreciagao global da referida ligacdo. A este respeito, o
consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e nido procede a uma andlise
dos seus diferentes detalhes [v., neste sentido, acérdaos de 16 de maio de 2007, La Perla/THMI —
Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, EU:T:2007:142, n.° 35, e de
9 de margo de 2012, Ella Valley Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10,
Colet.,, EU:T:2012:118, n.° 38; v. igualmente, por analogia, acérddo de 12 de junho de 2007,
IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., EU:C:2007:333, n.° 35].

No presente caso, ha que considerar, a titulo preliminar e contrariamente ao que a recorrente alega,
que a Camara de Recurso, na sua apreciacdo, ndo deixou de tomar em conta as marcas n.” 3021086 e
n.° 2107118, tendo-as tomado implicitamente em consideracdo na familia homogénea das quatro
marcas figurativas comunitdrias anteriores que comportam, cada uma delas, o elemento «coca-cola»
em tipo de letra spenceriana (v. n.° 6 supra), concentrando-se, entre estas quatro marcas, na que lhe
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parecia ser a mais proxima da marca pedida, a saber, a marca n.° 2117828. Em todo o caso, a referéncia
a marca n.° 2107118, visualmente mais préxima segundo a recorrente, nao teria sido suscetivel de
alterar substancialmente a apreciacdo da Camara de Recurso.

Em seguida, hd que salientar que a recorrente ndo contesta as apreciacdes das instdncias do IHMI
segundo as quais os sinais em conflito sdo fonética e conceptualmente diferentes e que, na audiéncia,
confirmou que o litigio se refere apenas a semelhanca visual dos referidos sinais.

Deste modo, hd que concentrar a fiscalizacdo da legalidade da decisio impugnada no exame, em
primeiro lugar, da comparagdo visual entre os sinais em conflito, em segundo lugar, na apreciacdo
global da semelhanca entre estes, tendo em conta as suas diferencas fonéticas e conceptuais e, em
terceiro e ultimo lugar, nas consequéncias da referida apreciagdo para a aplicacdo, ao presente caso, do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009.

Em primeiro lugar, no que respeita a comparacdo visual entre os sinais em conflito, pode ser
confirmada a constatacdo efetuada no n.° 20 da decisdo impugnada, segundo a qual os sinais
anteriores sdo compostos pelas palavras estilizadas «coca-cola» ou pela letra estilizada «c» e o sinal
pedido é composto pela palavra estilizada «master», por cima do qual surge um termo em arabe. A
este respeito, deve, ndo obstante, ser precisado que este elemento em lingua arabe reveste, na marca
pedida, uma importancia secundaria relativamente ao elemento dominante «master» [v., neste sentido,
acordiao de 18 de abril de 2007, House of Donuts/IHMI — Panrico (House of donuts), T-333/04 e
T-334/04, EU:T:2007:105, n.” 32], devido a sua ininteligibilidade para o consumidor relevante,
membro comum do grande publico da Unido Europeia (v. n.° 14, supra).

E certo que ha que observar, 3 semelhanca do IHMI e da interveniente, que os sinais em conflito
apresentam diferengas visuais manifestas no que respeita ao numero e ao inicio dos elementos
nominativos, a inexisténcia de uma letra comum que ocupe a mesma posicdo nestes, bem como, em
menor medida, a forma dos elementos figurativos.

Todavia, hd que constatar que os sinais em conflito apresentam igualmente elementos de parecenca
visual.

Em primeiro lugar, como a Camara de Recurso salientou no n.° 20 da decisdo impugnada apoés ter
concluido, acertadamente, pela inexisténcia de coincidéncia textual entre os elementos nominativos
«coca-cola» ou «c» e «master», é facto assente que cada um dos sinais em conflito apresenta uma
«cauda» que prolonga as suas respetivas letras iniciais «c» e «m» numa curvatura sob a forma de uma
assinatura.

A este respeito, é certo que foi com razdo que a Camara de Recurso, no n.’ 20 da decisdo impugnada,
recordou a jurisprudéncia segundo a qual, quando uma marca for composta por elementos
nominativos e figurativos, os primeiros devem, em principio, ser considerados mais distintivos do que
os segundos, pois o consumidor médio referir-se-4 mais facilmente ao produto em causa citando o
nome da marca do que descrevendo o elemento figurativo desta [ac6rddo de 14 de julho de 2005,
Wassen International/IHMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Colet,
EU:T:2005:289, n.° 37].

No entanto, importa recordar que este principio tem exce¢des em funcio das circunstincias. Assim, foi
decidido, relativamente a produtos alimentares pertencentes as classes 29 e 30, que estes sdo
normalmente comprados em supermercados ou em estabelecimentos semelhantes e sdo, assim,
escolhidos diretamente pelo consumidor num departamento, e ndo tanto comprados mediante pedido
formulado oralmente. Do mesmo modo, nesses estabelecimentos, o consumidor perde pouco tempo
entre as suas compras sucessivas e, frequentemente, ndo procede a uma leitura de todas as indicagoes
constantes dos diferentes produtos, deixando-se guiar mais pelo impacto visual global produzido pelos
seus rotulos ou embalagens. Nestas circunstancias, para a apreciacdo da existéncia de um eventual
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risco de confusdo ou de uma eventual ligacdo entre os sinais em causa, o resultado da andlise da
semelhanca visual torna-se mais importante do que o resultado da andlise da semelhanca fonética e
conceptual. Além disso, no ambito dessa apreciacdo, os elementos figurativos de uma marca
desempenham um papel mais importante do que os seus elementos nominativos na percecio do
consumidor em causa [v., neste sentido, acérdaos de 12 de setembro de 2007, Koipe/IHMI — Aceites
del Sur (La Espariola), T-363/04, Colet., EU:T:2007:264, n.° 109, e de 2 de dezembro de 2008, Ebro
Puleva/THMI — Berenguel (BRILLO’S), T-275/07, EU:T:2008:545, n.° 24].

No presente caso, tratando-se de produtos alimentares pertencentes as classes 29, 30 e 32 e, em
particular, de bebidas ndo alcodlicas, tendo em conta as excegdes jurisprudenciais ao principio
recordado pela Camara de Recurso, hd que considerar que os elementos figurativos das marcas em
conflito desempenham um papel, no minimo, tdo importante quanto os seus elementos nominativos
na percecdo visual global do consumidor em causa.

Daqui se conclui que, para apreciar a existéncia de uma semelhanca e do grau de semelhanca entre os
sinais em conflito, a presenca de um elemento figurativo comum que consiste numa «cauda» que
prolonga respetivamente as suas letras iniciais «c» e «m» em curvatura sob a forma de uma assinatura
revela-se, pelo menos, tdo importante quanto a constatacdo de uma falta de coincidéncia textual entre
os seus elementos nominativos.

Em segundo lugar, como a Camara de Recurso salientou no n.° 21 da decisdo impugnada, a recorrente
alega que a semelhanca entre os sinais em conflito, pelo menos no que respeita as quatro marcas
figurativas comunitarias anteriores Coca-Cola e a marca pedida Master, procede nomeadamente da
sua representacdo especial e distintiva com a mesma policia de carateres, «o tipo de letra
spenceriana.

A este respeito, é certo que foi com razdo que a Camara de Recurso recordou, no n.” 22 da decisao
impugnada, que o prestigio de uma marca anterior ou o seu carater distintivo particular deve ser
tomado em conta no ambito da apreciacdo do risco de confusdo, e ndo no dmbito da apreciacdo da
semelhanca das marcas em conflito, que é uma apreciacdo prévia a apreciacdo do risco de confusdo
[v., neste sentido, acérddo de 19 de maio de 2010, Ravensburger/I[HMI — Educa Borras (EDUCA
Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, n.° 27 e jurisprudéncia referida].

Todavia, hd que considerar que esta jurisprudéncia ndo basta, no presente caso, para afastar este
argumento da recorrente. Com efeito, se se abstrair do cardter distintivo particular do tipo de letra
spenceriana, com as suas curvaturas e outros ornamentos elegantes, ndo deixa de ser verdade que a
utilizacdo, pelos sinais em conflito, da mesma policia de carateres, além disso pouco corrente na vida
comercial contemporanea, constitui um elemento pertinente para apreciar a existéncia de uma
semelhanca visual entre estes.

Assim, noutro processo, o Tribunal Geral declarou que elementos nominativos diferentes
apresentavam, no entanto, uma certa semelhanca no plano visual dado que se tratava de duas palavras
curtas escritas numa policia de carateres semelhante a caligrafia de uma crianga, e concluiu que, ndo
obstante diferencas visuais importantes entre as marcas em conflito, ndo podia ser negada a existéncia
de um reduzido grau de semelhanca no plano visual entre essas marcas [v., neste sentido, acérdao
Comercial Losan/I[HMI — McDonald’s Internacional Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346,
n.” 33 e 35].

No presente caso, ndo pode deixar de se constatar que os sinais em conflito, quando sdo apreendidos,
em conformidade com a jurisprudéncia acima referida no n.” 41, no seu conjunto e ndo de acordo com
uma dissecacdo analitica dos seus elementos nominativos ou figurativos, apresentam, nao obstante as
suas diferencas, uma certa semelhanca no plano visual devido a sua utilizacido comum de uma policia
de carateres pouco corrente na vida comercial contemporanea, a saber, o tipo de letra spenceriana.
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Ora, a Camara de Recurso, no 4mbito da sua aprecia¢do do risco de confusdo — e ndo no dmbito da
sua apreciacdo da semelhanga dos sinais — no n.” 29 da decisdo impugnada, considerou que «[n]ao
hlavia] nada de tangivel no sinal [da recorrente] que [estivesse] reproduzido no sinal da
[interveniente] fora do elemento da ‘cauda’ que part[ia] da base da letra [c] no sinal da [recorrente] e
da letra [m] no da [interveniente]». No entanto, «este elemento, por si s6, separado de um contexto
‘COCA-COLA’, nao [era] suficiente para gerar um grau de semelhanca entre os sinais» e «os
elementos de prova ndo demonstr[avlam que os consumidores se concentral[vam] neste detalhe
quando este [era] separado do contexto principal de ‘COCA-COLA’».

A este respeito, hd que dar razdo a recorrente quando alega que a Camara de Recurso separou assim
erradamente a caligrafia spenceriana das palavras «coca-cola» ou «master», em vez de apreciar as
representacdes das marcas na sua globalidade. Com efeito, embora, é certo, haja que salientar, a
semelhanca do IHMI, que resulta da redagdo do n.” 29 da decisdo impugnada acima referida que «este
elemento em si mesmo» designa a «cauda», e ndo «o tipo de letra spenceriana», nao é menos verdade
que a Camara de Recurso, ao concentrar-se, na sua analise da semelhanca dos sinais, no elemento
«cauda» e ao separar este elemento do contexto ligado ao termo «coca-cola» nas marcas anteriores,
nao efetuou uma apreciacdo global dos sinais em conflito por serem ambos escritos em caligrafia
spenceriana e, por conseguinte, ndo determinou de forma factual este elemento de semelhanca visual
entre os sinais em conflito.

A Camara de Recurso, no ambito da sua apreciacdo do risco de confusdio — e ndo no da semelhanca
dos sinais — nos n.” 27 e 29 da decisdo impugnada, considerou igualmente que a recorrente «nao
[era] o titular do tipo de letra [spencerianal» e que «[o] tipo de letra spenceriana, como qualquer outra
escrita, p[odia] ser livremente utilizada por todos».

Ainda que se admita que a Camara de Recurso tenha considerado essas consideragdes pertinentes para
concluir pela inexisténcia de semelhanca entre os sinais, haveria que aprovar a alegacdo da recorrente
segundo a qual a Camara de Recurso cometeu assim um erro. Com efeito, tais consideragdes sé
podem ser pertinentes para efeitos da andlise global de um risco de confusdo ou de uma associagao
no espirito do consumidor em causa na ace¢do do n.° 1, alinea b), ou do n.° 5 do artigo 8.° do
Regulamento n.” 207/2009, mas ndo para efeitos da andlise objetiva da semelhanca entre os sinais.
Assim, ha que considerar que o interesse publico em que o tipo de letra spenceriana, como qualquer
outra policia de carateres, possa ser livremente utilizada por todos nido pode, em si mesmo, opor-se a
invocacao do tipo de letra spenceriana enquanto elemento de semelhanga entre os sinais em conflito
na percecdo do consumidor pertinente.

Quanto ao demais, importa salientar que qualquer tentativa de monopolizagdo de uma policia de
carateres por parte de um operador no mercado colide com os requisitos estritos dos motivos de
recusa previstos no n.° 1, alinea b), e no n.” 5 do artigo 8. do Regulamento n.® 207/2009, tais como a
existéncia de um risco de confusdo entre os sinais em conflito ou a existéncia de um risco de que a
utilizacdo injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do carater distintivo ou do prestigio
da marca anterior ou lhe cause prejuizo (v. n.° 25, supra).

A este respeito, ha que dar razdo a recorrente quando alega que ndo pretende monopolizar a caligrafia
spenceriana para todos os produtos ou servicos, mas que, devido a semelhanca entre as caligrafias e os
outros elementos de apresentacdo das marcas em conflito, entre os quais a longa «cauda» sob as suas
letras «c» e «m», os consumidores estabelecerdao uma ligagdo ou uma relagdo entre as marcas em causa
quando forem utilizadas para comercializar os produtos visados pela marca pedida e, nomeadamente,
bebidas nio alcodlicas como as colas. E assim sem razido que a interveniente alega que uma decisio
que reconhecesse a existéncia de uma semelhanga ou de uma ligagdo entre as marcas comparadas
teria ndo apenas por efeito que a recorrente se arrogasse o monopolio de exploracdo desse tipo de
letra, impedindo assim qualquer outro operador de a utilizar na rotulagem das suas bebidas nao
alcodlicas e de outros produtos ou servicos, mas também seria suscetivel de abrir caminho a outros
titulares de marcas com notoriedade, permitindo-lhes monopolizar outros tipos de escrita.
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Resulta das consideracdes acima efetuadas que os sinais em conflito apresentam, para além das suas
diferencas visuais manifestas, elementos de parecenca visual relativos ndo apenas a «cauda» que
prolonga respetivamente as suas letras iniciais «c» e «m» em curvatura sob a forma de uma
assinatura, mas também a sua utilizacgdo em comum de uma policia de carateres pouco comum na
vida comercial contemporinea, o tipo de letra spenceriana, apreendida no seu conjunto, pelo
consumidor pertinente.

Resulta de uma apreciacdo global destes elementos de parecenca e de diferenca visual que os sinais em
conflito, pelo menos as quatro marcas figurativas comunitarias anteriores Coca-Cola e a marca pedida
Master, apresentam um reduzido grau de semelhanca visual, sendo as suas diferencas de detalhe
parcialmente compensadas pelas suas parecencas globais. Em contrapartida, a marca briténica anterior
C, atendendo designadamente a sua brevidade, é visualmente diferente da marca pedida Master.

Em segundo lugar, no que respeita a apreciacdo global da semelhanca dos sinais em conflito, importa
examinar se as diferencas fonéticas e conceptuais entre os referidos sinais, ndo contestadas pela
recorrente, sdo suscetiveis de excluir qualquer semelhanca entre esses sinais ou sdo, pelo contrario,
neutralizadas pelo reduzido grau de semelhanca visual entre estes.

Segundo a jurisprudéncia, para apreciar o grau de semelhanca existente entre as marcas em causa, hd
que determinar o seu grau de semelhanca visual, fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a
importancia que deve ser dada a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos
ou de servicos em causa e as condicoes em que sdo comercializados, no ambito de uma apreciacdo
global (acérdao Ferrero/IHMI, referido no n.° 31 supra, EU:C:2011:177, n.” 85 e 86; v. igualmente, por
analogia, acérdao IHMI/Shaker, n.’ 41 supra, EU:C:2007:333, n.° 36).

A este respeito, ha que recordar que os aspetos visual, fonético ou conceptual dos sinais em conflito
nem sempre tém o mesmo peso. A importancia dos elementos de semelhanca ou de diferenca entre
sinais pode depender, nomeadamente, das caracteristicas intrinsecas destes ou das condigdes de
comercializagdo dos produtos ou dos servicos que as marcas em conflito designam. Se os produtos
designados pelas marcas em causa forem normalmente vendidos em lojas em livre servico, onde o
préprio consumidor escolhe o produto e deve, assim, confiar principalmente na imagem da marca
aposta nesse produto, uma semelhanca visual dos sinais reveste, regra geral, uma importancia maior.
Se, pelo contrdrio, o produto visado for sobretudo vendido oralmente, serd normalmente atribuido
mais peso a uma semelhanga fonética dos sinais. Assim, o grau de semelhanca fonética entre duas
marcas reveste uma importincia reduzida no caso de produtos que sio comercializados de tal modo
que, habitualmente, o publico relevante, no momento da compra, apreende a marca que os designa
sob uma forma visual [acérddo de 21 de fevereiro de 2013, Esge/IHMI — De’Longhi Benelux (KMIX),
T-444/10, EU:T:2013:89, n.”* 36 e 37 e jurisprudéncia ai referida; v. igualmente, neste sentido, acérdaos
La Espafiola, referido no n.° 50 supra, EU:T:2007:264, n.° 109, e BRILLO’S, referido no n.°50 supra,
EU:T:2008:545, n.° 24].

No presente caso, tratando-se de produtos pertencentes as classes 29, 30 e 32 que sdo normalmente
vendidos em lojas em livre servico, os elementos de parecenca e de diferenca visuais entre os sinais
em conflito revestem assim uma importancia maior do que os elementos de parecenca e de diferenca
fonéticos e conceptuais entre os referidos sinais.

Resulta de uma apreciacdo global desses elementos de parecenca e de diferenca que os sinais em
conflito, pelo menos as quatro marcas figurativas comunitarias anteriores Coca-Cola e a marca pedida
Master, apresentam um reduzido grau de semelhanca, revestindo as suas diferencas fonéticas e
conceptuais, ndo obstante os elementos de diferenca visual, neutralizadas pelas elementos de
parecenca visual global, uma importincia maior. Em contrapartida, a marca britanica anterior C,
atendendo designadamente a sua brevidade, é diferente da marca pedida Master.
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Quanto ao demais, esta apreciacdo global é conforme com a jurisprudéncia segundo a qual as marcas
que incluem diferencas simultaneamente nos planos visual, fonético e conceptual apresentam, no
entanto, na apreciagdo de conjunto, um reduzido ou um muito reduzido grau de semelhanca [v., neste
sentido, acérdaos de 23 de setembro de 2009, Arcandor/ITHMI — dm-drogerie markt (S-HE), T-391/06,
EU:T:2009:348, n.° 54, e SPA GROUP, referido no n.° 40 supra, EU:T:2012:34, n.° 54].

Em terceiro e ultimo lugar, importa precisar as consequéncias da referida apreciacdo global de
semelhanca para a aplicagdo, ao presente caso, do artigo 8.°, n. 5, do Regulamento n.” 207/2009.

Resulta da jurisprudéncia acima referida nos n.” 26, 27 e 31 a 33 que a existéncia de uma semelhanca,
mesmo que reduzida, entre os sinais em conflito constitui um requisito para a aplicacdo do artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, e que o grau dessa semelhanca constitui um fator pertinente para
a apreciacdo de uma ligacao entre os referidos sinais.

No presente caso, a apreciacdo global que visa determinar a existéncia, no espirito do publico em
causa, de uma ligacdo entre as marcas em conflito em aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009 diz respeito a conclusao de que, atendendo ao grau de semelhanca, ainda que reduzido,
entre essas marcas, existe um risco de que esse publico possa estabelecer tal ligacdo. Com efeito,
ainda que a semelhanca dos sinais em conflito seja reduzida, ndo é inconcebivel que o publico
relevante efetue uma ligacdo entre eles e, mesmo quando ndo haja risco de confusdo, seja levado a
transferir a imagem e os valores das marcas anteriores para os produtos que ostentam a marca pedida
(v., neste sentido, acérdao BEATLE, referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 71). Assim,
contrariamente ao que a Camara de Recurso concluiu no n.” 33 da decisdo impugnada, os sinais em
conflito apresentam um grau de semelhanca suficiente, na acegdo da jurisprudéncia acima referida no
n.° 32, para que o publico relevante efetue uma aproximacdo entre a marca pedida e as marcas
comunitdrias anteriores, isto é, estabeleca entre ambas uma ligacdo na acegdo do referido artigo.

Daqui resulta que os outros requisitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009 (v.
n.° 25 supra) deviam ter sido analisados pela Camara de Recurso. Ora, esta, embora tenha concluido
pela existéncia de um elevado prestigio das marcas anteriores invocadas a titulo de oposicdo, nao se
pronunciou sobre a existéncia de um risco de que a utilizacdo injustificada da marca pedida beneficie
indevidamente do carater distintivo ou do prestigio das marcas anteriores ou lhes cause prejuizo. Nao
tendo esta questdo sido examinada pela Camara de Recurso, ndo compete ao Tribunal Geral
pronunciar-se a seu respeito, pela primeira vez, no ambito da fiscalizacdo da legalidade da decisdo
impugnada [v., neste sentido, acérddos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet.,
EU:C:2011:452, n.* 72 e 73; de 14 de dezembro de 2011, Volkl/IHMI — Marker Volkl (VOLKL),
T-504/09, EU:T:2011:739, n.° 63, e BEATLE, referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 75 e
jurisprudéncia referida].

Incumbird, pois, a Camara de Recurso analisar os referidos requisitos de aplicacdo tendo em conta o
grau de semelhanca entre os sinais em conflito, embora reduzido, mas, contudo, suficiente para que o
publico pertinente efetue uma aproximacdo entre a marca pedida e as marcas comunitarias anteriores,
isto é, estabeleca entre ambas uma ligagdo na acegdo do referido artigo.

Por conseguinte, procede a segunda acusagao.

Consequentemente, hd que julgar procedente a primeira parte do fundamento dnico.

A titulo exaustivo, o Tribunal considera oportuno analisar a segunda parte do fundamento tnico, a fim

de determinar no presente litigio os elementos de prova a ter em consideracdo no dmbito do exame
dos requisitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.’ 207/20009.

14 ECLLLEU:T:2014:1062
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Quanto a segunda parte

Na segunda parte do seu fundamento tnico, a recorrente alega que a Camara de Recurso cometeu um
erro ao recusar tomar em consideracdo, no ambito da sua andlise do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento
n.’ 207/2009, os elementos de prova relativos a forma como a interveniente comercializa na prética os
seus produtos e em relacdo aos quais se pode presumir que pretende utilizar a marca pedida, a saber,
um produto que imita a imagem das marcas anteriores e as referéncias visuais das bebidas da
recorrente. A este respeito, alega que a apreciacdo do beneficio indevido, segundo a jurisprudéncia
respeitante ao referido artigo, ndo se limita a marca pedida, mas deve basear-se em todas as
circunstancias do caso, nomeadamente nas indica¢des das inten¢des da interveniente.

O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente. Em especial, a interveniente
sustenta que os elementos de prova apresentados pela recorrente a respeito da utilizagdo comercial da
marca pedida sdo desprovidos de pertinéncia no presente caso e foram corretamente afastados pela
Camara de Recurso, na medida em que uma apreciagdo nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009 sé deve tomar em consideracdo a marca cujo registo é solicitado.

A titulo preliminar, importa recordar que o proveito indevidamente tirado do cardter distintivo ou do
prestigio da marca anterior é nomeadamente determinado em caso de tentativa de exploracdo e de
parasitismo manifestos de uma marca célebre (acérddo SPA-FINDERS, referido no n.° 25 supra,
EU:T:2005:179, n.° 51; nasdagq, referido no n.° 26 supra, EU:T:2007:131, n.° 55, e BEATLE, referido no
n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 63) e que lhe é, assim, feita referéncia através do conceito de «risco de
parasitismo». Por outras palavras, trata-se do risco de que a imagem de prestigio da marca ou as
caracteristicas projetadas por esta ultima sejam transferidas para os produtos designados pela marca
pedida, de modo a que a sua comercializacdo seja facilitada por esta associagdo com a marca de
prestigio anterior [acérdaos VIPS, referido no n.° 25 supra, EU:T:2007:93, n.” 40, e de 22 de maio de
2012, Environmental Manufacturing/THMI — Wolf (Representagdo da cabega de um lobo), T-570/10,
Colet, EU:T:2012:250, n.° 27].

O risco de parasitismo distingue-se, por um lado, do «risco de diluicdo», conceito segundo o qual o
prejuizo causado ao cardter distintivo da marca anterior é normalmente determinado quando a
utilizacdo da marca cujo registo é pedido teria por efeito que a marca anterior ja ndo poderia suscitar
uma associacdo imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada, e, por outro lado, do
«risco de enfraquecimento», conceito segundo o qual o prejuizo causado ao prestigio da marca anterior
¢ normalmente determinado a partir do momento em que os produtos para os quais o registo da
marca é pedido produzem no publico uma impressdo tal que a forca de atracio da marca anterior
ficaria consequentemente diminuida (v., neste sentido, acérddo SPA-FINDERS, referido no n.° 25
supra, EU:T:2005:179, n.”* 43 e 46; nasdaq, referido no n.° 26 supra, EU:T:2007:131, n.° 55, e BEATLE,
referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.’ 63).

Segundo jurisprudéncia constante, uma conclusao de existéncia de um risco de parasitismo, bem como
de um risco de diluicdo ou de enfraquecimento, pode ser determinada designadamente com base em
dedugdes logicas resultantes de uma andlise das probabilidades, desde que estas ndo se limitem a
simples suposicoes, e tomem em conta as praticas habituais no setor comercial relevante, bem como
todas as outras circunstancias do caso [v., neste sentido, acérdaos nasdaq, referido no n.’ 26 supra,
EU:T:2007:131, n.° 54; BEATLE, referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 62, e Representacdo da
cabeca de um lobo, referido no n.° 82 supra, EU:T:2012:250, n.° 52, confirmado, quanto a este ponto,
pelo acérddo de 14 de novembro de 2013, Environmental Manufacturing/IHMI, C-383/12 P, Colet,
EU:C:2013:741, n.° 43].

Em especial, o Tribunal de Justica declarou que, na apreciagdo global destinada a determinar a
existéncia de um beneficio indevidamente retirado do carater distintivo ou do prestigio de uma marca
anterior, se deve tomar em conta, nomeadamente, que a utilizacdo das embalagens e dos frascos
semelhantes aos dos perfumes imitados tinha por finalidade aproveitar, para efeitos publicitarios, o

ECLLEU:T:2014:1062 15



86

87

88

ACORDAO DE 11. 12. 2014 — PROCESSO T-480/12
COCA-COLA / IHMI — MITICO (MASTER)

cardter distintivo e o prestigio das marcas sob as quais esses perfumes eram comercializados. O
Tribunal de Justica esclareceu igualmente que, quando um terceiro tenta, através da utilizacdo de um
sinal semelhante a uma marca de prestigio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de
atracdo, da sua reputacdo e do seu prestigio, e para explorar, sem nenhuma compensacio financeira e
sem ter de despender esforcos proprios para tanto, o esforco comercial despendido pelo titular da
marca para criar e manter a imagem dessa marca, o proveito obtido através da referida utilizacdo deve
ser considerado indevidamente tirado do cardter distintivo ou do prestigio da referida marca (acérdao
de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o., C-487/07, Colet., EU:C:2009:378, n.” 48 e 49).

No presente caso, é facto assente que a recorrente forneceu, ao longo do processo de oposicdo,
elementos de prova relativos a utilizacdo comercial, por parte da interveniente, da marca cujo registo
foi pedido. Estes elementos compreendiam um depoimento de L. Ritchie, advogada da recorrente,
datado de 23 de fevereiro de 2011, ao qual esta ultima juntou impressoes de visualizagoes em ecra de
computador impressas em 16 de fevereiro de 2011 a partir do sitio Internet da interveniente
(www.mastercola.com). Tais impressoes de visualizacdes em ecrd de computador visavam demonstrar
que a interveniente utilizava, na atividade comercial, a marca pedida nomeadamente sob a seguinte
forma:

A Camara de Recurso, no n.” 34 da decisdo impugnada, considerou que, se, com base nesses elementos
de prova, se viesse a concluir que a interveniente tinha «deliberadamente adotado as mesmas
apresentacdo, imagem, estilizacdo, policia de carateres e acondicionamento» que aqueles que foram
adotados pela recorrente, esta «poderia razoavelmente alegar que a [interveniente] tinha a intencdo de
beneficiar indevidamente do prestigio das marcas anteriores». Contudo, «s6 o pode[ria] fazer no
contexto das disposicdes especificas do artigo 8.°, n.” 5, do [Regulamento n.” 207/2009], que sé deve
tomar em consideracdo a marca da [interveniente] cujo registo é solicitado».

Ha que constatar que esta apreciacdo da Camara de Recurso se afasta da jurisprudéncia acima referida
nos n.” 82 a 85, segundo a qual, em substancia, uma conclusdo de um risco de parasitismo, com base
no artigo 8.%, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 pode ser demonstrada designadamente com base em
dedugdes ldgicas resultantes de uma andlise das probabilidades e que tome em conta as praticas
habituais no setor comercial relevante, bem como todas as outras circunstancias do caso, incluindo a
utilizacdo, pelo titular da marca pedida, de embalagens semelhantes as dos produtos do titular das
marcas anteriores. Assim, essa jurisprudéncia nido limita de modo nenhum apenas & marca pedida os
elementos pertinentes a tomar em consideracdo para efeitos de determinar o risco de parasitismo, a
saber, o de beneficiar indevidamente do carater distintivo ou do prestigio das marcas anteriores, mas
permite também a tomada em consideracdo de todos os elementos de prova destinados a efetuar a
referida andlise das probabilidades quanto as inteng¢des do titular da marca pedida e, por maioria de
razdo, a de elementos de prova relativos a utilizacdo comercial efetiva da marca pedida.
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Ora, os elementos de prova relativos a utilizagio comercial da marca pedida, conforme foram
apresentados pela recorrente durante o processo de oposicdo, constituem manifestamente elementos
pertinentes para efeitos de determinar a existéncia desse risco de parasitismo no presente caso.

Deste modo, hd que concluir que a Camara de Recurso cometeu um erro ao afastar esses elementos de
prova na sua aplicagdo ao presente caso do artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.” 207/2009.

Esta conclusdo ndo pode ser infirmada pela alegacio do IHMI segundo a qual a recorrente poderia
invocar estes elementos de prova no ambito de uma agdo por motivo de contrafacio nos termos do
artigo 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009. Com efeito, tal alegacdo ignora a economia
do referido regulamento e a finalidade do processo de oposicdo prevista no artigo 8.° deste
regulamento, que consiste, por razdes de seguranca juridica e de boa administragdo, em assegurar que
as marcas cuja utilizacdo possa, a jusante, ser contestada com éxito nos érgaos jurisdicionais ndo sejam
registadas a montante (v., neste sentido, acérddos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet.,
EU:C:1998:442, n.° 21; de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colet., EU:C:2003:244, n.° 59, e de
13 de margo de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colet, EU:C:2007:162, n.° 48).

No entanto, como foi acima indicado no n.® 75, ndo tendo a questdo do eventual proveito indevido que
seria retirado do cardter distintivo ou do prestigio das marcas anteriores sido examinada pela Camara
de Recurso, ndo compete ao Tribunal Geral pronunciar-se a seu respeito, pela primeira vez, no
ambito da sua fiscalizacdo da legalidade da decisdo impugnada [v., neste sentido, acérdaos
Edwin/IHMI, referido no n.° 75, EU:C:2011:452, n.”* 72 e 73; VOLKL, referido no n.° 75 supra,
EU:T:2011:739, n.° 63, e BEATLE, referido no n.° 25 supra, EU:T:2012:177, n.° 75 e jurisprudéncia
referida].

Incumbird, pois, a Camara de Recurso, aquando do seu exame dos requisitos de aplicagdo do artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 (v. n.° 76 supra), tomar em consideracdo os elementos de prova
relativos a utilizagdo comercial da marca pedida, conforme foram apresentados pela recorrente no
decurso do processo de oposicio.

Por conseguinte, ha que julgar procedente a segunda parte do fundamento tnico.

Atendendo a todas as consideragdes precedentes, ha que anular a decisdo impugnada, com base na
primeira acusacdo, bem como, a titulo exaustivo, com base na segunda acusacdo do fundamento
unico.

Quanto as despesas

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

Tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, ha que, por um lado, condenar o IHMI a suportar, para

além das suas proprias despesas, as despesas efetuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido
desta ultima, e, por outro, decidir que a interveniente suportard as suas prdprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secgéo)
decide:
1) E anulada a decisio da Segunda Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 29 de agosto de 2012 (processo R
2156/2011-2).

2) O IHMI suportara, para além das suas proprias despesas, as despesas efetuadas pela The
Coca-Cola Company.

3) A Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) suportara as suas proprias
despesas.

Gratsias Kancheva Wetter
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 11 de dezembro de 2014.

Assinaturas
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