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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccio)

18 de julho de 2017*

«Desenho ou modelo comunitario — Processo de declaracio de nulidade — Desenho ou modelo
comunitdrio registado que representa um ornamento — Desenho ou modelo anterior — Motivo de
declaracdo de nulidade — Falta de carater individual — Produto em causa — Grau de liberdade do
criador — Inexisténcia de impressao global diferente — Artigo 6.° e artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do

Regulamento (CE) n.° 6/2002»
No processo T-57/16,

Chanel SAS, com sede em Neuilly-sur-Seine (Franga), representada por C. Sueiras Villalobos,
advogada,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por E. Zaera
Cuadrado, na qualidade de agente,

recorrido,
sendo as outras partes no processo na Camara de Recurso do EUIPO
Li Jing Zhou, residente em Fuenlabrada (Espanha),
e
Golden Rose 999 Srl, com sede em Roma (Italia),
que tem por objeto um recurso da decisio da Terceira Camara de Recurso do EUIPO, de
18 de novembro de 2015 (processo R 2346/2014-3), relativo a um processo de declaracdo de nulidade
entre, por um lado, a Chanel e, por outro, Li Jing Zhou e Golden Rose 999,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccdao),

composto por: H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibaniez-Martin e I. Reine (relatora), juizes,
secretdrio: J. Palacio Gonzélez, administrador principal,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de fevereiro de 2016,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de abril de 2016,

* Lingua do processo: espanhol.

PT
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ACORDAO DE 18. 7. 2017 — PROCESSO T-57/16
CHANEL / EUIPO — JING ZHOU E GOLDEN ROSE 999 (ORNAMENTO)

apds a audiéncia de 7 de marco de 2017,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 30 de margo de 2010, Li Jing Zhou apresentou um pedido de registo comunitdrio de um desenho
ao Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE)
n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, sobre os desenhos ou modelos comunitérios (JO
2002, L 3, p. 1).

O desenho cujo registo foi pedido é representado do seguinte modo:

O desenho representado no n.° 2, supra, registado sob o nimero 1689027-0001 e destinado a ser
aplicado numa «ornamentagdo», estd incluido na classe 32 na acecdo do Acordo de Locarno que
institui uma classificacdo internacional para os desenhos e modelos industriais, de 8 de outubro de
1968, conforme alterado, foi publicado no Boletim dos Desenhos e Modelos Comunitdrios n.” 97/2010,
de 5 de maio de 2010.

Em 24 de janeiro de 2014, o EUIPO foi informado de que a Golden Rose 999 Srl se tinha tornado
cotitular do desenho representado no n.° 2, supra.

Em 4 de dezembro de 2013, a recorrente, a Chanel SAS, apresentou, por forca do artigo 52.° do
Regulamento n.” 6/2002, na Divisdo de Anulagdo do EUIPO um pedido de declaracdo de nulidade
relativo ao desenho controvertido. O motivo invocado em apoio do pedido era o referido no
artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 6/2002, lido em conjugacdo com os artigos 4.° a 6.” do
mesmo regulamento.
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No articulado que expde os fundamentos do pedido de nulidade, a recorrente alega que o desenho
controvertido ndo apresentava carater novo na acecdo do artigo 5.° do Regulamento n.° 6/2002. Em seu
entender, o desenho controvertido apresentava uma forte semelhanca com o seu préprio monograma e
era quase idéntico a este, registado como marca comercial em Franga desde 1989 e a seguir
representado:

Além disso, invocou a falta de carater individual do desenho controvertido por forca do artigo 6.° do
Regulamento n.’ 6/2002.

Por decisao de 15 de julho de 2014, a Divisdo de Anulagdo do EUIPO rejeitou o pedido de declaragao
de nulidade, por considerar que o desenho anterior ndo privava de novidade o desenho controvertido
de novidade nem de cardter individual.

A Divisao de Anulagdo considerou, em substancia, quanto ao carater novo do desenho controvertido,
que as diferencas entre os desenhos em conflito ndo eram insignificantes. No que diz respeito ao
carater individual, a Divisio de Anulacdo concluiu que o desenho controvertido criava no utilizador
avisado uma impressao global diferente do desenho anterior.

Em 10 de setembro de 2014, a recorrente interpdés na Camara de Recurso do EUIPO um recurso
contra a decisdo da Divisio de Anulagéo.

Por decisao de 18 de novembro de 2015 (a seguir «decisio impugnada»), a Terceira Camara de
Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. Considerou, em substincia, que o desenho
controvertido ndo era manifestamente idéntico ao monograma Chanel, que as diferencas entre os dois
desenhos ndo podem ser equiparadas a pormenores insignificantes e que, por conseguinte, o desenho
controvertido era novo.

Considerou igualmente que o desenho anterior ndo privava o desenho controvertido do seu carater
individual. A Camara de Recurso comecgou por examinar o conceito de «utilizador avisado» aplicado
ao caso vertente. Daqui concluiu que o produto ao qual o desenho controvertido era aplicado
constituia um ornamento e que esse produto era utilizado tanto pelos profissionais como pelos
utilizadores finais como ornamento de outros produtos.

A Camara de Recurso observou seguidamente que o criador do desenho controvertido gozava de
grande liberdade para a criacdo deste. No entanto, a diferenca existente nas partes centrais dos dois
monogramas constitui, em seu entender, uma caracteristica fundamental, que o utilizador avisado
guarda na memoria, conforme corretamente definiu a Divisdio de Anulacdo. Por conseguinte, a

impressdo de conjunto produzida por cada um dos desenhos em conflito no utilizador avisado era
diferente.

Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— anular a decisdo impugnada;
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— declarar a nulidade relativa ao desenho controvertido;

— condenar o EUIPO nas despesas, assim como qualquer parte principal ou interveniente no processo
em apoio da decisdo recorrida.

O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questao de direito

Quanto a admissibilidade do segundo pedido apresentado pela recorrente

Através do seu segundo pedido, a recorrente pede ao Tribunal Geral que declare a nulidade do
desenho controvertido.

Deve recordar-se que, nos termos do artigo 61.°, n.” 3, do Regulamento n.” 6/2002, o Tribunal Geral
tem competéncia para anular ou reformar a decisio impugnada. Por outro lado, nos termos do
artigo 61.°, n.° 6, do mesmo regulamento, o EUIPO é obrigado a tomar as medidas necessarias a
execucdo do acdérddo do Tribunal Geral. Decorre desta ultima disposicdo que ndo cabe ao Tribunal
Geral dirigir injungdes ao EUIPO, ao qual, com efeito, incumbe retirar as consequéncias do
dispositivo e dos motivos do acérddo do Tribunal Geral [ac6rddo de 12 de maio de 2010, Beifa
Group/IHMI — Schwan-Stabilo Schwanhédufler (Instrumento de escrita), T-148/08, EU:T:2010:190,
n.° 40].

Por conseguinte, o segundo pedido apresentado pela recorrente deve ser julgado inadmissivel [v., por
analogia, acérdao de 11 de fevereiro de 2009, Bayern Innovativ/IHMI — Life Sciences Partners
Perstock (LifeScience), T-413/07, ndo publicado, EU:T:2009:34, n.° 17].

Quanto ao meérito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento unico, relativo a violagdo do artigo 25.°,
n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.® 6/2002, o qual esta articulado em duas partes, relativas, a primeira,
a violagdo do artigo 6.° do referido regulamento e, a segunda, a violagdo do artigo 5.° deste mesmo
regulamento. Importa examinar a primeira parte deste fundamento dnico.

No ambito da primeira parte do fundamento tnico, a recorrente alega, em substancia, que a andlise da
Camara de Recurso é manifestamente incompleta e que as suas conclusdes padecem de vérios erros.

Segundo a recorrente, no ambito da andlise do cardter individual do desenho controvertido, a Camara
de Recurso ndo fez nenhuma mencdo do produto ao qual este desenho se destina a ser aplicado.
Também ndo foi precisado quem ¢é o utilizador avisado no caso vertente. A recorrente sustenta que a
Camara de Recurso deveria ter tido em conta as provas fornecidas, as quais demonstram que os
desenhos em conflito eram reproduzidos em verdadeiros artigos, bem como o facto de que apenas
havia diferencas minimas entre esses desenhos. A recorrente alega, além disso, que o desenho
controvertido pode ser utilizado mediante uma modificacdo de orientagdo de 90 graus em relagdo a
sua representacdo no pedido de registo.
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Assim, apesar da conclusdo de que o criador do desenho controvertido gozava de grande liberdade
para a sua criacdo, a Camara de Recurso decidiu, no entanto, que os desenhos em conflito nao
produziam a mesma impressdo global, o que constitui violagdo do artigo 25.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 6/2002.

O EUIPO conclui pela rejeicdo da primeira parte o pedido. A este respeito, antes de mais, observa que
a recorrente ndo contesta a definicdo do utilizador avisado, nem o grau de liberdade do criador do
desenho e define o produto ao qual é destinado a ser aplicado o desenho como um ornamento.

Seguidamente, o EUIPO conclui pela inadmissibilidade de certos elementos de prova apresentados pela
primeira vez no Tribunal Geral, bem como pela inadmissibilidade do argumento segundo o qual a
Camara de Recurso tinha sido obrigada a ter em conta os desenhos em conflito tal como sao
representados nos produtos comercializados. De qualquer modo, tal consideracdo nao é possivel, uma
vez que as condicoes de utilizacdo dos desenhos em conflito estdo inteiramente dependentes da
vontade das partes.

Por ultimo, segundo o EUIPO, a Camara de Recurso teve em conta a grande liberdade de que tinha
beneficiado o criador do desenho controvertido. Nao obstante esta constatacdo, atendeu as diferencas
entre as partes centrais dos desenhos em conflito, sem que essas diferencas sejam contestadas pela
recorrente. Por conseguinte, a Cadmara de Recurso concluiu, acertadamente, que os desenhos em
conflito ndo produziam a mesma impressao global no utilizador avisado.

O artigo 6.° do Regulamento n.® 6/2002 dispoe:

«Considera-se que um desenho ou modelo possui carater singular se a impressao global que suscita
no utilizador informado diferir da impressdo global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho
ou modelo divulgado ao publico:

a) No caso de um desenho ou modelo comunitdrio nao registado, antes da data em que o desenho ou
modelo para o qual é reivindicada protecdo tiver sido pela primeira vez divulgado ao publico;

b) No caso de um desenho ou modelo comunitario registado, antes da data de depdsito do pedido de
registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecdo ou, caso seja reivindicada
prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciagdo do cardter singular, serd tido em consideracdo o grau de liberdade de que o criador
disp0Os na realizacdo do desenho ou modelo.»

Resulta desta disposi¢do que a apreciacdo do carater individual de um desenho ou modelo comunitério
pressupOe, em substancia, um exame em quatro etapas, que consiste em determinar, primeiro, o setor
dos produtos nos quais o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aplicado, em segundo
lugar, o utilizador avisado dos referidos produtos segundo a sua finalidade e, em referéncia a esse
utilizador avisado, o grau de conhecimento da arte anterior, bem como o nivel de atencdo na
comparacdo, direta se possivel, dos desenhos ou modelos, em terceiro, o grau de liberdade do criador
na elaboracdo do desenho ou modelo e, em quarto lugar, o resultado da comparacdo dos desenhos e
modelos em causa, tendo em conta o setor em causa, o grau de liberdade do criador e as impressoes
globais produzidas no utilizador avisado pelo desenho ou modelo contestado ou por qualquer desenho
ou modelo anterior divulgado ao publico. Um requisito prévio ao exame do cardter individual de um
desenho ou modelo, bem como ao exame da sua novidade ao abrigo do artigo 5.° do Regulamento
n.” 6/2002, consiste em estabelecer a existéncia da divulgacdo anterior ao publico de qualquer desenho
ou modelo invocado para sustentar a nulidade do desenho ou modelo contestado [acérdao de
7 de novembro de 2013, Budziewska/I[HMI — Puma (Felino a saltar), T-666/11, ndo publicado,
EU:T:2013:584, n.° 21].
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Por conseguinte, resulta do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 6/2002, bem como de
jurisprudéncia constante, que o exame do cardter individual de um desenho ou modelo depende da
impressao global que este produz no utilizar avisado [v., neste sentido, acérdaos de 22 de junho de
2010, Shenzhen Taiden/IHMI — Bosch Security Systems (Equipamento de Comunicagdo), T-153/08,
EU:T:2010:248, n.° 17, e de 25 de outubro de 2013, Merlin e o./IHMI — Dusyma (Jogo), T-231/10, nao
publicado, EU:T:2013:560, n.” 28 e jurisprudéncia referida].

No ambito da apreciagdo concreta da impressiao global que os desenhos ou modelos em causa
produzem no utilizador avisado, utilizador esse que possui certos conhecimentos sobre o estado
anterior da arte, hd que ter em conta o grau de liberdade do criador na elaboragdo do desenho ou
modelo contestado [v., neste sentido, acérddo de 18 de mar¢o de 2010, Grupo Promer Mon
Graphic/IHMI — PepsiCo (Representacio de wum suporte promocional circular), T-9/07,
EU:T:2010:96, n.° 72].

Em conformidade com a jurisprudéncia, quanto maior for a liberdade do criador na elaboragdo de um
desenho ou modelo, menos pequenas diferencas entre os desenhos ou modelos comparados sdo
suficientes para produzir uma impressdo global diferente no utilizador informado. Inversamente,
quanto mais restringida for a liberdade do criador na elaboracdo de um desenho ou modelo, mais as
pequenas diferencas entre os desenhos ou modelos comparados sdo suficientes para suscitar uma
impressao global diferente no utilizador informado. Assim, um grau elevado de liberdade do criador
na elaboracdo de um desenho ou modelo reforca a conclusdo de que os desenhos ou modelos
comparados que ndo apresentam diferencas significativas suscitam a mesma impressido global no
utilizador informado [acérddo de 9 de setembro de 2011, Kwang Yang Motor/IHMI — Honda Giken
Kogyo (Motor de combustéo interna), T-11/08, ndo publicado, EU:T:2011:447, n.® 33].

Importa, no entanto, recordar que o fator relativo a liberdade do criador ndao pode, s6 por si,
condicionar a apreciacdo do carater individual de um desenho ou modelo, mas que, em contrapartida,
¢ um elemento a ter em conta nessa apreciagdo. Trata-se de um fator que permite mitigar a apreciacao
do cardter individual do desenho controvertido, em vez de um fator auténomo que determina a
distancia exigida entre dois desenhos ou modelos para que um deles demonstre um carater individual.
Assim, o fator relativo ao grau de liberdade do criador pode «reforcar» ou, a contrario, atenuar a
conclusdo quanto a impressdo global suscitada por cada desenho ou modelo em causa [v., neste
sentido, acérddo de 10 de setembro de 2015, H&M Hennes & Mauritz/IHMI — Yves Saint Laurent
(Malas de méao), T-526/13, ndo publicado, EU:T:2015:614, n.”* 33 e 35].

O desenho ou modelo nao pode, portanto, ser considerado uma reproducido do desenho ou modelo
anterior ou da ideia original que nestes foi desenvolvida pela primeira vez [v., neste sentido, acérdaos
de 6 de junho de 2013, Kastenholz/THMI — Qwatchme (Mostradores de reldgio), T-68/11,
EU:T:2013:298, n.° 71, e de 4 de fevereiro de 2014, Gandia Blasco/IHMI — Sachi Premium-Outdoor
Furniture (Sofd cubico), T-339/12, ndo publicado, EU:T:2014:54, n.° 40].

Por dltimo, recorde-se que resulta da jurisprudéncia que a comparacdo das impressdes globais
produzidas pelos desenhos ou modelos deve ser sintética e ndo se pode limitar a comparacdo analitica
de uma enumeracio de semelhancas e de diferencas [acérddo de 29 de outubro de 2015, Roca
Sanitario/THMI — Villeroy & Boch (Torneira com comando tnico), T-334/14, ndo publicado,
EU:T:2015:817, n.° 58].

E a luz destes principios que importa examinar a primeira parte do fundamento tnico suscitado no
ambito do presente recurso.

Observe-se que, no caso vertente, a anterioridade do monograma Chanel ndo é contestada pelas partes.

6 ECLLEU:T:2017:517
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Além disso, a recorrente nao contesta que o desenho controvertido seja um ornamento abrangido pela
classe 32, mas sustenta que a Camara de Recurso ndo identificou os produtos sobre os quais este
ornamento é destinado a ser aplicado.

Por outro lado, é pacifico entre as partes, e foi reiterado na audiéncia, que o utilizador avisado, no caso
vertente, é definido quer através dos profissionais quer através dos utilizadores finais.

As partes estdo igualmente de acordo sobre o facto de que o criador do desenho controvertido gozava
de grande liberdade para a sua criagdo.

Por conseguinte, no ambito da andlise do carater individual do desenho controvertido efetuada pela
Camara de Recurso, importa examinar se esta cometeu um erro, por um lado, quanto a determinagdo
da natureza do produto ao qual o desenho controvertido é destinado a ser aplicado e, por outro,
quanto a comparagdo das impressdes globais produzidas no utilizador avisado pelos desenhos em
conflito.

Quanto a natureza do produto ao qual o desenho controvertido é destinado a ser aplicado

No caso vertente, a recorrente sustenta que a decisdo impugnada ndo identificou, como deveria ter
feito, o produto ao qual é destinado a ser aplicado o desenho controvertido.

Para determinar o produto ao qual um desenho ou modelo controvertido se destina a ser incorporado
ou aplicado, ha que ter em conta a indicagdo que figura no pedido de registo do referido desenho ou
modelo, mas, igualmente, sendo caso disso, o préprio desenho ou modelo, na medida em que este
precisa a natureza do produto, o seu destino ou a sua funcdo (acérddo de 18 de margo de 2010,
Representacdo de um suporte promocional circular, T-9/07, EU:T:2010:96, n.° 56).

A titulo preliminar, importa recordar que um desenho ou modelo pode ser registado tanto enquanto
ornamento, como no processo que deu origem ao acérdao de 7 de novembro de 2013, Felino a saltar
(T-666/11, nao publicado, EU:T:2013:584), que era relativo a um desenho ou modelo registado como
logétipo ao abrigo da classe 32.

No caso vertente, o desenho controvertido ndo da informacdo sobre o seu destino ou sobre a sua
funcao. Além disso, distintamente do processo que deu origem ao acérddo de 7 de novembro de
2013, Felino a saltar (T-666/11, ndo publicado, EU:T:2013:584), referido no n.° 42, supra, no qual os
desenhos ou modelos em causa diziam em geral respeito ao setor do vestudrio e do material
desportivo, no caso vertente, o monograma Chanel estd registado para um nimero muito elevado de
produtos e o desenho controvertido estd registado como ornamento, sem precisio nenhuma sobre
quais sdo os produtos aos quais este estd destinado a ser aplicado. Daqui resulta que, no caso
vertente, ndo era possivel determinar o setor dos produtos aos quais o desenho controvertido se
destinava a ser incorporado ou aplicado nem comparar este com o do monograma Chanel.

Por conseguinte, a Camara de Recurso decidiu acertadamente que o produto ao qual era destinado a
ser aplicado o desenho controvertido era um ornamento, o que as partes ndo contestam.
Contrariamente ao que a recorrente sustenta, a Camara de Recurso ndo era obrigada a identificar o
produto ao qual este ornamento era destinado a ser aplicado.

Deve, portanto, ter-se em conta esta conclusio no dmbito da comparagdo das impressdes globais
produzidas pelos desenhos em conflito no utilizador avisado.

ECLLEU:T:2017:517 7
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— Quanto a comparagdo das impressoes globais produzidas pelos desenhos em conflito

A recorrente sustenta, em particular, que a Camara de Recurso concluiu, erradamente e sem fornecer
fundamentacdo suficiente, pela existéncia de impressao global diferente produzida pelos desenhos em
conflito, ndo obstante a grande liberdade do criador, ao ignorar as provas fornecidas que demonstram
que os desenhos em conflito eram reproduzidos sobre verdadeiros artigos, bem como o facto de que
entre esses desenhos havia apenas diferencas minimas.

O EUIPO considera que foi acertadamente que a Camara de Recurso entendeu que os desenhos em
conflito apresentavam uma impressao global diferente, sem ignorar a liberdade do criador. Além disso,
conclui pela inadmissibilidade de certos elementos de prova e do argumento relativo a necessidade de
tomar em conta produtos comercializados, apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral.

E certo que a recorrente forneceu ao Tribunal Geral fotografias de 6culos de sol a titulo de
comparagdo de artigos sobre os quais estdo apostos o desenho controvertido, por um lado, e o
monograma Chanel, por outro, a fim de exemplificar produtos com os desenhos em conflito
efetivamente comercializados, apresentadas no decurso da fase administrativa em apoio da parte do
fundamento relativa a inexisténcia de carater novo do desenho controvertido e ndo em apoio da
presente parte do fundamento. E igualmente verdade que a recorrente apresentou outras fotografias,
pela primeira vez no Tribunal Geral, no recurso e na audiéncia a fim de exemplificar a utilizagdo do
desenho controvertido em produtos comercializados, bem como o argumento relativo a necessidade
de ter em conta produtos comercializados.

Em primeiro lugar, observe-se que as pecas e o argumento, referidos no n.° 48, supra, apresentados
pela primeira vez no Tribunal Geral, ndo podem ser tomados em consideragdo. Com efeito, o recurso
interposto no Tribunal Geral destina-se a fiscalizacdo da legalidade das decisdes das Camaras de
Recurso do EUIPO na acegdo do artigo 61.° do Regulamento n.° 6/2002, pelo que a funcdo do
Tribunal Geral ndo consiste em reexaminar as circunstancias de facto a luz dos documentos que lhe
sdo apresentados pela primeira vez. Importa, por conseguinte, afastar os documentos
supramencionados sem que seja necessario examinar a sua forca probatdria [v., neste sentido e por
analogia, acérdaos de 18 de marco de 2010, Representacdo de um suporte promocional circular,
T-9/07, EU:T:2010:96, n.° 24, e de 13 de novembro de 2012, Antrax It/THMI — THC (Radiadores de
aquecimento), T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592, n.° 28].

Além disso, no que diz respeito as fotografias ilustrativas de 6culos de sol ja apresentadas ao EUIPO,
observe-se que, de qualquer modo, estas fotografias s6 podem ser tidas em conta a titulo de uma
utilizagdo possivel do desenho controvertido, igualmente tendo em conta a orientagdo ou a dimensao
dos desenhos em conflito quando da sua utilizagdo, pelo que as mesmas ndo podem ser entendidas
como o Unico ponto de referéncia (v., neste sentido, acérddos de 7 de novembro de 2013, Felino a
saltar, T-666/11, ndo publicado, EU:T:2013:584, n.° 30, e de 29 de outubro de 2015, Torneira de
comando tGnico, T-334/14, ndo publicado, EU:T:2015:817, n.” 78). Esta constatacdo é reforcada pelo
facto de que, no caso vertente, o desenho controvertido representa um ornamento abrangido pela
classe 32, que pode ser aplicado a uma multitude de produtos.

Além disso, as variagdes na orientacdo do desenho controvertido foram demonstradas no processo na
Camara de Recurso através de uma representacdo de sobreposicio dos desenhos em conflito. O
EUIPO confirmou na contestagdo, bem como na audiéncia, que a Camara de Recurso tinha tido em
conta essa possibilidade de utilizagéo.

Observe-se a este respeito que, segundo a jurisprudéncia, a impressao global deve necessariamente ser
determinada também tendo em conta a maneira como o produto em causa ¢ utilizado, em especial em
funcao das manipulagdes que lhe sdo incutidas nessa ocasido (v., neste sentido, acérdao de 22 de junho
de 2010, Equipamento de comunicac¢io, T-153/08, EU:T:2010:248, n.’ 66).
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No caso vertente, no ambito da sua andlise concreta sobre a comparagido das impressdes globais, a
Camara de Recurso, embora tendo admitido a liberdade do criador, decidiu que os desenhos em
conflito produziam uma impressdo global diferente no utilizador avisado. A este respeito, baseou-se
essencialmente nas diferencas entre as partes centrais dos desenhos em conflito. Em especial, em
primeiro lugar, em seu entender, o desenho controvertido era composto por «dois “3” invertidos», ao
passo que o monograma Chanel era composto por «dois “C” invertidos». Em segundo lugar, o
desenho controvertido representa um lago horizontal cujas extremidades sdo pontiagudas e com um
trago ligeiramente mais espesso, ao passo que o monograma Chanel apresenta um vazio central oval
vertical com extremidades pontiagudas. Em terceiro lugar, era observada uma analogia com o simbolo
do infinito para o desenho controvertido e com uma elipse para o monograma Chanel.

Assim, resulta da decisdo impugnada que a Camara de Recurso se limitou a salientar que, ndo obstante
a grande liberdade de criagdo, as diferencas na parte central dos desenhos em conflito, conforme
descritas no n.° 53, supra, constitufam uma caracteristica fundamental que o utilizador avisado
conservava na memoria.

Ora, importa observar que, no caso vertente, o desenho anterior apresenta semelhangas notérias com o
desenho controvertido. Este pode ser entendido, em certa medida, como uma criacdo inspirada na ideia
do monograma Chanel, tanto mais que a escolha do desenho néo era, de modo nenhum, condicionada
por consideracdes de nenhuma ordem e que o seu criador ndo diferenciou suficientemente o referido
desenho do monograma Chanel. Consequentemente, deve considerar-se que o utilizador avisado
entenderd os desenhos em conflito de um modo global a fim de determinar se estes produzem uma
impressao global diferente. Ora, ainda que os dois desenhos comportem diferencas nas suas partes
centrais, hd que constatar que a impressao global nao difere, na medida em que as partes exteriores,
que determinam consideravelmente o contorno e a impressao global produzidos pelos desenhos em
conflito, sdo fortemente semelhantes ou quase idénticos. Além do mais, as partes centrais, ainda que
comportem certas diferencas, sio ambas compostas por formas ovais semelhantes que se dissolvem na
imagem global dos desenhos. Em especial, a parte central do desenho controvertido é composta por
duas elipses semelhantes a elipse tnica observada para o monograma Chanel. Essas diferencas sdo
ainda menos suscetiveis de ser observadas pelo utilizador avisado porquanto é possivel utilizar o
desenho controvertido numa orientagdo que varia 90 graus e em tamanhos diferentes.

Tendo em conta as semelhancas dos desenhos em conflito, a grande liberdade de criagdo apenas pode
reforgar, em aplicacdo da jurisprudéncia, a falta de uma impressao global diferente produzida pelos
diferentes desenhos, tanto mais que as diferencas apenas podem ser observadas por ocasido de uma
comparagdo direta que nem sempre € imediatamente possivel (v., neste sentido, acérdio de
20 de outubro de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, n.° 55).

Saliente-se igualmente que, no caso vertente, nenhuma restricao relacionada com as caracteristicas
impostas pela fungdo técnica do ornamento ou de um elemento do ornamento, ou ainda com
prescricoes legais aplicaveis, foi constatada (v., neste sentido, acérddo de 9 de setembro de 2011,
Motor de combustao interna, T-11/08, ndo publicado, EU:T:2011:447, n.° 32).

Por ultimo, recorde-se que o desenho controvertido é um ornamento abrangido pela classe 32 e que
esse ornamento pode ser aplicado a um vasto leque de produtos, o que torna a determinagdo prévia
da utilizacdo deste praticamente impossivel. Por conseguinte, esta circunstancia reforca a necessidade
de uma andlise minuciosa das impressoes globais produzidas pelos desenhos em conflito.

Por conseguinte, tendo em conta a grande liberdade de criagdo do criador do desenho controvertido e
a existéncia de uma grande liberdade de utilizacdo do referido desenho em produtos varidveis, as
diferencas entre os desenhos em conflito ndo estdo em situagdo de produzir no utilizador avisado uma
impressao global diferente.
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Daqui resulta que foi erradamente que a Camara de Recurso considerou que o desenho controvertido
possufa um cardter individual face a0 monograma Chanel.

Por conseguinte, a primeira parte do fundamento unico, relativa a violacdo do artigo 6.° do
Regulamento n.° 6/2002, deve ser acolhida.

Nao é necessario examinar a segunda parte do fundamento tinico, na medida em que o artigo 4.°, n.° 1,
do Regulamento n.” 6/2002 prevé que a protecdo de um desenho ou modelo apenas é assegurada se

este for simultaneamente novo e apresentar carater individual.

Resulta das consideragoes precedentes que a decisao impugnada deve ser anulada.

Quanto as despesas
Nos termos 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 no
essencial dos seus pedidos, hd que condend-lo nas despesas em conformidade com os pedidos da
recorrente.
Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccéo)
decide:

1) A decisao da Terceira Camara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) de 18 de novembro de 2015 (processo R 2346/2014-3) é anulada.

2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) O EUIPO é condenado nas despesas.
Kanninen Calvo-Sotelo Ibanez-Martin Reine
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 18 de julho de 2017.

Assinaturas
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