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ACORDAO DE TRIBUNAL GERAL (Qitava Seccio)

2 de outubro de 2015*

«Marca comunitdria — Processo de oposicao — Marca figurativa Darjeeling — Marcas comunitdrias
coletivas, nominativa e figurativa, anteriores DARJEELING — Motivos relativos de recusa — Artigo 8.°,
n.° 1, alinea b), e n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

No processo T-624/13,
The Tea Board, com sede em Calcuta (India), representada por A. Nordemann e M. Maier, advogados,
recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por S. Palmero Cabezas, na qualidade de agente,

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

Delta Lingerie, com sede em Cachan (Franca), representada por G. Marchais e P. Martini-Berthon,
advogados,

que tem por objeto um recurso da decisdo da Segunda Camara de Recurso do IHMI de 17 de setembro
de 2013 (processo R 1504/2012-2), relativa a um processo de oposicdo entre The Tea Board e a Delta
Lingerie,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Seccdo),
composto por: D. Gratsias (relator), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, juizes,
secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administrador principal,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de novembro de 2013,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de maio de 2014,

vistas as observacdes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de abril de
2014,

visto o despacho de 24 de outubro de 2014, que ordena a apensacdo dos processos T-624/13 a
T-627/13 para efeitos da fase oral,

* Lingua do processo: inglés.

PT
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apds a audiéncia de 11 de fevereiro de 2015,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 22 de outubro de 2010, a interveniente, Delta Lingerie, apresentou um pedido de registo de marca
comunitdria no Instituto de Harmoniza¢do 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
comunitéria (JO L 78, p. 1).

A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo adiante reproduzido, que contém o elemento
nominativo «darjeeling», em carateres brancos, integrado num retangulo de cor verde claro:

Os produtos e servigos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 25, 35 e 38 na acecdo do
Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de
marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, em relacdo a cada uma
dessas classes, a seguinte descrigdo:

— classe 25: «Roupa interior de senhora e lingerie de dia e de noite, nomeadamente cintas, bodies,
espartilhos, espartilhos de ligas, soutiens, cuecas, slips, tangas, tops, shorties, boxers, cintos de ligas,
ligas, jarreteiras, corpetes, babydolls, collants, meias, fatos de banho; Vestudrio, vestudrio tricotado,
roupa interior, camisolas sem mangas, t-shirts, espartilhos, corpetes, roupa de dormir, bods, blusas,
combinagdes, camisolas, bodies, pijamas, camisas de noite, calcas, calcas de trazer por casa, xailes,
roupoes de quarto, roupoes, roupdes de banho, fatos de banho, cal¢des de banho, saiotes, lencos de
seda»;

— classe 35: «Servicos de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de lingerie feminina,
perfumes, dguas de foilette e cosméticos, roupa de casa e de banho; Servicos de consultadoria de
negdcios com vista a criacdo e a exploracdo de pontos de venda a retalho e de centrais de
aquisicdo de produtos para a venda a retalho e a publicidade; Servicos de promocdo de vendas
(para terceiros), publicidade, gestdo dos negdcios comerciais, administracao comercial, publicidade
em linha numa rede informadtica, distribuicdo de material publicitirio (folhetos, prospetos, jornais
gratuitos, amostras), servicos de assinatura de jornais para terceiros; Informacdes ou
esclarecimentos em matéria de negdcios; Organizacio de eventos, de exposi¢coes com fins
comerciais ou publicitarios, distribuicao publicitaria, aluguer de espagos publicitarios, publicidade
radiofénica, televisiva, patrocinio publicitario»;

— classe 38: «Telecomunicagoes, transmissdo de mensagens e de imagens assistida por computador,
servicos de teledifusdo interativa relacionada com a apresentacdo de produtos, comunicacdo por

terminais de computadores, comunicacdo (transmissio) em rede informdtica mundial, aberta e
fechada».
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O pedido de marca comunitéria foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 4/2011, de
7 de janeiro de 2011.

Em 7 de abril de 2011, a recorrente, The Tea Board, entidade criada pela Lei indiana relativa ao cha
n.° 29, de 1953, e com a competéncia para administrar a producdo de cha, deduziu oposicdo, nos
termos do artigo 41.° do Regulamento n.” 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos e
servicos acima referidos no n.’ 3.

A oposicao tinha por base as seguintes marcas anteriores:

— a marca comunitdria coletiva nominativa anterior DARJEELING, pedida em 7 de marco de 2005 e
registada em 31 de margo de 2006 sob o numero 4 325718;

— a marca comunitdria coletiva figurativa anterior pedida em 10 de novembro de 2009, registada em
23 de abril de 2010 sob o niimero 8 674 327 e a seguir reproduzida:

S—
- ’
As duas marcas comunitdrias coletivas designam produtos da classe 30 e correspondentes a seguinte
descricdo: «Chan.

Os fundamentos invocados para a sua oposicdo eram os referidos no artigo 8.° n.* 1 e 5, do
Regulamento n.° 207/2009.

Por outro lado, conforme resulta dos elementos apresentados pela recorrente na Camara de Recurso, o
elemento nominativo «darjeeling», isto é, o elemento nominativo comum aos sinais em conflito,
constitui uma indicagdo geografica protegida para o chd, registada por meio do Regulamento de
Execucdo (UE) n.° 1050/2011 da Comissdo, de 20 de outubro de 2011, relativo a inscricio de uma
denominagdo no registo das denominacdes de origem protegidas e das indicacdes geograficas
protegidas [Darjeeling (IGP)] (JO L 276, p. 5), na sequéncia de um pedido recebido em
12 de novembro de 2007. Esse regulamento de execucdo foi adotado com base no Regulamento (CE)
n.° 510/2006 do Conselho, de 20 de marco de 2006, relativo a protecao das indicacdes geograficas e
denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios (JO L 93, p. 12),
entretanto substituido pelo Regulamento (UE) n.” 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros
alimenticios (JO L 343, p. 1).

Em 10 de julho de 2012, a Divisdo de Oposicao indeferiu a oposicao pelo facto de, por um lado, no que
respeita a aplicacdo do artigo 8.% n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, os produtos e servicos a que se
referem os sinais em conflito ndo serem semelhantes e, por outro, quanto a aplicacdo do artigo 8.°,
n.’ 5, desse regulamento, os elementos fornecidos pela recorrente ndo bastarem para demonstrar a
existéncia de um prestigio das marcas comunitdrias coletivas anteriores junto do publico relevante.

Em 10 de agosto de 2012, a recorrente interpos recurso da decisdo da Divisdao de Oposicao no IHMI,
ao abrigo do disposto nos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009.
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Por decisdo de 17 de setembro de 2013 (a seguir «decisdo recorrida»), a Segunda Céamara de Recurso
do IHMI negou provimento ao recurso e confirmou a decisdo da Divisio de Oposi¢do. Em particular,
concluiu que, dada a inexisténcia de semelhanca entre os produtos e servicos a que se referem os sinais
em conflito, ndo existia risco de confusdo na ace¢ido do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.’ 207/2009. Rejeitou igualmente a alegada violagdo do artigo 8.°, n.° 5, desse regulamento, pelo facto
de os elementos fornecidos pela recorrente ndo serem suficientes para demonstrar estarem preenchidos
os pressupostos de aplicagdo desse artigo.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
— anular a decisdo recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
— confirmar a decisao recorrida;

— condenar a recorrente nas despesas.
Questao de direito

1. Quanto a admissibilidade dos elementos e documentos juntos pela primeira vez no Tribunal Geral

A recorrente juntou em juizo, entre outras, duas imagens, reproduzidas no corpo da peticio e que
representam a fachada de um ou mais pontos de venda da interveniente, duas imagens, reproduzidas
no corpo da peticdo e utilizadas para fins publicitarios pela interveniente, varias paginas extraidas de
um sitio Internet intitulado «Lingerie Stylist Blog» (anexo 7), bem como vérias péaginas extraidas de
um sitio Internet intitulado «TheStriversRow» (anexo 8). Esses elementos, como confirmou a
recorrente na audiéncia, ndo foram apresentados nas instincias do IHMI.

O IHMI contesta a admissibilidade dessas imagens e anexos e o seu valor probatério. Por seu turno, a
interveniente considera que os elementos acima referidos nao sao relevantes para o caso.

Segundo jurisprudéncia constante, o recurso para o Tribunal Geral destina-se a fiscalizacdo da
legalidade das decisdes das Camaras de Recurso do IHMI na acegdo do artigo 65.° do Regulamento
n.° 207/2009 e a legalidade do ato recorrido deve ser apreciada em funcido dos elementos de facto e de
direito existentes a data em que o ato foi decidido, ndo sendo fun¢do do Tribunal Geral reanalisar as
circunstancias de facto a luz de elementos que foram pela primeira vez apresentados em juizo.
Consequentemente, esses elementos ndo devem ser admitidos, sem que seja necessario analisar o seu
valor probatério [despacho de 7 de fevereiro de 2013, Majtczak/Feng Shen Technology e IHMI,
C-266/12 P, EU:C:2013:73, n.° 45; v. acérdao de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LT7J Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colet., EU:T:2005:420, n.° 19 e jurisprudéncia ai referida].
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2. Quanto ao mérito

A recorrente invoca dois fundamentos, o primeiro relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009 e o segundo relativo a violacdo do artigo 8.°, n.° 5, do mesmo diploma.

[

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009

No seu primeiro fundamento, a recorrente alega que a Camara de Recurso rejeitou erradamente a
existéncia de um risco de confusio, na acecio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, por entender que os produtos e servicos visados pelos sinais em conflito eram totalmente
diferentes. Em particular, acusa a Camara de Recurso de se ter enganado quanto a extensdo da
protecdo conferida as marcas comunitdrias coletivas a que se refere o artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 207/2009, ao proceder, no caso, ao mesmo tipo de apreciacdo que teria efetuado para apreciar a
existéncia de um risco de confusdo entre duas marcas individuais. A esse respeito, a recorrente alega
que a funcdo essencial de uma marca coletiva como as marcas anteriores no presente caso consiste
em garantir que os produtos ou servicos por ela visados provém de uma empresa situada na zona de
proveniéncia geografica indicada pela marca em causa. Segundo a recorrente, essa funcao distingue-se
claramente da fungdo de uma marca individual, que consiste em garantir ao consumidor a origem
comercial dos produtos e servicos visados.

Em substéncia, a recorrente considera que, pela funcdo especifica das marcas coletivas a que se refere o
artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, o facto de os produtos ou servigos visados pelos sinais
em conflito poderem ter a mesma proveniéncia geografica deve ser tido em conta, por um lado, como
critério de apreciacdo da semelhanca e, por outro, como elemento determinante na apreciacdo global
da existéncia de um risco de confusdo. A recorrente alega, a esse respeito, que o risco de confusdo
consiste, num caso como o presente, em os consumidores poderem acreditar que os produtos, ou as
suas matérias-primas, e os servicos visados pelos sinais em conflito tém a mesma proveniéncia
geografica.

Assim, a argumentacdo apresentada no ambito do primeiro fundamento divide-se em duas partes. Na
primeira parte, a recorrente alega, em substancia, que a Camara de Recurso cometeu, na aplicacdo do
artigo 8.°%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, um erro de direito, na medida em que, na
comparacdo dos produtos e servicos visados pelos sinais em conflito, ndo teve em conta a sua
proveniéncia, real ou hipotética, desrespeitando, assim, a funcdo especifica das marcas coletivas que
protegem uma proveniéncia geografica. Com a segunda parte, a recorrente, em substincia, acusa a
Camara de Recurso de ter cometido um erro de direito por, na apreciagdo global da existéncia de um
risco de confusdo na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009, ndo ter tido
em conta a proveniéncia geogréfica, real ou hipotética, dos produtos ou servicos visados pelos sinais
em conflito e, por isso, desrespeitar a funcdo especifica das marcas coletivas a que se refere o
artigo 66.°, n.° 2, desse regulamento.

O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

Quanto ao publico relevante

Segundo a jurisprudéncia, o risco de confusédo, na acegdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, entre duas marcas em conflito, ndo deve ser apreciado com base numa comparagdo
abstrata dos sinais em conflito e dos produtos ou servicos que designam. A apreciagdo desse risco
deve antes basear-se na percecdo que o publico relevante tera desses sinais, produtos e servicos
[acérdao de 24 de maio de 2011, ancotel./THMI — Acotel (ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241, n.° 29].
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Mais em particular, segundo jurisprudéncia constante, no dmbito da apreciacdo global do risco de
confusdo, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado. O publico relevante para a apreciacio do risco de
confusdo é constituido pelos utentes suscetiveis de utilizar tanto os produtos ou os servicos visados
pela marca anterior como os visados pela marca pedida (v. acérddo ancotel, n.° 24 supra,
EU:T:2011:241, n.” 37, 38 e jurisprudéncia ai referida).

No caso, visto que a decisao recorrida ndo contém nenhuma andlise especifica quanto ao publico
relevante e a Camara de Recurso se limitou a confirmar integralmente a andlise efetuada para efeitos
de aplicacdo do artigo 8.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009 pela Divisdao de Oposicdo, ha
que tomar como base a decisdo desta ultima. Com efeito, resulta da jurisprudéncia que, quando a
Camara de Recurso confirma a decisio da instancia inferior do IHMI, essa decisio e a sua
fundamentacdo fazem parte do contexto em que a decisio da Camara de Recurso foi adotada,
contexto esse que é do conhecimento das partes e que permite ao julgador exercer plenamente a sua
fiscalizacdo da legalidade quanto ao mérito da apreciagio da Camara de Recurso [v. acérddo de
28 de junho de 2011, ReValue Immobilienberatung/IHMI (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, n.° 20
e jurisprudéncia ai referida].

Segundo a decisao da Divisao de Oposicdo, os servicos da classe 35 sdo oferecidos por sociedades
profissionais com atividade nos dominios da venda a retalho, da publicidade, da gestdo e noutros
dominios. No que respeita aos servicos da classe 38, a Divisaio de Oposicdo considerou que se
destinavam ao publico no dominio das telecomunicagdes.

Visto que, no que respeita ao publico relevante a que se dirigem os produtos visados pelas marcas em
conflito, a Divisdio de Oposicdo ndo procedeu a qualquer andlise especifica, ha que inferir que
considerou, implicitamente, que os produtos em causa se dirigiam ao mesmo publico.

A esse respeito, resulta da decisdo da Divisdao de Oposicdo que esse publico, a que se dirigem tanto os
produtos visados pela marca pedida como o produto visado pelas marcas anteriores, é o grande
publico. Com efeito, na apreciacdo da existéncia de um prestigio das marcas anteriores, a Divisdo de
Oposicao teve de definir o publico visado por elas [v., neste sentido, acérddo de 6 de fevereiro de
2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/ITHMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Colet.,
EU:T:2007:35, n.° 48]. Assim, considerou que os elementos de prova fornecidos pela recorrente ndo
indicavam um reconhecimento das marcas anteriores entre o grande publico do territério relevante, a
saber, o grande publico da Unido Europeia.

Assim, na medida em que a Camara de Recurso confirmou plenamente a decisio da Divisdo de
Oposicdao quanto a aplicagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, ha que
concluir da decisdo recorrida que os produtos visados pelos sinais em conflito se dirigem ao mesmo
publico, a saber, o grande publico. Alids, a recorrente subscreve esse critério quando afirma que o cha
e o vestudrio tém os mesmos consumidores. Quanto aos servicos das classes 35 e 38 e visados pela
marca pedida, a Camara de Recurso considerou implicitamente, como confirma o IHMI na sua

contestacdo, que se dirigem, em geral, a um publico de profissionais.

A esse respeito, ha que observar que nada permite por em causa as conclusdes confirmadas pela
Camara de Recurso nesse ponto, que, de qualquer modo, nio sdo impugnadas pelas partes no litigio.

Quanto a primeira parte do primeiro fundamento

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, ap6s oposicdo do titular de
uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado quando, devido a sua identidade ou
semelhanca com uma marca anterior e devido a identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos
designados pelas duas marcas, exista risco de confusdo no espirito do publico do territério onde a
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marca anterior estd protegida. Alids, constitui um risco de confusido o risco de o publico poder
acreditar que os produtos ou servicos em causa provém da mesma empresa ou de empresas ligadas
economicamente [v. acérdao de 9 de junho de 2010, Mufioz Arraiza/ITHMI — Consejo Regulador da
Denominacién de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Colet., EU:T:2010:226, n.° 25 e
jurisprudéncia ai referida].

Refira-se ainda que o artigo 66.° do Regulamento n.” 207/2009 prevé a possibilidade de registo de
marcas comunitdrias coletivas. Segundo o seu n.° 1, podem constituir marcas comunitarias coletivas
«as marcas comunitdrias assim designadas aquando do seu depédsito e préprias para distinguir os
produtos ou os servicos dos membros da associacido que delas é titular dos de outras empresas». Ai se
esclarece que «[pJodem depositar marcas comunitdrias coletivas as associacdoes de fabricantes, de
produtores, de prestadores de servicos ou de comerciantes que, nos termos da legislacdo que lhes seja
aplicavel, tenham capacidade, em seu préprio nome, para serem titulares de direitos e obrigacdes de
qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos juridicos e para comparecer em
juizo, ou ainda as pessoas coletivas de direito publicor. O artigo 66.°, n.° 3, do Regulamento
n.” 207/2009 preceitua que o disposto nesse regulamento se aplica as marcas comunitarias coletivas,
«salvo disposicdo em contrario prevista nos artigos 67.° a 74.°» do mesmo regulamento.

O artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 permite o registo de «sinais ou indicagdes que
possam servir para designar a proveniéncia geografica do produto ou servico no comércio» como
marcas comunitdrias coletivas na acecdo do n.° 1 desse artigo, assim derrogando o artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do mesmo regulamento, segundo o qual serd recusado o registo de marcas compostas
exclusivamente desses sinais ou indicacgoes.

Resulta da jurisprudéncia que, de acordo com as disposi¢cdes conjugadas do artigo 8.°, n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.” 207/2009 e do artigo 66.°, n.° 3, do mesmo regulamento, uma marca comunitaria
coletiva beneficia, como qualquer marca comunitdria, da protecdo contra qualquer prejuizo que
resulte do registo de uma marca comunitdria que cause um risco de confusdo (acérddo RIOJAVINA,
n.° 32 supra, EU:T:2010:226, n.° 22).

Conforme recordaram o Tribunal de Justica e o Tribunal Geral por varias vezes, para efeitos da
aplicacdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, o risco de confusdo pressupde
uma identidade ou semelhanca entre as marcas em conflito e uma identidade ou semelhanca entre os
produtos ou os servicos que designam. Estes pressupostos sdao cumulativos [v. despacho de
25 de novembro de 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/ITHMI, C-216/10 P, EU:C:2010:719, n.° 26 e
jurisprudéncia ai referida, e acérddo de 5 de dezembro de 2012, Consorzio vino Chianti Classico/IHMI
— FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, n.° 19 e jurisprudéncia ai referida].

Segundo jurisprudéncia constante, para se apreciar se existe uma identidade ou uma semelhanca entre
produtos e servicos visados pelos sinais em conflito, na acecdo do artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, ha que ter em conta todos os fatores relevantes que caracterizam a relacao
entre eles. Esses fatores incluem, em particular, a sua natureza, o seu destino, a sua utilizacdo e o seu
carater concorrente ou complementar [v. acérdaos de 18 de dezembro de 2008, Les Editions Albert
René/IHMI, C-16/06 P, Colet., EU:C:2008:739, n.° 65 e jurisprudéncia ai referida, e de 21 de marco de
2013, Event/THMI — CBT Comunicacién Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS),
T-353/11, EU:T:2013:147, n.° 40 e jurisprudéncia ai referida]. Outros fatores podem ainda ser tidos em
conta, tais como os canais de distribuicdo dos produtos em causa ou ainda o facto de os produtos
serem frequentemente vendidos nos mesmos pontos de venda especializados, que é suscetivel de
facilitar a percecdo pelo consumidor dos lagos estreitos existentes entre eles e de reforcar a impressdao
de que a responsabilidade do seu fabrico é da mesma empresa [v. acérddo de 18 de junho de 2013,
Otero Gonzalez/THMI — Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, n.° 32 e jurisprudéncia
ai referida].
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No caso, a Divisio de Oposic¢do entendeu que os produtos da classe 25 visados pela marca pedida ndo
apresentavam semelhancas com o chd, o tnico produto visado pelas marcas anteriores, na respetiva
natureza, no seu destino, nos canais utilizados na sua distribuicio e na rede de distribuidores
envolvidos, e pelo facto de esses produtos ndo serem complementares nem estarem em concorréncia
entre si. Concluiu que ndo existia nenhuma ligacdo entre esses produtos. Seguidamente, chegou a
mesma conclusdo a respeito dos servicos das classes 35 e 38 visados pela marca pedida. A Camara de
Recurso confirmou integralmente as conclusoes da Divisao de Oposicdo. A esse respeito, rejeitou os
argumentos da recorrente relativos a fun¢do essencial das marcas coletivas como as marcas anteriores,
que, segundo a recorrente, estdo abrangidas pelo artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009.

No Tribunal Geral, a recorrente baseia, no essencial, a sua argumentagdo nessa «funcdo essencial» das
marcas coletivas como as marcas anteriores e alega que os produtos e os servicos visados pelos sinais
em conflito devem ser considerados semelhantes pelo simples facto de serem eventualmente
suscetiveis de ter a mesma proveniéncia geografica.

A esse respeito, ha que recordar que, como resulta do considerando 8 do Regulamento n.® 207/2009, o
objetivo da protecdo conferida pela marca comunitiria é nomeadamente garantir a funcdo de origem
da marca. E a sua funcio essencial, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade
de origem do produto ou do servico que tem a marca, permitindo-lhe distinguir sem confusao
possivel esse produto ou servico dos produtos com outra proveniéncia [v. acérddao de 16 de julho de
2009, American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P
e C-208/08 P, Colet., EU:C:2009:477, n.” 40 e jurisprudéncia ai referida].

No caso, é pacifico que o elemento nominativo «darjeeling» pode servir para designar no comércio a
proveniéncia geografica do produto visado pelas marcas anteriores. Isto ndo é posto em causa pela
argumentacdo do IHMI relativa a eventual percecdo da palavra por uma parte do publico, que nao
reconhece «darjeeling» como nome geografico. Ora, embora seja certo que, como acertadamente
lembra a recorrente, a funcdo essencial de uma indicacdo geografica é garantir aos consumidores a
origem geografica dos produtos e as qualidades particulares que lhes sdo intrinsecas (v., neste sentido,
acéorddo de 29 de margo de 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, Colet.,
EU:C:2011:189, n.° 147), o mesmo ndo se pode dizer da funcdo essencial de uma marca comunitéria
coletiva. O facto de esta ser constituida por uma indicagio que pode servir para designar a
proveniéncia geografica dos produtos visados ndo poe em causa a funcdo essencial de qualquer marca
coletiva, conforme resulta do artigo 66.°, n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009, a saber, a funcio de
distinguir os produtos ou os servicos dos membros da associacdo sua titular dos de outras associagoes
ou empresas (v., neste sentido, acérdao RIOJAVINA, n.° 32 supra, EU:T:2010:226, n.”* 26 e 27). Assim,
a funcdo de uma marca comunitdria coletiva ndo é alterada por causa do seu registo ao abrigo do
artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Trata-se, mais em particular, de um sinal que permite
distinguir os produtos ou os servicos em funcdo da associagao titular da marca e ndo em fungdo da sua
proveniéncia geografica.

Com efeito, embora o artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009 introduza uma excecdo ao
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do mesmo regulamento, flexibilizando as condi¢des de registo e permitindo
que haja marcas descritivas da proveniéncia dos produtos visados a beneficiar dele [v., neste sentido,
acdérdao de 13 de junho de 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/IHMI — Garmo
(HELLIM), T-534/10, Colet., EU:T:2012:292, n.° 51], esse regulamento é aplicavel, por forca do seu
artigo 66.°, n.° 3, salvo disposicdo expressa, a todas as marcas comunitdrias coletivas, incluindo as
registadas ao abrigo do seu artigo 66.°, n.° 2.

Consequentemente, na medida em que nenhuma disposi¢ao do capitulo do Regulamento n.” 207/2009
dedicado as marcas comunitarias coletivas permite deduzir que a funcdo essencial das marcas
comunitdrias coletivas, incluindo as constituidas por uma indicacdo que pode servir para designar a
proveniéncia geografica dos produtos visados, seria diferente da funcdo essencial das marcas
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comunitdrias individuais, hd que considerar que esta consiste, como nas marcas comunitirias
individuais, em distinguir os produtos ou os servicos objeto de marca em funcdo da entidade
especifica de que provém e ndo em fungdo da sua proveniéncia geogrifica.

Assim, ndo tem razdo a recorrente quando considera que uma marca comunitria coletiva constituida
por uma indicagdo que pode servir para designar a proveniéncia geografica dos produtos ou servicos
visados ndo pode ser adequada para distinguir os produtos ou os servicos dos membros da associagdo
sua titular dos de outras empresas.

Com efeito, de acordo com o artigo 67.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, o requerente de uma
marca comunitdria coletiva apresenta um regulamento de utilizagdo da marca pedida, indicando as
condicoes desse uso, as pessoas autorizadas a utilizar essa marca e as condi¢des de filiacio na
associacdo requerente. Segundo o artigo 71.° do Regulamento n.° 207/2009, esse regulamento de
utilizacdo pode ainda ser alterado pelo titular da marca comunitdria coletiva. Assim, as condic¢des de
adesdo a associacdo titular sao igualmente, quanto as marcas a que se refere o artigo 66.°, n.” 2, do
Regulamento n.° 207/2009, aprovadas pelo seu regulamento de utilizacdo. E certo que, por forca do
artigo 67.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009, acima referido e citado pela recorrente, o regulamento
de utilizacdo de uma marca a que se refere o artigo 66.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009 deve
autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou servicos provenham da zona geografica em causa a ser
membro da associagdo titular da marca. Contudo, o Regulamento n.° 207/2009 ndo exclui a
possibilidade de a associagao titular de uma marca comunitdria coletiva a que se refere o artigo 66.°,
n.’ 2, desse regulamento prever, no regulamento de utilizacdo dessa marca, que as entidades ou
pessoas que colaborem com entidades cujos produtos provenham da zona geografica em causa ou que
utilizem como matérias-primas os produtos da associacdo titular da marca possam aderir a essa
associacao titular e utilizar essa marca, sem estarem estabelecidas na regido de proveniéncia geografica
por ela designada e sem que os seus produtos provenham diretamente da zona geografica em causa.

Resulta do exposto que a funcdo das marcas comunitdrias coletivas a que se refere o artigo 66.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 207/2009 consiste em distinguir os produtos ou os servicos visados por essas
marcas em funcdo da entidade titular e ndo em funcdo da sua proveniéncia geogrifica.

Ha que rejeitar o argumento da recorrente baseado num acérddo do Bundesgerichtshof (Tribunal
Federal de Justica alemao), proferido em 30 de novembro de 1995 [processo I ZB 32/93; publicado em
1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)], onde se teria considerado que uma marca coletiva garante que os
produtos provém de uma empresa situada na zona de proveniéncia geografica e que esta habilitada a
utilizar a marca coletiva. Conforme resulta da jurisprudéncia, o regime comunitario das marcas é um
sistema auténomo, constituido por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe sdo
proprios, sendo a sua aplicagcdo independente de qualquer sistema nacional [v., neste sentido, acérdao
de 16 de maio de 2007, Trek Bicycle/ITHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, n.° 63].

Por dltimo, refira-se que nem o artigo 7.°, n.° 1, alinea k), do Regulamento n.” 207/2009, que aprova,
em determinadas condi¢des, um motivo absoluto de recusa de registo de um sinal como marca
comunitdria quando esse sinal contém ou é composto por uma indicagdo geografica protegida nos
termos do Regulamento n.° 510/2006, substituido pelo Regulamento n.° 1151/2012, nem o
artigo 164.° do mesmo regulamento, que se refere, por remissao do artigo 14.° do Regulamento
n.° 510/2006, as relagdes entre, por um lado, marcas pedidas ou apresentadas e, por outro, indicagoes
geograficas protegidas na acegdo deste ultimo regulamento, sdo relevantes no presente caso. Com
efeito, no presente litigio, a recorrente nao invocou, nas instancias do IHMI, uma indicagao geografica
protegida na acecdo do Regulamento n.” 510/2006, tendo sim apresentado um processo de oposicao
com base nas marcas comunitdrias coletivas acima referidas no n.” 6 e nos motivos relativos de recusa
previstos no artigo 8.°, n.” 1, alinea b), e 5, do Regulamento n.® 207/2009.
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Em face do exposto, hda que referir, como fazem o IHMI e a interveniente, que, quando, num processo
de oposicdo, os sinais em conflito sdo, por um lado, marcas coletivas e, por outro, marcas individuais, a
comparagdo dos produtos e dos servicos visados deve ser efetuada segundo os mesmos critérios
aplicaveis na apreciacdo da semelhanca ou da identidade dos produtos e servicos visados por duas
marcas individuais.

Assim, ha que confirmar a conclusdo da Camara de Recurso no presente caso, conforme acima exposta
no n.° 38. Com efeito, é notdrio que o vestudrio e o cha nao sdo geralmente produzidos pelas mesmas
empresas nem comercializados sob as mesmas marcas. Assim, ndo se pode considerar que um
fabricante de vestudrio opera igualmente no dominio da extracdo ou da comercializagdo de cha. Por
outras palavras, o publico relevante ndo presumird que os produtos visados pelos sinais em conflito
tém a mesma origem comercial nem que a responsabilidade do seu fabrico é da mesma empresa [v.,
neste sentido, acérddo de 18 de novembro de 2014, Repsol/IHMI — Adell Argiles
(ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, n.° 38]. E também manifesto que os produtos em
causa ndo sdo complementares e menos ainda sdo concorrentes e que os seus canais de distribuicdo
sdo diferentes.

Além disso, em face do que acima se expde nos n.” 40 a 47, improcede a argumentacdo da recorrente
de que a possibilidade de o publico considerar que os produtos e os servicos visados pelos sinais em
conflito tém a mesma proveniéncia geografica pode constituir um critério suficiente para demonstrar
a sua semelhanca ou a sua identidade para efeitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/20009.

Com efeito, como afirma o IHMI, um leque extremamente amplo de produtos e servicos pode ser
produzido ou fornecido na mesma zona geografica. Do mesmo modo, nada exclui a possibilidade de
uma regido cujo nome geografico esta registado como marca comunitdria coletiva, ao abrigo do
artigo 66.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009, ser a fonte de diversas matérias-primas, suscetiveis de
ser utilizadas na confecdo de produtos diferentes e variados. Em face disto, uma interpretacdo extensiva
do artigo 66.°, n.’ 2, do Regulamento n.® 207/2009, como referida pela recorrente, seria, como alega a
interveniente, conferir as marcas coletivas, registadas como excecdo ao artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009, uma protecdo absoluta, independente dos produtos visados pelos sinais em
conflito e, assim, contrdria a prépria letra do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), desse regulamento.

Isto vale também para os servicos da classe 35 e da classe 38. A mera eventualidade de o consumidor
médio considerar que os servicos em causa, isto €, os servicos de venda a retalho propostos com a
marca DARJEELING, estdo ligados a produtos provenientes da zona geografica homoénima ou ainda
que os servicos de telecomunicacdes prestados com a mesma marca estdo ligados a essa zona
geografica ou propdem informagdes sobre ela ndo basta para demonstrar uma semelhanca entre os
servicos visados pela marca pedida e o produto visado pelas marcas anteriores.

Ha que rejeitar ainda o argumento da recorrente relativo a representacdo grafica do elemento
nominativo «darjeeling», contido na marca pedida, e a associacdo que a semelhanca dos pontos sobre
as letras «j» e «i» com folhas de cha poderia criar entre o chd e os produtos visados pela marca
pedida. Com efeito, mesmo admitindo que esses pontos parecam efetivamente folhas e, mais em
particular, folhas de chd, e que estabelecem uma associacdo entre o chd e os produtos visados pela
marca pedida, essa associacdo ndo basta para dar origem a uma semelhanca ou identidade dos
produtos ou servigos visados pelos sinais em conflito na acegdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/20009.
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Quanto a segunda parte do primeiro fundamento

Com a segunda parte do seu primeiro fundamento, a recorrente, em substancia, acusa a Camara de
Recurso de, na apreciacdo global da existéncia de um risco de confusdo na acegao do artigo 8., n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, ndo ter tido em conta a proveniéncia geografica, real ou
potencial, dos produtos ou dos servicos visados pelos sinais em conflito.

Visto ter sido rejeitada a argumentacdo da recorrente, apresentada no ambito da primeira parte do
primeiro fundamento e relativa a semelhanca dos produtos e servicos visados pelos sinais em conflito,
e, consequentemente, ndo estar preenchida uma das suas condi¢des cumulativas enunciadas no
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009, ha que salientar desde logo que, no caso, a
Camara de Recurso rejeitou acertadamente a sua aplicagdo.

E certo que, segundo jurisprudéncia constante, a apreciacio global da existéncia de um risco de
confusdo implica uma certa interdependéncia entre os fatores tidos em conta, nomeadamente a
semelhanca das marcas e dos produtos ou servigos abrangidos por elas. Assim, um baixo grau de
semelhanca entre os produtos ou servigos visados pelos sinais em conflito pode ser compensado por
um alto grau de semelhanca entre as marcas, e vice-versa (v. despachos de 27 de abril de 2006,
L’Oréal/THMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, n.° 35 e jurisprudéncia ai referida, e de 2 de outubro de
2014, Przedsiebiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/THMI, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, n.° 23 e
jurisprudéncia ai referida).

Ora, embora a eventual semelhanca dos sinais em conflito deva ser tida em conta nessa apreciacdo
global, ndo é, s6 por si, constitutiva de um risco de confusdo entre eles [v., por analogia, acérdaos de
29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., EU:C:1998:442, n.° 22, e de 16 de outubro de 2013,
Mundipharma/THMI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, n.° 62]. Com
efeito, tem que se verificar um certo grau, mesmo minimo, de semelhanca entre os produtos e
servicos visados para que a forte semelhanca ou, se for caso disso, a identidade dos sinais em conflito
possa levar, a luz do principio da interdependéncia dos fatores, a um risco de confusio na acecdo do
artigo 8.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009. Ora, no caso, como acertadamente
considerou a Camara de Recurso, os produtos e os servicos visados pelos sinais em conflito ndo sdo
semelhantes.

A esse respeito, hd que recordar que resulta da jurisprudéncia que uma marca coletiva ndo pode
beneficiar de uma protecdo reforcada ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.’ 207/2009, quando se verifica, na apreciacdo global da existéncia de um risco de confusdo, que a
semelhanca dos produtos e servicos é insuficiente para dar origem a esse risco (v., por analogia,
quanto a semelhanca dos sinais, acérddo F.F.R., n.° 36 supra, EU:T:2012:645, n.° 61). Assim, mesmo
quando estd em causa a apreciacdo da existéncia de um risco de confusdo entre marcas comunitarias
coletivas e marcas comunitdrias individuais, a semelhanca dos sinais em conflito também nédo pode, a
luz do principio da interdependéncia dos critérios, compensar a falta de semelhanca entre o produto
visado pelas marcas anteriores e os produtos e servicos visados pela marca pedida.

De resto, em face do acima exposto nos n.” 40 a 43 a respeito da funcdo essencial das marcas coletivas
a que se refere o artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, hd que rejeitar o argumento da
recorrente de que, na apreciacio da existéncia de um risco de confusdo entre marcas comunitarias
coletivas e marcas individuais, esse risco ndo consiste em o publico poder acreditar que os produtos e
servicos em causa provém da mesma empresa ou eventualmente de empresas ligadas economicamente,
mas sim em o publico poder acreditar que os produtos ou servicos visados pelos sinais em conflito ou
as matérias-primas utilizadas no seu fabrico podem ter a mesma proveniéncia geogréfica.
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Por outro lado, mesmo considerando que a proveniéncia dos produtos ou servigos visados pelos sinais
em conflito possa constituir um dos fatores a ter em conta na apreciagdo global da existéncia de um
risco de confusdo, na acegdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, essa
disposicao ndo é aplicavel, conforme acima se salienta, quando, como no presente caso, uma das
condicoes cumulativas ai previstas nao esta preenchida.

Além disso, ndo colhe o argumento relativo ao alegado alto grau de carater distintivo das marcas
anteriores. E certo que, segundo jurisprudéncia constante, o risco de confusio entre dois sinais em
conflito é tanto maior quanto maior for o cardter distintivo da marca anterior (acérddos de
11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colet., EU:C:1997:528, n.° 24; Canon, n.° 58 supra,
EU:C:1998:442, n.° 18; e de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12,
Colet., EU:C:2013:497, n.° 36). Ora, mesmo admitindo que, no caso, as marcas anteriores tivessem
adquirido um grande carater distintivo, isso ndo pode compensar a total inexisténcia de semelhanca
dos produtos e servicos visados pelas marcas em conflito.

Portanto, o primeiro fundamento deve ser julgado integralmente improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 8., n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009

Com o segundo fundamento, a recorrente alega que a Camara de Recurso concluiu erradamente que as
condicoes de aplicacdo do artigo 8.°, n.” 5, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 ndo estavam
preenchidas no caso.

Ha que recordar que, nos termos do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.® 207/2009, «[a]pds oposi¢do do
titular de uma marca anterior na acegdo 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 ndo 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».

Com efeito, embora seja certo que a funcdo primeira de uma marca consiste na sua fungao de origem,
qualquer marca tem também um valor econdémico intrinseco autonomo e distinto relativamente aos
dos produtos ou servicos para os quais foi registada. Assim, o artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento
n. 207/2009 assegura a protecdo de uma marca com prestigio face a qualquer pedido de marca
idéntica ou semelhante que possa prejudicar a sua imagem, mesmo se os produtos visados pela marca
pedida nado forem andlogos aos produtos para os quais a marca anterior foi registada [acérdaos de
22 de margo de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colet., EU:T:2007:93, n.° 35, e de
8 de dezembro de 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/IHMI — Parfums Givenchy (only
givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, n.° 58].

Resulta da redacdo dessa disposicdo que a sua aplicagdo esta sujeita a trés condigdes, a saber, primeiro,
identidade ou semelhanca das marcas em conflito, segundo, existéncia de um prestigio da marca
anterior invocado na oposicdo e, terceiro, existéncia do risco de o uso injustificado e indevido da
marca para a qual foi pedido o registo beneficiar do cardter distintivo ou do prestigio da marca
anterior ou de os prejudicar. Essas condi¢des sdo cumulativas, e a inexisténcia de uma delas basta
para nao ser aplicivel essa disposicio [v. acorddo de 12 de novembro de 2014, Volvo
Trademark/ITHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, n.° 18 e
jurisprudéncia ai referida].
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Por outro lado, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009 implica que as trés lesdes ai previstas,
quando se verificam, sdo a consequéncia de um certo grau de semelhanga entre as marcas anterior e
posterior, por forca da qual o piblico em causa faz uma aproximagdo entre essas marcas, isto é, faz
uma associacdo entre elas, mesmo apesar de ndo as confundir [v. acérddo de 14 de dezembro de 2012,
Bimbo/IHMI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, n.° 29 e jurisprudéncia ai
referida]. A existéncia dessa associagdo no espirito do publico relevante entre a marca pedida e a
marca anterior é, consequentemente, uma condicdo, implicita, essencial para a aplicacdo do artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 [v. 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.° 41 e
jurisprudéncia ai referida, e de 11 de dezembro de 2014, Coca-Cola/ITHMI — Mitico (Master),
T-480/12, Colet., EU:T:2014:1062, n.° 26 e jurisprudéncia ai referida].

E a luz destas consideragdes preliminares que deve ser analisado o segundo fundamento invocado pela
recorrente.

Quanto ao publico relevante

Ha que salientar que, para efeitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, a
definicdo do publico relevante constitui, da mesma forma que na aplicacio do n.° 1 desse mesmo
artigo, uma necessidade prévia. Mais em particular, é a luz desse ptblico que devem ser apreciadas a
existéncia de uma semelhanca entre os sinais em conflito, a existéncia de um eventual prestigio da
marca anterior e, por dltimo, a existéncia de uma ligacdo entre os sinais em conflito.

Além disso, ha que recordar que o publico a tomar em conta na apreciacido da existéncia de uma das
lesdes previstas no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 varia em funcdo do tipo de lesdo
alegado pelo titular da marca anterior. Assim, o publico relevante face ao qual deve ser feita a
apreciacdo quanto ao proveito indevidamente obtido com o carater distintivo ou com o prestigio da
marca anterior é o consumidor médio dos produtos ou servicos para os quais é pedida a marca
posterior (acérdao de 12 de marco de 2009, Antartica/THMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, n.” 46 a 48).
Em contrapartida, quanto ao dano causado ao carater distintivo ou ao prestigio da marca anterior, o
publico face ao qual deve ser feita a apreciacdo é constituido pelo consumidor médio dos produtos ou
servicos para os quais essa marca estd registada, normalmente informado e razoavelmente atento e
avisado (v., por analogia, acérddo de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet.,
EU:C:2008:655, n.° 35).

Tendo em conta as apreciacdes expostas quanto a definicio do publico relevante na andlise do
primeiro fundamento da recorrente e o facto de as partes no litigio ndo impugnarem a decisdo
recorrida nesse ponto, hia que considerar, por um lado, que, no que respeita ao produto visado pelas
marcas anteriores, o publico relevante é constituido pelo grande putblico da Unido e, por outro lado,
que, quanto a marca pedida, o publico relevante para os produtos da classe 25 é, do mesmo modo, o
grande publico dos consumidores da Unido, ao passo que, para os servicos das classes 35 e 38, o
publico relevante é composto principalmente pelos profissionais dos setores visados.

Quanto a semelhanca dos sinais em conflito

No caso, é pacifico que, como acertadamente referiu a Camara de Recurso, os sinais em conflito sdo
idénticos no plano fonético e muito semelhantes no plano visual. O mesmo acontece na comparagio
conceptual entre os sinais em conflito. Com efeito, o elemento nominativo «darjeeling», comum aos
sinais em conflito, pode igualmente referir-se a variedade de cha Darjeeling e designar a regido
homénima da India.
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Quanto ao prestigio das marcas anteriores

A titulo preliminar, hd que recordar que o artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009 nédo define o
conceito de prestigio. Contudo, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa a interpretacdo
do artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagcoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo
conteddo normativo é, no essencial, idéntico ao do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, que,
para preencher o pressuposto do prestigio, a marca anterior tem que ser conhecida de uma parte
significativa do publico em causa pelos produtos ou servicos por ela abrangidos (acérddo TDK, n.° 29
supra, EU:T:2007:35, n.° 48).

E certo que o Tribunal de Justica considerou, a esse respeito, que, para uma marca ser considerada de
prestigio, ndo tem que ser conhecida por uma determinada percentagem do publico relevante (v.
acordao TDK, n.° 29 supra, EU:T:2007:35, n.° 49 e jurisprudéncia ai referida). Contudo, na apreciagdo
do prestigio de uma marca anterior na ace¢do do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, ha
que tomar em consideracdo todos os elementos relevantes da causa, a saber, nomeadamente, a quota
de mercado detida pela marca, a intensidade e a extensdo geografica e a duracdo do seu uso, bem
como a dimensdo dos investimentos feitos pela empresa para a promover [v. acérdio de
27 de setembro de 2012, El Corte Inglés/ITHMI — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09,
EU:T:2012:500, n.° 58 e jurisprudéncia ai referida].

Conforme acima referido nos n.” 33 e 34, as indicagdes que podem servir, no comércio, para designar
a proveniéncia geografica dos produtos ou servicos visados, uma vez registadas como marcas
comunitdrias coletivas ao abrigo do artigo 66.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009 e como excecdo ao
seu artigo 7.°, n.° 1, alinea c), podem ser aplicadas, como a todas as marcas comunitarias coletivas, as
disposicoes desse regulamento. Assim, qualquer apreciacdo a propdsito de uma marca comunitdria
abrangida pelo artigo 66.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, incluindo a apreciacdo do seu prestigio
na acecdo do seu artigo 8.°, n.° 5, deve ser efetuada segundo os mesmos critérios aplicaveis as marcas
individuais.

No caso, a Divisdo de Oposicao indeferiu a oposicdo na parte em que se baseava no artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.” 207/2009, entendendo que, ndo obstante o uso demonstrado das marcas anteriores, os
documentos e as provas apresentados pela recorrente davam poucas informacgdes quanto a extensdo
efetiva desse uso e que ndo havia suficientes indicagbes quanto au grau de reconhecimento das
marcas anteriores no publico relevante. Mais especificamente, a Divisio de Oposi¢do considerou que a
recorrente nao tinha dado indicagdes suficientes quanto ao volume de vendas, a quota de mercado ou a
extensdo da promocdo das marcas anteriores.

Por seu turno, a Camara de Recurso, ndo deixando do observar que as provas apresentadas pela
recorrente ndo faziam especificamente referéncia as marcas anteriores, concluiu que a Divisdo de
Oposicao «poderia concluir que o prestigio de que goza[va] a Darjeeling como [indicacdo geografica
protegida] para o cha [tinha] sido transmitida para o mesmo sinal protegido como marca coletiva para
produtos idénticos, pelo menos no que respeita[va] a marca nominativa anterior». Seguidamente,
rejeitou a relevancia do alegado facto de o nimero de produtos com a marca anterior vendidos na
Unido ndo ser especificamente indicado, afirmando que o chd Darjeeling era «vendido na [Unido],
onde, alids, goza[va] de prestigio». Mais especificamente, quanto a marca figurativa anterior, a Camara
de Recurso precisou que, «na medida em que as provas apresentadas [faziam] principalmente
referéncia ao elemento nominativo Darjeeling», o facto de a marca figurativa anterior ser utilizada na
Unido «ndo [bastava] para concluir que [gozava] de prestigio». Por tltimo, antes de prosseguir a sua
analise para efeitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009, a Camara de Recurso
afirmou, no n.° 24 da decisdo recorrida, que, «[d]e qualquer forma, mesmo a provar-se o prestigio das
marcas anteriores, ndo [estavam] preenchidas as outras condi¢des do artigo 8.°, n.” 5, do [Regulamento
n.’ 207/2009]».
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Em face do exposto, ndo se pode deixar de observar que, no que respeita a questio de saber se as
marcas anteriores beneficiam ou ndo de prestigio na acecdo do artigo 8.°, n. 5, do Regulamento
n.’ 207/2009, a formulacdo da decisdo recorrida é, no minimo, ambigua. Com efeito, a Gnica frase sem
ambiguidade nesse capitulo da decisdo recorrida é a que acima se refere no n.” 78 e extraida do seu
n.° 24. Dessa frase resulta que a Camara de Recurso ndo concluiu de modo definitivo pela existéncia
de prestigio das marcas anteriores. Interrogado quanto a esse ponto na audiéncia, o IHMI confirmou
a inexisténcia de qualquer conclusao a esse respeito.

Contudo, visto que a Camara de Recurso prosseguiu a sua andlise para efeitos de aplicacdo do
artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009, hd que considerar que essa andlise se baseou na
premissa hipotética de que se tinha feito prova do prestigio das marcas anteriores.

A esse respeito, ha que recordar que, apesar de ser uma das condi¢des de aplicagdo cumulativas do
artigo 8.°, n.” 5 do Regulamento n.” 207/2009, o prestigio da ou das marcas anteriores e,
nomeadamente, a sua intensidade faz parte dos fatores a tomar em conta na apreciacdo tanto da
existéncia de uma relacdo de associacdo no espirito do publico entre as marcas anteriores e a marca
pedida como do risco de se concretizar uma das trés lesdes previstas nessa mesma disposic¢do (v., por
analogia, acérdaos Intel Corporation, n.° 71 supra, EU:C:2008:655, n.° 42, e Specsavers International
Healthcare e o., n.° 62 supra, EU:C:2013:497, n.° 39 e jurisprudéncia ai referida).

Resulta dessa jurisprudéncia que a apreciacdo da existéncia de prestigio da ou das marcas anteriores
constitui uma etapa indispensavel na andlise da aplicabilidade do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento
n.” 207/2009. Consequentemente, a aplicacdo desse artigo implica necessariamente uma conclusao
definitiva quanto a existéncia ou ndo desse prestigio, o que, em principio, exclui a possibilidade de
uma andlise da eventual aplicacdo desse artigo ser levada a cabo com base numa hipétese vaga, a
saber, uma hipétese nao assente na admissiao de um prestigio de intensidade especifica.

Ora, ndo se pode deixar de observar que, no caso, a Camara de Recurso ndo formou essa hipdtese vaga.
Com efeito, resulta diretamente da redag¢do do n.° 24 da decisdo recorrida, acima referido no n.° 78, que
a Camara de Recurso se baseou na premissa hipotética de as marcas anteriores beneficiarem de
prestigio com uma intensidade bem precisa, a saber, uma intensidade correspondente aquela que a
recorrente tencionava provar nas instancias competentes do IHMI.

Nessas instincias, a recorrente tencionava provar um prestigio de uma intensidade excecionalmente
alta. E caracteristico, a esse respeito, que, nas suas observacdes em apoio da sua oposicio, a recorrente
alegasse, apresentando diversos elementos de prova, que o cha Darjeeling era considerado o
«champanhe dos chas» e que a «DARJEELING beneficijava] desde hd mais de 150 anos de um
prestigio excecional como chad da mais alta qualidade».

Assim, hd que considerar que a Cadmara de Recurso se baseou, para efeitos do resto da sua andlise, na
premissa hipotética de que as marcas anteriores beneficiavam de prestigio no territério da Unido e,
mais importante ainda, de um prestigio cuja intensidade era excecionalmente grande.

Faltam, assim, analisar as apreciacbes feitas com base nessa premissa hipotética pela Camara de
Recurso para efeitos de aplicagdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, a saber, por um
lado, a apreciacdo da existéncia de uma associacdo no espirito do publico relevante entre os sinais em
conflito e, por outro, a apreciacido da existéncia de um dos trés riscos referidos nesse artigo.

Quanto a existéncia de uma associagdo no espirito do publico
Segundo a jurisprudéncia, a existéncia de uma associagdo entre a marca pedida e a marca anterior deve

ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso, entre os quais figuram
o grau de semelhanca entre as marcas em conflito, a natureza dos produtos ou servicos a que
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respeitam as marcas em conflito, incluindo o grau de proximidade ou de diferenca desses produtos ou
servicos e o publico em causa, a intensidade da prestigio da marca anterior, o grau de carater distintivo,
intrinseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior e a existéncia de um risco de confusdo no espirito
do ptblico [despacho do 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/IHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, n.® 26;
acérdaos Intel Corporation, n.° 71 supra, EU:C:2008:655, n.° 42, e de 6 de julho de 2012, Jackson
International/IHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, n.° 21].

Na falta dessa associagdo no espirito do publico, o uso da marca posterior ndo é suscetivel de retirar
indevidamente proveito do cardter distintivo ou do prestigio da marca anterior, ou de lhes causar
prejuizo (v. despacho Japan Tobacco/IHMI, n.° 87 supra, EU:C:2009:282, n.° 27 e jurisprudéncia ai
referida).

No caso, apesar de se referir na decisao recorrida que as trés lesdes previstas no artigo 8., n.° 5, do
Regulamento n.° 207/2009 «sdao a consequéncia de um certo grau de semelhanca entre a marca
anterior e a marca posterior, devido a qual o publico em causa faz uma aproximacao entre essas duas
marcas, isto é, estabelece uma associacio entre elas», nenhuma andlise especifica é dedicada a
existéncia dessa associacao.

Na contestagdo, o IHMI alega que a Camara de Recurso rejeitou tacitamente a existéncia dessa
associacdo. A este respeito, remete para os n.” 29 e 36 da decisdo recorrida. A Camara de Recurso
considerou ai, por um lado, que, em face das enormes diferencas observadas entre os produtos e
servicos visados pelos sinais em conflito, os consumidores ndo esperariam que existisse a menor
relacdo entre os produtores de chd e a sociedade da interveniente e, por outro, que, dado o facto de
os produtos e os servicos visados pela marca pedida serem, do ponto de vista comercial, totalmente
distintos dos produtos da recorrente, era «improvavel que o publico relevante [fizesse] uma associaciao
mental» entre as marcas.

Ha que salientar, portanto, que, a luz da jurisprudéncia acima referida no n.° 88, se a Camara de
Recurso tivesse efetivamente concluido que ndo era possivel estabelecer uma associagdo entre os sinais
em conflito, essa conclusdo teria bastado para excluir a aplicagdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009. Ora, a Camara de Recurso prosseguiu a sua andlise, a fim de apreciar a existéncia de um

dos trés riscos visados nesse artigo.

Assim, dada a ambiguidade verificada na decisdo recorrida a esse respeito e o facto de a Camara de
Recurso mesmo assim ter prosseguido a sua andlise, hd que considerar que esta, no que respeita a
existéncia ou ndo de uma associacdo na ace¢do da jurisprudéncia acima referida, a mesma adotou a
seguiu a mesma diligéncia quanto a existéncia ou ndo de um eventual prestigio das marcas anteriores,
isto é, prosseguiu a sua andlise sem formular qualquer concluséo definitiva quanto a existéncia ou nao
de uma associacdo entre os sinais em conflito, mas com base na premissa hipotética de que essa
associacdo poderia ser demonstrada.

Antes de passar a analise da decisdo recorrida quanto a ultima condicdo de aplicacdo do artigo 8.°,
n. 5, do Regulamento n.” 207/2009, a saber, a apreciacdo da existéncia de um dos trés riscos ai
visados, ha que resumir o que acima se expde, recordando que a Camara de Recurso procedeu a sua
andlise para efeitos de aplicacdo dessa disposicio baseando-se em duas premissas hipotéticas, sendo a
primeira a de as marcas anteriores beneficiarem de um prestigio cuja intensidade fosse a que lhes
tivesse sido dada pela recorrente, isto é, excecional, e, a segunda, ser possivel que o publico relevante
estabelecesse uma associacdo entre os sinais em conflito.
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Quanto aos riscos a que se refere o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009

A titulo preliminar, ha que recordar que o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 distingue trés
diferentes tipos de riscos, a saber, que a utilizacdo injustificada da marca requerida, em primeiro lugar,
prejudique o carater distintivo da marca anterior, em segundo lugar, prejudique o prestigio da marca
anterior ou, em terceiro lugar, beneficie indevidamente do cardter distintivo ou do prestigio da marca
anterior. Face ao teor do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, basta que exista um tnico
desses tipos de risco para se aplicar essa disposicao (acérdao VIPS, n.° 66 supra, EU:T:2007:93, n.° 36).

Como acima recordado no n.’ 71, a existéncia de um risco de se concretizarem as lesdes constituidas
pelo prejuizo causado ao carater distintivo ou ao prestigio da marca anterior deve ser apreciada a luz
do consumidor médio dos produtos ou servicos para os quais a marca estd registada, normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado. Em contrapartida, a existéncia da lesdo constituida pelo
proveito indevidamente retirado do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior, visto o que se
proibe ser a vantagem obtida a custa dessa marca pelo titular da marca posterior, deve ser apreciada do
ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou servicos para os quais essa marca posterior foi
registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

Além disso, embora a existéncia de uma associacdo no espirito do publico entre os sinais em conflito
constitua uma condi¢do necessdria a aplicacdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.° 207/2009, nao é
suficiente, s6 por si, para se concluir pela existéncia de um dos trés riscos a que se refere essa
disposicao (v. acordao ROYAL SHAKESPEARE, n.° 87 supra, EU:T:2012:348, n.° 20 e jurisprudéncia ai
referida). Assim, a existéncia de uma associagdo entre as marcas em conflito ndo dispensa o titular da
marca anterior de fazer prova de uma lesdo efetiva e atual da sua marca na ace¢do do artigo 8.°, n.° 5,
do Regulamento n.® 207/2009 ou de um risco sério de essa lesdo se produzir no futuro (v., por analogia,
acérdao Intel Corporation, n.° 71 supra, EU:C:2008:655, n.° 71).

Com efeito, resulta da jurisprudéncia que o objetivo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009
ndo é impedir o registo de qualquer marca idéntica a uma marca de prestigio ou que apresente
semelhanca com ela. O objetivo dessa disposicdo é, designadamente, permitir que o titular de uma
marca nacional ou comunitdria de prestigio se oponha ao registo de marcas suscetiveis de causar
prejuizo ao prestigio ou ao carater distintivo da marca anterior ou de retirar injustificada e
indevidamente proveito desse prestigio ou desse carater distintivo. A esse respeito, importa precisar
que o titular da marca anterior ndo é obrigado a demonstrar a existéncia de uma lesdo efetiva e atual
a sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir prima facie pela
existéncia de um risco futuro nao hipotético de proveito indevido ou de prejuizo (v. acérdao VIPS,
n.° 66 supra, EU:T:2007:93, n.° 46 e jurisprudéncia ai referida). Essa conclusao pode ser demonstrada,
nomeadamente, com base em dedugdes ldgicas resultantes de uma andlise das probabilidades e tendo
em conta as praticas habituais no setor comercial relevante e qualquer outra circunstancia do caso
[acordaos de 10 de maio de 2012, Rubinstein e L'Oréal/THMI, C-100/11 P, Colet., EU:C:2012:285,
n.° 95, e de 9 de abril de 2014, EI du Pont de Nemours/THMI — Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12,
EU:T:2014:196, n.° 59].

E a luz destas consideragoes que se deve analisar se a Camara de Recurso teve razdo ao concluir que
nenhum dos trés riscos a que se refere o artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009 podia ser
demonstrado no presente caso.

— Quanto ao prejuizo causado ao carater distintivo das marcas anteriores

O prejuizo causado ao cardter distintivo da marca, igualmente designado pelos termos «dilui¢ao»,
«diminuicdo» ou «ofuscamento», constitui-se quando a aptiddo dessa marca para identificar os
produtos e servicos para os quais foi registada fique enfraquecida, dado o uso do sinal idéntico ou
semelhante pelo terceiro implicar uma dispersdo da identidade da marca e da sua influéncia no
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espirito do publico. E o que acontece nomeadamente quando a marca, que suscitava uma associacio
imediata com os produtos ou os servios para os quais estd registada, deixa de o poder fazer (v.
acordao de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o., C-487/07, Colet., EU:C:2009:378, n.° 39 e jurisprudéncia
ai referida).

Segundo a jurisprudéncia, a prova de que o uso da marca pedida causa ou pode causar um prejuizo
para o carater distintivo da marca anterior pressupoe a demonstracio de uma alteracdo do
comportamento econdémico do consumidor médio dos produtos ou servicos para os quais a marca
anterior esta registada, consecutiva ao uso da marca posterior, ou de um risco sério de essa alteracdao
vir a verificar-se no futuro (v., neste sentido, acérdido de 14 de novembro de 2013, Environmental
Manufacturing/THMI, C-383/12 P, Colet., EU:C:2013:741, n.’ 34 e jurisprudéncia ai referida).

Conforme salientou o Tribunal de Justica, o conceito de «alteragdo do comportamento econémico do
consumidor médio» coloca uma condi¢cdo de natureza objetiva. Essa alteracdo ndo pode ser inferida
unicamente de elementos subjetivos, como a simples percecdo dos consumidores. O facto de estes
notarem a presenca de um novo sinal semelhante a um sinal anterior ndo é suficiente, por si so, para
demonstrar a existéncia de um prejuizo ou de um risco de prejuizo causado ao cardter distintivo da
marca anterior, na ace¢do do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 (acérddo Environmental
Manufacturing/IHMI, n.° 100 supra, EU:C:2013:741, n.° 37).

O Regulamento n.” 207/2009 e a jurisprudéncia nido exigem que o titular da marca anterior faca a
prova de um prejuizo real, mas admitem também o risco sério desse prejuizo, permitindo a utilizacao
de dedugoes légicas (acérdao Environmental Manufacturing/THMI, n.° 100 supra, EU:C:2013:741,
n.’ 42). Nao obstante, essas dedugdes ndo devem resultar de simples suposicdes, antes devendo
assentar numa andlise das probabilidades que tenha em conta as praticas habituais no setor comercial
relevante e todas as outras circunstdncias do caso (acérddo Environmental Manufacturing/I[HMI,
n.° 100 supra, EU:C:2013:741, n.° 43). Com efeito, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica
que, ao recorrer a esse conceito, expressou claramente a necessidade de exigir um alto nivel de prova
para dar por provado o prejuizo ou o risco de prejuizo para o carater distintivo da marca anterior, na
acecdo da disposicdo acima referida (acérddo Environmental Manufacturing/IHMI, n.° 100 supra,
EU:C:2013:741, n.° 40).

No caso, a Camara de Recurso excluiu o risco de um prejuizo para o carater distintivo das marcas
anteriores, tendo em conta o facto de os produtos e servicos visados pela marca pedida serem
totalmente distintos dos produtos visados pelas marcas anteriores e ao afirmar que o risco referido
pela recorrente parece totalmente hipotético. Por outro lado, referiu que, visto o nome «darjeeling»
ser um nome geografico, o publico relevante ndo ficaria surpreendido por poder ser utilizado em
diferentes mercados setoriais por diferentes empresas, apesar de ser uma indicacdo geografica
protegida para o cha.

A recorrente invoca a jurisprudéncia Environmental Manufacturing, n.” 100 supra (EU:C:2013:741), e
considera que existe, pelo menos, um risco sério de se verificar no futuro uma alteracio do
comportamento econémico do consumidor médio. A esse respeito, alega que, na medida em que os
produtos visados pela marca pedida nio provém da regido de Darjeeling (India), o consumidor médio
terd reservas ndo s6 quanto a sua origem mas também quanto a origem do chd que lhe é proposto
como chd Darjeeling. Assim, para a recorrente, o uso da marca pedida pela interveniente
comprometeria gravemente o prestigio e a especificidade da indicacdo geografica «Darjeeling», bem
como a sua aptiddo para cumprir a sua funcdo essencial, a saber, garantir ao consumidor a
proveniéncia geografica dos produtos de chd que lhe sdo propostos sob as marcas comunitarias
coletivas.

O IHMI e a interveniente contestam a argumentacdo da recorrente.
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Nao se pode deixar de observar, como fazem a interveniente e o IHMI, que a argumentacdo da
recorrente ndo é suficiente para demonstrar um risco sério de prejuizo para o carater distintivo das
marcas anteriores na acecao da jurisprudéncia recente do Tribunal de Justica, que exige, como acima
resulta do n.° 102, um nivel de prova mais alto para admitir esse risco. Mais em particular, nenhum
dos argumentos da recorrente permite demonstrar um risco sério de alteracdo do comportamento
econdémico do consumidor médio, dadas as praticas habituais nos setores comerciais relevantes no
presente caso.

Com efeito, conforme resulta da decisdo recorrida e dada a total inexisténcia de semelhanca entre os
produtos e servigos visados pelos sinais em conflito, o risco invocado pela recorrente parece totalmente
hipotético.

A esse respeito, resulta da jurisprudéncia que o registo das marcas anteriores como marcas coletivas
ndo pode, per se, constituir uma presuncio da existéncia de um cardter distintivo médio (despacho de
21 de mar¢o de 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/IHMI, C-393/12 P, EU:C:2013:207, n.” 36, e acérddo HELLIM, n.° 42 supra, EU:T:2012:292,
n.° 52).

Com efeito, como se salienta na decisdao recorrida, o elemento nominativo «darjeeling», do qual é
exclusivamente constituida a marca nominativa anterior e que inclui a marca figurativa anterior, é um
nome geografico. Independentemente da questao de saber se, por isso, esse elemento nominativo tem
um carater distintivo particular (v., por analogia, despacho Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/IHMI, n.® 108 supra, EU:C:2013:207, n.° 33), hd que
recordar que o artigo 66.°, n.° 2, segundo periodo, do Regulamento n.” 207/2009 dispde que uma
marca coletiva registada ao abrigo deste nao autoriza o titular a proibir um terceiro de utilizar esses
sinais ou indicagdes no comércio, desde que essa utilizacdo seja feita de acordo com os cddigos de
praticas leais em matéria industrial ou comercial e que, em particular, essa marca ndo pode ser oposta
a terceiros habilitados a utilizar uma denominacdo geogréfica.

Em face do exposto, nio se pode deixar de observar que, na falta de elementos adequados para
demonstrar um risco sério de alteracio do comportamento econdémico do consumidor médio, o risco
de uma lesdo para o carater distintivo das marcas anteriores ndo pode ser demonstrado unicamente
pela semelhanca entre os sinais em conflito, tanto mais que, no caso, ndo se exclui a possibilidade de
o elemento nominativo «darjeeling» ser utilizado por outras marcas distintas da marca anterior, tal
como resulta do artigo 66.°, n.° 2, segundo periodo, do Regulamento n.” 207/2009 [v., por analogia,
acérdio de 30 de janeiro de 2008, Japan Tobacco/ITHMI — Torrefac¢do Camelo (CAMELO),
T-128/06, EU:T:2008:22, n.° 58 e jurisprudéncia ai referida]. Assim, decidiu bem a Camara de Recurso
ao considerar que o publico relevante ndo ficaria surpreendido pelo facto de o elemento nominativo
«darjeeling» poder ser utilizado em diferentes mercados setoriais por diferentes empresas e, portanto,
ao rejeitar a existéncia de um risco de prejuizo para o cardter distintivo das marcas anteriores. Nesse
ponto, improcede o argumento da recorrente sobre o facto de o consumidor médio nunca ter sido
confrontado com a possibilidade de um produto ou servico proposto com a marca DARJEELING nao
ter nenhuma ligacdo com o Darjeeling, na medida em que ndo é apresentado nenhum elemento
suscetivel de sustentar essa alegacdo.

Mais importante, como salienta o IHMI, entre o nome geografico «Darjeeling» e o cha Darjeeling,
existe uma ligacdo tnica, que ndo existe entre essa denominacdo e os produtos e servigos visados pela
marca pedida. Com efeito, a recorrente nao fornece nenhum elemento suscetivel de demonstrar que o
nome geografico em causa apresenta atualmente, para os meios interessados, uma ligacdo com os
produtos ou servicos visados pela marca pedida ou que esse nome possa ser utilizado pelas empresas
interessadas como indicacdo da sua proveniéncia geografica [v., neste sentido e por analogia, acérdao
de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colet., EU:C:1999:230, n.° 1 da
parte deciséria; conclusdes do advogado-geral G. Cosmas nos processo apensos Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colet., EU:C:1998:198, n.” 36 e 46; e acérdao de 15 de outubro de

ECLILEU:T:2015:743 19



112

113

114

115

116

117

118

119

ACORDAO DE 2. 10. 2015 — PROCESSO T-624/13
THE TEA BOARD / IHMI — DELTA LINGERIE (DARJEELING)

2003, Nordmilch/THMI (OLDENBURGER), T-295/01, Colet., EU:T:2003:267, n.° 33]. A esse respeito, o
argumento da recorrente de que a India é um pais onde ¢ produzido o vestudrio nio basta sé por si
para demonstrar essa ligacdo especifica. E pouco provével, portanto, que o publico relevante possa ser
levado a crer que os produtos e os servicos visados pela marca pedida provém da regido de Darjeeling
e, menos ainda, a duvidar, ao verificarem ndo ser esse o caso, da proveniéncia dos produtos visados
pelas marcas anteriores, o que, de acordo com a recorrente, levaria a uma alteracio do
comportamento econémico do consumidor médio na acecdo da jurisprudéncia acima referida no
n.” 100.

De qualquer forma, mesmo admitindo que, como alega a recorrente, a marca nominativa anterior tem
um grande cardter distintivo conferido pelo seu prestigio alegadamente excecional, premissa hipotética
em que, de resto, se baseia a decisdo recorrida (v. n.° 83 supra), a recorrente ndo apresenta nenhum
elemento que permita demonstrar um risco sério de alteracdo do comportamento econémico do
consumidor médio na acec¢do da jurisprudéncia acima referida no n.® 100.

Assim, hd que confirmar a conclusdo da Camara de Recurso no que respeita a inexisténcia de um risco
de prejuizo para o carater distintivo das marcas anteriores.

— Quanto ao prejuizo para o prestigio das marcas anteriores

O prejuizo para o prestigio da marca, igualmente designado pelos termos «obscurecimento» ou
«degradacdo», verifica-se quando os produtos ou servigos para os quais o sinal idéntico ou semelhante
é utilizado pelo terceiro suscitam no publico uma impressao tal que a forca de atracdo da marca sofre
uma reducgdo. O risco desse prejuizo pode resultar nomeadamente de os produtos ou servigos
oferecidos pelo terceiro terem uma caracteristica ou uma qualidade suscetiveis de exercer uma
influéncia negativa na imagem da marca (acérddo L'Oréal e o., n.° 99 supra, EU:C:2009:378, n.° 40).

No caso, a Camara de Recurso considerou que a recorrente ndo tinha apresentado qualquer argumento
quanto ao prejuizo que poderia eventualmente ser causado ao prestigio das marcas anteriores e que a
imagem geralmente veiculada pelo vestudrio e pelos servicos visados pela marca pedida nio era
negativa.

A esse respeito, a recorrente limita-se a referir um alegado comportamento «parasita» da interveniente
suscetivel de comprometer a forca de atracdo da marca anterior como indicagdo geografica, uma vez
que esta deixard de ser adequada para servir de indicacdo geografica Unica para designar o cha se
outros produtos e servicos diferentes deste vierem a ser propostos sob a mesma marca. Por outro
lado, refere a representacao grafica da marca pedida e, mais especificamente, dos pontos com a forma
de folhas de cha nas letras «j» e «i».

O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

Nao se pode deixar de observar que a recorrente ndo apresenta nenhum argumento especifico para
demonstrar um risco sério de que o uso da marca pedida pode causar prejuizo ao prestigio das marcas
anteriores, na acecdo da jurisprudéncia acima referida no n.” 114. A esse respeito, nao refere as
caracteristicas ou qualidades dos produtos ou servicos visados pela marca pedida suscetiveis de
exercer uma influéncia negativa na imagem das marcas anteriores.

Por outro lado, como refere a Cimara de Recurso, nenhum outro elemento dos autos permite
demonstrar que a imagem geralmente veiculada pelos produtos e servigos visados pela marca pedida é
negativa. Além disso, como salienta o IHMI na resposta, ndo existem antagonismos entre a natureza ou
os modos de utilizagcdo do chd e dos produtos ou servigos visados pela marca pedida tais que pudessem
levar as marcas anteriores a ser desacreditadas pelo uso da marca pedida (v., neste sentido, acérdao
CAMELO, n.° 110 supra, EU:T:2008:22, n.° 62).
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De resto, em face do acima exposto no n.° 111, a ligacdo unica entre a regido geografica de Darjeeling e
a categoria dos produtos visados pelas marcas anteriores e a inexisténcia dessa ligacdo entre os
produtos e os servicos visados pela marca pedida e essa regido reforcam o cardter hipotético de um
risco de diminuicdo da forca de atracdo das marcas anteriores.

Isto ndo é posto em causa pelo argumento da recorrente relativo a representagao grafica das letras «j»
e «i» na marca pedida. Mesmo admitindo que os pontos sobre essas letras efetivamente se
assemelhassem a folhas e, mais particularmente, a folhas de chd e que pudesse ser demonstrada uma
ligacdo entre os sinais em conflito no espirito do publico, segundo a jurisprudéncia acima referida no
n.° 96, essa ligacdo ndo basta, s6 por si, para se concluir pela existéncia de um dos riscos a que se
refere o artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009.

Assim, hd que concluir que a Camara de Recurso decidiu bem ao considerar que nido existia qualquer
risco de o uso da marca pedida prejudicar o prestigio das marcas anteriores, mesmo que, partindo da
premissa hipotética em que assenta a decisdo recorrida, este fosse considerado excecional.

— Quanto ao proveito indevidamente retirado do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior

O conceito de «proveito indevidamente retirado do cardter distintivo ou do prestigio da marca»,
igualmente designado pelos termos «parasitismo» e «free-riding», ndo estd ligado ao prejuizo sofrido
pela marca, mas ao proveito que o terceiro tira da utilizagdo do sinal idéntico ou semelhante. Engloba,
nomeadamente, os casos em que, gragas a transferéncia da imagem da marca ou das caracteristicas
projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idéntico ou semelhante, ha uma exploracdo
manifesta na esteira da marca que goza de prestigio (v., por analogia, acérddo L'Oréal e o., n.° 99
supra, EU:C:2009:378, n.° 41). O carater indevido do proveito retirado nessas circunstincias resulta da
exploracdo, sem qualquer compensacdo financeira e sem ter que desenvolver esforcos préprios a esse
respeito, do esfor¢o comercial feito pelo titular da marca anterior para criar e manter a imagem dessa
marca (v. acérdio ROYAL SHAKESPEARE, n.” 87 supra, EU:T:2012:348, n.° 56 e jurisprudéncia ai
referida).

Com efeito, segundo a jurisprudéncia acima referida e ao invés do risco de confusdo a que se refere o
artigo 8.%, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, o risco de a utilizagao injustificada e indevida
da marca pedida permitir retirar indevidamente proveito do caréter distintivo ou do prestigio da marca
anterior subsiste quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem dos produtos ou
servicos visados pelas marcas em conflito, sente uma atracdo particular pelos produtos ou servicos do
requerente, unicamente por serem designados por uma marca idéntica ou semelhante a marca
anterior de prestigio. Isso necessitaria da prova de uma associacdo da marca pedida com qualidades
positivas da marca anterior idéntica ou semelhante que pudessem dar origem a uma exploragdo ou a
um parasitismo manifestos pela marca pedida (v. ac6rdio CAMELO, n.° 110 supra, EU:T:2008:22,

n.° 65 e jurisprudéncia ai referida).

Para determinar se a utilizacdo do sinal impugnado tira partido indevido do carater distintivo ou do
prestigio da marca anterior, ha que proceder a uma apreciacido global que leve em conta todos os
fatores relevantes do caso, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestigio e o
grau do carater distintivo da marca, o grau de semelhanca entre as marcas em conflito e a natureza e
grau de proximidade dos produtos ou do servicos em causa. No que diz respeito a intensidade do
prestigio e ao grau do cardter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justica ja decidiu que,
quanto mais significativos forem a natureza distintiva e o prestigio dessa marca, mais facilmente sera
de admitir a existéncia de lesdo (v., por analogia, acérddao Specsavers International Healthcare e o.,
n.’ 62 supra, EU:C:2013:497, n.° 39 e jurisprudéncia af referida). Resulta igualmente da jurisprudéncia

que, quanto mais imediata e forte for a evocacdo da marca pelo sinal, maior é o risco de a utilizacdo
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atual ou futura do sinal retirar indevidamente proveito do cardter distintivo ou do prestigio da marca
(v. acérddos GRUPO BIMBO, n.° 68 supra, EU:T:2012:696, n.° 43 e jurisprudéncia ai referida, e ROYAL
SHAKESPEARE, n.° 87 supra, EU:T:2012:348, n.° 54 e jurisprudéncia ai referida).

No caso, a Camara de Recurso rejeitou o risco de um proveito indevidamente retirado do cardter
distintivo ou do prestigio das marcas anteriores pela marca pedida. Considerou que, em face da total
inexisténcia de semelhanca dos produtos e servigos visados pelos sinais em conflito, os consumidores
nao esperariam que existisse a menor relacdo entre os produtores de chd e a sociedade da requerente,
que propde vestudrio e servicos conexos. Dai concluiu que a recorrente ndo tinha feito prova da
vantagem de uma marca de vestudrio estar associada a uma marca com reputacdo pelo seu chd de alta
qualidade, na medida em que, no setor do vestuario, a imagem de luxo dependia de condigdes e de
fatores diferentes dos do setor do chd. Por ultimo, isto valia também para os servigos visados pela
marca pedida e das classes 35 e 38, que ndo eram, segundo a decisdo recorrida, especificamente
propostos em relacdo com o vestudrio.

A recorrente refere a transferéncia da imagem projetada pela indicacdo geogréfica Darjeeling para os
interesses comerciais proprios da interveniente, que beneficiara da forca de atracdo desta e das marcas
coletivas anteriores, da sua reputacdo e do seu prestigio, bem como da imagem radiosa projetada pela
marca DARJEELING.

A recorrente alega ainda que nada justifica o uso da indicacdo geografica «Darjeeling» pela
interveniente para produtos ou servicos ndo provenientes da regido de Darjeeling e que ndo tenham
quaisquer lagos com essa regido. Considera, por ultimo, que a tnica razdo que leva uma sociedade
francesa, como a interveniente, a escolher um nome indiano como Darjeeling se prende com o facto
de esse nome ser reputado e ter prestigio na Unido.

O IHMI alega que a recorrente ndo pode demonstrar um risco de proveito indevido automaticamente
por causa da utilizacdo da marca pedida, tendo em conta o prestigio dos sinais anteriores e a sua
grande semelhanca. O IHMI alega que a recorrente nao apresentou quaisquer argumentos capazes de
explicar de que modo a imagem da marca anterior poderia ser transferida para a marca impugnada
nem identificou as qualidades positivas especificas associadas a essa marca.

O IHMI alega ainda que essa transferéncia de imagem ndo é previsivel no caso, na medida em que,
devido as enormes diferencas entre os produtos e servicos visados pelos sinais em conflito, os
consumidores ndo esperardo que exista a menor relacdo entre os produtores de chd e a interveniente,
sendo o luxo concebido do forma diferente nos dois setores, a saber, o setor do vestudrio e o setor do
cha.

Por ultimo, o IHMI considera que o argumento da recorrente relativo a alegada intencdo da
interveniente de explorar o prestigio da marca anterior nada prova, na medida em que a utilizagdo
pela interveniente do elemento nominativo «darjeeling», que constitui um nome geografico, é em
principio legitima.

Por seu turno, a interveniente alega, em substéncia, que a Camara de Recurso baseou acertadamente o
seu raciocinio sobre a inexisténcia de um risco sério de proveito indevidamente retirado do prestigio
ou do cardter distintivo da ou das marcas anteriores nas enormes diferencas existentes entre os
produtos e servicos visados no caso e que nenhuma das condi¢des do artigo 8.°, n. 5, do Regulamento
n.° 207/2009 esta preenchida.

A titulo preliminar, refira-se que, como acima recordado no n.” 123, resulta de jurisprudéncia assente
que o conceito de «proveito indevidamente retirado» engloba nomeadamente os casos em que, devido
a uma transferéncia da imagem da marca anterior ou das caracteristicas por ela projetadas para os
produtos designados pela marca pedida, existe uma exploracdo manifesta na esteira da marca de
prestigio.
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Além disso, segundo a jurisprudéncia, é possivel, designadamente no caso de uma oposicido baseada
numa marca que beneficia de um prestigio excecionalmente elevado, que a probabilidade de um risco
futuro nao hipotético de proveito indevidamente retirado pela marca pedida seja tdo evidente que o
opoente ndo tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse efeito.
Assim, ndo se exclui a possibilidade de um prestigio extremamente elevado constituir,
excecionalmente, em si mesmo, um indicio do risco futuro nao hipotético de proveito indevidamente
retirado pela marca pedida enquanto tal relativamente a cada um dos produtos e servicos nido
semelhantes aqueles para os quais estd registada a marca anterior (v. acérdaio GRUPO BIMBO, n.° 68
supra, EU:T:2012:696, n.° 43 e jurisprudéncia ai referida).

No caso, a recorrente limitou-se a referir a ligacdo imediata que o publico ird estabelecer entre os
sinais em conflito, em razdo do prestigio do chad Darjeeling, refletido, em seu entender, na sua marca,
ou pelo menos na sua marca nominativa.

Nao se pode deixar de observar que as caracteristicas habitualmente associadas a uma prestigiada
marca de cha ndo podem ser consideradas, por si proprias, capazes de proporcionar um proveito a
uma marca sob a qual sio comercializados produtos ou servicos como os visados pela marca pedida,
ainda mais quando os produtos e servicos em causa ndo sdo suscetiveis de ser consumidos ou
utilizados de forma conjunta (v., por analogia, ac6rdio CAMELO, n.° 110 supra, EU:T:2008:22, n.° 66).

A esse respeito, hd que recordar que, como acima se expoe (v. n.” 80 a 85, 92 e 93 supra), a Camara de
Recurso se baseou, na sequéncia da sua andlise para efeitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.’ 5, do
Regulamento n.” 207/2009, em duas premissas hipotéticas segundo as quais, por um lado, as marcas
anteriores beneficiavam de um prestigio excecional e, por outro, podia estabelecer-se uma ligacao
entre os sinais em conflito. Mais em particular, no que respeita a intensidade do prestigio das marcas
anteriores, a decisdo recorrida baseia-se na premissa hipotética de que todas as alegacdes da
recorrente eram provadas. Segundo essas alegagdes, que a recorrente reafirma em juizo, no essencial,
o chd Darjeeling, cujo prestigio se reflete nas marcas anteriores, é reconhecido como um cha
requintado, de qualidade tnica e excecional.

Ora, como se pode inferir da jurisprudéncia acima referida nos n.”* 66 e 125, na medida em que o
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 nao exige, para a sua aplicacdo, uma semelhanca dos
produtos e servicos visados pelos sinais em conflito, o facto de existirem enormes diferencgas entre os
produtos e servigos visados e de os consumidores ndo esperarem que exista a menor relagdo entre os
produtores de cha e a sociedade da requerente ndo basta para afastar o risco de ser retirado proveito
do prestigio das marcas anteriores que, segundo a premissa hipotética em que se baseia a decisdo
recorrida, seja de uma intensidade excecional.

Com efeito, no caso de uma marca anterior de prestigio excecional, mesmo que os produtos e servigos
visados pelos sinais em conflito sejam muito diferentes, ndo é inconcebivel que o publico relevante seja
levado a transferir os valores dessa marca anterior para os produtos ou servicos abrangidos pela marca
cujo registo é pedido (v., neste sentido, despacho de 14 de maio de 2013, You-Q/IHMI, C-294/12 P,
EU:C:2013:300, n.° 69).

No caso, por um lado, os valores veiculados pelo elemento comum aos sinais em conflito, a saber, o
elemento nominativo «darjeeling», que evoca um chd comercializado com as marcas anteriores,
excecionalmente prestigiado, segundo a premissa hipotética em que assenta a decisao recorrida, sdo os
de um produto requintado, exclusivo, de qualidade tnica. Por outro lado, visto que a andlise da
Camara de Recurso se baseia na premissa hipotética de um prestigio excecional, é possivel considerar
que uma grande parte do publico em causa saberd que a regido homénima de onde provém esse
produto fica na India. Assim, o elemento nominativo «darjeeling» é suscetivel de evocar o exotismo, a

\

sensualidade e o mistério ligados, no espirito do publico relevante, a representacdo de um pais oriental.
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Refira-se que esta conclusdo ndo estd em contradicio com a relativa ao prejuizo causado ao carater
distintivo das marcas anteriores (v. n.° 111 supra). Embora, quanto ao risco de prejuizo para o cardter
distintivo das marcas anteriores, o publico relevante, a saber, como acima referido no n.° 95, o puiblico
a que se dirigem as marcas anteriores, ndo venha a fazer qualquer ligacdo entre os produtos e servigos
visados pela marca pedida e Darjeeling como regido da India, nada impede que o ptiblico a que se
dirige a marca pedida possa ser atraido pela transferéncia, para a marca pedida, dos valores e das
qualidades positivas ligadas a essa regiao.

Em face do exposto, nomeadamente o facto de a premissa hipotética em que se baseia a decisiao
recorrida se referir a um prestigio de uma intensidade excecional, as qualidades positivas evocadas
pelo elemento nominativo «darjeeling», comum aos sinais em conflito, sdo suscetiveis de ser
transpostas para alguns dos produtos e servicos visados pela marca pedida e, consequentemente, de
reforcar a sua atratividade.

Com efeito, no que respeita aos produtos visados da classe 25, a marca pedida é suscetivel de beneficiar
das qualidades positivas veiculadas pelas marcas anteriores e, mais em particular, da imagem de
requinte ou ainda da sensualidade exdtica veiculada pelo elemento nominativo «darjeeling». No
presente caso, ndo se pode, portanto, excluir um risco de proveito indevido quanto aos produtos da
classe 25 visados pela marca pedida.

Isto vale também no que respeita aos servicos da classe 35 de venda a retalho visados pela marca
pedida e ligados a produtos visados pela marca pedida da classe 25, a saber, os servicos de venda a
retalho de roupa interior feminina e artigos de lingerie feminina. Dada a natureza dos produtos a que
estdo ligados, o mesmo se diga dos outros servicos de venda a retalho da classe 35 visados pela marca
pedida, a saber, os servicos de venda a retalho de perfumes, aguas de foilette e cosméticos, roupa de
casa e de banho, pelas razoes acima expostas.

Em contrapartida, isto ndo vale para os outros servicos da classe 35 nem para os servicos da classe 38
visados pela marca pedida. Com efeito, ndo consta dos autos qualquer razdo pela qual o uso da marca
impugnada confira a interveniente uma vantagem comercial quanto a servigos diferentes dos
mencionados no nimero anterior nem a recorrente apresenta qualquer elemento especifico suscetivel
de demonstrar essa eventual vantagem. Assim, hd que confirmar a conclusao da Camara de Recurso
relativa a esse ponto.

Assim, visto que a decisao recorrida assenta na premissa hipotética de um prestigio excecional das
marcas anteriores, hd que anuld-la parcialmente, na parte em que a Camara de Recurso rejeitou a
aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, ao excluir, no respeitante a todos os
produtos da classe 25 e aos servicos de venda a retalho da classe 35 e visados pela marca pedida, a
existéncia de um risco de ser retirado um proveito injustificado e indevido da utilizacdo da marca
pedida.

Na sequéncia desta anulacdo parcial, cabe a Camara de Recurso reanalisar os argumentos que, no seu
recurso da decisdo da Divisao de Oposicdo, a recorrente baseia na existéncia de um risco de proveito
indevidamente retirado na acegdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009. Num primeiro

momento, devera formular uma conclusdo definitiva quanto a existéncia de prestigio das marcas
anteriores e, se for o caso, quanto a sua intensidade.

Se a Camara de Recurso, contrariamente a premissa hipotética em que assenta a decisdo recorrida,
chegar a conclusdo de que, definitivamente, ndo estd provado o prestigio de nenhuma das marcas
anteriores, deverd excluir a aplicagdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009, por faltar um
dos pressupostos da sua aplicacdo, e negar integralmente provimento ao recurso da recorrente contra
a decisao da Divisao de Oposicao.
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Se a Camara de Recurso chegar a conclusdo definitiva de que, no caso, pelo menos quanto a uma das
marcas anteriores, se provou um prestigio de intensidade inferior ao prestigio excecional que constitui
a premissa hipotética em que assenta a decisdo recorrida, deverd analisar se pode criar-se no espirito
do publico uma ligacdo entre os sinais em conflito e formular, a esse respeito, uma conclusao
definitiva. Se, nessa andlise, a Camara de Recurso concluir que essa ligacdo ndo pode ser demonstrada,
devera excluir a aplicagdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.° 207/2009, por faltar outro dos
pressupostos da sua aplicacdo. Em contrapartida, se a Camara de Recurso concluir que se pode
demonstrar essa ligacdo, deverd, seguidamente, verificar se existe um risco de ser retirado um proveito
da utilizagdo injustificada e indevida da marca pedida.

Por dltimo, se a Camara de Recurso concluir que se fez prova de um prestigio excecionalmente elevado
de pelo menos uma das marcas anteriores e que se pode demonstrar uma ligacdo entre os sinais em
conflito no espirito do publico, deverd, em conformidade com o presente acérdado, considerar que, no
que respeita aos produtos da classe 25 visados pela marca pedida e aos «servicos de venda a retalho
de roupa interior feminina e artigos de lingerie feminina, perfumes, aguas de toilette e cosméticos,
roupa de casa e de banho», da classe 35 e visados pela marca pedida, existe um risco de proveito
retirado da utilizacdo injustificada e indevida da marca pedida e verificar, seguidamente, para concluir
relativamente a aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 no presente caso, se existe
uma utilizagéo justificada e devida.

A esse respeito, hd que recordar que, uma vez que a Camara de Recurso, primeiro, ndo formulou
qualquer conclusdo definitiva quanto ao prestigio das marcas anteriores, segundo, ndo formulou
qualquer conclusdo definitiva quanto a existéncia de uma ligacdo entre os sinais em conflito no
espirito do publico e, terceiro, rejeitando erradamente a existéncia de um risco de ser retirado
proveito do uso da marca pedida, ndo verificou se existia uma justificacdo para esse uso na acecdo do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, ndo cabe ao Tribunal Geral decidir, pela primeira vez,
no ambito da sua fiscalizacdo da legalidade da decisdo recorrida, essas trés questdes (v., neste sentido,
acordao Master, n.° 68 supra, EU:T:2014:1062, n.° 92 e jurisprudéncia ai referida).

Em face de todas estas consideragdes, ha que julgar parcialmente procedente o segundo fundamento e
anular a decisdo recorrida na parte relativa aos produtos da classe 25 visados pela marca pedida e aos
«servicos de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de lingerie feminina, perfumes, aguas
de toilette e cosméticos, roupa de casa e de banho», da classe 35, negando-se provimento ao recurso
em tudo o mais.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 134.°, n.° 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se as partes
obtiverem vencimento parcial, cada uma das partes suporta as suas préprias despesas. No caso, tanto
a recorrente como o IHMI e a interveniente obtiveram vencimento parcial. Por conseguinte, ha que
condenar cada uma das partes nas suas préprias 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 17 de setembro de 2013
(processo R 1504/2012-2) na parte respeitante aos produtos visados pela marca pedida, da
classe 25 na acecdao do Acordo de Nice relativo a Classificacao Internacional dos Produtos e
dos Servicos para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
aos «servicos de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de lingerie feminina,
perfumes, aguas de foilette e cosméticos, roupa de casa e de banho», visados pela marca
pedida, da classe 35 na acecdo desse acordo.

2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) Cada parte suportara as suas proprias despesas.
Gratsias Kancheva Wetter
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 2 de outubro de 2015.

Assinaturas
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