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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Seccao)

1 de marco de 2018*

«Marca da Unido Europeia — Processo de oposicdo — Pedido de marca figurativa da Unido Europeia
composta por duas listas paralelas num sapato — Marca figurativa anterior da Unido Europeia que
representa trés listas paralelas num sapato — Motivo relativo de recusa — Violagdo do renome —

Artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
(UE) 2017/1001]»
No processo T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, com sede em Oudenaarde (Bélgica), representada por J. Lgje,
advogado,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por A. Lukosiuté e
A. Soder, na qualidade de agentes,

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

adidas AG, com sede em Herzogenaurach (Alemanha), representada por I. Fowler e I. Junkar,
solicitors,

que tem por objeto um recurso da Decisdo da Segunda Camara de Recurso do EUIPO de 8 de junho
de 2016 (processo R 597/2016-2), relativa a um processo de oposicdo entre a adidas e a Shoe Branding
Europe,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Seccio),
composto por: S. Gervasoni, presidente, L. Madise e K. Kowalik-Banczyk (relatora), juizes,
secretario: X. Lopez Bancalari, administradora,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de setembro de 2016,

vista a resposta do EUIPO depositada na Secretaria do Tribunal em 1 de dezembro de 2016,

vistas as observacbes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em
21 de dezembro de 2016,

* Lingua do processo: inglés.

PT
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apos a audiéncia de 6 de julho de 2017,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 1 de julho de 2009, a recorrente, a Shoe Branding Europe BVBA, 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), conforme alterado [substituido pelo Regulamento (UE)
2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido
Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].

A marca cujo registo foi pedido, identificada pela recorrente como «outra» marca, é a seguir
reproduzida:

Y/ 4
V. / 4

No pedido de registo, a marca é descrita da seguinte forma:

«A marca é uma marca de posicdo. A marca consiste em duas [listas] paralelas posicionadas na
superficie exterior da parte superior de um sapato. As [listas] paralelas dispdem-se desde a ponta da
sola de um sapato e inclinam-se para tras para o meio do peito do pé de um sapato. A linha ponteada
marca a posicdo da marca e ndo faz parte da marca.»

Os produtos para os quais foi pedido o registo pertencem a classe 25 na acec¢do do Acordo de Nice
relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e Servicos para o Registo de Marcas, de
15 de junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem a seguinte descricdo: «Artigos de
sapataria».

O pedido de marca da Unido Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 107/2010,
de 14 de junho de 2010.

Em 13 de setembro de 2010, a interveniente, adidas AG, deduziu oposicdo, nos termos do

artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009 (atual artigo 46.° do Regulamento n.° 2017/1001), ao registo
da marca requerida para os produtos designados no pedido de registo.
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A oposicao baseava-se, designadamente, nos seguintes registos anteriores:

— a marca figurativa da Unido Europeia, registada em 26 de janeiro de 2006 sob o n.° 3517646, para
os «artigos de calcado», abrangidos pela classe 25, com a descri¢dao seguinte «A marca é composta
por trés [listas] paralelas com a mesma largura aplicadas em calgado; as [listas] estdo posicionadas
na face superior do calgado, entre os atacadores e a sola». Esta marca (a seguir «marca anterior»)
¢ a seguir reproduzida:

— a marca alemd de «outra marca», registada em 14 de dezembro de 1999 sob o n.” 39950559 e
devidamente renovada, para os «artigos de sapataria, incluindo artigos de sapatos de desporto e de
lazer», abrangidos pela classe 25, com a seguinte descricdo: «A marca é composta por trés listas que
formam um contraste com a cor de base do sapato. A forma do sapato serve unicamente para
representar a maneira como a marca comercial é aplicada e ndo faz parte, enquanto tal, da marca
comercial». Esta marca (a seguir «marca alema n.° 39950559») é reproduzida a seguir:

Os fundamentos invocados em apoio da oposi¢do eram, em especial, os referidos no artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), e no artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 [atuais artigos 8.°, n.° 1, alinea b), e
artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.” 2017/1001, respetivamente].

Por Decisdo de 22 de maio de 2012, a Divisdo de Oposicao indeferiu a oposicao.

Em 2 de julho de 2012, a interveniente interpés no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do
Regulamento n.® 207/2009 (atuais artigos 66.° a 71.° do Regulamento n.® 2017/1001), recurso contra a
decisdo da Divisdo de Oposicdo.

Por Decisao de 28 de novembro de 2013, a Segunda Camara de Recurso do EUIPO negou provimento
ao recurso com fundamento, designadamente, no facto de que as marcas em conflito eram globalmente
diferentes e de que essa circunstancia era suficiente, por um lado, para excluir, no espirito do publico
pertinente, qualquer risco de confusdo na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009 e, por outro, para tornar improvavel o estabelecimento, no espirito desse mesmo publico,
de uma ligagdo entre as marcas em conflito e o subsequente aparecimento de uma das violagdes
referidas no artigo 8.°, n.° 5, do mesmo Regulamento (a seguir «Decisio de 28 de novembro de
2013»).

A interveniente contestou esta decisio no Tribunal Geral.

Por Acérddo de 21 de maio de 2015, adidas/ITHMI — Shoe Branding Europe (Duas listas paralelas
sobre um sapato) (T-145/14, ndo publicado, a seguir «acdérddo de anulagdo», EU:T:2015:303), o
Tribunal Geral anulou a Decisdo de 28 de novembro de 2013, com fundamento no facto de a Camara
de Recurso ter, erradamente, concluido pela inexisténcia de qualquer semelhanca entre as marcas em
conflito e que este erro de apreciacdo tinha falseado a apreciacio feita pela Camara de Recurso sobre a
existéncia, no espirito do publico, de um risco de confusdo ou, a fortiori, de um risco de aproximacéao
entre as marcas em conflito.
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A recorrente interpds recurso deste acérdao.

Por Despacho de 17 de fevereiro de 2016, Shoe Branding Europe/IHMI (C-396/15 P, ndo publicado, a
seguir «despacho proferido no recurso», EU:C:2016:95), o Tribunal de Justica negou provimento a esse
recurso.

Extraindo as consequéncias do acérddo de anulacdo e do despacho proferido no recurso, a Segunda
Camara de Recurso do EUIPO reexaminou o recurso interposto pela interveniente contra a decisdo da
Divisdao de Oposicao.

Por Decisao de 8 de junho de 2016 (a seguir «decisdo recorrida»), a Camara de Recurso concedeu
provimento a esse recurso e julgou procedente a oposicdo com fundamento no artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.’ 207/2009. Em especial, considerou que, tendo em conta uma certa semelhanca entre
as marcas em conflito, a identidade dos produtos designados por essas marcas e o elevado renome da
marca anterior, havia o risco de o publico pertinente estabelecer uma ligacdo entre as marcas em
conflito e que o uso da marca pedida retirava indevidamente proveito do renome da marca anterior,
sem que esse uso fosse, no caso vertente, justificado.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo recorrida;

— condenar a Camara de Recurso nas despesas.

Na audiéncia, a recorrida precisou que o seu segundo pedido devia ser entendido no sentido de que
tinha por objeto a condenagdo do EUIPO nas despesas, facto que o Tribunal Geral consignou na ata da
audiéncia.

O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questao de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, em substancia, um fundamento tnico, relativo a violagao
do artigo 8.°% n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009 e a uma «desvirtuacdo dos factos». Segundo a
recorrente, a Camara de Recurso concluiu, erradamente, que os requisitos de recusa do registo de
uma marca previstas no artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.” 207/2009 estavam preenchidos no caso
vertente.

Este fundamento divide-se em trés partes na medida em que a recorrente alega que a Camara de
Recurso cometeu varios erros de apreciacdio no que diz respeito, em primeiro lugar, a prova do
renome da marca anterior, em segundo lugar, a existéncia de atentado ao renome ou ao cardter
distintivo desta marca e, em terceiro lugar, a inexisténcia de justo motivo para o uso da marca pedida.
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Consideracdes gerais relativas ao artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009

Nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009, apds oposicao do titular de uma marca
anterior na acecdo do artigo 8.°, n.° 2, do mesmo regulamento (atual artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento
2017/1001), sera recusado o registo de uma marca se esta for idéntica ou apresentar semelhancas com
a marca anterior e se se destinar a ser registada para produtos ou servicos que nao tenham
semelhancas com aqueles para os quais a marca anterior estd registada, sempre que, no caso de uma
marca da Unido Europeia anterior, esta goze de renome na Unido Europeia e, no caso de uma marca
nacional anterior, esta goze de renome no Estado-Membro em questdo e sempre que o uso sem justo
motivo da marca pedida retire proveito indevido do cardter distintivo ou do renome da marca anterior
ou lhes cause prejuizo.

A protecdo alargada conferida a marca anterior pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009
pressupde, portanto, que estejam reunidos varios requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior deve
estar registada. Em segundo lugar, esta ultima e aquela cujo registo é pedido devem ser idénticas ou
semelhantes. Em terceiro lugar, a marca anterior deve gozar de renome na Unido, caso se trate de
uma marca da Unido Europeia, ou no Estado-Membro em questdo, caso se trate de uma marca
nacional. Em quarto lugar, o uso sem justo motivo da marca pedida deve conduzir ao risco de se
poder retirar indevidamente proveito do carater distintivo ou do renome da marca anterior ou de se
poder causar prejuizo ao carater distintivo ou ao renome da marca anterior. Dado que estes quatro
requisitos sdo cumulativos, a auséncia de um deles é suficiente para tornar inaplicdvel a referida
disposicao [v. Acdérddo de 22 de marco de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03,
EU:T:2007:93, n.° 34 e jurisprudéncia referida].

Conceito de renome da marca anterior

Para beneficiar da protecdo prevista no artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.® 207/2009, uma marca
registada deve ser conhecida por uma parte significativa do puablico ao qual dizem respeito os
produtos ou os servicos abrangidos por essa marca [Acdérdio de 6 de fevereiro de 2007, Aktieselskabet
af 21. november 2001/THMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, n.° 48; ver,
igualmente, por analogia, Acérddo de 14 de setembro de 1999, General Motors, C-375/97,
EU:C:1999:408, n.’ 26].

Ao examinar esta condicdo, importa tomar em consideracdo todos os elementos pertinentes da causa, a
saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geografico e a
duracdo do seu uso, bem como a importancia dos investimentos realizados pela empresa para a
promover (Acérdao de 6 de fevereiro de 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, n.° 49; ver, igualmente,
por analogia, Acérdao de 14 de setembro de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, n.° 27).

No plano territorial, o requisito relativo ao renome deve, perante uma marca da Unido Europeia, ser
considerado como estando preenchido quando essa marca goza de renome numa parte substancial do
territério da Unido (Acérdao de 6 de outubro de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611,
n.° 27). Em certos casos, o territério de um unico Estado-Membro pode ser considerado como
constituindo uma parte substancial desse territério (v., neste sentido e por analogia, Acérddo de
6 de outubro de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, n.° 28).

Além disso, o titular de uma marca registada pode, a fim de demonstrar o carater distintivo particular
e o renome desta, invocar provas da sua utilizacdo sob uma forma diferente, enquanto parte de outra
marca registada e de renome, desde que o publico em questdo continue a ter dos produtos em causa
a percecao de que sdo provenientes da mesma empresa. Para determinar se é esse o caso, importa
verificar que os elementos que diferenciam as duas marcas ndo obstam a que o publico em questdo
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continue a ter dos produtos a percecio de que sdo provenientes de uma empresa determinada [v.,
neste sentido, Acérddo de 5 de maio de 2015, Spa Monopole/IHMI — Orly International
(SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, n.”* 33 e 35].

Necessidade de uma ligacdo entre as marcas em conflito

Importa recordar que as violagdes visadas no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, quando
estas se produzem, sdo consequéncia de um certo grau de semelhanca entre a marca anterior de
renome e a marca pedida, em razdo do qual o publico pertinente faz uma aproximacdo entre essas
marcas, isto é, estabelece uma ligacdo entre estas, embora as ndo confunda. Ndo se exige, portanto,
que o grau de semelhanca entre a marca anterior de renome e a marca pedida seja tal que exista, no
espirito do publico pertinente, um risco de confusdo. Basta que o grau de semelhanca entre a marca
de renome e a marca pedida tenha por efeito o estabelecimento, por parte do publico pertinente, de
uma ligagdo entre essas marcas (Acérdao de 22 de marco de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93,
n.° 41; v., igualmente, por analogia, Acérdaos de 23 de outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas
Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, n.’ 29, e de 18 de junho de 2009, L’'Oréal e o., C-487/07,
EU:C:2009:378, n.° 36).

A existéncia dessa ligacao deve ser apreciada globalmente tendo em conta todos os fatores pertinentes
do caso vertente, entre os quais figuram, designadamente, em primeiro lugar, a natureza e o grau de
proximidade ou de dissemelhanca dos produtos ou dos servicos em causa, em segundo lugar, o grau
de semelhanca entre as marcas em conflito, em terceiro lugar, a intensidade do renome da marca
anterior, em quarto lugar, o grau de cardter distintivo, intrinseco ou adquirido pelo uso, da marca
anterior ou ainda, se for caso disso, a existéncia de um risco de confusio no espirito do publico
pertinente (v., por analogia, Acérddo de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, n.”* 41 e 42).

Deve igualmente tomar-se em consideracdo o facto de o grau de atengdo do publico pertinente ser
suscetivel de variar em funcdo da categoria de produtos ou de servicos em causa [v., por analogia,
Acérdaos de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.° 26, e de
13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/THMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04,
EU:T:2007:46, n.° 42]. E por essa razio que o grau de atencido do referido publico ¢ igualmente um
fator pertinente para efeito da apreciacdo da existéncia de uma ligacdo entre as marcas em conflito [v.,
neste sentido, Acérdaos de 9 de margo de 2012, Ella Valley Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY
VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, n.* 27, 28, 45 e 55 a 57; de 9 de abril de 2014, EI do Pont de
Nemours/IHMI — Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12, ndo publicado, EU:T:2014:196, n.”* 74 e 75, e de
19 de maio de 2015, Swatch/THMI — Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, ndo publicado,
EU:T:2015:293, n.° 33].

Por outro lado, ndo pode ser excluido que a coexisténcia num mercado determinado de duas marcas
possa eventualmente contribuir, juntamente com outros elementos, para diminuir o risco de
aproximacdo entre estas duas marcas por forca do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009
[Acérdio de 26 de setembro de 2012, IG Communications/I[HMI — Citigroup e Citibank
(CITIGATE), T-301/09, ndo publicado, EU:T:2012:473, n.° 128; v., igualmente, por analogia, Acérdaos
de 3 setembro de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, n.° 82, e de
11 de maio de 2005, Grupo Sada/THMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, n.° 86].

No entanto, essa eventualidade sé pode ser tomada em consideracdo se for devidamente demonstrado
que a referida coexisténcia assentava na inexisténcia de risco de aproximacio, no espirito do puiblico
pertinente, entre as referidas marcas e sob reserva de estas dltimas e as marcas em conflito serem
idénticas (Acérdao de 26 setembro de 2012, CITIGATE, T-301/09, nao publicado, EU:T:2012:473,
n.° 128; v., igualmente, por analogia, Acérddo de 11 de maio de 2005, GRUPO SADA, T-31/03,
EU:T:2005:169, n.° 86) ou, no minimo, suficientemente semelhantes.
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A inexisténcia de risco de aproximacio pode, em especial, ser inferida do cardter «pacifico» da
coexisténcia das marcas no mercado (v., por analogia, Acérddo de 3 setembro de 2009, Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, n.° 82). A coexisténcia de duas marcas ndo pode, no
entanto, ser qualificada de «pacifica» quando a utilizacdo de uma dessas marcas tenha sido contestada
pelo titular da outra marca perante instdncias administrativas ou perante ou 6rgéos jurisdicionais [v.,
neste sentido e por analogia, Acérdaos de 3 setembro de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,
C-498/07 P, EU:C:2009:503, n.° 83, e de 8 dezembro de 2005, Castellblanch/I[HMI — Champagne
Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, n.° 74].

Tipos de violacées do renome ou do cardter distintivo da marca anterior

A existéncia de uma ligacdo entre as marcas em conflito no espirito do publico pertinente constitui um
requisito necessario, mas, s6 por si, ndo suficiente para que se conclua pela existéncia de uma das
violagdoes contra as quais o artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.° 207/2009 assegura protecdo em
proveito das marcas de renome (v., por analogia, Acérdao de 18 junho de 2009, L'Oréal e o.,
C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 37 e jurisprudéncia referida).

Essas violagdes sdo, em primeiro lugar, o prejuizo causado ao cardter distintivo da marca, em segundo
lugar, o prejuizo causado ao renome dessa marca e, em terceiro lugar, o proveito indevidamente
retirado do carater distintivo ou do renome da referida marca (v.,, por analogia, Acdérdio de
18 de junho de 2009, L’Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 38 e jurisprudéncia referida).

Importa notar que, salvo se esse uso da marca pedida seja justificado por um justo motivo, basta um
unico destes trés tipos de violagcdes para que o artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009 seja
aplicavel. Daqui resulta que o proveito retirado por um terceiro do carater distintivo ou do renome da
marca se pode revelar indevido, mesmo que o uso do sinal idéntico ou semelhante ndo cause prejuizo
ao cardter distintivo nem ao renome da marca ou, mais geralmente, ao titular desta (v., por analogia,
Acérdao de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.** 42 e 43).

Regras de prova e articulacdo entre a existéncia de uma violacdo e a existéncia de um justo
motivo

A fim de poder beneficiar da protecdo instaurada pelas disposicdes do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009, o titular da marca anterior deve, num primeiro momento, apresentar prova de que, quer
o uso da marca pedida retirava indevidamente proveito do carater distintivo ou do renome da marca
anterior, quer que esse uso prejudicava esse carater distintivo ou ainda esse renome (v., por analogia,
Acérdao de 27 novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.° 37).

A este respeito, o uso efetivo da marca pedida pode ser tido em conta como uma indicagdo, uma
ilustragdo da probabilidade elevada de um risco de violacdo a marca anterior de renome. Assim,
quando a marca pedida ja tenha sido explorada e sejam apresentados elementos concretos destinados
a provar a existéncia de uma ligacdo no espirito do publico pertinente e da alegada violagdo, esses
elementos terdo manifestamente um peso significativo na apreciacdo do risco de violagdo a marca
anterior [v., neste sentido, Acérdaos de 25 janeiro de 2012, Viaguara/IHMI — Pfizer (VIAGUARA),
T-332/10, ndo publicado, EU:T:2012:26, n.* 72, de 11 dezembro de 2014, Coca-Cola/IHMI — Mitico
(Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, n.” 88 e 89; e Conclusdes da advogada-geral E. Sharpston no
processo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, n.° 84].

Todavia, o titular da marca anterior nao é obrigado a demonstrar a existéncia de uma violacao efetiva e
atual a sua marca. Com efeito, quando seja previsivel que essa violagao resultara do uso que o titular da
marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior nido pode ser
obrigado a esperar a sua realizagdo efetiva para mandar proibir o referido uso. O titular da marca
anterior deve, porém, demonstrar a existéncia de elementos que permitam concluir, prima facie, por
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um risco sério de que essa violacio se produza no futuro [Acérddo de 25 de maio de 2005, Spa
Monopole/THMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179,
n.° 40; v., igualmente, por analogia, Acérdao de 27 novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, n.° 38].

Além disso, é possivel, designadamente no caso de uma oposi¢do baseada numa marca que beneficia de
um renome excecionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro ndo hipotético de
prejuizo para a marca anterior ou de proveito indevidamente retirado dessa marca seja de tal modo
evidente que o oponente ndo tenha necessidade de invocar e de provar nenhum outro elemento
factual para esse fim (Acérdao de 22 de margo de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, n.° 48).

Na hipétese de o titular da marca anterior ter conseguido demonstrar a existéncia quer de uma
violacdo efetiva e atual & sua marca na ace¢do do artigo 8.°, n.’ 5, do Regulamento n.® 207/2009, quer,
nao o tendo feito, de um risco sério de que tal violagdo se produza no futuro, cabe, num segundo
momento, ao titular da marca pedida demonstrar que o uso desse marca assenta num justo motivo
(v., por analogia, Acérddao de 27 novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
n.° 39).

Conceito de proveito indevidamente retirado do cardter distintivo ou do remome da marca
anterior

Recorde-se que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o conceito de proveito indevidamente
retirado do cardter distintivo ou do renome da marca anterior, igualmente designado sob os termos de
«parasitismo» e de «free-riding», estd ligado a vantagem retirada do uso da marca pedida idéntica ou
similar. Engloba, designadamente, os casos em que, gragas a uma transferéncia da imagem da marca
de renome ou das caracteristicas projetadas por esta para produtos designados pela marca pedida, ha
uma exploragdo manifesta no rasto da marca de renome (v., por analogia, Acérddo de 18 de junho de
2009, L’Oréal e o., C-487/07 EU:C:2009:378, n.° 41).

Assim, quando um terceiro procura, através do uso de um sinal semelhante a um marca de renome,
aproveitar-se desta para beneficiar do seu poder de atragdo, da sua reputacdo e do seu prestigio, bem
como para explorar, sem nenhuma compensacdo financeira e sem ter de despender esforcos proprios
para tal efeito, o esforco comercial despendido pelo titular da marca anterior para criar e manter a
imagem dessa marca, considera-se que o proveito resultante do referido uso é indevidamente retirado
do cardter distintivo ou do renome da referida marca (v., por analogia, Acérddo de 18 de junho de
2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 49).

Por conseguinte, o risco de que essa violacdo se venha a produzir pode, designadamente, ser admitido
quando for apresentada a prova de uma associacdo da marca pedida com qualidades positivas da marca
anterior idéntica ou semelhante [v., neste sentido, Acérdaos de 29 marco de 2012, You-Q/IHMI —
Apple Corps (BEATLE), T-369/10, nao publicado, EU:T:2012:177, n.* 71 e 72; de 27 setembro de
2012, El Corte Inglés/IHMI — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, nado publicado,
EU:T:2012:500, n.”* 66 e 68, e de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/I[HMI — Delta Lingerie
(Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, n.”* 140 a 143 e 146].

No entanto, para determinar se, no caso vertente, o uso, sem justo motivo, da marca pedida retira
indevidamente proveito do cardter distintivo ou do renome da marca anterior, importa proceder a
uma apreciacdo global que tenha em conta todos os fatores pertinentes do caso vertente (v., por
analogia, Acérdaos de 27 novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.”* 68 e 79,
e de 18 junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 44).
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Entre esses fatores figuram, designadamente, a intensidade do renome e o grau de carater distintivo da
marca anterior, o grau de semelhanca entre as marcas em conflito, bem como a natureza e o grau de
proximidade dos produtos ou dos servicos em causa (v., por analogia, Acérddo de 18 junho de 2009,
L’Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.° 44).

No que diz respeito, em especial, a intensidade do renome e do grau de carater distintivo da marca
anterior, quanto mais o carater distintivo e o renome dessa marca forem importantes, mais facilmente
serd admitida a existéncia de uma violagao (v., por analogia, Acérdaos de 14 setembro de 1999, General
Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, n.” 30; de 27 novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, n.” 69; e de 18 junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.’ 44).

Do mesmo modo, quanto maior for a semelhanca entre os produtos ou os servicos abrangidos pelas
marcas em conflito, maiores serdo as hipéteses da marca pedida retirar proveito de uma ligacdo
estabelecida entre as duas marcas no espirito do publico pertinente (v., por analogia, Conclusoes da
advogada-geral E. Sharpston, no processo Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, n.° 65).

Por outro lado, importa referir que, no 4mbito da apreciacdo global mencionada no n.° 46 supra, a
existéncia de um risco de diluicdo ou de enfraquecimento da marca e, portanto, de que um dos
outros dois tipos de violacdes mencionados no n.” 36 supra, pode, se for caso disso, ser igualmente
tomado em consideragdo (v., por analogia, Acérddao de 18 junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07,
EU:C:2009:378, n.° 45).

Por dltimo, a existéncia da violacdo constituida pelo proveito indevidamente retirado do carater
distintivo ou do renome da marca anterior deve ser apreciada atendendo ao consumidor médio dos
produtos ou dos servicos designados pela marca pedida (v., por analogia, Acérdao de 27 novembro de
2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.° 36).

Conceito de justo motivo

Importa precisar que a existéncia de um justo motivo que permite a utilizagdo de uma marca que viola
uma marca de renome deve ser interpretada de maneira restritiva [Acérdao de 16 marco de 2016, The
Body Shop International/IHMI — Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, ndo publicado,
EU:T:2016:148, n.° 65].

No entanto, recorde-se que o Regulamento n.” 207/2009 visa, de um modo geral, conciliar, por um
lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar as fungdes préprias desta e, por outro, os
interesses de outros operadores econdémicos em dispor de sinais suscetiveis de designar os seus
produtos e servicos (v., por analogia, Acdérddos de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05,
EU:C:2006:264, n.° 29, e de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12,
EU:C:2014:49, n.° 41).

No sistema de protecdo das marcas instituido pelo Regulamento n.” 207/2009, os interesses de um
terceiro em utilizar, na vida dos negdcios, um sinal idéntico ou semelhante a uma marca anterior de
renome e obter o seu registo enquanto marca da Unido Europeia sio manifestamente tomados em
consideracgdo, no contexto do artigo 8.°, n.° 5, do referido regulamento, através da possibilidade de o
utilizador da marca pedida invocar um «justo motivo» (v., por analogia, Acérddo de 6 fevereiro de
2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, n.° 43).

Daqui resulta que o conceito de «justo motivo» ndo pode ser interpretado no sentido de que se limita
a razdes objetivamente imperiosas, mas pode igualmente ligar-se aos interesses subjetivos de um
terceiro que ja use um sinal idéntico ou semelhante a marca anterior de renome e que pretenda
registd-lo enquanto marca da Unido Europeia (v., por analogia, Acérdio de 6 fevereiro de 2014,
Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, n.”* 45 e 48).
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Por esse motivo, o Tribunal de Justica considerou que o titular de uma marca pode ver-se obrigado,
com base num «justo motivo», a tolerar o uso por um terceiro, de um sinal semelhante a referida
marca para um produto ou servico idéntico aquele para o qual esta marca foi registada, quando, por
um lado, se verifique que esse sinal foi usado antes do depdsito da marca e, por outro, que o uso do
referido sinal foi feito de boa-fé (v., neste sentido e por analogia, Acérdao de 6 de fevereiro de 2014,
Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, n.° 60).

O Tribunal de Justica precisou que, para apreciar, em especial, se o terceiro em questdo tinha utilizado
de boa-fé o sinal semelhante a marca de renome, importava ter em conta, designadamente, em
primeiro lugar, a implantacdo e a reputagdo do referido sinal junto do putblico pertinente, em segundo
lugar, o grau de proximidade entre os produtos e servicos para os quais o referido sinal tinha sido
originariamente utilizado e os produtos e servicos para os quais a marca de renome tinha sido
registada, em terceiro lugar, a cronologia da primeira utilizacdo do referido sinal para um produto
idéntico ao da referida marca e a aquisicdo pela mesma marca do seu renome e, em quarto lugar, a
pertinéncia econémica e comercial do uso do sinal semelhante a essa marca (v., neste sentido e por
analogia, Acérdiao de 6 fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49,
n.” 54 a 60).

Consequentemente, o uso anterior por um terceiro de um sinal ou de uma marca pedida idéntica ou
semelhante a uma marca anterior de renome ¢é suscetivel de ser qualificado de «justo motivo» na
acecdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009 e de permitir a esse terceiro ndo sé continuar
a utilizar esse sinal mas também de o fazer registar enquanto marca da Unido Europeia, mesmo que o
uso da marca pedida seja suscetivel de retirar proveito do renome da marca anterior [v., neste sentido,
Acérdao de 5 julho de 2016, Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property
(MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, n.° 113].

No entanto, para que seja esse o caso, o uso da marca pedida deve preencher virios requisitos que
permitam confirmar a realidade desse uso, bem como a boa-fé do titular da marca pedida.

Em especial, em primeiro lugar, o sinal correspondente a marca pedida deve ter sido objeto de um uso
real e efetivo.

Em segundo lugar, o uso desse sinal deve, em principio, ter comecado numa data anterior ao depdsito
da marca anterior de renome ou, no minimo, a aquisi¢do, por essa marca, do seu renome (v., neste
sentido, Acérdaos de 6 fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49,
n.” 56 a 59, e de 5 julho de 2016, MACCOFEFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, n.° 114).

Em terceiro lugar, o sinal correspondente a marca pedida deve ter sido utilizado em todo o territdrio
para o qual a marca anterior de renome estava registada. Daqui decorre que, quando a marca anterior
de renome for uma marca da Unido Europeia, o sinal correspondente a marca pedida deve ter sido
utilizado em todo o territério da Unido (v., neste sentido, Acérddaos de 16 abril de 2008, CITI,
T-181/05, EU:T:2008:112, n.® 85, e de 5 julho de 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389,
n.° 115).

Em quarto lugar, esse uso nao deve, em principio, ter sido objeto de contestacdo da parte do titular da
marca anterior de renome. Noutros termos, a marca pedida e a marca anterior de renome devem ter
coexistido de forma pacifica no territério em causa (v., neste sentido, Acérdaos de 16 abril de 2008,
CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, n.° 85, e de 5 julho de 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389,
n.° 114).

E a luz destas consideragdes que importa examinar o fundamento Gnico da recorrente.
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Quanto a primeira parte, relativa a inexisténcia de renome da marca anterior

No ambito da primeira parte do fundamento, a recorrente sustenta que a Camara de Recurso cometeu
um erro de apreciacdo ao considerar que os elementos de prova produzidos pela interveniente eram
suficientes para demonstrar que a marca anterior gozava de renome na Unido.

A este proposito, importa, previamente, recordar que, como foi referido nos n.”* 23 e 24, supra, uma
marca da Unido Europeia, como a marca anterior, s6 pode beneficiar da protecio concedida pelo
artigo 8.% n.° 5, do Regulamento n.’ 207/2009 se gozar de renome na Unido.

No caso vertente, a interveniente apresentou, no decurso do processo de oposicdo, diferentes
documentos destinados a provar o uso sério das suas marcas anteriores, bem como o renome destas
quando estas sdo aplicadas em vestudrio ou em calcado de desporto. Entre esses documentos
figuravam, designadamente, um memorando sobre a prova do uso de vérias marcas alemas e de um
registo internacional, uma declaracio sob juramento relativa ao volume de negécios da «marca
adidas», inquéritos sobre as partes de mercado da empresa e sobre o renome das suas marcas,
decisodes de tribunais nacionais, catdlogos, recortes da imprensa e antincios publicitdrios.

Tanto a Divisdo de Oposi¢ao, na sua Decisao de 22 de maio de 2012 (paginas 3 e 4), como a Camara
de Recurso, primeiro na Decisdo de 28 de novembro de 2013 (n.° 66), depois, novamente, na decisdo
recorrida (n.” 33 a 42 e 59), consideraram que estes elementos de prova, considerados na sua
globalidade, demonstravam que a marca figurativa composta por trés listas paralelas aplicadas num
sapato gozava de renome na Unido.

Entre os elementos invocados pela interveniente e mencionados pela Divisao de Oposicao e a Camara
de Recurso, o Tribunal Geral considera que alguns sao particularmente pertinentes, na medida em que,
designadamente, dizem respeito ao renome de marcas anteriores da interveniente aplicadas num
sapato.

Em primeiro lugar, a Divisdo de Oposicdo e a Camara de Recurso recordaram que a marca figurativa
composta por trés listas paralelas tinha sido aplicada pela interveniente em calcado desde 1949 e que
figurava hoje em 70% do calcado comercializado pela interveniente. Estas instancias mencionaram
igualmente os resultados de um estudo realizado em 2004 do qual resultava que, no mercado alemao,
as partes de mercado da interveniente para os sapatos de desporto estavam compreendidas, nos anos
de 2000 a 2004, entre 23,1 e 25,7%. Por outro lado, a interveniente apresentou no EUIPO uma
declaragdo sob juramento que detalhava, para os anos de 2005 a 2009, o montante das suas vendas de
sapatos e o das suas despesas de publicidade nos treze Estados-Membros, a saber, a Dinamarca, a
Alemanha, a Grécia, a Espanha, a Franca, a Italia, a Austria, Portugal, a Finlandia, a Suécia, bem
como, considerados globalmente, os trés Estados do Benelux. Resulta desta declaragdo sob juramento,
que ndo é desprovida de valor probatdério, que a interveniente realiza um volume de negdcios
significativo nos Estados-Membros acima mencionados e ai efetua importantes despesas de
publicidade. Consequentemente, o Tribunal Geral considera que estes diferentes elementos,
globalmente considerados, sio de natureza a demonstrar a enorme difusdo, num periodo longo, dos
sapatos da interveniente revestidos de uma marca figurativa composta por trés listas paralelas.

Em segundo lugar, as instancias acima mencionadas indicaram nas suas decisdes que varios inquéritos
de opinido tinham revelado um grande conhecimento, pelo publico pertinente, da marca constituida
por trés listas paralelas, designadamente quando esta se encontrava aplicada num sapato. A este
propésito, o Tribunal Geral constata que a interveniente apresentou no EUIPO vérios inquéritos
destinados a determinar, de entre uma amostra de pessoas interrogadas, a propor¢do de pessoas que,
vendo um sapato sobre o qual esta aplicada uma marca semelhante a marca anterior e constituida por
trés listas paralelas, consideram que se trata de um produto da interveniente ou, pelo menos, associam
esse sapato a esta ultima. Resulta, assim, por exemplo, de um inquérito realizado em 2008 em Espanha
que, neste Estado-Membro, 61,3% das pessoas interrogadas reconhecem o referido sapato como sendo
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um produto da interveniente ou associam-no a esta ultima, atingindo mesmo essa proporc¢io 83,3%
entre as pessoas com idades compreendidas entre 15 e 34 anos, que constituem o nucleo do puiblico
visado pela interveniente. Do mesmo modo, segundo um inquérito realizado em Itdlia em 2005, 42%
das pessoas interrogadas — e até 55% das que pertencem ao publico destinatirio dos sapatos de
desporto — associam espontaneamente esse sapato a interveniente. A taxa de associacdo espontanea a
interveniente atinge mesmo 71% na Suécia, segundo um inquérito realizado neste Estado-Membro em
2003. Por ultimo, outros estudos, realizados, designadamente, na Alemanha em 1983, em Liverpool
(Reino Unido) em 1995 e na Finlandia em 2005, demonstram que, também nestes ultimos
Estados-Membros, o grande publico conhece a marca da interveniente que consiste em trés listas
paralelas quando ela se encontra aplicada num sapato.

Em terceiro lugar, a Divisdo de Oposicao e a Camara de Recurso mencionaram o facto de que varias
decisdes de tribunais nacionais tinham constatado o renome da marca da interveniente constituida
por trés listas paralelas. A este propoésito, o Tribunal Geral constata que a interveniente apresentou
efetivamente no EUIPO vdrias decisdes de tribunais nacionais declarando que esta marca, quando
aplicada em calcado, gozava de um importante renome ou notoriedade. E esse, em especial, o caso de
um Acérdio de 12 fevereiro de 1987 do Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlandia), de uma
Sentenca de 1 de outubro de 1998 da Audiencia Provincial de Valencia (Tribunal da Provincia de
Valéncia, Espanha), de uma Sentenca de 20 de maio de 2002 do Juzgado de lo Mercantil de Madrid
(Tribunal de Comércio de Madrid, Espanha), de uma Sentenca de 24 de janeiro de 2003 do
Oberlandesgericht Koln (Tribunal Regional Superior de Coldnia, Alemanha), de varias decisoes
proferidas em 2004 pelo Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Grande Instancia de Atenas,
Grécia) e pelo Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Tribunal de Grande Instincia de Tessaldnica,
Grécia), de uma Dentenca de 31 de agosto de 2005 do Helsingin kirdjdoikeus (Tribunal de Primeira
Instincia de Helsinquia, Finldndia), de uma Decisdo de 19 de outubro de 2005 do Landesgericht Graz
(Tribunal Regional de Graz, Austria), de uma Decisdo de 31 julho de 2009 do Juzgado de lo Mercantil
de Zaragoza (Tribunal de Comércio de Zaragoca, Espanha) e de uma Sentenca de 7 de outubro de
2010 do Tribunale civile di Roma (Tribunal Civel de Roma, Itdlia). Por outro lado, resulta dos
elementos apresentados pela interveniente que, em Espanha e no Reino Unido, as autoridades
administrativas nacionais competentes em matéria de direito das marcas chegaram igualmente a
mesma conclusdo.

Em quarto lugar, as instancias acima mencionadas do EUIPO tiveram igualmente em conta a
importante atividade de patrocinio da interveniente. Em especial, esta encontrava-se presente em
manifestagdes desportivas de prestigio, tais como o Campeonato do Mundo de Futebol de 1998 em
Franga, o Campeonato da Europa de Futebol de 2000 na Bélgica e nos Paises Baixos ou o
Campeonato do Mundo de Futebol de 2002 na Coreia do Sul e no Japdo, e é o fornecedor oficial de
equipamentos a varias equipas de futebol, como o FC Bayern ou o Real Madrid. Deste modo, através
desta atividade de patrocinio, numerosos jogadores de futebol e de ténis usam, designadamente,
sapatos sobre os quais estd aplicada a marca constituida por trés listas paralelas.

A recorrente contesta, no entanto, a apreciacio feita pela Cidmara de Recurso e, antes desta, pela
Divisdo de Oposicao, formulando trés séries de objecdes.

Em primeiro lugar, a recorrente queixa-se de que os documentos apresentados pela interveniente sio,
na maior parte, relativos ndo a marca anterior, mas a outras marcas da interveniente, utilizadas
principalmente na Alemanha e, no que diz respeito a algumas, aplicadas em vestuario. Ora, a prova
do uso na Alemanha, destas diferentes marcas ndo permite demonstrar o renome, em toda a Unido,
da marca anterior.

Em primeiro lugar, quanto a circunstancia de alguns elementos de prova dizerem respeito a marcas da

interveniente diferentes da marca anterior, recorde-se que, em conformidade com a jurisprudéncia
recordada no n.° 28, supra, o titular de uma marca registada pode, a fim de comprovar o renome
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desta, invocar elementos que provem o seu renome sob uma forma diferente, designadamente sob a
forma de uma outra marca registada, desde que o publico em questdo continue a ter dos produtos em
causa a percecdo de que provém da mesma empresa.

Ora, no caso vertente, resulta do n.° 42 da decisdo recorrida que a Camara de Recurso considerou,
acertadamente, que, embora as provas apresentadas pela interveniente dissessem respeito ao conjunto
das marcas anteriores, as relativas a propria marca anterior e a marca alema n.° 39950559 eram
especialmente pertinentes.

Com efeito, tendo em conta a enorme proximidade visual existente entre estas duas marcas, ambas
compostas por trés listas paralelas aplicadas, na mesma posicdo, em calcado, ndo hd ddavida nenhuma
de que, confrontado com uma ou com outra das referidas marcas, o publico pertinente terd, dos
produtos em causa, a percecdo de que estes provém da mesma empresa. Consequentemente, os
elementos de prova relativos a marca alemd n.° 39950559 sio pertinentes a fim de comprovar o
renome da marca anterior. De resto, o mesmo ¢é valido no que diz respeito aos elementos de prova
relativos a outras marcas constituidas por trés listas paralelas aplicadas, na mesma posicdo, em
calcado, como, por exemplo, as marcas alemas n.” 944623 e 944624.

Seguidamente, no que diz respeito a circunstancia de alguns elementos de prova se referirem a marcas
aplicadas em vestudrio, importa, é certo, afasti-las por ndo serem pertinentes no caso vertente.
Todavia, refira-se que resulta do n.° 77, supra, que a Camara de Recurso ndo se baseou a titulo
principal em tais elementos e que, pelo contrdrio, os elementos mais pertinentes apresentados pela
interveniente, enumerados nos n.” 70 a 73, supra, dizem respeito a marcas aplicadas em calcado e ndo

em vestudario.

No que diz respeito, por ultimo, ao facto de que certas marcas da interveniente sdo utilizadas
principalmente na Alemanha, importa recordar que, por forca da jurisprudéncia referida nos n.” 25
a 27, supra, para beneficiar da protegdo prevista no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009, a
marca anterior, que é uma marca da Unido Europeia, deve ser conhecida de uma parte significativa do
publico pelos produtos ou pelos servicos por ela abrangidos, numa parte substancial do territério da
Unido, que pode, em certos casos, ser constituida pelo territério de um s6 Estado-Membro.

Ora, nas circunstancias do caso vertente, o territério da Alemanha pode ser considerado como
constituindo uma parte substancial do territério da Unido.

Quanto ao resto, ha que salientar que certos elementos de prova fornecidos, designadamente aqueles
que sdo mencionados nos n.” 71 e 72, supra, saio de molde a comprovar o renome da marca anterior
em varios outros Estados-Membros, entre os quais a Espanha, a Finldndia, a Itdlia e a Suécia. Ora,
evidentemente, estes Estados-Membros, globalmente considerados, constituem uma parte substancial
do territério da Unido, a fortiori se lhes acrescentar a Alemanha, Estado-Membro a partir do qual a
interveniente desenvolveu a sua atividade.

Em segundo lugar, a recorrente sustenta que as pecas relativas a atividade da interveniente e a
notoriedade do seu nome sdo desprovidas de pertinéncia para efeitos de comprovar o uso e o renome
da marca anterior, bem como os da marca alema n.° 39950559.

A este propdsito, importa referir que o Tribunal Geral enumerou, nos n.” 70 a 73, supra, os elementos
mais pertinentes apresentados pela interveniente e tomados em conta pela Cimara de Recurso.
Impode-se constatar que estes elementos ndo tém por objeto a atividade em geral da interveniente e a
notoriedade do nome adidas e que alguns de entre eles sdo, quando muito, relativos a sua atividade de
producdo de cal¢ado de desporto e a difusdo desses produtos revestidos de uma marca figurativa
composta por trés listas paralelas. Na medida em que os elementos mencionados supra, globalmente
considerados, sdo, s6 por si, suficientes a fim de demonstrar o uso e o renome de certas marcas
anteriores da interveniente aplicadas em calcado, designadamente da prépria marca anterior e da
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marca alemd n.° 39950559, a recorrente ndo pode invocar utilmente o facto de que, entre o conjunto
de pecas apresentadas pela interveniente, algumas apresentam um cardter mais geral e sdo relativas a
atividade desta dltima e a notoriedade do seu nome.

Em terceiro lugar, a recorrente alega que os documentos que mencionam especificamente a marca
anterior sdo pouco numerosos e consistem quer em inquéritos realizados sobre um numero reduzido
de participantes em zonas geograficas limitadas, quer em decisoes judiciais ndo assentes em provas do
renome desta marca.

A este proposito, refira-se que, por um lado, os inquéritos mencionados no n.° 71, supra, foram
realizados em varios Estados-Membros e junto de amostras significativas, a saber, 319 pessoas para o
inquérito efetuado na Finldndia, 330 pessoas para o inquérito realizado em Espanha — e ndo s6 na
cidade de Saragoca —, 500 pessoas para o inquérito realizado em Itdlia, 675 pessoas para o efetuado
na Alemanha e 18 000 pessoas para o realizado na Suécia. A amostra de 82 pessoas, correspondente
ao inquérito conduzido em Liverpool, afigura-se, sé por si, insuficiente para demonstrar, com
seguranca, o renome da marca anterior em todo o Reino Unido, ainda que este confirme um certo
renome desta marca numa das cidades principais deste Estado-Membro.

Por outro lado, a recorrente ndo contesta utilmente o valor probatério das decisdes de tribunais
nacionais que mencionam o renome da marca anterior ao se limitarem a alegar que ndo assentam em
provas do renome.

Nestas condicdes, as objegdes formuladas pela recorrente devem ser afastadas e os elementos
mencionados nos n.” 70 a 73, supra, afiguram-se suficientes para demonstrar que a marca anterior
era conhecida de uma parte significativa do publico pertinente, e isso numa parte substancial do
territério da Unido.

Por conseguinte, ha que ratificar a apreciacdo feita pela Divisao de Oposicao e depois pela Camara de
Recurso quanto a existéncia do renome da marca anterior.

Resulta das consideracdes precedentes que a primeira parte do fundamento deve ser afastada.

Quanto a segunda parte, relativa a inexisténcia de violacao do renome ou do carater distintivo da
marca anterior

No ambito da segunda parte do fundamento, a recorrente sustenta, em substéncia, que, contrariamente
ao que a Camara de Recurso considerou, o uso da marca pedida nio retira proveito indevido do caréter
distintivo ou do renome da marca anterior e também néo lhes causa prejuizo.

Esta parte divide-se em quatro acusagdes, na medida em que a recorrente alega que o raciocinio da
Camara de Recurso esta viciado por vdarios erros de apreciacdo que consistem, em primeiro lugar,
numa ma aplicacdo do «critério do consumidor médio», em segundo lugar, numa falta de apreciagao
global do grau de semelhanca entre as marcas em conflito, em terceiro lugar, na falta de tomada em
conta do reduzido carater distintivo intrinseco da marca anterior e, em quarto lugar, na falta de
apreciacdo auténoma e, de qualquer modo, numa apreciacdo errada do risco de violacdo do cardter
distintivo ou do renome da marca anterior.

Quanto a primeira acusagdo, relativa a mad aplicacdo do «critério do consumidor médio»
A recorrente considera que a Camara de Recurso aplicou mal o «critério do consumidor médio» e que,

a este respeito, feriu a sua decisio de varios erros de andlise, os quais, na sua maioria, ja foram
cometidos pelo Tribunal Geral no acérdao de anulacéo.
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Acusa, em primeiro lugar, a Camara de Recurso de ter considerado, erradamente, que o vestuario e o
calcado de desporto eram bens de consumo corrente, quando, na realidade, se trata de bens
especializados. Seguidamente, alega que a Camara de Recurso ignorou o facto de que certas partes do
vestudrio e sapatos de desporto tinham uma fun¢do publicitdria e ou de andncio e que era, em especial,
muito frequente que marcas ou sinais figurativos como listas fossem aplicadas sobre esses produtos.
Explica que o consumidor médio de calcado de desporto estd habituado a confiar nesses sinais no
momento da escolha dos bens que compra e que, por essa razdo, é geralmente capaz de distinguir
diferentes marcas de sapatos de desporto, ainda que semelhantes. Sustenta, por fim, que a Camara de
Recurso ignorou o facto de que o consumidor médio prestava uma atencdo especialmente elevada a
parte lateral dos sapatos de desporto e as marcas figurativas que ai estavam aplicadas. Em
consequéncia, a Camara de Recurso cometeu um erro de apreciacdo ao considerar que o consumidor
médio de sapatos de desporto ndo demonstrava um nivel de atencdo elevado, mas apenas de um nivel
de atencdo baixo.

Vista esta argumentacdo, afigura-se que a primeira acusagdo da recorrente visa, em substincia, por em
causa a apreciacdo feita pela Camara de Recurso no que diz respeito ao grau de atencdo do publico
pertinente e reivindicar a tomada em conta de um grau de atencao elevado.

A este propdsito, importa salientar que a Cadmara de Recurso nido definiu expressamente na decisdo
recorrida o grau de atencdo do publico pertinente.

No entanto, por um lado, a Camara de Recurso mencionou, no n.” 10 da decisdao impugnada, o facto de
que tinha considerado, no n.” 51 da sua decisdo anterior de 28 novembro de 2013, que o grau de
atencdo acordado pelo consumidor médio aos produtos em causa ndo era superior a média. Por outro
lado, recordou, no n.” 57 da decisdo impugnada, que o Tribunal Geral tinha igualmente considerado,
no n.° 40 de acdérdao de anulacdo, que a atencdo prestada pelo consumidor médio dos referidos
produtos era de um nivel médio. Nestas condicoes, deve considerar-se que a Cadmara de Recurso
considerou, na decisdo impugnada, que o grau de atencdo era médio, em conformidade com o
acérddo de anulagéo.

Importa, consequentemente, examinar se é admissivel que a recorrente impugne a apreciagao feita pela
Camara de Recurso quanto ao grau de atengdo do publico pertinente e, sendo o caso, se a impugnagao
tem fundamento.

Com efeito, o EUIPO e a interveniente alegam que a questdo do grau de atencdo do publico pertinente
foi definitivamente resolvida pelo Tribunal Geral e pelo Tribunal de Justica, respetivamente, no
acérddo de anulagdo e no despacho proferido no recurso. O EUIPO precisa que estas decisdes
judiciais estdo revestidas de autoridade do caso julgado.

A este propdsito, importa salientar que, para declarar que a Camara de Recurso tinha cometido erros
na sua apreciacdo da semelhanca dos sinais em conflito e para anular a Decisdo de 28 de novembro de
2013, o Tribunal Geral baseou-se, designadamente, nos n.” 33 e 40 do acérddo de anulagdo, na dupla
circunstancia, por um lado, de que as «sapatilhas de desporto» eram bens de consumo corrente e, por
outro, que o publico pertinente, constituido pelo consumidor médio normalmente informado e
razoavelmente atento e advertido, prestava um grau de atengdo médio ao comprar as referidas
«sapatilhas de desporto». A recorrente tentou contestar estas apreciacdes factuais no Tribunal de
Justica mas este ultimo rejeitou a sua argumentacdo por ser, em parte, inadmissivel e, em parte,
manifestamente infundada (despacho proferido no recurso, n.” 11 a 18). Resulta daqui que acérdao de
anulacdo da Decisao de 28 novembro de 2013 se tornou definitivo.

Ora, resulta de jurisprudéncia constante que um acérdao de anulagdo, uma vez tornado definitivo, fica
revestido da autoridade absoluta de caso julgado (v. Acérdao de 29 abril de 2004, Itdlia/Comissdo,
C-372/97, EU:C:2004:234, n.° 36 e jurisprudéncia referida). Essa autoridade estd ligada quer ao
dispositivo do acérdao quer aos fundamentos que constituem a base necessaria desse dispositivo e que
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sdo, por essa razdo, indissociaveis deste tltimo [v. Acérdao de 1 de junho de 2006, P & O European
Ferries (Vizcaya) e Diputacion Foral de Vizcaya/Comissdao, C-442/03 P e C-471/03 P, EU:C:2006:356,
n.° 44 e jurisprudéncia referida].

Além do mais, por forca do artigo 65.°, n.° 6, do Regulamento n.° 207/2009 (atual artigo 72.°, n.° 6, do
Regulamento 2017/1001), o IHMI é obrigado a adotar as medidas que a execugdo do acdrdio do
Tribunal da Unido Europeia implica. A este respeito, resulta de jurisprudéncia constante que, para dar
cumprimento ao acérddo de anulacdo e executd-lo plenamente, a instituicdo de que emana o ato
anulado deve respeitar ndo s6 o dispositivo do acérddo, mas igualmente os fundamentos que a ele
conduziram e que constituem a sua base necessdria. Sdo, com efeito, esses fundamentos que, por um
lado, identificam a disposicdo exata considerada ilegal e, por outro, revelam as razdes exatas da
ilegalidade declarada no dispositivo, e que a instituicdo em questdo deverd ter em consideragdo ao
substituir o ato anulado [v. Acérdaos de 25 marco de 2009, Kaul/ITHMI — Bayer (ARCOL), T-402/07,
EU:T:2009:85, n.° 22 e jurisprudéncia referida, e de 13 abril de 2011, Safariland/ITHMI — DEF-TEC
Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171,
n.° 41].

No caso vertente, hd que constatar que os fundamentos do acérdao de anulagio, recordados no n.’ 100,
supra, relativos ao grau de atencdo do publico pertinente constituem o apoio necessario do dispositivo
deste acérdao. Consequentemente, estes fundamentos sao, eles préprios, revestidos de autoridade
absoluta de caso julgado e a Camara de Recurso era obrigada a dar-lhes cumprimento.

Ora, impode-se constatar que, ao considerar, conforme salientado no n.” 97, supra, que o grau de
atencdo era médio, a Camara de Recurso deu efetiva e plenamente cumprimento aos fundamentos
acima mencionados do referido acérdao de anulacéo.

Daqui resulta que é inadmissivel a contestacdo pela recorrente do mérito da apreciacio feita pela
Camara de Recurso no que diz respeito ao grau de atencdo do publico pertinente.

Quanto ao resto, note-se que, contrariamente ao que a recorrente afirma, a Camara de Recurso, na
decisao impugnada, nao qualificou de baixo o grau de atencdo do publico pertinente. Com efeito,
resulta dos n.”* 97 e 104, supra, que a Camara de Recurso, na realidade, considerou que o grau de
atencao era médio.

Além do mais, nenhum elemento dos autos é suscetivel de pér em causa essa apreciacio e de justificar
que o grau de atencdo do consumidor médio dos produtos em causa seja qualificado de elevado. A este
respeito, note-se que, na sua anterior Decisdo de 28 novembro de 2013, a Camara de Recurso ja tinha
considerado, com razdo, que esse consumidor ndo demonstrava um grau de atengdo superior a média,
porque os produtos em causa, abrangidos pela classe 25 (calcado e vestudrio) eram produtos de grande
consumo, que o consumidor da Unido compra e utiliza frequentemente, que ndo eram caros nem
raros, que a sua compra e utilizacdo nao necessitavam de conhecimentos especificos e que ndo tinham
impacto grave na saude ou na vida do consumidor. Além disso, o Tribunal Geral ja por varias vezes
considerou que os produtos abrangidos pela classe 25, e em especial os «artigos de sapataria», as
«sapatilhas de desporto» ou ainda os «sapatos», eram bens de consumo corrente aos quais o publico
pertinente presta um grau de atengdo médio [v., neste sentido, Acérddos de 16 de outubro de 2013,
Zoo Sport/THMI — K-2 (zoo sport), T-455/12, ndo publicado, EU:T:2013:531, n.* 28, 30, 36, 39 e 42,
e de 25 fevereiro de 2016, Puma/IHMI — Sinda Poland (Representacdo de um animal), T-692/14, ndo
publicado, EU:T:2016:99, n.° 25]. Daqui resulta que, de qualquer modo, deve ser corroborada a
apreciacdo da Camara de Recurso segundo a qual o consumidor médio dos produtos designados pela
marca pedida, a saber, os «artigos de sapataria» abrangidos pela classe 25, presta um grau de atencao
médio.

Por conseguinte, a primeira acusagdao da segunda parte do fundamento é inadmissivel e, de qualquer
modo, infundada, pelo que deve ser afastada.
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Quanto a segunda acusacdo, baseada na falta de apreciacdo global do grau de semelhanca entre
as marcas em conflito

A recorrente sustenta que a Camara de Recurso ndo apreciou corretamente, na decisao impugnada, o
grau de semelhanca entre as marcas em conflito. Com efeito, limitou-se a adotar a conclusdo do
Tribunal Geral no acérddo de anulagdo, segundo a qual as marcas em conflito sdo, em certa medida,
semelhantes, em vez de fazer a sua propria andlise das semelhancas e das diferencas entre as referidas
marcas. A recorrente precisa que a Camara de Recurso deveria, em especial, ter tido em conta certas
diferencas, relativas ao comprimento e a cor das listas, ndo mencionadas na Decisdo de 28 novembro
de 2013 e, por essa razdo, ndo examinadas pelo Tribunal Geral no acérdao de 21 maio de 2015.
Acrescenta que a Divisdo de Oposicdo, por sua vez, procedeu a uma comparagido aprofundada das
marcas em conflito, baseando-se, designadamente, na circunstdncia de que a marca pedida é uma
«marca de posi¢cdo», ao passo que a marca anterior é uma marca figurativa.

A este propdsito, importa previamente registar que a Camara de Recurso efetivamente considerou, nos
n.” 58, 60 e 62 da decisdo impugnada, que as marcas em conflito eram, em certa medida, semelhantes
sobre o plano visual.

No entanto, resulta igualmente dos termos da decisdo impugnada, designadamente, dos seus n.” 18, 20
e 57, que, para chegar a essa conclusdo, a Camara de Recurso baseou-se na circunstancia de que, no
acérddo de anulagdo, o Tribunal Geral tinha analisado as semelhancas e as diferencas entre as marcas
em conflito (acérddo de anulagdo, n.” 34, 35, 39 e 40) e tinha concluido que estas marcas eram, até
certo grau, semelhantes sobre o plano visual (acérddo de anulacgdo, n.° 43).

Ora, o EUIPO alega, acertadamente, que a questio da semelhanca das marcas em conflito foi
definitivamente resolvida através dos fundamentos do acérddo de anulacdo revestidos de autoridade
de caso julgado.

Com efeito, os fundamentos deste acérddao que concluem pela existéncia de uma certa semelhanga das
marcas em conflito constituem o apoio necessario do dispositivo deste acérdao que anula a Decisdo de
28 novembro de 2013. Importa, a este respeito, salientar que a anulagao proferida pelo referido acérdao
assenta no facto de que a apreciacdo errada feita pela Camara de Recurso quanto a semelhanca das
marcas em conflito tinha influenciado, designadamente, a apreciacdo feita pela Camara de Recurso
quanto ao risco de que o publico estabeleca uma ligacdo entre as marcas e que se verifique uma das
violagoes referidas no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.” 207/2009 (acérddo de anulagdo, n.”* 51
a 54).

Daqui resulta que, em conformidade com a jurisprudéncia mencionada nos n.” 101 e 102, supra, a
Camara de Recurso ndo podia, ao proceder ao exame do mérito da oposicao a luz das disposi¢des do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 207/2009, afastar-se da apreciacdo efetuada pelo Tribunal Geral
no acérdao de anulagdo quanto a semelhanca das marcas em conflito.

Por conseguinte, a recorrente ndo pode contestar os fundamentos da decisdo impugnada retomando a
conclusdo do Tribunal Geral relativa a semelhanca das marcas em conflito. Assim, ndo pode utilmente
acusar a Camara de Recurso de se ter limitado a adotar a referida conclusdo em vez de fazer a sua
prépria andlise do grau de semelhanca entre as marcas em conflito.

Esta conclusdo e a apreciacdo feita pelo Tribunal Geral e depois pela Camara de Recurso nido podem,
de qualquer modo, ser postas em causa pelos restantes argumentos da recorrente mencionados no
n.’ 109, supra.

Com efeito, em primeiro lugar, embora seja exato que, como a recorrente real¢a, o Tribunal Geral

indicou, no n.° 44 do acérddo de anulagdo, que alguns elementos perante ele invocados pelo EUIPO e
pela recorrente, destinados a demonstrar que as marcas em conflito eram diferentes devido a cor e ao
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comprimento das listas paralelas aplicadas nos produtos da recorrente e da interveniente, «[ndo eram]
pertinentes na medida em que [ndo tinham sido] mencionados pela Camara de Recurso na Decisao [de
28 novembro de 2013]». O Tribunal Geral acrescentou igualmente, no n.° 44 do referido acérdao, que
«[e]stes novos elementos ndo podem completar a fundamentagdo da Decisio [de 28 novembro de
2013] e ndo influenciam a apreciacido da validade desta».

No entanto, refira-se, por um lado, que o Tribunal Geral considerou igualmente, sempre no n.° 44 do
acérddo de anulagdo, que, no que diz respeito ao argumento relativo a diferenca de comprimento das
listas que resulta da sua diferente inclinagao, essa diferenca insignificante entre as marcas em conflito
nao é percetivel para o consumidor médio, na medida em que este demonstra um grau de atencdo
médio, e que ndo influencia a impressdo de conjunto produzida pelas marcas em conflito resultante
da presenca de listas obliquas largas sobre a parte lateral do sapato. Assim, verifica-se que,
contrariamente ao que sustenta a recorrente, o Tribunal Geral tomou efetivamente em consideragdo o
facto de que as listas constitutivas das marcas em conflito podiam apresentar uma diferenca de
comprimento.

Por outro lado, embora seja verdade que o Tribunal Geral ndo tomou expressamente em consideracao
a cor das listas, precise-se, em primeiro lugar, que incumbia a recorrente, se para tal considerasse ter
razdo, contestar, no recurso que interpos contra o acérddo de anulagdo, essa falta de tomada em
consideracdo. Seguidamente, o Tribunal de Justica declarou, no n.° 59 do despacho proferido no
recurso, que, tendo em conta, designadamente, o facto de que ai se tinha pronunciado sobre o
argumento relativo a diferenca de comprimento entre as listas, o Tribunal Geral tinha efetivamente
feito, no acérdao de anulagdo, uma apreciacdo global das semelhancas e das diferencas entre as
marcas em conflito. Por dltimo, ndo resulta dos autos que a recorrente e a interveniente tenham
solicitado o registo, respetivamente, da marca pedida e da marca anterior com uma indicacdo de cor,
em conformidade com a regra 3, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissao, de 13
dezembro de 1995, relativo a execugdo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, sobre a marca
comunitdria (JO 1995, L 303, p. 1) [atual artigo 3.°, n.° 3, alineas b) e f), do Regulamento de Execucio
(UE) 2017/1431 da Comissdo, de 18 de maio de 2017, que estabelece as normas de execucdo de certas
disposi¢oes do Regulamento (CE) n. ° 207/2009 (JO 2017, L 205, p. 39)]. Quanto ao restante, embora as
listas da marca pedida sejam de cor cinzenta ao passo que as da marca anterior sdo de cor preta, as
marcas em conflito comportam, ambas, listas de cor escura, pelo que a pequena diferenca de cor
entre estas marcas ndo se afigura suscetivel de invalidar a apreciacdo feita pelo Tribunal Geral e
depois pela Camara de Recurso quanto a existéncia de um certo grau de semelhanca entre as marcas
em conflito.

Em segundo lugar, a circunstincia de a Divisdo de Oposicdo ter, por sua vez, procedido a uma
comparacgdo aprofundada das marcas em conflito é, em si, irrelevante para o mérito da apreciaciao
feita pelo Tribunal Geral e depois pela Camara de Recurso a propdsito da semelhanca das marcas.
Importa, além disso, salientar que a Divisdo de Oposi¢ao ndo sé considerou, na pagina 5 da sua
Decisao de 22 de maio de 2012, que as diferengas visuais entre as marcas em conflito
contrabalancavam as semelhangas entre estas, mas indicou igualmente, nas péaginas 2, 5, 7 e 8 desta
decisdo, que as marcas em conflito apresentavam semelhancas e eram, por conseguinte, até certo grau,
semelhantes.

Por outro lado, quanto ao argumento relativo ao facto de que a marca pedida é uma «marca de
posicdo», ao passo que a marca anterior é uma marca figurativa, importa salientar que, como alegou o
EUIPO na audiéncia, a marca anterior, reproduzida no n.° 7, supra, poderia igualmente ser qualificada
de «marca de posicdo». Com efeito, a exemplo da marca pedida, a marca anterior compde-se
unicamente por trés listas paralelas aplicadas num sapato, cujo contorno é representado por uma linha
tracejada, o que constitui um indicio de que ndo faz parte da marca.

De qualquer modo, a recorrente ndo esclarece, e o Tribunal Geral ndo vé, como é que a diferenga
alegada entre as marcas em conflito é suscetivel de reduzir o grau de semelhanca dessas marcas.
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A este proposito, refira-se que, contrariamente ao Regulamento 2017/1431, o Regulamento
n.° 207/2009 e o Regulamento n.° 2868/95 nao mencionam as «marcas de posicdo» enquanto
categoria especial de marcas. Além disso, as «marcas de posicdo» estdo proximas das categorias de
marcas figurativas e tridimensionais, dado que visam a aplicagio de elementos figurativos ou
tridimensionais a superficie de um produto [Acérdao de 15 junho de 2010, X Technology Swiss/IHMI
(Petiga com a extremidade cor de laranja), T-547/08, EU:T:2010:235, n.° 20; v., igualmente neste
sentido, Acérdao de 26 fevereiro de 2014, Sartorius Lab Instruments/THMI (Arco de circulo amarelo
na parte inferior de um ecra), T-331/12, EU:T:2014:87, n.° 14].

Além disso, a propria recorrente indica, baseando-se nas diretrizes do EUIPO, que a diferenca entre
estes dois tipos de marcas estd ligada ao facto de que uma marca figurativa confere protecao global a
marca, no seu todo, ao passo que uma marca de posi¢do apenas confere protecio ao modo como a
marca é apresentada.

Assim, supondo que estd demonstrada, a diferenca alegada entre as marcas em conflito, que consistem,
ambas, em listas paralelas aplicadas num sapato, apenas pode afetar, no caso vertente, o alcance dos
elementos protegidos por estas marcas e, consequentemente, ndo se afigura suscetivel de ter
incidéncia no grau de semelhanca entre as referidas marcas, nem tdo pouco na percecio que o
publico pertinente pode ter das referidas marcas.

De resto, assinale-se que ndo resulta da decisdo da Divisdo de Oposicdo que esta tltima tenha retirado
consequéncia alguma da diferenca de qualificacdo entre as marcas em conflito quando da sua
apreciacao do grau de semelhanca das referidas marcas.

Nestas condigdes, a recorrente ndo pode utilmente acusar a Camara de Recurso de nao ter tido em
conta esta diferenca entre as marcas em conflito.

Por conseguinte, a segunda acusacido da segunda parte do fundamento deve ser afastada por ser
inadmissivel e, de qualquer modo, por ser infundada.

Quanto a terceira acusagdo, relativa a falta de tomada em conta do diminuto cardter distintivo
intrinseco da marca anterior

A recorrente sustenta que a Camara de Recurso cometeu um erro de apreciagdo ao ndo se pronunciar,
na decisdo impugnada, sobre o grau de carater distintivo da marca anterior e, em especial, ao nao
tomar em consideracdo o facto de que esta marca apresentava um carater distintivo intrinseco
diminuto. Com efeito, o grau de carater distintivo, designadamente intrinseco, da marca anterior
constitui um critério especialmente importante para efeito de apreciar, por um lado, o risco de que o
publico pertinente confunda, associe ou aproxime as marcas em conflito e, por outro, a probabilidade
de que se verifique uma das violagdes visadas pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009.
Além do mais, mesmo perante uma marca de renome, o grau de carater distintivo de uma marca
depende do cardter distintivo intrinseco desta marca. Por outro lado, o facto de a marca pedida ser,
como a marca anterior e em conformidade com uma pratica frequente, aplicada em artigos de
sapataria e de, portanto, as marcas em conflito serem utilizadas em produtos idénticos torna a marca
anterior ainda menos tnica do que se as marcas em conflito tivessem sido utilizadas para produtos
diferentes.

Resulta desta argumentacdo que a recorrente, por um lado, acusa a Camara de Recurso de nao ter
examinado e definido o grau de carater distintivo, designadamente intrinseco, da marca anterior e, por
outro, alega que o grau de cardter distintivo desta marca é pouco elevado em razdo, designadamente,
do diminuto carater distintivo intrinseco da referida marca.
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Importa, em primeiro lugar, salientar que é exato que a Camara de Recurso ndo tomou expressamente
posicdo, na decisao impugnada, quanto ao grau de carater distintivo, intrinseco ou adquirido pelo uso,
da marca anterior.

No entanto, a Camara de Recurso tinha precisado, nos n.” 65, 67 e 83 da sua precedente Decisdo de 28
novembro de 2013, que, se as marcas anteriores da interveniente, designadamente a marca anterior e a
marca alemd n.° 39950559, apresentavam um diminuto cardter distintivo intrinseco, esse carater
diminuto era compensado por um uso constante ao longo do tempo e a grande escala dessas marcas,
pelo que estas tinham adquirido, no minimo, um carater distintivo normal. Esta apreciacdo do grau de
cardter distintivo das referidas marcas anteriores ndo foi posta em causa pelo Tribunal Geral no
acérdao de anulagdo. Além disso, o n.° 10 da decisdao impugnada, que resume o raciocinio seguido
pela Camara de Recurso na Decisdo de 28 de novembro de 2013, faz alusdo a referida apreciagéo.
Nestas condigoes, deve considerar-se que a Camara de Recurso manteve, na decisdo impugnada, a sua
precedente apreciacdo do grau de carater distintivo da marca anterior.

Por conseguinte, a recorrente ndo tem razdo em sustentar que a Camara de Recurso omitiu totalmente,
na decisdo impugnada, tomar em consideragdo o grau de carater distintivo da marca anterior.

Em segundo lugar, recorde-se que resulta do exame da primeira parte do fundamento (v. n.” 65 a 90,
supra) que a marca anterior goza de renome na Unido. Além do mais, no n.” 162, infra, sera referido
que esse renome pode ser qualificado de elevado.

Ora, sempre que o renome de uma marca estiver demonstrado, deixa de ter pertinéncia comprovar o
carater distintivo intrinseco dessa marca para que se considere que esta possui carater distintivo
(despacho proferido no recurso, n.* 75 e 76). Com efeito, uma marca anterior pode possuir um
carater distintivo particular ndo sé6 intrinseco, mas igualmente gracas a notoriedade que goza junto do
publico (v., por analogia, Acérddo de 11 novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.° 24),
pelo que, quando uma marca adquiriu um carater distintivo particular gracas a sua notoriedade, um
argumento baseado no facto de que essa marca possui um cardter distintivo intrinseco apenas
diminuto é inoperante no quadro da apreciacdo da existéncia de uma ligacdo entre as marcas em
conflito e, por conseguinte, de uma violacdo na ace¢io do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.’ 207/2009 (v., por analogia, Acérdio de 17 julho de 2008, L & D/IHMI, C-488/06 P,
EU:C:2008:420, n.” 67 e 68).

Nestas condigdes, a apreciacdo da Camara de Recurso segundo a qual a marca anterior possui, em
razdo do seu uso extensivo, um carater distintivo normal pode apenas ser confirmada.

Por conseguinte, a recorrente ndo pode sustentar, em primeiro lugar, que a Camara de Recurso deveria
ter tido em conta, na decisdo impugnada, o grau de cardter distintivo intrinseco da marca anterior e,
em segundo lugar, que, devido ao diminuto cardter distintivo intrinseco, o grau de caréter distintivo
da marca anterior deveria ter sido reduzido.

A terceira acusagdo da segunda parte do fundamento deve, em consequéncia, ser afastada.

Quanto a quarta acusacdo, baseada na falta de apreciacdo auténoma e, de qualquer modo, na
apreciacdo errada do risco de violacdo do cardter distintivo ou do renome da marca anterior

A recorrente sustenta, em substincia, que o uso da marca pedida ndo retira proveito indevido do
carater distintivo ou do renome da marca anterior e também ndo causa prejuizo.

Mais precisamente, a recorrente formula duas subacusagdes contra a decisao impugnada. Por um lado,

a Camara de Recurso ndo apreciou «de forma auténoma» se o uso da marca pedida retira
indevidamente proveito do carater distintivo ou do renome da marca anterior ou se lhes causa
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prejuizo. Por outro lado, a Camara de Recurso ndo teve em conta o facto de que a interveniente nio
demonstrou, ao longo dos processos de oposicdo e depois de recurso, a existéncia de um proveito
indevido ou de um prejuizo, apesar de as marcas em conflito terem coexistido pacificamente no
mercado durante um numero grande de anos e que, nestas condi¢des, a violagdo alegada deveria ter
aparecido claramente no mercado.

Importa, consequentemente, examinar se estas duas subacusacdoes sdo procedentes, atentos os
fundamentos da decisdao recorrida, bem como todos os elementos pertinentes que figuram nos autos.

Quanto a primeira subacusacdo, baseada na falta de exame autonomo da existéncia de uma
violagcdo ao renome ou ao cardter distintivo da marca anterior

Importa, previamente, apresentar brevemente o raciocinio seguido pela Camara de Recurso na decisao
impugnada.

No caso vertente, a Camara de Recurso, em primeiro lugar, reconheceu, em substancia, no n.” 61 da
decisdao impugnada, que, se a marca pedida estava registada, o grau de associagdo entre, por um lado,
a marca anterior, a qual evoca um «goodwill», uma imagem de prestigio e uma boa reputacio, e, por
outro, a interveniente ficaria debilitada, pelo que a exclusividade da marca anterior ver-se-ia «diluida».
A este proposito, a decisdo recorrida faz referéncia a um «goodwill» substancial, resultante de varias
décadas de promocgdo desta marca, de publicidade intensiva e de manutencdo de uma grande presencga
no mercado.

A Camara de Recurso referiu seguidamente, nos n.” 60, 62 e 63 da decisdo impugnada, que a marca
anterior gozava de um renome significativo e mundial, que as marcas em conflito eram semelhantes,
que os produtos em causa eram idénticos e que, por conseguinte, os publicos pertinentes eram
igualmente idénticos. No n.” 63 da decisdo impugnada, acrescentou que, nestas condicdes, era
inevitavel que os clientes da recorrente conhecessem a marca anterior e estabelecessem um «ligacdo de
associacdo» com a marca pedida.

Por ultimo, tendo em conta estes elementos, a Camara de Recurso considerou, no n.° 65 da decisao
impugnada, que, no caso vertente, era muito provdvel que o uso da marca pedida retirava,
intencionalmente ou ndo, indevidamente proveito do renome consagrado da marca anterior e do
investimento consideravel feito pela interveniente para alcangar este renome.

Resulta dos termos assim consagrados na decisdo recorrida que, contrariamente ao que afirma a
recorrente, a Camara de Recurso apreciou efetivamente, ela propria, se, no caso vertente, o uso da
marca pedida poderia retirar indevidamente proveito do renome da marca anterior. Neste quadro, a
Camara de Recurso teve em conta, no n.° 61 da decisio recorrida e de modo incidental, em
conformidade com a jurisprudéncia mencionada no n.° 50, supra, a possibilidade de que esse uso
tenha violado o cardter distintivo da marca anterior, em razdo da «diluicdo» da exclusividade da marca
anterior.

Em contrapartida, a Camara de Recurso, por um lado, ndo se pronunciou de forma indireta sobre a
existéncia de um prejuizo causado ao renome da marca anterior e, por outro, apenas se pronunciou
de forma indireta sobre a existéncia de um prejuizo causado ao cardter distintivo da marca anterior.
Com efeito, para declarar a oposi¢do procedente com fundamento no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 207/2009, a Camara de Recurso baseou-se, antes de mais, no fundamento segundo o qual o uso da
marca pedida retira indevidamente proveito do renome da marca anterior, fundamento ele préprio
assente apenas parcialmente e indiretamente no risco de enfraquecimento ou de «dilui¢do» do carater
distintivo desta marca.
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No entanto, tendo em conta o cardter alternativo, recordado no n.° 37, supra, dos trés tipos de
violagbes previstos no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009, o argumento de que o uso da
marca pedida retira indevidamente proveito do renome da marca anterior, se tivesse efetivamente
fundamento, bastava para justificar uma recusa de registo, na condicdo que ndo tenha existido um
justo motivo para o uso da marca pedida. Daqui resulta que a recorrente ndo pode utilmente acusar a
Camara de Recurso de ndo se ter pronunciado sobre a existéncia ou ndo de um outro tipo de violacdo,
diferente do que foi declarado. Consequentemente, os argumentos da recorrente relativos a falta de
exame pela Camara de Recurso da existéncia de um prejuizo causado ao renome ou ao carater
distintivo da marca anterior sdo inoperantes.

Por conseguinte, a primeira subacusacdo da quarta acusacdo da segunda parte do fundamento deve ser
afastada.

Quanto a segunda subacusacdo, baseada na falta de demonstracdo da existéncia de uma violagdo
ao renome ou ao cardter distintivo da marca anterior

Como salientado no n.° 140, supra, a recorrente sustenta, em substancia, que a interveniente ndo
demonstrou que o uso da marca pedida poderia, no futuro, violar o renome ou o carater distintivo da
marca anterior. Com efeito, a semelhanca entre as marcas em conflito ndo é suficiente para que o
publico pertinente estabeleca uma ligacdo entre as marcas em conflito. Além disso, no passado, a
marca pedida foi utilizada durante muitos anos juntamente com a marca anterior sem que, apesar
disso, e até ao momento, tenha sido posto em evidéncia no mercado qualquer proveito indevidamente
retirado do renome ou do carater distintivo da marca anterior, nem se tenha causado qualquer prejuizo

a essa marca.

A titulo preliminar, recorde-se que, conforme salientado nos n.” 147 e 148, supra, por um lado, a
decisdo recorrida assenta, antes de mais, no fundamento segundo o qual o uso da marca pedida
poderia retirar indevidamente proveito do renome da marca anterior e, por outro, o risco de que se
verifique essa violagdo é, sé por si, suficiente para basear uma recusa de registo, desde que nédo exista
um justo motivo para o uso da marca pedida. Consequentemente, a acusagdo relativa a falta de
demonstracdo pela interveniente da existéncia de uma violagdo visada pelo artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.” 207/2009 s6 é operante na medida em que se destina a contestar a existéncia de um
risco de proveito indevidamente retirado do renome da marca anterior. Daqui resulta que nao sera
necessario examinar se o uso da marca pedida é suscetivel de causar prejuizo ao renome ou ao carater
distintivo da marca anterior.

Como foi indicado nos n.” 30 e 46, supra, a existéncia ou ndo, por um lado, de uma ligacdo entre as
marcas em conflito e, por outro, de um risco de proveito indevidamente retirado do renome da marca
anterior deve ser apreciada de forma global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso
concreto.

Alguns desses fatores, designadamente os mencionados nos n.” 30, 31 e 47, supra, implicam uma
andlise prévia da parte dos 6rgaos competentes do EUIPO, a saber, a Divisao de Oposicao e, se for caso
disso, a Camara de Recurso. Trata-se, designadamente, do grau de atencdo do publico pertinente, do
grau de proximidade dos produtos em causa, do grau de semelhanca entre as marcas em conflito, da
intensidade do renome da marca anterior e do grau de carater distintivo desta ultima marca.

Além disso, o titular da marca anterior pode apresentar, e os 6rgdos competentes do EUIPO ter em

conta, outros elementos pertinentes a fim de demonstrar, mais especificamente, a existéncia ou nao de
um risco de proveito indevidamente retirado do renome da marca anterior.
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Nestas condi¢des, importa comegar, num primeiro momento, por recordar e, se for caso disso,
fiscalizar as apreciagoes feitas pela Camara de Recurso acerca dos fatores pertinentes mencionados no
n.° 153, supra. Depois, num segundo e num terceiro momentos, havera que fiscalizar tendo em conta
os referidos fatores, os restantes elementos apresentados pela interveniente na Camara de Recurso ou
que esta teve em conta na decisdo recorrida e a eventual relevancia da coexisténcia das marcas em
conflito invocada pela recorrente, e se a Camara de Recurso cometeu ou ndo um erro de apreciacdo ao
concluir, no caso vertente, pela existéncia de uma ligacdo entre as marcas em conflito e de um risque
de proveito indevidamente retirado do renome da marca anterior.

Apreciagoes prévias sobre os fatores pertinentes

Quanto ao grau de atengdo do publico pertinente

Resulta do exame da primeira acusa¢do da segunda parte do fundamento (v. n.* 93 a 108, supra) que
foi acertadamente que a Camara de Recurso considerou, na decisdo impugnada, que o publico
pertinente, ou seja, o consumidor médio dos produtos designados pela marca pedida, prestava um
grau de atencdo médio.

Grau de proximidade dos produtos em causa

No n.° 53 da decisao impugnada, a Camara de Recurso constatou que a marca anterior e a marca
pedida designavam, ambas, dois dos «artigos de sapataria», pelo que os produtos em causa eram
idénticos.

A recorrente ndo contesta de modo nenhum a identidade, evidente, dos produtos em causa, reafirmada
nos n.” 60 e 62 a 64 da decisdo impugnada. Pelo que importa confirmar a apreciagdo feita, sobre este
ponto, pela Camara de Recurso.

Grau de semelhanga entre as marcas em conflito

Resulta do exame da segunda acusacdo da segunda parte do fundamento (v. n.”* 109 a 128, supra) que
foi acertadamente que a Camara de Recurso considerou, na decisdo impugnada, que as marcas em
conflito eram, até certo grau, semelhantes.

Intensidade do renome da marca anterior

Importa, previamente, recordar que resulta do exame da primeira parte do fundamento (v. n.” 65 a 90,
supra) que a Camara de Recurso considerou, acertadamente, na decisdo recorrida, que a marca
anterior gozava de renome na Unido.

Quanto a intensidade desse renome, resulta dos n.” 33 e 36 a 38 da decisdo recorrida que a Camara de
Recurso considerou que a marca anterior gozava de renome elevado. Precisou igualmente, nos n.” 41
e 62 da decisdo impugnada, que esse renome era antigo, persistente, significativo e mundial. Em
contrapartida, ndo fez sua a argumentacdo da interveniente que sustentava, na pagina 11 da sua
oposicdo, que a sua marca beneficiava de um renome excecional.

A recorrente, que contesta a prépria existéncia do renome da marca anterior, ndo formula nenhuma
critica especifica contra a apreciacdo feita pela Camara de Recurso a propoésito da intensidade desse
renome. Ora, os elementos de prova examinados no &mbito da primeira parte do fundamento
afiguram-se suficientes para demonstrar, para além da prépria existéncia de renome, o nivel elevado
desta. Além do mais, no n.” 47 do acérddo de anulagdo, o Tribunal Geral fez referéncia, sem a por em
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causa, a conclusio retirada pela Camara de Recurso no n.” 66 da Decisdo de 28 de novembro de 2013,
segundo a qual a marca anterior gozava de um renome elevado («importante» segundo o Tribunal
Geral).

Nestas condigdes, importa confirmar a apreciacdo feita pela Camara de Recurso quanto a intensidade
do renome da marca anterior.

Quanto a alegada alteracdo do cardter distintivo da marca anterior

Resulta do exame da terceira acusacdo da segunda parte do fundamento (v. n.”* 129 a 138, supra) que a
Camara de Recurso considerou, acertadamente, na decisao recorrida que a marca anterior possuia, em
razdo do seu uso extensivo, um cardter distintivo normal.

Apreciagdo global sobre a existéncia de uma liga¢do entre as marcas em conflito

Como foi referido no n.° 144, supra, a Camara de Recurso, baseando-se designadamente na
semelhanca, ainda que «menor», das marcas em conflito, na identidade dos produtos em causa e na
intensidade do renome da marca anterior, concluiu, no n.° 63 da decisdao impugnada, pela existéncia,
no espirito do publico pertinente, de uma ligacdo entre as marcas em conflito.

A recorrente contesta esta conclusdo alegando que a Camara de Recurso apreciou mal o grau de
atencdo do publico pertinente, o grau de semelhanga das marcas em conflito, bem como a
importancia do renome, e, por conseguinte, do carater distintivo da marca anterior.

Importa, todavia, salientar, por um lado, que a argumentacdo da recorrente relativa a pretensos erros
da Camara de Recurso na apreciacdo desses fatores ja foi afastada no dmbito da primeira parte do
fundamento e das trés primeiras acusagdes da segunda parte do referido fundamento.

Por outro lado, os fatores tidos em conta pela Camara de Recurso estio entre os que sdo julgados
pertinentes a fim de demonstrar a existéncia dessa ligacdo (v. jurisprudéncia mencionada nos n.” 30
e 31, supra). Em especial, foi acertadamente que a Camara de Recurso salientou, no n.” 63 da decisdo
impugnada, que, no ambito do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n.” 207/2009, um grau de semelhanca
«menor» entre as marcas em conflito podia ser suficiente para que o publico pertinente estabeleca uma
ligacdo entre estas (v. jurisprudéncia mencionada no n.° 29, supra).

A recorrente ndo apresenta outra argumentacdo especificamente dirigida contra a conclusio da
Camara de Recurso segundo a qual o publico pertinente poderia estabelecer uma ligacdo entre as
marcas em conflito.

No entanto, para contestar a existéncia de um risco de proveito indevidamente retirado do renome da
marca anterior, a recorrente faz referéncia a coexisténcia pacifica das marcas em conflito no mercado
durante um grande numero de anos e da inexisténcia de confusdo, no espirito do publico, quanto a
origem dos seus produtos. Além do mais, para sustentar que tinha um justo motivo para utilizar a
marca pedida, a recorrente precisa que existe uma possibilidade de que essa coexisténcia reduza o
risco de que uma ligacdo seja estabelecida no espirito dos consumidores entre as duas marcas.

Ora, segundo a jurisprudéncia recordada nos n.” 32 a 34, supra, a coexisténcia passada das marcas em
conflito no mercado pode contribuir para reduzir o risco de aproximacdo, no futuro, entre estas
marcas e, por conseguinte, a probabilidade de que seja estabelecida, no espirito do publico pertinente,
uma ligacdo entre estas, na condicdo, todavia, de que, designadamente, essa coexisténcia tenha
apresentado um carater pacifico e, por conseguinte, tenha, ela prépria, repousado na auséncia de risco
de aproximacio.
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Nestas condi¢des, importa apreciar se esta condi¢do esta preenchida.

No caso vertente, para justificar a coexisténcia das marcas em conflito, a recorrente faz referéncia ao
uso da marca pedida e de vdrias outras marcas ou sinais semelhantes que consistem em duas listas
paralelas aplicadas num sapato.

Nao ¢é necessario, nesta fase, examinar o conjunto dos argumentos apresentados pelas partes,
essencialmente no ambito da terceira parte do fundamento, relativamente a essa coexisténcia. Em
especial, ndo é util, para efeitos do que a seguir serd exposto, apreciar se, e em que medida, a
recorrente apresenta prova da realidade e do alcance do uso da marca pedida, o que a interveniente
contesta igualmente.

Com efeito, é pacifico, em primeiro lugar, que a interveniente contestou num tribunal alemao, o
Landgericht Miinchen (Tribunal Regional de Munique, Alemanha), o uso pela sociedade Patrick
International SA, apresentada como o antecessor da recorrente, de uma marca que consiste em duas
listas paralelas aplicadas num sapato e que, por Decisio de 12 novembro de 1990, o referido tribunal
proibiu a essa sociedade a comercializacdo dos produtos que contenham essa marca com fundamento
no facto de que existia um risco de confusdo com certas marcas nacionais da interveniente. A marca
entdo impugnada apresentava-se do seguinte modo:

E verdade que a marca utilizada pela sociedade Patrick International nio era idéntica a marca pedida e,
no litigio que teve de resolver, o tribunal alemdo acima mencionado considerou que a marca em
questdo dava a impressio de uma marca com trés listas. No entanto, independentemente da
apreciacdo feita por esse tribunal, a marca em questdo é suficientemente préxima da marca pedida
para que a contestacdo, pela interveniente, do seu uso possa ser tomada em consideracido a fim de
apreciar o cardter pacifico ou conflituoso da coexisténcia alegada entre, por um lado, as marcas com
duas listas da recorrente e, por outro, as marcas com trés listas da interveniente quando essas
diferentes marcas sao aplicadas em calcado.

Em segundo lugar, refira-se que o presente litigio ndo é o primeiro que opde a recorrente a
interveniente a propédsito do registo, pela recorrente, de uma marca da Unido Europeia que consiste
em duas listas paralelas aplicadas num sapato.

Com efeito, quando a recorrente solicitou, em 1 de julho de 2009, o registo da marca pedida, a
interveniente ja tinha deduzido oposicdo ao registo de uma marca depositada pela recorrente e que
apresentava as mesmas caracteristicas que a marca pedida, visto que se tinha oposto, em 30 de julho de
2004, ao registo de uma marca com duas listas semelhante a marca pedida para produtos abrangidos
pelas classes 18, 25 e 28.

Consequentemente, tendo em conta o litigio desencadeado na Alemanha em 1990 e a oposicio
anterior deduzida em 2004, a alegada coexisténcia no mercado entre, por um lado, a marca pedida ou
outras marcas semelhantes da recorrente e, por outro, a marca anterior ou outras marcas semelhantes
da interveniente ndo pode ser qualificada de pacifica. Consequentemente, esta coexisténcia nédo
assentava, ela prépria, na auséncia de risco de aproximacdo entre as marcas em conflito.
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Nestas condicoes, deve ser confirmada a apreciacdo feita pela Camara de Recurso quanto a existéncia
de uma ligacdo entre as marcas em conflito.

Apreciagdo global sobre o risco de ser indevidamente retirado proveito do renome da marca anterior

Em primeiro lugar, resulta dos n.” 60 a 65 da decisdo recorrida que, para concluir no caso vertente
pela existéncia de um risco de proveito ser indevidamente retirado do renome da marca anterior, a
Camara de Recurso baseou-se mais especificamente, por um lado, no grau elevado do renome da
marca anterior, e, por outro, na identidade dos produtos em causa.

Embora seja verdade, como foi realcado no n.° 161, supra, que a Camara de Recurso ndo qualificou de
excecional o renome da marca anterior, pelo que a existéncia de uma violacio ndo pode, por essa
simples razdo, ser presumida em aplicagdo da jurisprudéncia mencionada no n.° 41, supra. No
entanto, a Camara de Recurso considerou, acertadamente, que a marca anterior gozava de um renome
elevado, antigo e persistente.

Ora, importa recordar que, quanto mais importante for o renome da marca anterior, mais provavel é
que o uso de uma marca semelhante a essa marca retirara proveito do renome da marca anterior (v.
jurisprudéncia referida no n.° 48, supra).

Do mesmo modo, quanto mais importante for a semelhanca entre os produtos ou os servicos
abrangidos pelas marcas em conflito, mais provavel é que esse proveito se verifique (v. n.° 49, supra).
Foi, portanto, acertadamente que a Camara de Recurso salientou, no n.” 64 da decisdo impugnada,
que, na medida em que, no caso vertente, os produtos em causa eram idénticos, era légico que um
proveito indevido tivesse maior probabilidade de se verificar do que nos casos em que os produtos em
causa eram diferentes.

Daqui resulta que a dupla circunstancia, referida pela Camara de Recurso relativa, por um lado, ao
facto de que a marca anterior goza de um renome elevado, antigo e persistente e, por outro, de que
os produtos designados pelas marcas em conflito sao idénticos, é suscetivel de aumentar fortemente a
probabilidade de que um proveito indevido se verifique.

Em segundo lugar, como ja foi salientado no n.’ 143, supra, a Camara de Recurso admitiu, no n.° 61 da
decisdo impugnada, que a marca anterior evocava um «goodwill» substancial, uma imagem de prestigio
e uma boa reputacdo e que esse «goodwill» tinha sido adquirido gracas a décadas de promocao desta
marca, de publicidade intensiva e de manutencdo de uma grande presenca no mercado. Fez igualmente
referéncia, no n.° 65 da decisdo impugnada, ao investimento consideravel efetuado pela interveniente
para alcancar o renome de que gozava a marca anterior.

A este proposito, resulta das paginas 12 a 14 da oposicdo que a interveniente tinha feito referéncia, na
Divisao de Oposicdo, ndo s6 ao renome da sua marca anterior, a semelhanca das marcas em conflito e
a semelhanca dos produtos em causa, mas igualmente ao facto de que a marca anterior beneficiava de
um poder de atragdo, ligado a uma imagem de qualidade e de prestigio e adquirido na sequéncia de
varias décadas de investimento, de inovacdo e de publicidade. Nessa ocasido, a interveniente tinha
explicado que, em caso de uso da marca pedida, as qualidades positivas associadas aos produtos da
marca anterior seriam transferidas para os produtos da recorrente.

E, portanto inexato afirmar, como faz a recorrente, que a interveniente ndo apresentou nenhum

elemento pertinente a fim de demonstrar a existéncia de proveito indevidamente retirado do renome
da marca anterior.
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Além do mais, a recorrente ndo contesta a realidade e a importincia dos efeitos comerciais
desenvolvidos pela interveniente durante vérias décadas para criar e manter a imagem da sua marca,
acumular «goodwill» e aumentar, assim, o valor econdmico intrinseco desta marca.

Ora, a importancia dos esforcos assim desenvolvidos pelo titular da marca anterior de renome torna
ainda mais plausivel o risco de que terceiros sejam tentados, através do uso de uma marca semelhante
a referida marca, de se colocarem no rasto desta tltima para beneficiar do seu poder de atracdo, da sua
reputacdo e do seu prestigio e, deste modo, explorar, sem nenhuma compensacio financeira e sem ter
de fazer esforcos proprios, os esforcos comerciais feitos pelo titular da marca anterior.

Em terceiro lugar, o EUIPO e a interveniente alegam que a recorrente, ou pelo menos o seu alegado
antecessor, fez claramente alusdo a marca anterior, que comporta trés listas, ao utilizar o slogan «two
stripes are enough» (duas listas bastam) numa campanha de publicidade feita em 2007 em Espanha e
em Portugal destinada a promover os seus proprios produtos, vendidos sob uma marca composta por
duas listas.

A recorrente ndo nega que o slogan «two stripes are enough» foi efetivamente utilizado para promover
alguns dos seus produtos. Ora, é manifesto que a utilizacdo desse slogan se destinava a evocar a marca
anterior, conhecida do consumidor em razao do seu renome, e a sugerir que os produtos vendidos pela
recorrente sob uma marca com duas listas apresentavam qualidades equivalentes aos produtos
vendidos pela interveniente sob uma marca com trés listas. Nestas condi¢des, a campanha de
publicidade feita em 2007 em Espanha e em Portugal deve ser analisada como uma tentativa de
exploracdo do renome da marca anterior. Tal comportamento, constatado quando do uso efetivo de
uma marca semelhante a marca pedida, constitui um elemento concreto especialmente pertinente
para demonstrar a existéncia de um risco de proveito indevidamente retirado do renome da marca
anterior (v. jurisprudéncia referida no n.° 39, supra).

Em quarto lugar, para contestar o risco de que o uso da marca pedida retira indevidamente proveito do
renome da marca anterior, a recorrente limita-se a sustentar que esse risco ndo se concretizou no
passado, enquanto as marcas em conflito coexistiam no mercado.

Ora, resulta dos n.”* 174 a 179, supra, que nao se pode considerar que a coexisténcia alegada das
marcas em conflito apresenta um carater pacifico. Além disso, foi salientado no n.° 192, supra, que a
utilizacdo da marca pedida ja deu lugar a, pelo menos, uma tentativa no sentido de retirar
indevidamente proveito do renome da marca anterior.

Daqui resulta que a alegada coexisténcia, no passado, das marcas em conflito no mercado ndo permite
excluir o aparecimento, no futuro, da violacdo ao renome da marca anterior declarada pela Camara de
Recurso.

Nestas condicoes, e tendo em conta o conjunto dos fatores pertinentes, os elementos apresentados pela
interveniente na Camara de Recurso e os considerados por esta bastam para demonstrar a existéncia
de um risco sério de parasitismo. Consequentemente, a Camara de Recurso ndo cometeu nenhum
erro de apreciacdo ao considerar que era provavel que o uso da marca pedida retirou indevidamente
proveito do renome da marca anterior.

Por conseguinte, a segunda subacusacdo da quarta acusacdo da segunda parte do fundamento e,
portanto, esta acusacdo e esta parte na integra devem ser afastadas.
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Quanto a terceira parte, baseada na existéncia de um justo motivo para o uso da marca pedida

No ambito da terceira parte do fundamento, a recorrente sustenta que, contrariamente ao que a
Camara de Recurso considerou, a recorrente demonstrou a existéncia de justo motivo ao apresentar,
ao longo do processo de oposicdo, elementos de prova que demonstram um uso, durante um longo
periodo, da marca pedida.

Esta parte pode ser dividida em duas acusagdes, na medida em que a recorrente parece censurar a
Camara de Recurso, por um lado, o facto de nao ter examinado os seus elementos de prova relativos
ao uso da marca pedida e, por outro, o facto de ndo ter considerado que estes elementos de prova
demonstravam a existéncia de um justo motivo.

Quanto a primeira acusag¢do, baseada na falta de exame dos elementos de prova relativos ao uso
da marca pedida

Recorde-se que, como foi referido no n.° 58, supra, o uso por um terceiro de uma marca pedida similar
a uma marca anterior de renome ¢é suscetivel, sob determinadas condi¢des, de ser qualificada de justo
motivo na acecdo do artigo 8.°, n.” 5, do Regulamento n°® 207/2009.

Assim, a recorrente pode utilmente invocar o uso da marca pedida e a Camara de Recurso tinha o
dever de examinar os elementos de prova apresentados para esse efeito no EUIPO pela recorrente.

A este propdsito, a recorrente parece sustentar, baseando-se no n.” 65 da decisdo impugnada, que a
Camara de Recurso ndo examinou os seus elementos de prova relativos a existéncia de um justo
motivo.

Ora, no caso vertente, a Camara de Recurso ndo sé indicou, no n.° 65 da decisdo impugnada, que a
recorrente ndo tinha fornecido razdes que demonstrassem a existéncia de um justo motivo, mas
precisou igualmente, no n.” 66 dessa mesma decisdo, que a coexisténcia alegada das marcas em
conflito ndo apresentava um cardter pacifico. Com isso, a Camara de Recurso respondeu, como
salienta o EUIPO na sua resposta, ao principal argumento adiantado pela recorrente para demonstrar
a existéncia de um justo motivo. Nestas condicdes, a recorrente ndo pode sustentar que a Camara de
Recurso ndo teve em consideracdo os seus elementos de prova.

Por conseguinte, a primeira acusagdo da terceira parte do fundamento deve ser afastada.

Quanto a segunda acusacdo, relativa ao erro de apreciacdo quanto a existéncia de um justo
motivo

A recorrente insiste no facto de que as marcas em conflito coexistiram durante véarias décadas, com o
consentimento da interveniente. Censura igualmente a Camara de Recurso o facto de esta ndo ter tido
em conta os efeitos de uma eventual proibi¢do de utilizacio da marca pedida.

A este propdsito, importa observar que, para constituir um justo motivo, o uso da marca pedida deve
preencher vérias condi¢oes, recordadas nos n.” 59 a 63, supra.

Em especial, recorde-se, em primeiro lugar, que, quando a marca anterior de renome é uma marca da
Unido Europeia, a marca pedida deve ter sido utilizada em todo o territério da Unido (v. n.° 62, supra,
e jurisprudéncia referida).

Ora, no caso vertente, como salientam o EUIPO e a interveniente, a recorrente nio demonstra, nem

sequer alega, ter utilizado a marca pedida em todo o territério da Unido. Deste modo, nas suas
observacdes apresentadas em 14 junho de 2011 na Divisdo de Oposicao, fazia referéncia a uma
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coexisténcia das marcas em conflito unicamente no mercado aleméo e nao indicava ter efetivamente
utilizado as suas marcas que consistem em duas listas paralelas aplicadas num sapato registadas nos
restantes Estados-Membros. Além do mais, os elementos de prova apresentados no EUIPO pela
recorrente diziam respeito, no essencial, a um uso da marca pedida ou de outras marcas semelhantes
na Alemanha ou em Franga.

Em segundo lugar, recorde-se que, para constituir um justo motivo, o uso da marca pedida nao deve,
em principio, ter sido objeto de contestacdo da parte do titular da marca anterior de renome. Deste
modo, a coexisténcia alegada entre as marcas em conflito deve apresentar um carater pacifico (v.
jurisprudéncia mencionada no n.° 63, supra).

Ora, ja foi referido nos n.* 179 e 194, supra, que, como alegam o EUIPO e a interveniente, a
coexisténcia alegada das marcas em conflito ndo apresentava um cardater pacifico. Por conseguinte, a
recorrente ndo tem razdo em sustentar que a interveniente tolerou ou consentiu no uso da marca
pedida.

Em terceiro lugar, de um modo mais geral, e como foi referido nos n.” 56 e 59, supra, o titular da
marca pedida, ou o seu predecessor, devia estar de boa-fé quando do uso da marca pedida.

Ora, no caso vertente, a concecdo e a utilizacdo do slogan «two stripes are enough» revela, como ja foi
salientado nos n.” 192 e 194, supra, que a utilizagdo da marca pedida deu lugar a, pelo menos, uma
tentativa destinada a retirar proveito do renome da marca anterior. Consequentemente, como alega a
interveniente, ndo se pode considerar que o uso da marca pedida foi, no caso vertente, feito sempre de
boa-fé.

Nestas condicoes, o uso da marca pedida invocado pela recorrente nio pode ser considerado um
motivo suscetivel de justificar que esta ultima possa registar esta marca como marca da Unido
Europeia, visto o risco de retirar proveito do renome da marca anterior.

Esta conclusdo ndo pode ser invalidada pelo argumento da recorrente baseado nos efeitos que para ela
teria uma eventual proibicdo de utilizagdo da marca pedida. Com efeito, por um lado, a recorrente ndo
fornece precisdo alguma quanto a natureza e a importancia desses efeitos. Por outro lado, a decisao
impugnada tem, de qualquer modo, por Unico objeto recusar o registo da marca pedida enquanto
marca da Unido Europeia e ndo proibir a recorrente de utilizar esta marca no territério de um ou de
varios Estados-Membros nos quais esta marca estd registada ou mesmo simplesmente utilizada sob
pretexto de um justo motivo na acecdo do artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

Daqui resulta que a Camara de Recurso nao cometeu nenhum erro de apreciagdo ao considerar que a
recorrente ndo tinha demonstrado a existéncia de um justo motivo para o uso da marca pedida.

Por conseguinte, a segunda acusacdo da terceira parte do fundamento tnico deve ser afastada, bem
como, em consequéncia, esta terceira parte e o fundamento na integra.

Atento o que precede, deve ser negado provimento ao recurso.

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.
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219 Tendo a recorrente sido vencida, ha que condend-la nas despesas, nos termos dos pedidos do EUIPO e
da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Seccio)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A Shoe Branding Europe BVBA é condenada nas despesas.
Gervasoni Madise Kowalik-Banczyk
Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 1 de marco de 2018.

Assinaturas

30 ECLL:EU:T:2018:108



Acorpio pE 1. 3. 2018 — Processo T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE / EUIPO — ADIDAS (POSICAO DE DUAS LISTAS PARALELAS NUM SAPATO)

Indice
Antecedentes do LItIIO . . . ..o oottt
Pedidos das Partes .. ... ..c.o.uuonn ottt e
QUESEAO de AIFCILO . .\ttt t ettt ettt ettt e e et e e e e e e
Consideragdes gerais relativas ao artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 207/2009 .......................
Conceito de renome da marca anterior ...............ouuiuuiutint ittt
Necessidade de uma ligagdo entre as marcas em conflito ...............oo i
Tipos de violagdes do renome ou do carater distintivo da marca anterior ..................... .. ...

Regras de prova e articulacdo entre a existéncia de uma violagdo e a existéncia de um justo motivo ..

Conceito de proveito indevidamente retirado do caréter distintivo ou do renome da marca anterior ..

Conceito de JuSto MOIVO .. ...t
Quanto a primeira parte, relativa a inexisténcia de renome da marca anterior .........................

Quanto a segunda parte, relativa a inexisténcia de violagdo do renome ou do cardter distintivo da marca
ANEETIOT . L o oo

Quanto a primeira acusacéo, relativa 8 m4 aplicacdo do «critério do consumidor médio» ............

Iy

Quanto a segunda acusacdo, baseada na falta de apreciacdo global do grau de semelhanca entre as
marcas em CONFlItO ... ... e

Quanto a terceira acusacdo, relativa a falta de tomada em conta do diminuto cardter distintivo
Intrinseco da Marca anteriOr . ... ... ...ttt ettt e et et ettt

Quanto a quarta acusacdo, baseada na falta de apreciacio auténoma e, de qualquer modo, na
apreciacdo errada do risco de violacdo do cardter distintivo ou do renome da marca anterior. ........

Quanto a primeira subacusacido, baseada na falta de exame auténomo da existéncia de uma violagdo
ao renome ou ao carater distintivo da marca anterior ................o it

Quanto a segunda subacusacdo, baseada na falta de demonstracéo da existéncia de uma violagdo ao

renome ou ao cardter distintivo da marca anterior ................oouteinteeniteiiiei e,
Apreciacoes prévias sobre 0s fatores pertinentes. ... .........eouueenutennteenieenneennennieanns
Quanto ao grau de atencdo do publico pertinente ......... ... il
Grau de proximidade dos produtos €M CAUSA . ... ....uvuttenttentte ettt eneeneenneenns
Grau de semelhanca entre as marcas em conflito . ...........c.oiiiiiiieniieeniieennna,

Intensidade do renome da marca anterior. ...........uuuuuieii it

ECLIL:EU:T:2018:108

22

23

23

23

23

23

31



Acorpio pE 1. 3. 2018 — Processo T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE / EUIPO — ADIDAS (POSICAO DE DUAS LISTAS PARALELAS NUM SAPATO)

Quanto a alegada alteragdo do carater distintivo da marca anterior ............................
Apreciagdo global sobre a existéncia de uma liga¢do entre as marcas em conflito ................

Apreciagdo global sobre o risco de ser indevidamente retirado proveito do renome da marca
ANEETIOL « .\ttt ettt

Quanto a terceira parte, baseada na existéncia de um justo motivo para o uso da marca pedida ........

Quanto a primeira acusacdo, baseada na falta de exame dos elementos de prova relativos ao uso da
MArca PEAida. . ..ottt e

Quanto a segunda acusagdo, relativa ao erro de apreciagido quanto a existéncia de um justo motivo ..

QUANLO AS AESPESAS . . . v et ettt ettt e e e e e e e e e

32

24

24

26

28

28

28

29

ECLL:EU:T:2018:108



	Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção)
	Acórdão
	Antecedentes do litígio
	Pedidos das partes
	Questão de direito
	Considerações gerais relativas ao artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009
	Conceito de renome da marca anterior
	Necessidade de uma ligação entre as marcas em conflito
	Tipos de violações do renome ou do caráter distintivo da marca anterior
	Regras de prova e articulação entre a existência de uma violação e a existência de um justo motivo
	Conceito de proveito indevidamente retirado do caráter distintivo ou do renome da marca anterior
	Conceito de justo motivo

	Quanto à primeira parte, relativa à inexistência de renome da marca anterior
	Quanto à segunda parte, relativa à inexistência de violação do renome ou do caráter distintivo da marca anterior
	Quanto à primeira acusação, relativa à má aplicação do «critério do consumidor médio»
	Quanto à segunda acusação, baseada na falta de apreciação global do grau de semelhança entre as marcas em conflito
	Quanto à terceira acusação, relativa à falta de tomada em conta do diminuto caráter distintivo intrínseco da marca anterior
	Quanto à quarta acusação, baseada na falta de apreciação autónoma e, de qualquer modo, na apreciação errada do risco de violação do caráter distintivo ou do renome da marca anterior
	Quanto à primeira subacusação, baseada na falta de exame autónomo da existência de uma violação ao renome ou ao caráter distintivo da marca anterior
	Quanto à segunda subacusação, baseada na falta de demonstração da existência de uma violação ao renome ou ao caráter distintivo da marca anterior
	Apreciações prévias sobre os fatores pertinentes
	Quanto ao grau de atenção do público pertinente
	Grau de proximidade dos produtos em causa
	Grau de semelhança entre as marcas em conflito
	Intensidade do renome da marca anterior
	Quanto à alegada alteração do caráter distintivo da marca anterior

	Apreciação global sobre a existência de uma ligação entre as marcas em conflito
	Apreciação global sobre o risco de ser indevidamente retirado proveito do renome da marca anterior



	Quanto à terceira parte, baseada na existência de um justo motivo para o uso da marca pedida
	Quanto à primeira acusação, baseada na falta de exame dos elementos de prova relativos ao uso da marca pedida
	Quanto à segunda acusação, relativa ao erro de apreciação quanto à existência de um justo motivo


	Quanto às despesas


