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Recurso interposto em 28 de marc¢o de 2013 por Fercal —

Consultadoria e Servicos, Ld* do acérdio proferido pelo

Tribunal Geral (Quinta Seccdo) em 24 de janeiro de 2013

no processo T-474/09, Fercal[HMI — Jacson of
Scandinavia (Jackson Shoes)

(Processo C-159/13 P)
(2013/C 171/36)
Lingua do processo: portugués

Partes

Recorrente: Fercal — Consultadoria e Servicos, Ld* (representante:
A.J. Rodrigues, advogado)

Outra parte no processo: Instituto de Harmonizagdo do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

Pedidos

a) A revogacio da decisio tomada em 24.01.2013 e notificada
em 25.01.2013 pela 5% Sec¢do do Tribunal [Geral] no pro-
cesso T-474/09 e, consequentemente, a anulagdo da decisdo
tomada na Segunda Cimara de Recurso do INSTITUTO DE
HARMONIZACAO DO MERCADO INTERNO (MARCAS,
DESENHOS E MODELOS) (adiante designado por «HMID),
de 18.08.2009, R1253/2008-2, no procedimento de anula-
¢do n° 2004 C (pedido de registo da marca comunitdria n°
1077 858, JACKSON SHOES), a qual foi notificada a recor-
rente em 30.09.2009, também em conformidade com as
disposicoes legais aplicaveis do direito comunitario;

b) Que assim, a marca da recorrente se mantenha vélida e em
vigor;

¢) Que a Reclamada seja condenada a suportar as despesas do
processo.

Fundamentos e principais argumentos

Sendo certo que existem semelhancas graficas e fonéticas entre
os nomes JACKSON e JACSON, a comparacdo entre os sinais
em confronto deve fazer-se tomando-os no seu conjunto: JACK-
SON SHOES/[JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Resulta do artigo 4.° n. © 1, alinea b), da Diretiva
89/104/CEE (') do Conselho, de 21 de dezembro de 1988,
que a percegdo das marcas por parte do consumidor médio é
determinante na aprecia¢do global do risco de confusio.

Um consumidor médio que aprecia globalmente os sinais em
causa, apercebe-se facilmente que estd perante sinais distintivos
de tipo diferente: uma marca e um nome comercial — neste
caso, pela inser¢do da sigla «<AB» que contribui para afastar qual-
quer possibilidade de o consumidor médio ser induzido em
confusdo pela marca JACKSON SHOES».

Esse aspeto, para a Recorrente, ¢ relevante, pois o artigo 4.°, n.”
I, (b), da Diretiva 89/104/CEE estabelece que a percegdo das
marcas por parte do consumidor médio é determinante na
apreciagdo global do risco de confusio.

Sdo sinais com funcdes muito definidas e distintas: a marca é
um sinal adequado a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas (artigo 4.°, in fine do RMC),
enquanto o nome comercial serve de identificacio de uma em-
presa e de modo que a distingam de outras empresas.

Por outro lado, o uso de nomes semelhantes — que sdo de uso
comum em varios paises —, ndo é de natureza a criar um risco
de confusdo, quando combinados com outros elementos, donde,
ndo gera confusio no consumidor médio e dai ndo gera con-
corréncia desleal ao criar confusio entre os produtos da recor-
rente e os da recorrida.

Nido pode reconhecer-se (com base num mero nome comercial
da Suécia) um direito de utilizacdo exclusiva (em todos os Es-
tados-Membros da Unido Europeia!) de um nome que é vulgar-
mente utilizado em muitos outros paises da UE, por milhares de
pessoas €, também por outras empresas.

E ndo pode ser reconhecido a recorrida o direito de impedir a
recorrente de registar, na classe 25, a marca JACKSON SHOES,
quando, de facto, ja existem registadas outras marcas comuni-
tarias, na classe 25, com esse nome.

Ademais, a recorrida admitiu a coexisténcia no mercado das
vérias marcas elencadas e descritas pela recorrente, e nunca as
pos em causa nem contra-alegou que qualquer delas era susce-
tivel de causar confusdo no consumidor médio nem que entre
elas houvesse conflito.

Quem adota como sinal distintivo um elemento com fraca
capacidade distintiva, o qual também figura em muitos outros
sinais distintivos de terceiros, ndo pode impedir que esse mesmo
sinal (ou semelhante) venha a ser utilizado de novo por tercei-
ros, em combinagdo com outros elementos.

Nada impede a coexisténcia — alids, jd existente — entre sinais
distintivos com nomes comuns semelhantes, desde que no seu
conjunto se distingam.

Sendo certo que a recorrente, ao contrario do alegado pela
recorrida, apresentou sobeja prova da sua existéncia e atividade
comercial ndo s6 em todo o espaco comunitirio como em
paises da América do Norte e Norte de Africa, ndo em catilogo
como a recorrida porque redigido exclusivamente na lingua
materna, logo limitada geograficamente, mas em préatica multi-
lingue com apresenta¢des nas mais importantes feiras mundiais
de calgado.
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A marca comunitdria JACKSON SHOES ndo é confundivel com
o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, tanto mais
que coexistem hd jd bastante tempo e nenhuma das partes
invocou prejuizos pela coexisténcia nem pods em causa a con-
corréncia dos produtos, sendo certo que, também, o consumi-
dor, perante os sinais em confronto, apercebe-se facilmente que
estd perante uma marca e um nome comercial, isto é, inques-
tionavelmente, dois sinais distintivos de tipo diferente.

Ademais, tal como reconhecido no acérdio e aceite pelas partes,
quando postas em confronto junto do consumidor médio ndo
existe confusdo e dal ndo serem suscetiveis de serem tomadas
por outra, € «... o exame da semelhanca das marcas deve assentar na
impressdo de conjunto produzida por estas [v. acérddo do Tribunal
Geral de 12 de novembro de 2009, Spa Monopole/IHMI — De
Francesco Import (SpagO), T-438/07, ainda ndo publicado na Cole-
tanea, n.° 23 e jurisprudéncia referida].»

Alids, para que conste por ser de elevada importincia para uma
boa decisdo desta causa, a recorrida, IHMI autorizou o registo
de vérias marcas com a expressio JAKSON», para assinalar
sapatos, donde, ndo pode alhear-se completamente dessa reali-
dade, quando decide um pedido de registo de uma nova marca
comunitdria com o mesmo nome (vulgar)JAKSONb.

Ao ignorar essa realidade age discricionariamente pondo em
causa o principio da igualdade.

A decisdo recorrida viola o disposto nos artigos 8°, n° 4, e 53°,
1 (c) do Regulamento (CE) n°® 207/2009 (?) do Conselho, de 26
de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitdria.

(') Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de
1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em ma-
téria de marcas
JO 1989 L 40, p. 1
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Pedido de decisio prejudicial apresentado pelo Hoge Raad

der Nederlanden (Paises Baixos) em 2 de abril de 2013 —

Turbu.com BV, outra parte no processo: Staatssecretaris
van Financién

(Processo C-163[13)
(2013/C 171/37)
Lingua do processo: neerlandés

Orgio jurisdicional de reenvio

Hoge Raad der Nederlanden

Partes no processo principal

Recorrente: Turbu.com BV

Outra parte no processo: Staatssecretaris van Financién

Questdo prejudicial

Devem as autoridades e 6rgdos jurisdicionais nacionais, com
base na legislacdo da Unido Europeia, recusar a aplicacdo da
isengdo de IVA de uma entrega comunitdria, se se demonstrar,
a luz de elementos objetivos, que ocorreu uma fraude ao IVA
relativamente aos bens em causa e que o sujeito passivo sabia
ou devia saber que participava nessa fraude, no caso de a legis-
lagdo nacional ndo prever, nessas circunstincias, a recusa da
isencao?

Pedido de decisdo prejudicial apresentado pelo Hoge Raad

der Nederlanden (Paises Baixos) em 2 de abril de 2013 —

Turbu.com Mobile Phone’s BV, outra parte no processo:
Staatssecretaris van Financién

(Processo C-164[13)
(2013/C 171/38)
Lingua do processo: neerlandés
Orgio jurisdicional de reenvio

Hoge Raad der Nederlanden

Partes no processo principal

Recorrente: Turbu.com Mobile Phone’s BV

Outra parte no processo: Staatssecretaris van Financién

Questdo prejudicial

Devem as autoridades e 6rgdos jurisdicionais nacionais, com
base na legislagdo da Unido Europeia, recusar o direito a dedu-
¢do do IVA, se se demonstrar, a luz de elementos objetivos, que
ocorreu uma fraude ao IVA relativamente aos bens em causa e
que o sujeito passivo sabia ou devia saber que participava nessa
fraude, no caso de a legislagio nacional ndo prever, nessas
circunstancias, a recusa do direito a dedugdo?

Acdo intentada em 5 de abril de 2013 — Comissdo
Europeia/Repiiblica da Poldnia

(Processo C-169/13)
(2013/C 171/39)
Lingua do processo: polaco

Partes

Demandante: Comissdo Europeia (representantes: N. Yerrell e J.
Hottiaux, agentes)
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