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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccio)

31 de maio de 2017*

«Marca da Unido Europeia — Processo de oposigdo — Pedido de marca figurativa da Uniéo Europeia

SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marca nominativa da Unido Europeia anterior VINA

SOL — Motivo relativo de recusa — Violacdo do cardter distintivo — Inexisténcia de semelhanca entre
os sinais — Artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

No processo T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, com sede em Coral Gables, Florida (Estados Unidos),
representada por F. Terrano, advogado,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por J. Crespo
Carrillo, na qualidade de agente,

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

Miguel Torres, SA, com sede em Vilafranca del Penedés (Espanha), representada por J. Giiell Serra,
advogado,

que tem por objeto um recurso da decisio da Segunda Cémara de Recurso do EUIPO de
3 de setembro de 2015 (processo R 356/2015-2), relativa a um processo de oposi¢do entre a Miguel
Torres e a Alma-The Soul of Italian Wine,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccao),
composto por: M. Prek, presidente, F. Schalin (relator) e M.]. Costeira, juizes,
secretario: M. Marescaux, administradora,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de novembro de 2015,

vista a resposta do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de janeiro de 2016,

vistas as observagdes da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de fevereiro de
2016,

* Lingua do processo: inglés.
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apos a audiéncia de 11 de janeiro de 2017,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 4 de margo de 2011, a recorrente, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, apresentou um pedido de
registo de marca da Unido Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre
a marca da Unido Europeia (JO 2009, L 78, p. 1).

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

SOTTO/SOLE

Os produtos para os quais foi pedido o registo fazem parte da classe 33 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 a seguinte descricdo: «Vinhos».

O pedido de marca da Unido Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 64/2011,
de 1 de abril de 2011.

Em 30 de junho de 2011, a interveniente, Miguel Torres, SA, deduziu oposicdo, ao abrigo do
artigo 41.° do Regulamento n.” 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos referidos no
n.’ 3 supra.

A oposicdo, com os fundamentos referidos no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), e no artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.° 207/2009, baseava-se nas marcas anteriores seguintes:

— a marca nominativa da Unido Europeia VINA SOL, apresentada em 12 de fevereiro de 1997,
registada em 29 de outubro de 1998 com o numero 462523 e renovada em 5 de margo de 2007,
para as «bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas)», da classe 33;

— a marca nominativa espanhola VINA SOL, apresentada em 9 de maio de 1944, registada em
13 de janeiro de 1947 com o nimero 152231 e renovada em 11 de setembro de 2007, para «todas
as classes de vinhos com excecdo do vinho branco de mesa, extra seco, com caracteristicas analogas
as dos vinhos do Reno», da classe 33;

— a marca nominativa espanhola VINA SOL, apresentada em 25 de maio de 1973, registada em

21 de margo de 1977 com o ndmero 715524 e renovada em 25 de marco de 2003 para «brandy»,
da classe 33.
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A oposicdo, tendo unicamente por fundamento o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, baseava-se nas seguintes marcas:

— a marca figurativa espanhola apresentada em 26 de outubro de 2007 e registada em 6 de maio de
2008 com o numero 2796505 para «bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas)», da classe 33, a

seguir reproduzida:

— a marca nominativa da Unido Europeia SOL, apresentada em 17 de outubro de 2007 e registada em
2 de maio de 2010 com o ntimero 6373971 para «bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas)», da
classe 33.

Por decisdo de 30 de outubro de 2012, a Divisio de Oposicdo, tendo em consideracio a marca
nominativa da Unido Europeia anterior SOL, deferiu a oposicdo devido a existéncia de um risco de
confusdo, na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009.

Em 21 de dezembro de 2012, a recorrente interpos recurso da decisao da Divisdao de Oposicdo no
EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.” 207/20009.

Por decisdo de 10 de setembro de 2013 (a seguir «decisdo de 10 de setembro de 2013»), a Segunda
Camara de Recurso do EUIPO confirmou a decisdo da Divisio de Oposicdo e indeferiu o pedido de
registo da marca na sua totalidade. Indicou todavia que, por motivos de economia processual, uma
vez que a Divisdo de Oposicdo tinha deferido a oposicdo com base no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 207/2009, apreciaria por sua vez o fundamento de oposicdo do artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.” 207/2009 tendo em consideracdo a marca nominativa da Unido Europeia anterior
VINA SOL (a seguir «marca anterior»). Entendeu que o publico relevante era composto pelo
consumidor médio da Unido Europeia, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
Considerou, por um lado, que, para os consumidores de lingua espanhola, francesa e portuguesa, as
marcas em conflito apresentavam um grau de semelhanga médio, dado que o elemento dominante da
marca anterior «sol» e o elemento dominante da marca pedida «sole» eram extremamente semelhantes
e, por outro, que, para o consumidor italiano, as marcas em conflito apresentavam apenas um reduzido
grau de semelhanca.

Segundo a Camara de Recurso, a marca anterior gozava de prestigio na Unido para os vinhos.
Atendendo a semelhanca dos sinais em conflito, ao carater distintivo e ao prestigio da marca anterior,
bem como a identidade dos produtos visados pelas marcas em conflito, a Camara de Recurso entendeu
que existia uma ligacdo entre os sinais em conflito para uma parte substancial dos consumidores
relevantes, a saber, os consumidores de lingua espanhola, italiana, francesa e portuguesa. Considerou
que existia um risco de diluicdo, isto é, um risco de que a utilizagio da marca pedida causasse
injustificadamente prejuizo ao cardter distintivo da marca anterior, na ace¢do do artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.” 207/2009. Declarou que o respeito dos requisitos definidos pelo artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.° 207/2009 no que se refere aos consumidores de lingua espanhola, francesa e
portuguesa bastava para que a oposicdo fosse deferida.

Em 21 de novembro de 2013, a recorrente interpos recurso da decisdo de 10 de setembro de 2013 no
Tribunal Geral, que, através do acérdao proferido em 25 de setembro de 2014, Alma-The Soul of
Italian Wine/ITHMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, nao
publicado, EU:T:2014:812), anulou a referida deciséo.
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Em substincia, considerou-se que a decisio de 10 de setembro de 2013 ndo continha qualquer
desenvolvimento que permitisse determinar se a Camara de Recurso tinha tido em conta os elementos
de prova aduzidos pela recorrente, que visavam fazer prova do cardter distintivo das palavras «sol» e
«sole» contidas nas marcas em conflito, ou compreender por que motivo teria eventualmente
entendido que esses elementos de prova ndo eram pertinentes. Entendeu, portanto, que a referida
decisdo padecia de falta de fundamentacdo e que ndo era possivel determinar se a Camara de Recurso
tinha tido em conta esses elementos na sua apreciacdo segundo a qual essas palavras constituiam os
elementos dominantes dessas marcas e, por conseguinte, na sua conclusiao segundo a qual as referidas
marcas eram semelhantes.

Na sequéncia do acérddo de anulagdo proferido Tribunal Geral, a Segunda Camara de Recurso do
EUIPO apreciou novamente o processo e, por decisdo de 3 de setembro de 2015 (a seguir «decisao
impugnada»), confirmou a decisdao de 10 de setembro de 2013 e indeferiu o pedido de registo na sua
totalidade.

A Camara de Recurso indicou que, atendendo aos termos da anulacdo da decisdo de 10 de setembro de
2013, a sua funcdo consistia em apreciar os elementos de prova produzidos pela recorrente
relativamente ao eventual reduzido cardter distintivo da palavra «sun» (em vdrias linguas) e das
representacdes do sol quanto aos produtos vinicolas visados no que se refere aos consumidores da
Unido, o que podia ter incidéncia na comparacio dos sinais em conflito em funcdo dos seus
elementos dominantes e distintivos. Segundo aquela, estes elementos de prova repartem-se em trés
categorias, a saber, em primeiro lugar, excertos de vdrios sitios Internet de vdarias empresas que
propdem aos consumidores da Unido vinhos designados por marcas com as palavras «sol», «sole»,
«soleil» e «sun», bem como vdarias imagens do sol, em segundo lugar, listas de marcas da Unido
Europeia registadas para designar produtos da classe 33 e que incluem as mesmas palavras ou imagens
e, em terceiro lugar, uma decisao anterior da Divisdo de Oposicao de 26 de margo de 2004.

A Camara de Recurso entendeu que o prestigio da marca anterior para os vinhos na Unido se
encontrava adquirido a data do pedido de registo da marca controvertida, na medida em que essa
consideracdo que figura na decisdo de 10 de setembro de 2013 nao tinha sido posta em causa pela
recorrente. Por outro lado, concluiu, apds apreciar os elementos de prova produzidos pela recorrente,
pela identidade dos consumidores relevantes dos produtos designados pelos sinais em conflito, pela
semelhanca desses sinais para uma parte dos referidos consumidores, pelo carater distintivo da marca
anterior, pela existéncia de uma ligacdo entre os sinais em conflito para uma parte substancial dos

consumidores relevantes, pela existéncia de um prejuizo causado ao cardter distintivo da marca
anterior e pela inexisténcia de uma justificagdo para a utilizacdo da marca pedida.

Tramitacdo processual e pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral que se digne:

— anular a decisdao impugnada;

— condenar o EUIPO nas despesas.

O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

A recorrente invoca trés fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, a violagdo do artigo 8.°, n.° 5,
Regulamento n.° 207/2009, o segundo, a violagdo do artigo 64.°, n.° 1, do referido regulamento e, o
terceiro, a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, do Regulamento n.” 207/20009.

Cabe comecar pela apreciacdo do primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.° 207/2009, antes de apreciar, caso necessario, o segundo e terceiro fundamentos.

Em apoio do primeiro fundamento, a recorrente invoca, em substancia, que o EUIPO errou ao
considerar que os termos «sol» e «sole» ndo apresentavam qualquer ligacdo direta com os produtos em
causa, entendendo que ndo eram descritivos do vinho, das suas caracteristicas, da sua natureza, nem do
seu destino.

Ora, segundo a recorrente, isto é incorreto, uma vez que a existéncia de uma ligacdo entre o sol e o
vinho é um facto notdrio. As palavras «sol» e «sole» fazem claramente referéncia a origem do vinho,
o que é confirmado pela lista de marcas da Unido Europeia, junta aos autos pela prépria, que
abrangem produtos da classe 33 e incluem os termos «sol», «sole», «soleil» ou «sun» ou imagens do
sol. Por conseguinte, estes termos ou imagens sé possuem um cardter distintivo muito reduzido no
que se refere ao vinho. Além disso, a lista em questio comprova ainda a coexisténcia no mercado da
Unido de marcas que designam o vinho e contém os termos «sol», «sole», «soleil» ou «sun» ou

imagens do sol.

Por outro lado, a recorrente contesta o facto de a marca anterior gozar de prestigio adquirido pelo uso
na Unido. Em todo o caso, invoca que, admitindo que esse prestigio foi adquirido, os requisitos
cumulativos para a aplicacdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009 ndo se encontram
preenchidos. Com efeito, os sinais em conflito ndo sao semelhantes, na medida em que a semelhanca
que resulta da presenca nesses sinais das palavras «sol» e «sole», que tém um caréter distintivo muito
reduzido, ndo pode ter mais relevancia do que as diferencas existentes entre os referidos sinais, pelo
que ndo existe prejuizo causado ao cardter distintivo da marca anterior. Por dltimo, a recorrente
reivindica a existéncia de justificacdo para o registo e para o uso da marca pedida, relativa a
possibilidade de fazer referéncia ao sol para uma marca que designa o vinho, a semelhanca do que
sucede com muitos outros produtores de vinho.

O EUIPO alega que a apreciacdo dos elementos de prova que figuram nos anexos 1 a 3 apresentados
no processo administrativo ndo o levam a alterar a conclusdo que figura na decisio impugnada
segundo a qual o termo «sol», enquanto elemento dominante da marca anterior, ndo pode ser
considerado como descritivo e, como tal, ndo é desprovido de cardter distintivo, pelo que o publico
relevante entenderd certamente a marca anterior VINA SOL como uma marca.

O EUIPO conclui que, atendendo, em primeiro lugar, a semelhanca dos sinais em conflito pela
presenca dos termos «sol» no primeiro e «sole» no segundo, e, em segundo lugar, ao prestigio da
marca anterior para os vinhos, existe uma ligacdo entre os sinais em questdo para uma parte
substancial dos consumidores relevantes, na medida em que a marca pedida evocara para essa parte
do publico a marca anterior. O prejuizo causado a marca anterior consiste numa perda no que se
refere a sua imagem em matéria de qualidade e, potencialmente, numa diminui¢do das suas vendas.

Por sua vez, a interveniente invoca que o carater distintivo da palavra «sol» se encontra provado no
que se refere ao vinho. Por conseguinte, entende que, no caso vertente, a identidade absoluta dos
produtos em causa, o prestigio da marca anterior, que é uma das marcas de vinho mais conhecidas na
Europa, e o facto de as marcas em conflito terem respetivamente como elemento distintivo e
dominante a palavra «sol» e a palavra «sole», bem como a ideia de sol, sdo suficientes para que se
considere que os consumidores, pelo menos em Espanha, em Franca e em Portugal, estabelecerao
uma ligacdo entre as marcas em conflito. Estando preenchidos no caso vertente os outros requisitos
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previstos no artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009, a saber, o prestigio da marca anterior e o
prejuizo injustificadamente causado ao seu carater distintivo, a marca pedida participard, em caso de
registo, na exploragdo parasitdria do prestigio da marca anterior, pelo que o pedido de registo em
questdo deve ser indeferido.

A titulo preliminar, hd que precisar que a apreciacdo a efetuar no caso vertente incidird sobre a
legalidade da decisdo impugnada quanto aos fundamentos que inclui, na medida em que esses
fundamentos sdo constituidos, em parte, por referéncias aos fundamentos iniciais que figuram na
decisdo de 10 de setembro de 2013, relativamente ao conteido desta dltima decisdo para a qual se
remete (v., por analogia, acérddao de 20 de marco de 1959, Nold/Alta Autoridade, 18/57, EU:C:1959:6,
p. 116), mas apenas na medida em que esse contetido néo foi afetado pelo acérddo de 25 de setembro
de 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T-605/13, ndo publicado, EU:T:2014:812).

Nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009, apds oposicao do titular de uma marca
anterior na acecdo do n.° 2 do mesmo artigo, serd rejeitado o registo da marca pedida se esta for
idéntica ou semelhante a marca anterior e se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou
servicos que ndo sdo semelhantes aqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no
caso de uma marca da Unido Europeia anterior, esta goze de prestigio na Unido e, no caso de uma
marca nacional anterior, esta goze de renome no Estado-Membro em causa, e sempre que a utilizacdo
injustificada da marca pedida tire indevidamente partido do carater distintivo ou do prestigio da marca
anterior ou lhe cause prejuizo.

A protecdo alargada conferida a marca anterior pelo artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009
pressupOe, portanto, que estejam reunidos vdarios requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior e
aquela cujo registo é pedido devem ser idénticas ou semelhantes. Em segundo lugar, a marca anterior
deve gozar de prestigio na Unido, no caso de uma marca da Unido Europeia anterior, ou no
Estado-Membro em questdo, no caso de uma marca nacional anterior. Em terceiro lugar, a utilizacdo
injustificada da marca pedida deve conduzir ao risco de se poder tirar indevidamente partido do
cardter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou de se poder causar prejuizo ao cardter
distintivo ou ao prestigio da marca anterior. Uma vez que estes requisitos sdo cumulativos, o nao
preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicivel a referida disposicdo [acérddo de
22 de margo de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, n.* 34 e 35; v,,
também, neste sentido, acérddo de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/I[HMI — Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, n.° 30].

Quanto ao terceiro requisito de aplicacdo do artigo 8., n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009, cabe
recordar que o prejuizo causado ao carater distintivo da marca anterior, conceito também denominado
«risco de diluicdo», é normalmente determinado quando a utilizacdo da marca cujo registo é pedido
teria por efeito que a marca anterior jd ndo poderia suscitar uma associacdo imediata com os
produtos para os quais foi registada e utilizada [v., neste sentido, acérdao de 11 de dezembro de 2014,
Coca-Cola/IHMI — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, n.° 83 e jurisprudéncia referida].

O Tribunal de Justica precisou quais os fatores que podem ser pertinentes na apreciacdo global que
visa provar a existéncia, no espirito do publico em causa, de uma ligacdo entre as marcas em conflito.
Assim, entre esses fatores, referiu, em primeiro lugar, o grau de semelhanca entre as referidas marcas,
em segundo lugar, a natureza dos produtos ou dos servicos para os quais essas marcas estdo
respetivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferenca desses produtos ou desses
servicos e o publico em causa, em terceiro lugar, a intensidade do prestigio da marca anterior, em
quarto lugar, o grau de carater distintivo, intrinseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior e, em
quinto lugar, a existéncia de risco de confusdao no espirito do publico (v., por analogia, acérdao de
27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.° 42).
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No caso vertente, é necessdrio, apos ter procedido a comparacio dos produtos em causa e a
determinacdo do publico relevante, apreciar o segundo requisito, relativo a existéncia de prestigio da
marca anterior na Unido, na medida em que a intensidade desse prestigio condiciona a apreciagao
global dos elementos que podem contribuir para estabelecer uma ligacdo entre as marcas em conflito,
apds proceder a apreciacio do primeiro requisito, relativo ao carater idéntico ou semelhante das
marcas em conflito.

Quanto aos produtos abrangidos pelas marcas em conflito

Embora a protecdo conferida pelo artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009 esteja concebida para
ser aplicada a produtos ou servicos ndo semelhantes, também se pode aplicar quando os produtos ou
servicos designados pelas marcas controvertidas sejam idénticos ou semelhantes [v., neste sentido,
acérddo de 11 de julho de 2007, Miilhens/I[HMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04,
EU:T:2007:214, n.° 54 e jurisprudéncia referida].

Os produtos abrangidos pelas marcas em conflito pertencem a classe 33 e correspondem, por um lado,
aos vinhos, no caso da marca pedida, e, por outro, as bebidas alcodlicas (com excecdo de cervejas), no
caso da marca anterior. Deve, portanto, considerar-se que existe identidade entre eles, na medida em
que os primeiros estdo incluidos nos segundos, o que, alids, ndo é contestado pelas partes [v., neste
sentido, acérddo de 24 de novembro de 2005, Sadas/THMI — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04, EU:T:2005:420, n.° 34 e jurisprudéncia referida].

Quanto ao publico relevante

Relativamente ao publico relevante, importa salientar que a existéncia da ligacdo entre as marcas em
conflito, de que dependem os comportamentos abusivos previstos pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.” 207/2009, pressupde que os publicos em causa para os produtos ou servicos para os quais as
referidas marcas estdo registadas ou sdo apresentadas a registo sejam o0s mesmos ou «se
sobreponham» numa determinada medida [acérddo de 9 de marco de 2012, Ella Valley
Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, n.° 23; v., por
analogia, acérdao de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.” 46
a 49].

Além disso, no ambito 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.
Deve igualmente tomar-se em consideracdo o facto de que o nivel de atengdo do consumidor médio é
suscetivel de variar em funcdo da categoria de produtos ou servicos em causa [v. acérddo de
13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/I[HMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04,
EU:T:2007:46, n.° 42 e jurisprudéncia referida].

No caso vertente, a recorrente alegou no primeiro processo na Camara de Recurso que o publico
relevante dos produtos em causa dispunha de um grau de atencdo mais elevado do que a média, o
que ¢é particularmente contestado pelo EUIPO.

A este respeito, hd que considerar que os «vinhos», uma vez que sdo visados tanto pela marca pedida
como pela marca anterior, se destinam ao grande publico da Unido. Com efeito, segundo a
jurisprudéncia, uma vez que os vinhos sdo normalmente objeto de uma distribuicdo generalizada, que
vai desde a seccdo da alimentacdo das grandes superficies aos restaurantes e aos cafés, trata-se de
produtos de consumo corrente, para os quais o publico relevante é o consumidor médio dos produtos
de grande consumo, que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado
(v. acérddo de 9 de marco de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, n.° 25 e
jurisprudéncia referida).
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Nestas circunstincias, uma vez que os consumidores interessados pelos produtos designados pelos
sinais em conflito sdo o grande publico da Unido que faz prova de um grau de atencdo médio, deve
concluir-se que, no caso em apreco, os publicos em causa «se sobrepéem», nos termos da
jurisprudéncia referida no n.° 35 supra.

Por conseguinte, a Camara de Recurso ndo errou na sua apreciacdo do publico relevante.

Quanto ao requisito relativo ao prestigio da marca anterior

A decisao impugnada, que remete, nesta matéria, para os fundamentos que figuram na decisdo de
10 de setembro de 2013, expde que, a data do pedido de registo da marca pedida, no caso vertente em
4 de margo de 2011, a marca anterior gozava de prestigio na Unido para os «vinhos».

A recorrente alega que os elementos apresentados pela interveniente sdo insuficientes, ou desprovidos
de valor probatério para demonstrar que a marca anterior tinha adquirido prestigio pela utilizagdo na
Uniao.

O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

A este respeito, recorde-se que, para satisfazer o requisito relativo ao prestigio, uma marca anterior
deve ser conhecida por uma parte significativa do publico interessado pelos produtos ou servigos por
ela abrangidos. No ambito da apreciacdo deste requisito, hd que ter em consideracdo todos os
elementos pertinentes em causa, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela marca
anterior, a intensidade, o ambito geografico e a duragdo da sua utilizagdo, bem como a importancia
dos investimentos efetuados pela empresa para a promover, sem se exigir que essa marca seja
conhecida por uma determinada percentagem do publico assim definido ou que o seu prestigio se
estenda a totalidade do territério em causa, desde que o prestigio exista numa parte substancial do
mesmo (v. acérddo de 9 de marco de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118,
n.° 31 e jurisprudéncia referida).

No caso vertente, hd que entender que, contrariamente ao que alega a recorrente, os elementos de
prova produzidos pela interveniente sao suscetiveis de demonstrar a aquisicdo de prestigio pela marca
anterior na Unido. Estes elementos sdo constituidos, designadamente, por distingdes reconhecidas quer
a interveniente quer aos produtos vendidos sob a marca VINA SOL, por uma declaragdo sob juramento
do seu diretor em que menciona os volumes e os valores das vendas dos mesmos produtos no periodo
entre 2003 e 2010 no territério de varios Estados-Membros da Unido, entre os quais Bélgica,
Dinamarca, Alemanha, Esténia, Irlanda, Grécia, Espanha, Franga, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Paises
Baixos, Austria, Polénia, Portugal, Roménia, Eslovédquia, Finlindia, Suécia e Reino Unido, por
declaragbes sob juramento de distribuidores locais, por artigos de imprensa e por uma brochura da
principal companhia aérea espanhola em que se menciona o produto designado pela marca VINA
SOL.

Com efeito, durante o periodo em consideracdo, a interveniente vendeu designadamente mais de
41 milhoes de garrafas em Espanha, mais de 15 milhdes no Reino Unido e mais de 3 milhdes na
Alemanha, o que demonstra que os produtos em causa, designados pela marca anterior, foram
amplamente difundidos numa parte substancial do territério da Unido.

Por outro lado, conforme alega o EUIPO, o valor probatério das declaragdes escritas fornecidas por
terceiros com base num modelo preparado por uma parte interessada nio é, por si so, suscetivel de
prejudicar a fiabilidade e a credibilidade dos referidos documentos nem de pdr em causa o seu valor
probatério [v., neste sentido, acérddo de 16 de setembro de 2013, Avery Dennison/IHMI —
Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, ndo publicado, EU:T:2013:467, n.’ 73].
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Por dltimo, importa observar que, considerados na sua totalidade, estes elementos de prova ndo
apresentam incoeréncias.

Nestas circunstancias, hd que concluir que a recorrente ndo provou que a Camara de Recurso tinha
cometido um erro ao entender que a marca anterior gozava de prestigio na Unido.

Quanto ao requisito relativo ao cardter idéntico ou semelhante dos sinais em conflito

No que se refere a existéncia de uma semelhanca ou de uma identidade entre os sinais em conflito, ha
que proceder a uma comparacdo da marca anterior e da marca pedida a fim de determinar a
intensidade da sua eventual semelhanca.

A este respeito, hd que recordar que, para satisfazer o requisito relativo a semelhanca das marcas
imposto pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, ndo é necessirio demonstrar que, no
espirito do publico em causa, existe risco de confusdo entre a marca anterior que goza de prestigio e a
marca pedida. Basta que o grau de semelhanca entre estas duas marcas conduza a que o putblico em
causa estabeleca uma ligacdo entre ambas (v., por analogia, acérddo de 18 de junho de 2009, L’Oréal
e 0., C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 36 e jurisprudéncia referida). Deste modo, quanto mais semelhantes
forem as marcas em conflito, mais provavel serd que a marca pedida evoque, no espirito do publico
relevante, a marca de prestigio anterior (v., por analogia, acérddo de 27 de novembro de 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.° 44).

A apreciagao global que visa estabelecer a existéncia da ligagcdo entre as marcas em conflito deve, no
que respeita as semelhancas visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na
impressdo de conjunto produzida por estes, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos
distintivos e dominantes [acérddos de 16 de maio de 2007, La Perla/[HMI — Worldgem Brands
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, ndo publicado, EU:T:2007:142, n.° 35, e de
25 de marco de 2009, L’Oréal/I[HMI — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, ndo publicado,
EU:T:2009:80, n.° 18].

Na medida em que a marca pedida é uma marca complexa que inclui elementos quer figurativos quer
nominativos, hd que recordar que a apreciacdo da semelhanca entre duas marcas ndo pode limitar-se a
tomar em consideracdo apenas um componente de uma marca complexa e a compard-lo com outra
marca. Pelo contrério, é necessario operar tal comparacdo mediante o exame das marcas em conflito,
cada uma delas considerada no seu conjunto, o que ndo exclui que a impressio de conjunto
produzida na memodria do publico relevante por uma marca complexa possa, em determinadas
circunstancias, ser dominada por um ou varios dos seus componentes [v., por analogia, acérdao de
15 de dezembro de 2009, Trubion Pharmaceuticals/IHMI — Merck (TRUBION), T-412/08, ndo
publicado, EU:T:2009:507, n.° 35 e jurisprudéncia referida], embora se deva precisar que a
jurisprudéncia também permite, em determinadas circunstincias, a comparagdo entre elementos que
nao sdo dominantes, mas menos importantes, sem contudo serem negligencidveis (despacho de
14 de abril de 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, ndo publicado, EU:C:2016:298, n.’ 31).

E tendo em consideracio estes principios que se deve apreciar se a Camara de Recurso cometeu um
erro ao concluir que, atendendo a intensidade do prestigio da marca anterior, os sinais em conflito
eram suficientemente semelhantes para que o publico relevante pudesse estabelecer uma ligacdo entre
eles, comecando essa apreciacdo pela determinacdo dos elementos distintivos e dominantes dos sinais
em conflito.
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Quanto aos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito

No que se refere a marca anterior, a Camara de Recurso entendeu que a palavra «vifia» designava a
vinha para o publico hispanofalante, tal como para os publicos portugués, italiano e francés. Esta
referéncia a origem do produto, que confere a palavra em causa um cardter descritivo, é facilmente
reconhecida pelo publico relevante, pelo que a palavra «vina» apresenta um carater distintivo reduzido
e ndo pode ser considerada como o elemento dominante dessa marca. Em contrapartida, a segunda
palavra que a compde, no caso vertente «sol», ndo pode ser considerada descritiva ou desprovida de
carater distintivo, mesmo na hipdtese de, como alega a recorrente, o sol ser essencial ao crescimento
da vinha e, como tal, a producdo do vinho, devendo considerar-se que esta palavra faz diretamente
alusdo ao vinho. Os documentos apresentados pela recorrente a este respeito nao alteram a apreciacao
que figura na decisdo de 10 de setembro de 2013. A Camara de Recurso entendeu, entdo, que, «apesar
de possuir um grau de carater distintivo ligeiramente inferior a média, deve considerar-se que [o termo
“sol”] beneficia de um nivel de protecio razodvel» e, relativamente a marca anterior, que ndo era
«totalmente desprovida de carater distintivo».

No que se refere a marca pedida, a Camara de Recurso entendeu, por um lado, que ndo havia que
considerar o elemento descritivo que compunha o sinal, a saber, uma representacdo do sol, como o
elemento dominante na impressdao de conjunto produzida pelo mesmo. Por outro lado, entendeu que,
para os consumidores hispanofalantes, luséfonos e francéfonos, o elemento dominante era o elemento
nominativo «sole», que evocava o sol, e que, para os outros consumidores da Unido, incluindo os
consumidores italofalantes que compreendem o seu sentido, o elemento dominante era a expressiao
«sotto il sole», enquanto elemento nominativo de uma marca figurativa, escrito em caracteres de maior
dimensao.

Estas apreciacoes da Camara de Recurso sdo parcialmente inexatas.

Em primeiro lugar, no 4&mbito da apreciacdo da marca anterior, deve ser tido em conta o facto de que
esta marca é composta pela associacio de duas palavras curtas, a saber «vifia» e «sol». Ora, como
salientou a Camara de Recurso, a primeira tem apenas um reduzido cardter distintivo, ao passo que a
segunda — que ndo tem cardter descritivo, contrariamente a primeira, que pode remeter o publico
relevante para o conceito de «vinha» e, como tal, para o de «vinho» — apresenta um carater
distintivo ligeiramente superior, ainda que ligeiramente inferior ao normal, o que pode ser suscetivel
de conferir-lhe um carater dominante.

A andlise dos elementos de prova que foram juntos aos autos pela recorrente, no caso vertente, os
anexos 1 a 3 apresentados durante o procedimento administrativo, ndo mencionados na decisdo de
10 de setembro de 2013 como tendo sido tidos em consideracdo pela Camara de Recurso no dmbito
da sua apreciacdo, mas que foram efetivamente tidos em conta na decisdo impugnada, leva a que se
altere um pouco as conclusoes retiradas dessa apreciacio.

E certo que o anexo 2 apresentado no procedimento administrativo, que diz respeito as imagens do sol,
tem pouca pertinéncia para a apreciacdo da marca anterior, que é uma marca nominativa.

Em contrapartida, os anexos 1 e 3 apresentados no procedimento administrativo, compostos, por um
lado, por excertos de sitios Internet que propoem aos consumidores da Unido vinhos designados por
marcas com as palavras «sol», «sole», «soleil» e «sun», bem como vdrias imagens do sol e, por outro
lado, por uma lista de marcas da Unido Europeia registadas para produtos da classe 33 e que também
contém essas palavras ou representacoes, como, por exemplo, SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL,
PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL ou ainda SOL DES ESPANA, permitem
observar a coexisténcia de marcas da Unido Europeia dotadas de uma referéncia, sob uma forma ou
outra, ao conceito de sol.
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E certo que, como alega o EUIPO referindo-se a jurisprudéncia que decorre do acérdio de
16 de setembro de 2009, Zero Industry/ITHMI — zero Germany (zerorh+) (T-400/06, ndo publicado,
EU:T:2009:331, n.° 73), o simples facto de vdrias marcas que designam os produtos em causa
conterem uma palavra idéntica ndo basta para provar que esse elemento se tornou menos distintivo
devido ao seu uso frequente no dominio em questdo, mesmo que os préprios produtos designados
pelas referidas marcas sejam idénticos ou apresentem uma ligacdo. Com efeito, deve tomar-se em
consideracdo a utilizacdo efetiva das marcas no mercado e ndo a coexisténcia abstrata de marcas que
incluem um elemento comum no registo [v., neste sentido, acérddo de 24 de novembro de 2005,
GfK/IHMI — BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, n.° 68]. Todavia, conforme alega
corretamente a recorrente, os elementos incluidos no anexo 1 apresentado no processo administrativo,
a saber, excertos de vdrios sitios Internet de véarias empresas que propdem aos consumidores da Unido
vinhos designados por marcas com as palavras «sol», «sole», «soleil» e «sun», bem como vdrias
imagens do sol, permitem observar que o consumidor da Unido em geral, e o publico relevante mais
particularmente, é concreta e frequentemente exposto a essas marcas, pelo que a associagdo entre o
conceito de sol, por um lado, e de vinho, por outro, ndo lhes é estranho. Os elementos de prova
juntos aos autos pela recorrente permitem chegar a esta conclusdo sem que seja necessario apreciar
se, conforme sustenta, a ligacdo entre o conceito de sol e o vinho constitui um facto notério.

Conforme referido, em substancia, no n.” 27 da decisdo impugnada, o beneficio do registo da marca
anterior enquanto marca da Unido Europeia desapareceria se, 8 margem de um processo de anulagéo,
se concluisse pela total falta de cardter descritivo da mesma. Todavia, deve entender-se que o termo
«sol», embora ndo seja totalmente desprovido, apresenta um reduzido grau de carater distintivo e que,
associado ao termo «vifia», também pouco distintivo, apenas confere a marca anterior um reduzido
grau de cardter distintivo.

Esta conclusio no que se refere a marca anterior impde-se atendendo aos elementos de prova
inicialmente apresentados a Camara de Recurso, apreciados nos n.” 59 a 62 supra, sem que seja
necessario ter em consideracdo os documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral e
que a interveniente pede que sejam retirados dos autos.

Em segundo lugar, no que se refere ao exame da marca pedida, hd que recordar que esta tltima é
composta por um elemento figurativo de forma redonda que representa o sol através do contraste de
diversos pontos. Por um lado, este elemento figurativo tem sobreposto um elemento nominativo
composto pela mencdo «sotto il sole italiano» em caracteres maidsculos de tamanho reduzido, e, por
outro, sobrepde-se a um segundo elemento nominativo composto pela mencdo «sotto il sole» em
caracteres ligeiramente estilizados de grande dimensao, no qual a palavra «il» figura em italico.

Segundo a jurisprudéncia, quando uma marca é composta por elementos nominativos e figurativos, o
elemento nominativo ¢, em principio, mais distintivo do que o elemento figurativo, pois o consumidor
médio referir-se-4 mais facilmente ao produto em causa citando o nome do que descrevendo o
elemento figurativo [v. acérddo de 9 de setembro de 2008, Honda Motor Europe/I[HMI — Seat
(MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, n.° 30 e jurisprudéncia referida]. Além disso, como
também salientou a Camara de Recurso no n.° 43 da decisio de 10 de setembro de 2013, o
consumidor relevante tende a conservar na memoria os elementos que lhe evocam um sentido. E
portanto verosimil que, no caso do elemento nominativo «sotto il sole italiano», além dos
consumidores italofalantes, também os consumidores hispanofalantes, lusé6fonos e francéfonos
compreenderdo ndo s6 o termo «sole» mas também o termo «italiano» como fazendo referéncia a
Italia enquanto designacdo de um possivel local de produgdo do vinho. Além disso, é verosimil que
esse termo seja entendido por uma maioria dos consumidores da Unido na medida em que, num
numero significativo de linguas da Unido, também remete para esse pais.

E certo que o elemento nominativo que figura na parte superior da marca pedida utiliza caracteres

mais pequenos do que os utilizados no elemento nominativo que figura na sua parte inferior, mas, na
medida em que esses caracteres ndo sdo estilizados, também sdo mais legiveis, pelo que a sua leitura é
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facilitada. Confrontado com a marca pedida, o consumidor de vinho, embora faca prova de um grau de
atencdo médio, prestard uma certa atencdo a indicagdo de origem do vinho que compra, conforme
figura na referida marca (v., neste sentido, acérddo de 9 de marco de 2012, ELLA VALLEY
VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, n.° 45). Nestas circunstancias, ha que considerar que o
elemento dominante da marca pedida ndo é unicamente constituido pelo termo «sole», mas por uma
associacio dos termos «sole» e «italiano», sem que contudo os outros elementos sejam
negligenciaveis.

Assim, no caso vertente, a apreciacdo dos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito
feita pela Camara de Recurso afigura-se parcialmente errada e deve entender-se que a apreciagdo
global destinada a provar a existéncia de uma ligacdo entre as marcas em conflito deverd ser feita
tendo em consideragdo, por um lado, que o elemento dominante da marca anterior é constituido pela
palavra «sol», atendendo ao seu reduzido grau de carater distintivo, e que, associada ao termo «vifla», a
prépria marca anterior possui apenas um reduzido grau de cardter distintivo, e, por outro, que o
elemento dominante da marca pedida é constituido pela associagdo dos termos «sole» e «italiano».

Quanto a comparacdo visual

No plano visual, os sinais em conflito apresentam apenas um reduzido grau de semelhanga. A marca
anterior é composta apenas por duas palavras, ao passo que a marca pedida é composta por dois
elementos nominativos de, respetivamente, quatro e trés palavras, bem como por uma estilizacdo do
sol, situado em posicdo central, que apresenta um certo grau de originalidade. Além disso, ha que
salientar que o elemento figurativo que representa o sol na marca pedida apresenta uma certa
originalidade que se repercute no sinal considerado no seu conjunto.

A coincidéncia entre os sinais em conflito resulta unicamente da presenca comum nos referidos sinais,
por uma vez na marca anterior e por duas vezes na marca pedida, da sequéncia de letras «s», «o» e «I».
Este elemento ndo é suscetivel contrabalancar os vérios elementos de diferenciacdo entre esses sinais.

Quanto a comparacdo fonética

No plano fonético, os sinais em conflito apresentam igualmente diferencas que prevalecem sobre os
elementos de semelhanca. A diferenca de dimensdo entre estas marcas, uma vez que a marca anterior
¢é constituida por duas palavras muito curtas, de, respetivamente, duas silabas e uma silaba, ao passo
que a marca pedida é composta por quatro palavras diferentes e que o elemento nominativo «sotto il
sole» compreende, sé por si, cinco silabas, tem como consequéncia que a sonoridade e o ritmo da sua
prontdncia sejam muito diferentes.

Estes elementos sdo suscetiveis de neutralizar totalmente o elemento de proximidade que poderia
resultar da presenca da palavra «sole» na marca pedida e da palavra «sol» na marca anterior.

Quanto a comparagdo conceptual

Conforme alega a recorrente, os sinais em conflito também nao apresentam um nivel suficiente de
semelhanca no plano conceptual para que o publico relevante possa estabelecer uma ligacdo entre
eles.

Para a parte do publico relevante que compreende a expressdo espanhola «vina sol» e a expressdo
italiana «sotto il sole italiano», a primeira expressdo significa em substéncia «vinha do sol», ao passo
que a associacdo dos termos «sole» e «italiano» significa «sol italiano», e a segunda expressao significa
«sob o sol italiano», pelo que remete para a origem italiana do vinho designado pela marca pedida.
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A mera referéncia comum ao sol ndo é suscetivel de criar, no plano conceptual, uma semelhanca entre
os sinais em conflito. Com efeito, enquanto a marca anterior apresenta um certo carater de fantasia ao
fazer referéncia a um vinho proveniente de uma «vinha do sol», o que também apresenta um carater
elogioso, a marca pedida remete por sua vez para a origem e para o local de producdo do vinho. O
sentido veiculado por cada um dos referidos sinais é, portanto, diferente.

Conclusdo quanto a existéncia de uma ligacdo entre os sinais em conflito no que se refere a sua
semelhanca

A comparagdo dos sinais em conflito leva a que se conclua pela existéncia de um reduzido grau de
semelhanca no plano visual, de uma neutralizagdo do elemento de proximidade dos referidos sinais no
plano fonético, bem como de uma diferenca no plano conceptual, de modo que, entendidos no seu
todo, se deve considerar que esses sinais apresentam um grau de semelhanca reduzido.

Quanto aos outros fatores pertinentes tidos em conta pela Camara de Recurso, cumpre salientar que,
embora a identidade dos consumidores relevantes e o prestigio da marca anterior para os vinhos
tenham sido corretamente avaliados na decisdo impugnada, o carater distintivo da marca anterior é
contudo reduzido.

Resulta dessas consideragdes, bem como das que figuram nos n.” 33 a 75 supra, que, contrariamente
ao que concluiu a Camara de Recurso, o grau de semelhanca dos referidos sinais, considerado
juntamente com os outros fatores pertinentes referidos no n.° 35 da decisdo impugnada, no caso
vertente, a identidade dos consumidores relevantes, o grau do prestigio para os vinhos da marca
anterior e o seu carater distintivo, ndo € suficiente para que o publico relevante possa associd-los, ou
seja, para que possa estabelecer entre eles uma ligacdo na acecdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009.

Como tal, a apreciagdo global que visa provar a existéncia, no espirito do publico relevante, de uma
ligacdo entre as marcas em conflito, conforme exigida pela jurisprudéncia relativa aos requisitos de
aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, recordada no n.° 31 supra, deve levar a
conclusdo segundo a qual, atendendo em especial as diferencas existentes entre os sinais em causa,
nao existe risco de que o publico relevante possa estabelecer essa ligacao.

Por conseguinte, ha que concluir que, no caso vertente, ndo estd preenchido um dos requisitos de
aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, neste caso, a semelhanca, e a fortiori a
identidade, das marcas em conflito que tenha por efeito o estabelecimento de uma ligacdo entre elas
pelo publico interessado.

Nestas circunstancias, uma vez que os requisitos de aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009 sdao cumulativos e que basta que um deles nédo se verifique para que a referida disposicao
nao seja aplicavel, o recurso deve ser julgado procedente e decisio impugnada deve ser anulada com
base no primeiro fundamento, sem que seja necessario apreciar os outros dois fundamentos.

Por ultimo, importa referir que, uma vez que, no dmbito de um recurso interposto para o juiz da Unido
da decisdao de uma Camara de Recurso do EUIPO, este estd obrigado a tomar as medidas necessdrias a
execucdo do acérddo do juiz da Unido, poderd ser chamado a esse titulo, atendendo a anulagdo da
decisdo impugnada por violacdo das disposi¢coes do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, a
apreciar a legalidade da decisdo da Divisdao de Oposicdo de 30 de outubro de 2012, na medida em que
tinha inicialmente deferido a oposicdo com fundamento no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.” 207/2009, uma vez que, por motivos de economia processual, os fundamentos da decisdo da Divisdo

de Oposicao a esse respeito ndo foram apreciados.
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ACORDAO DE 31. 5. 2017 — PROCESSO T-637/15
ALMA-THE SOUL OF ITALIAN WINE / EUIPO — MIGUEL TORRES (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE)

Quanto as despesas

Por forga do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

Tendo o EUIPO sido vencido, ha que condena-lo nas despesas, de acordo com o pedido da recorrente.

Por forgca do n.° 3 do artigo 138.° do Regulamento de Processo, a interveniente suportara as suas
préprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccao)

decide:

1) A decisao da Segunda Camara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) de 3 de setembro de 2015 (processo R 356/2015-2) é anulada.

2) O EUIPO é condenado a suportar, além das suas proprias despesas, as despesas efetuadas
pela Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3) A Miguel Torres, SA, suportara a suas proprias despesas.
Prek Schalin Costeira
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 31 de maio de 2017.

Assinaturas
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