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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccio)

4 de marco de 2020*

«Recurso de decisdao do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Regulamento (CE)
n.° 207/2009 — Artigo 8.°, n.’ 1, alinea b) — Risco de confusdo — Apreciacdo da semelhanca dos sinais
em conflito — Apreciacdo global do risco de confusio — Tomada em consideracdo das condigdes de
comercializagdo — Semelhanca fonética neutralizada por diferencas visual e conceptual —
Requisitos para a neutralizacdo»
No processo C-328/18 P,

que tem por objeto um recurso de um acérddo do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.° do
Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, interposto em 17 de maio de 2018,

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

recorrente,
sendo a outra parte no processo:

Equivalenza Manufactory SL, com sede em Barcelona (Espanha), representada por G. Macias Bonilla,
G. Marin Raigal e E. Armero Lavie, abogados,

recorrente em primeira instincia,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Secc¢éo),

composto por: M. Vilaras, presidente de seccio, S. Rodin, D. Svaby, K. Jiirimée (relatora) e N. Picarra,
juizes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Qe,

secretdrio: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

ouvidas as conclusoes do advogado-geral na audiéncia de 14 de novembro de 2019,

profere o presente

* Lingua do processo: espanhol.

PT
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Acérdao

Com o seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) pede a anulacdo
do Acérdio do Tribunal Geral da Unido Europeia de 7 de marco de 2018, Equivalenza
Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, néao
publicado, a seguir «acérddo recorrido», EU:T:2018:119), que anulou a Decisdo da Segunda Camara
de Recurso do EUIPO de 11 de outubro de 2016 (processo R 690/2016-2), relativa a um processo de
oposicio entre a ITM Entreprises SAS e a Equivalenza Manufactory SL (a seguir «decisdo
controvertida»).

Quadro juridico

O 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), foi revogado e substituido, com efeitos a partir de 1 de outubro de
2017, 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.) Todavia, atendendo a data da
apresentacdo do pedido de registo em causa no presente processo, concretamente, 16 de dezembro de
2014, que é determinante para efeitos da identificacdo do direito material aplicavel, o presente litigio
rege-se pelas disposicdes materiais do Regulamento n.” 207/2009.

Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), deste regulamento:

«1. Apés oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado:

b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca anterior e devido a identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas duas marcas, exista risco de confusido no

espirito do publico do territério onde a marca anterior estd protegida; o risco de confusdo
compreende o risco de associacdo com a marca anterior.»

Antecedentes do litigio

Os antecedentes do litigio estdo expostos nos n.”* 1 a 10 do acdédrdao recorrido. Para efeitos do exame
do presente recurso interposto pelo EUIPO, podem ser resumidos da seguinte forma.
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Em 16 de dezembro de 2014, a Equivalenza Manufactory apresentou um pedido de registo de marca da
Unido Europeia ao EUIPO para o seguinte sinal figurativo:

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem nomeadamente a classe 3 na acecdo do
Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de

marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a seguinte descrigdo:
«Perfumes».

O pedido de marca da Unido Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 240/2014,
de 19 de dezembro de 2014.

Em 18 de marco de 2015, a ITM Entreprises deduziu oposicdo ao registo da marca pedida para os
produtos referidos no n.” 6 do presente acérddo, com fundamento na existéncia de um risco de
confusdo, na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009.

A oposicdo baseou-se, nomeadamente, na marca figurativa anterior, conforme a seguir reproduzida,
que é objeto do registo internacional n.” 1079410, que designa a Bélgica, a Bulgdria, a Republica
Checa, a Dinamarca, a Esténia, a Grécia, a Crodcia, a Letonia, a Litudnia, o Luxemburgo, a Hungria,
os Paises Baixos, a Austria, a Polénia, Portugal, a Roménia, a Eslovénia e a Eslovaquia, registada em
1 de abril de 2011 e que visa «Aguas de Colénia, desodorizantes para uso pessoal (perfume), [e]

perfumes»:

Por Decisao de 2 de margo de 2016, a Divisao de Oposicao julgou procedente a oposicao apresentada
pela ITM Entreprises devido a existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico relevante na
Republica Checa, na Hungria, na Poldnia e na Eslovénia.

Através da decisdo controvertida, a Segunda Cédmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao
recurso da decisdo da Divisao de Oposicao interposto pela Equivalenza Manufactory. Esta Camara de
Recurso constatou que o publico relevante era composto pelo grande publico destes quatro
Estados-Membros, que fazem prova de um nivel de atengao médio, e que os produtos em causa eram
idénticos. No que se refere a comparacao dos sinais em conflito, a Camara de Recurso considerou que
estes sinais apresentavam um grau médio de semelhanca visual e fonética, bem como diferengas no
plano conceptual. No termo de uma apreciagdo global do risco de confusdo, na acecdo do artigo 8.°,
n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, a Camara de Recurso concluiu que semelhante risco
existia no espirito do publico relevante.
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Tramitacao processual no Tribunal Geral e acérdao recorrido

Por peticao apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de janeiro de 2017, a Equivalenza
Manufactory interpés um recurso de anulagdo da decisdo controvertida.

Em apoio do seu recurso, invocou um fundamento unico, relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.® 207/2009.

No acérdao recorrido, num primeiro momento, o Tribunal Geral salientou que os sinais em conflito
produziam uma impressao de conjunto diferente no plano visual, que apresentavam um grau médio
de semelhanca no plano fonético e que existia entre si uma diferenca no plano conceptual que
resultava da presenca, no sinal cujo registo é pedido, da palavra «black» e do elemento «by
equivalenza». Num segundo momento, o Tribunal Geral, a titulo da apreciacdo da semelhanca destes
sinais no seu conjunto e tomando em consideracdo as condi¢oes de comercializacdo dos produtos em
causa, considerou que, devido as suas diferencas nos planos visual e conceptual, os referidos sinais ndo
eram semelhantes, na ace¢do do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/20009.

Por conseguinte, ndo estando preenchido um dos requisitos cumulativos para a aplicacdo desta
disposicdo, o Tribunal Geral concluiu, no n.® 56 do acérdao recorrido, que a Camara de Recurso tinha
cometido um erro de direito quando constatou que existia um risco de confusdo, na ace¢do da referida
disposicao.

Através do acérdao recorrido, o Tribunal Geral julgou assim procedente o fundamento tinico invocado
pela Equivalenza Manufactory e, por conseguinte, anulou a decisdo controvertida.

Pedidos das partes

Com o seu presente recurso, o EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne:
— anular o acérdao recorrido e

— condenar a Equivalenza Manufactory nas despesas.

A Equivalenza Manufactory conclui pedindo que a Tribunal de Justica se digne:

— negar provimento ao recurso e

— condenar o EUIPO nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Em apoio do seu presente recurso, o EUIPO invoca um fundamento unico, relativo a violagdo do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009. Este fundamento divide-se em quatro partes.

Quanto a primeira parte do fundamento tinico

Argumentos das partes

Com a primeira parte do fundamento tnico do presente recurso, o EUIPO alega que a comparagdo dos
sinais em conflito efetuada pelo Tribunal Geral padece de uma contradicdo de fundamentos.
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Assim, por um lado, quando considerou, no n.° 29 do acérdao recorrido, que a Camara de Recurso nédo
podia concluir pela inexisténcia de qualquer semelhanca entre os sinais em conflito devido a presenca,
nos dois sinais, das cinco letras «l», «a», «b», «e» e «l», escritas em letras maidsculas de cor branca, o
Tribunal Geral confirmou a existéncia de uma semelhanca visual reduzida entre estes sinais. Ora, por
outro lado, quando afirmou, nos n.”* 32 e 33 daquele acérdao, que a impressdo de conjunto produzida
por cada um dos referidos sinais era diferente no plano visual, o Tribunal Geral afastou implicitamente
qualquer constatacdo de semelhancga visual entre os mesmos sinais.

O EUIPO acrescenta, além disso, que o elemento «label», comum aos sinais em conflito, é desprovido
de significado para o publico relevante e que, por conseguinte, este elemento é distintivo.

A Equivalenza Manufactory responde que o Tribunal Geral considerou, com razio e sem se
contradizer, que os poucos elementos de semelhanca visual eram insuficientes para contrabalancar as
diferencas visuais evidentes entre os sinais em conflito. Com efeito, havia que proceder a comparacdo
destes sinais no plano visual a luz de todos os elementos, tanto nominativos como gréficos, de que os
referidos sinais sdo compostos.

A circunstancia, alegada pelo EUIPO, de o elemento «label», comum aos sinais em conflito, ser
distintivo ndo implica que este seja o Unico elemento que atribui cardter distintivo a estes sinais ou
que deles seja o elemento dominante. Em qualquer caso, este argumento diz sobretudo respeito a uma
comparagdo conceptual.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

A titulo preliminar, ha que recordar que a questdo de saber se a fundamentacdo de um acérdao do
Tribunal Geral é contraditéria ou insuficiente constitui uma questdo de direito que pode ser invocada
no ambito de um recurso de uma decisdo do Tribunal Geral (Ac6rdios de 18 de dezembro de 2008,
Les Editions Albert René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.° 74, e de 5 de julho de 2011,
Edwin/THMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.° 63).

No n.° 29 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral salientou que as constatagoes efetuadas pela Camara
de Recurso, expostas no n.” 28 deste acérdido, segundo as quais, por um lado, os sinais em conflito
tinham em comum as cinco letras «l», «a», «b», «e» e «I» e, por outro, o elemento «black label» do
sinal cujo registo é pedido e o elemento «labell» da marca anterior estavam escritos em letras
maiusculas de cor branca, «ndo podiam levar [esta Camara] a concluir pela inexisténcia de qualquer
semelhanca entre os sinais em conflito». Ao fazé-lo, o Tribunal Geral deu a entender que, como o
EUIPO refere com razao, estes sinais eram, pelo menos de forma reduzida, semelhantes.

Ora, no n.° 32 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral constatou que, ndo obstante estes elementos de
semelhanca, os sinais em conflito produziam uma impressao de conjunto diferente no plano visual.
Assim, o Tribunal Geral excluiu qualquer constatacio de uma semelhanga, ainda que reduzida, entre
estes sinais.

Daqui resulta que, ao dar a entender, por um lado, que os sinais em conflito eram, pelo menos de
forma reduzida, semelhantes no plano visual, e ao excluir, por outro lado, qualquer semelhanca visual
entre estes sinais, a apreciacio efetuada pelo Tribunal Geral padece de uma contradicio de
fundamentos.

Esta conclusdao ndo é posta em causa pelo argumento da Equivalenza Manufactory segundo o qual o
Tribunal Geral considerou, corretamente, que os elementos de semelhanca visual observados eram
insuficientes para contrabalancar as diferencas visuais entre os sinais em conflito. Este argumento
decorre, com efeito, de uma leitura errénea do acérdao recorrido. Assim, como resulta do n.° 26 do
presente acordido, o Tribunal Geral ndo se limitou a salientar certos elementos de semelhanca visual
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entre os sinais em conflito. Pelo contrdrio, indicou, implicita mas claramente, no n.° 29 do acérdao
recorrido, que estes elementos implicavam a constatacio de uma semelhanca visual, no minimo
reduzida, entre estes sinais, contradizendo assim a conclusdo constante do n.® 32 desse acérdao.

Atendendo as consideragdes precedentes, hid que julgar procedente a primeira parte do fundamento
unico do presente recurso.

Quanto a segunda parte do fundamento ninico

Argumentos das partes

Com a segunda parte do fundamento tnico do presente recurso, o EUIPO questiona a justeza da
comparacdo conceptual dos sinais em conflito efetuada pelo Tribunal Geral.

Por um lado, o Tribunal Geral ndo tomou em consideracdo nuances importantes expostas pela Camara
de Recurso nos n.” 28 e 31 da decisdo controvertida, das quais resulta que a diferenca conceptual
salientada por esta Camara era limitada e, em ultima andlise, ndo pertinente. Em contrapartida, o
Tribunal Geral, nos n.” 45 e 54 do acdérdido recorrido, constatou a existéncia de uma diferenca entre
os sinais em conflito no plano conceptual. Ndo fundamentou este afastamento em relacdo as
consideragoes desta decisao que foram objeto de nuances.

Por outro lado, o Tribunal Geral ndo respeitou o teor do seu Acérdio de 30 de novembro de 2006,
Camper/IHMI — JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, ndo publicado, EU:T:2006:370, n.° 79), que
ele préprio citou, e ignorou as conclusdoes a que a Camara de Recurso chegou no n.° 28 da decisao
controvertida.

A Equivalenza Manufactory contesta o mérito desta parte do fundamento.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Nos n.” 42 a 46 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral declarou que a Camara de Recurso tinha
sublinhado, com razdo, que existia uma diferenca entre os sinais em conflito no plano conceptual
«resultante da presenca, no sinal [cujo registo é pedido], da palavra “black” e do elemento “by
equivalenza”».

Todavia, como o EUIPO alega, resulta de uma leitura dos n.” 28 e 31 da decisdo controvertida que a
Camara de Recurso sé constatou uma diferenca conceptual entre estes sinais na parte em que o sinal
cujo registo é pedido continha o adjetivo «black».

Daqui decorre que o Tribunal Geral transcreveu erradamente a conclusdo a que a Camara de Recurso
chegou.

Contudo, nada impedia o Tribunal Geral de proceder, no caso em apreco, a sua prépria apreciacio da
semelhanca dos sinais em conflito no plano conceptual, uma vez que esta semelhanca foi contestada
perante si (v., neste sentido, Acérdio de 18 de dezembro de 2008, Les Editions Albert René/IHMI,
C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.” 47 e 48).

Daqui decorre que o argumento relativo ao erro, conforme este foi identificado no n.” 37 do presente
acoérdao, deve ser afastado por ser inoperante.
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Quanto ao demais, na medida em que o EUIPO contesta, no Tribunal de Justica, a apreciacio, feita
pelo Tribunal Geral, da semelhanca conceptual dos sinais em conflito, hd que salientar que esta
apreciacdo consiste numa apreciacio factual, a qual escapa, sob reserva de desvirtuacdo, a
competéncia do Tribunal de Justica no ambito de um recurso de uma decisdo do Tribunal Geral (v.,
neste sentido, Acérdao de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P,
EU:C:2010:488, n.° 50). Nao tendo o EUIPO demonstrado, nem sequer alegado, uma desvirtuacio, esta
argumentacao deve ser afastada por ser inadmissivel.

Por conseguinte, a segunda parte do fundamento uUnico do recurso deve ser julgada parcialmente
inadmissivel e parcialmente inoperante.

Quanto a terceira e quarta partes do fundamento tinico

Argumentos das partes

Com a terceira parte do fundamento tnico do presente recurso, o EUIPO alega que o Tribunal Geral
violou o artigo 8.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009 devido a um erro de método, na
medida em que examinou as condi¢des de comercializagdo dos produtos em causa e os habitos de
compra do publico relevante quando apreciou a semelhanca dos sinais em conflito.

Ora, a apreciacdo do grau de semelhanga entre estes sinais deve ser efetuada de forma objetiva, sem
tomar em consideracio os hdabitos de compra do publico relevante ou as condicoes de
comercializagdo dos produtos em causa. Segundo o Acdérdio de 22 de junho de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, n.° 27), sé depois de este grau ter sido determinado de
forma objetiva é que, na fase da apreciagdo global do risco de confusdo, hd que examinar as condi¢des
de comercializacdo dos produtos em causa e avaliar a importancia a atribuir, a luz destas condicdes, a
um ou a outro grau de semelhanca visual, fonética ou conceptual.

O método seguido pelo Tribunal Geral conduz, além disso, a resultados absurdos, no sentido de que,
em funcdo dos produtos em causa, ha sinais que podem ou nao ser declarados semelhantes.

Com a quarta parte deste fundamento, o EUIPO acusa o Tribunal Geral de ter violado o artigo 8.%,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 devido a erros de direito que afetam a apreciagdo da
semelhanca dos sinais em conflito.

Em primeiro lugar, o EUIPO contesta o método seguido pelo Tribunal Geral, que consistiu no facto de
este ndo ter tomado em consideracdo todos os elementos de semelhanca e de diferenca dos sinais em
conflito na apreciacdo de conjunto. Assim, no n.” 28 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral excluiu
prematuramente do seu exame todos os elementos de semelhanca visual entre estes sinais devido as
diferencas visuais detetadas a titulo de uma primeira apreciacdo de conjunto dos referidos sinais. Em
seguida, utilizou estas diferencas visuais a titulo de uma segunda apreciacdo de conjunto dos mesmos
sinais, no n.° 53 daquele acérdéo, para neutralizar a sua semelhanca fonética. Esta dupla neutralizacio,
baseada nos mesmos elementos de diferenca e na impressao de conjunto produzida pelos sinais em
conflito, constitui um erro de direito e desvirtua os principios jurisprudenciais.

Em segundo lugar, o EUIPO alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de método por ter
procedido a neutralizacdo da semelhanca fonética média dos sinais em conflito na fase da apreciacdo
da semelhanca destes sinais e por ter prematuramente renunciado a efetuar qualquer apreciacio
global do risco de confusdo.
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Com efeito, antes de mais, a neutralizacio de semelhancas visuais e/ou fonéticas devido a diferencas
conceptuais deve ocorrer na fase da apreciagdo global do risco de confusédo, realizada com base em
todos os elementos de parecenca e de diferenca inicialmente identificados. Esta neutralizacdo néo
pode consistir simplesmente em ignorar as semelhancas previamente constatadas.

Em seguida, ndo se pode excluir que a mera semelhanca fonética dos sinais em conflito possa criar um
risco de confusdo, cuja existéncia deve ser examinada no termo de uma apreciagdo global deste risco.

Por ultimo, a apreciacdo global do risco de confusdo s6 pode ser omitida quando esteja excluida
qualquer semelhanca, ainda que reduzida, entre os sinais em conflito, o que ndo é o caso quando se
verifica um grau de semelhancga respeitante a um dos trés aspetos pertinentes, a saber, visual, fonético
ou conceptual. Quando se constata uma certa semelhanca, ainda que reduzida, hd que proceder a
apreciacdo global do risco de confusao.

A Equivalenza Manufactory contesta o mérito da terceira e quarta partes do fundamento tnico do
presente recurso.

No que respeita a terceira parte, embora aceite, em substancia, as explicacoes do EUIPO, resumidas no
n.° 43 do presente acdérdao, relativas ao método de andlise, conforme este resulta do Acérddo de
22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), a Equivalenza
Manufactory considera todavia que o Tribunal Geral respeitou este método no caso em apreco. Com
efeito, o Tribunal Geral, num primeiro momento, avaliou, de forma individualizada, objetiva e
detalhada, os graus de semelhanca nos planos visual, fonético e conceptual dos sinais em conflito,
antes de proceder, num segundo momento, a apreciacdo global da sua semelhanca ou a andlise do
risco de confusdo, tomando em consideracdo, apenas nesta ultima fase, os héabitos de compra do
publico relevante.

No que respeita a quarta parte, a Equivalenza Manufactory comeca por sublinhar que, para apreciar o
grau de semelhanca entre dois sinais em conflito, pode ser adequado avaliar a importincia que deve ser
atribuida aos aspetos visual, fonético e conceptual, tomando em consideragdo a categoria de produtos
em causa e as condi¢cdes da sua comercializacdo. Ora, estes produtos, a saber, perfumes, sio sempre
vistos antes de serem comprados, como o Tribunal Geral recordou corretamente no n.” 51 do acérdao
recorrido. Por conseguinte, deve ser atribuida uma maior importidncia as semelhancas visuais no
ambito da apreciacdo da semelhanca dos sinais em conflito no seu conjunto ou da apreciagdao global
do risco de confusao.

Em primeiro lugar, ao criticar a falta de clareza da argumentacdo do EUIPO, a Equivalenza
Manufactory sustenta que o método aplicado pelo Tribunal Geral ndo estd viciado de um erro de
direito. Com efeito, o Tribunal Geral procedeu a duas apreciacdes distintas, considerando, antes de
mais, que os sinais em conflito eram diferentes no plano visual atendendo aos seus elementos de
parecenca e de dissemelhanca visuais, e, em seguida, que estes sinais sdo diferentes no conjunto a luz
das suas grandes diferencas nos planos visual e conceptual, independentemente de semelhancas
menores tomadas em consideracdo, e atendendo ao reduzido impacto do aspeto fonético para a
categoria de produtos considerada.

Em segundo lugar, a Equivalenza Manufactory alega que resulta de uma interpretacao teleoldgica dos
n.” 46 e seguintes do acérdao recorrido que o Tribunal Geral efetuou uma apreciagdo global do risco
de confusdo. Seja como for, o Tribunal Geral teria chegado a mesma conclusao se tivesse tomado em
consideragdo as raras semelhancas entre os sinais em conflito na fase da apreciagdo da semelhancga
destes sinais no seu conjunto ou, posteriormente, na fase da apreciacdo global do risco de confusao.
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Apreciagdo do Tribunal de Justica

Com a terceira e quarta partes do fundamento tinico do presente recurso, que hd que examinar em
conjunto, o EUIPO acusa, em substancia, o Tribunal Geral de ter recorrido a um método errado de
exame do risco de confusdo, na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009. O
EUIPO considera assim que o Tribunal Geral ndo podia, na fase da apreciacdo da semelhanca dos
sinais em conflito no seu conjunto, tomar em consideracio os modos de comercializacio dos
produtos em causa e proceder a uma neutralizacdo das semelhancas entre estes sinais para excluir
qualquer semelhanca entre os referidos sinais e renunciar a efetuar a apreciagdo global do risco de
confusao.

A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, a
existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico deve ser apreciada globalmente, tendo em
consideracdo todos os fatores pertinentes do caso concreto (Acdérdaos de 11 de novembro de 1997,
SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.° 22, e de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C-591/12 P,
EU:C:2014:305, n.° 20), entre os quais figuram, nomeadamente, o grau de semelhanca entre os sinais
em conflito e entre os produtos ou os servicos designados em causa, bem como a intensidade do
prestigio e o grau de carater distintivo, intrinseco ou adquirido através da utilizagdo, da marca anterior
(Acérdao de 24 de margo de 2011, Ferrero/THMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.° 64).

A apreciacdo global do risco de confusdo deve, no que respeita a semelhanca visual, fonética ou
conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressio de conjunto produzida por estes. A
percecdo dos sinais que o consumidor médio dos produtos ou dos servicos em causa tem desempenha
um papel determinante na apreciacdo global deste risco. A este respeito, o consumidor médio apreende
normalmente uma marca como um todo e ndo procede a um exame das suas diferentes
particularidades (Acérdaos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.° 23; de
22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.” 25; e de 22 de outubro
de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, n.° 35).

Esta apreciagdo global do risco de confusdo implica uma certa interdependéncia entre os fatores
tomados em consideracdo e, nomeadamente, a semelhanca dos sinais em conflito e a dos produtos ou
dos servicos em causa. Assim, um reduzido grau de semelhanca entre os produtos ou os servicos em
causa pode ser compensado por um elevado grau de semelhanga entre os sinais em conflito, e
inversamente (Acérddos de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323,
n.° 19, e de 18 de dezembro de 2008, Les Editions Albert René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.° 46
e jurisprudéncia referida).

Contudo, ndo havendo nenhuma semelhanca entre a marca anterior e o sinal cujo registo é pedido, a
notoriedade ou o prestigio da marca anterior, a identidade ou a semelhanca dos produtos ou dos
servicos em causa ndo sdo suficientes para constatar um risco de confusdo, na acegdo do artigo 8.°,
n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009 (v., neste sentido, Acérdaos de 12 de outubro de 2004,
Vedial/THMI, C-106/03 P, EU:C:2004:611, n.° 54, e de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/IHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.° 53). Com efeito, a identidade ou a semelhanca dos sinais
em conflito constitui um requisito necessirio da aplicacio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, pelo que esta disposicdo é manifestamente inaplicavel quando o Tribunal
Geral afasta qualquer semelhancga entre os sinais em conflito. S6 no caso de estes sinais apresentarem
uma certa semelhanca, ainda que reduzida, é que incumbe a esta jurisdicdo proceder a uma apreciagao
global para determinar se, ndo obstante o reduzido grau de semelhanga entre estes, existe, devido a
presenca de outros fatores pertinentes, tais como a notoriedade ou o prestigio da marca anterior, um
risco de confusdo no espirito do publico em causa (v., neste sentido, Acérdido de 24 de margo de
2011, Ferrero/THMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.”* 65, 66 e jurisprudéncia referida).
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No caso em apreco, é em aplicagdo da jurisprudéncia referida no nimero anterior do presente acérdao,
a qual, em substéncia, é recordada no n.° 16 do acérdéao recorrido, que o Tribunal Geral declarou, nos
n.” 55 e 56 deste tltimo acérdao, que, ndo sendo os sinais em conflito, segundo uma impressao de
conjunto, semelhantes, um dos requisitos cumulativos de aplicacdo do artigo 8., n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009 nao se encontrava preenchido, pelo que a Camara de Recurso cometeu um
erro de direito quando constatou que existia um risco de confusao.

O Tribunal Geral chegou a esta conclusdao no termo de uma andlise que comportou, essencialmente,
duas etapas.

Num primeiro momento, nos n.* 26 a 45 do acérddo recorrido, o Tribunal Geral procedeu a
comparagao dos sinais em conflito nos planos visual, fonético e conceptual. Em substancia, constatou,
nos n.” 32, 39 e 45 do acérdao recorrido, que os sinais em conflito eram dissemelhantes nos planos
visual e conceptual, mas apresentavam um grau médio de semelhanca no plano fonético.

Num segundo momento, nos n.” 46 a 54 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral procedeu a uma
apreciacdo da semelhanca dos sinais em conflito no seu conjunto, que é objeto das presentes partes
do fundamento unico.

Neste ambito, o Tribunal Geral considerou, como decorre dos n.” 48 e 51 a 53 deste acérdio, que,
atendendo as condigdes de comercializacdo dos produtos em causa, o aspeto visual dos sinais em
conflito, a luz do qual estes sinais eram diferentes, era mais importante na apreciacio da impressio de
conjunto produzida por estes do que os aspetos fonético e conceptual dos referidos sinais. Além disso,
o Tribunal Geral salientou, no n.° 54 do referido acérdao, que os sinais em conflito eram diferentes no
plano conceptual devido a presenca, no sinal cujo registo é pedido, dos elementos «black» e «by
equivalenza».

Por conseguinte, resulta do acérdao recorrido que o Tribunal Geral renunciou a efetuar a apreciagao
global do risco de confuséo, pelo facto de os sinais em conflito ndo serem, segundo uma impressao de
conjunto, semelhantes. Com efeito, no termo de uma apreciacdo da semelhanca destes sinais no seu
conjunto, o Tribunal Geral concluiu, em substancia, que, ndo obstante o seu grau médio de
semelhanca fonética, os referidos sinais ndo eram semelhantes devido as suas dissemelhancas visuais,
preponderantes a luz das condi¢oes de comercializacdo, e conceptuais.

Esta apreciacdo enferma de erros de direito.

A este respeito, em primeiro lugar, hd que recordar que o Tribunal de Justica declarou que, para
apreciar o grau de semelhancga existente entre os sinais em conflito, hd que determinar o seu grau de
semelhanca visual, fonética e conceptual e, se necessario, avaliar a importancia que deve ser conferida
a estes diferentes elementos, tomando em consideragdo a categoria de produtos ou de servicos em
causa ou as condicbes em que sdo comercializados (Acdérddos de 22 de junho de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.° 27, e de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker,
C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.° 36).

E certo que, como exp6s o advogado-geral, em substincia, nos n.”* 53 a 55 das suas conclusdes, esta
jurisprudéncia deu lugar a aplicagdes divergentes pelo juiz da Unido, no sentido de que as condigdes
de comercializacdo puderam ser tomadas em consideragdo na fase, consoante o caso, da apreciacdo da
semelhanca dos sinais em conflito ou da apreciagao global do risco de confusao.

Todavia, hd que precisar que, embora as condi¢des de comercializagdo constituam um fator pertinente
na aplicacdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009, a sua tomada em consideracio
faz parte da etapa da apreciacdo global do risco de confusio e nido da etapa da apreciacdo da
semelhanca dos sinais em conflito.
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Com efeito, como observou o advogado-geral nos n.” 69, 73 e 74 das suas conclusoes, a apreciacdo da
semelhanca dos sinais em conflito, que constitui apenas uma das etapas do exame do risco de
confusdao, na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, implica que se
comparem os sinais em conflito para determinar se estes sinais apresentam, num ou noutro dos planos
visual, fonético e conceptual, um grau de semelhanca. Embora esta comparagdo se deva basear na
impressao de conjunto que os referidos sinais deixam na memdria do publico relevante, deve contudo
ser efetuada a luz das qualidades intrinsecas dos sinais em conflito (v., por analogia, Acérdao de
2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/THMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.’ 46).

Ora, como o EUIPO alega com razio, a tomada em consideracdo das condi¢des de comercializacdo dos
produtos ou dos servicos visados por dois sinais em conflito para efeitos da comparacdo destes sinais
poderia conduzir ao resultado absurdo de os mesmos sinais serem suscetiveis de serem qualificados
de semelhantes ou de diferentes em funcdo dos produtos e dos servicos que visam e das condi¢des em
que estes ultimos sdo comercializados.

Decorre do que precede que, ao ter tomado em consideracdo, nos n.” 48 a 53 e 55 do acérdao
recorrido, as condi¢des de comercializacdo dos produtos em causa na fase de uma apreciacio da
semelhanca dos sinais em conflito no seu conjunto e ao dar primazia, devido a essas condigdes, as
diferencas visuais identificadas entre estes sinais em detrimento da sua semelhanca fonética, o
Tribunal Geral cometeu um erro de direito.

Em segundo lugar, na medida em que o Tribunal Geral também destacou, na fase da sua apreciacdo da
semelhanca dos sinais em conflito no seu conjunto, a respetiva dissemelhanca conceptual, ha que
recordar que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, a apreciacdo global do risco de
confusdo implica que as diferencas conceptuais entre os sinais em conflito podem neutralizar
semelhancas fonética e visual entre estes dois sinais, desde que pelo menos um destes sinais tenha, na
perspetiva do publico relevante, um significado claro e determinado, de tal forma que este ptblico seja
suscetivel de o compreender diretamente (Acérddo de 18 de dezembro de 2008, Les Editions Albert
René/IHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, n.° 98; v., também, neste sentido, Acérdaos de 12 de janeiro de
2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, n.° 20, e de 23 de marco de 2006,
Miilhens/IHMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, n.° 35).

A este respeito, o Tribunal de Justica declarou, no n.° 44 do Acérdio de 5 de outubro de 2017, Wolf
Oil/EUIPO (C-437/16 P, ndo publicado, EU:C:2017:737), que a apreciacdo das condi¢des de uma tal
neutralizacdo se integra na apreciagdo da semelhanca dos sinais em conflito apds a avaliacdo dos graus
de semelhanca nos planos visual, fonético e conceptual. Importa todavia precisar que esta consideracio
estd intrinsecamente ligada a hipétese, excecional, em que pelo menos um dos sinais em conflito tem,
na perspetiva do publico relevante, um significado claro, determinado e que pode ser diretamente
compreendido por esse publico. Daqui resulta que s6 se estas condi¢des estiverem reunidas é que, em
conformidade com a jurisprudéncia referida no niimero anterior do presente acérdao, o Tribunal Geral
pode nédo proceder a apreciacdo global do risco de confusao pelo facto de, devido as grandes diferencas
conceptuais entre os sinais em conflito e o significado claro, determinado e diretamente compreensivel
pelo publico relevante de pelo menos um destes sinais, estes produzirem uma impressdo de conjunto
diferente, ndo obstante a existéncia, entre si, de certos elementos de semelhanca no plano visual ou
fonético.

Em contrapartida, ndo tendo, nenhum dos sinais em conflito, esse significado claro, determinado e
diretamente compreensivel pelo putblico relevante, o Tribunal Geral ndo pode proceder a uma
neutralizacdo e ndo proceder a andlise global do risco de confusiao. Em tal caso, compete, pelo
contrdrio, a esta jurisdicdo proceder a uma andlise global deste risco tomando em consideracdo todos
os elementos de semelhanca e de diferenca identificados ao mesmo titulo que todos os outros
elementos pertinentes, tais como o grau de atencdo do publico relevante (v., neste sentido, Acérdao de
12 de janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, n.* 21 e 23) ou o grau do
carater distintivo da marca anterior.
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Daqui resulta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito por, nos n.* 54 e 55 do acérdao
recorrido, ter decidido neutralizar a semelhanca dos sinais em conflito no plano fonético a luz da sua
dissemelhanca conceptual e ter renunciado a andlise global do risco de confusdo, embora ndo tenha
de modo nenhum constatado, nem sequer verificado, que, no caso em apreco, pelo menos um dos
sinais em causa tinha, no espirito do publico relevante, um significado claro e determinado, de tal
forma que este publico era suscetivel de o compreender diretamente.

Decorre do que precede que ha que julgar procedentes a terceira e quarta partes do fundamento tnico
do presente recurso, sem que seja necessario examinar os outros argumentos apresentados pelo EUIPO
a respeito de uma pretensa dupla neutralizacdo das semelhancas visuais entre os sinais em conflito.

Por conseguinte, atendendo as conclusdes a que se chegou nos n.” 30 e 78 do presente acérdao, ha que
anular o acérdao recorrido.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

Em conformidade com o disposto no artigo 61.°, primeiro paragrafo, do Estatuto do Tribunal de Justica
da Unido Europeia, em caso de anulacdo da decisdo do Tribunal Geral, o Tribunal de Justica pode
decidir definitivamente o litigio, se este estiver em condicdes de ser julgado. E o que sucede no
presente caso.

Argumentos das partes

Em apoio dos seus pedidos de anulacdo da decisdo controvertida, a Equivalenza Manufactory alega que
a Camara de Recurso cometeu erros de apreciacdo na fase da comparagdo dos sinais em conflito nos
planos visual, fonético e conceptual, viciando assim de erros a apreciacdo global do risco de confusdo.

Em primeiro lugar, no que respeita a comparagdo dos sinais em conflito, a Equivalenza Manufactory
alega que a Camara de Recurso considerou erradamente que estes sinais eram semelhantes no plano
visual. Em substancia, esta Camara restringiu erradamente o sinal cujo registo é pedido ao elemento
nominativo «label» e, mais especificamente, as cinco letras que o compodem, ignorando o valor e o
cardter distintivo dos seus outros elementos nominativos e figurativos.

No plano fonético, uma vez que os sinais em conflito possuem uma entoagdo e um ritmo diferentes,
produzem um som claramente diferente.

No plano conceptual, as palavras «label» e «black» sdao palavras correntes da lingua inglesa,
compreendidas pelos consumidores relevantes, ao passo que a palavra «labell» ndo possui nenhum
significado e é assim considerada uma palavra fantasiosa. Embora tenha considerado, corretamente,
que estes sinais eram assim diferentes neste plano, a Cadmara de Recurso nio atribuiu importancia

suficiente a esta diferenca no ambito da sua comparacdo dos referidos sinais.

Em segundo lugar, relativamente a apreciacdo global do risco de confusdo, a Equivalenza Manufactory
defende que as diferencas entre os sinais em conflito revestem uma importancia maior do que os seus
elementos de parecenca. Viarios perfumes sdo comercializados sob sinais que contém o elemento
nominativo «label», pelo que o publico relevante consegue identificar este termo. Este facto é
comprovado por uma lista de marcas apresentada pela Equivalenza Manufactory. Importa tomar em
consideracdo a circunstincia de que os perfumes sdo sempre comprados a vista. Ndo se pode
considerar que o sinal cujo registo é pedido é percecionado como uma variante da marca anterior

atendendo as diferencas entre os elementos visuais dos sinais em conflito, que sdo sinais figurativos.

O EUIPO contesta todos estes argumentos.
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Apreciacdo do Tribunal de Justica

A titulo preliminar, importa recordar que é facto assente entre as partes que o publico relevante é
composto pelo grande publico da Republica Checa, da Hungria, da Poldnia e da Eslovénia, que tenha
um nivel de atencdo médio. E também facto assente entre as partes que os produtos em causa sdo
idénticos.

No que respeita a comparacgao dos sinais em conflito, a Camara de Recurso considerou, nos n.” 24 a 28
da decisdo controvertida, que estes sinais apresentavam um grau médio de semelhanca nos planos
visual e fonético e que, na medida em que o adjetivo «black» é compreendido pelo publico relevante,
estes sdo diferentes no plano conceptual.

A este respeito, importa observar que o sinal cujo registo é pedido é um sinal figurativo que contém o
elemento nominativo «black label», escrito em letras maidsculas brancas no meio de uma forma
geométrica quadrilitera de cor preta sobre a qual estdo duas folhas estilizadas. Na parte inferior deste
sinal figuram os termos «by equivalenza», escritos em diagonal com um tipo de caracteres mais
pequeno de cor preta sobre fundo branco. Os elementos figurativos do referido sinal e a estilizagdao
dos elementos nominativos deste dltimo sdo relativamente simples. Atendendo ao seu posicionamento
central e ao seu tamanho, o elemento nominativo «black label» forma o elemento dominante do
mesmo sinal por chamar especialmente a atencdo do consumidor. Este elemento surge como um
todo, no meio do qual o adjetivo «black» é evidenciado por figurar, em caracteres em negrito, no
inicio do referido elemento.

A marca anterior compreende o elemento nominativo «labell» escrito em letras maidsculas brancas
numa oval de cor azul. A sua forma oval, a sua cor e o tipo de carateres utilizado sdo pouco originais.
O posicionamento da palavra «labell» no centro desta forma e o contraste entre a cor branca destas
letras relativamente ao fundo azul tendem a evidenciar o elemento nominativo «labell».

Primeiro, verifica-se que, no plano visual, os sinais em conflito tém em comum as cinco letras «l», «a»,
«b», «e» e «l», que figuram em letras maitsculas de cor branca e num tipo de carateres banal sobre um
fundo mais escuro. Estas letras constituem um dos elementos nominativos do sinal cujo registo é
pedido e as cinco primeiras letras do elemento nominativo nico, composto por seis letras no total, e
dominante de que é composta a marca anterior.

Em contrapartida, os sinais em conflito diferem, por um lado, nas suas cores e nos seus elementos
graficos. Atendendo ao seu tamanho, estes elementos ocupam, na impressao visual destes sinais, um
lugar ndo negligenciavel. Acresce que, embora a forma geométrica quadrilaitera e as duas folhas

estilizadas do sinal cujo registo é pedido sejam, em si mesmas, relativamente simples, a sua
combinacdo influencia consideravelmente a impressao visual deste sinal.

Por outro lado, os referidos sinais diferem devido a presencga, no sinal cujo registo é pedido, da palavra
«black» e dos termos «by equivalenza». Embora estes tltimos ocupem um lugar secundario no sinal
cujo registo é pedido, o primeiro é ai realcado pelos seus caracteres em negrito e pela sua posicao
central.

Atendendo aos elementos mencionados nos n.” 89 a 93 do presente acérdao, ha que considerar que foi
com razdo que a Camara de Recurso considerou que os sinais em conflito apresentavam um grau
médio de semelhanca no plano visual.

Segundo, no plano fonético, os sinais em conflito tém em comum o termo «label» ou «labell» que sera
pronunciado de forma idéntica pelo publico relevante. Em contrapartida, os sinais em conflito diferem
por a marca anterior ser composta apenas pela palavra «labell», que comporta duas silabas, ao passo
que o sinal cujo registo é pedido é composto por quatro palavras e contém nove silabas no total. No
entanto, a semelhanca da Camara de Recurso, ha que considerar que é provavel que os consumidores
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nao pronunciem os termos «by equivalenza» na medida em que estes ocupam uma posi¢do secundaria
no sinal cujo registo é pedido e porque, atendendo ao comprimento das quatro palavras, os
consumidores terdo tendéncia para abreviar a expressdo «black label by equivalenza» e pronunciar
apenas as duas primeiras palavras que esta comporta.

Foi assim sem cometer um erro de apreciacdo que a Camara de Recurso concluiu que os sinais em
conflito apresentavam um grau médio de semelhanca fonética.

Terceiro, no plano conceptual, importa salientar que nao estd demonstrado que o publico relevante
compreende o significado da palavra inglesa «label», pelo que hd que considerar que a marca anterior
serd percecionada como sendo constituida por uma palavra fantasiosa, desprovida de significado. Em
contrapartida, o publico relevante compreende o adjetivo «black», enquanto palavra de base da lingua
inglesa, como descritivo de uma cor e estard igualmente em condi¢des de compreender as palavras «by
equivalenza» como uma indicacdo de que os produtos em causa provém da Equivalenza Manufactory.

A luz do que precede, afigura-se que os sinais em conflito apresentam um grau médio de semelhanca
visual e de semelhanca fonética e que estes sinais sdo diferentes no plano conceptual.

Na medida em que a Equivalenza Manufactory alega que as diferengas conceptuais entre os sinais em
conflito sdo suscetiveis de neutralizar as semelhancas entre estes sinais, basta constatar que, em
conformidade com a jurisprudéncia recordada no n.” 74 do presente acérdao, essa neutralizagdo exige
que pelo menos um dos dois sinais tenha, no espirito do puablico relevante, um significado claro e
determinado, de modo a que esse publico seja suscetivel de o compreender diretamente. Ora,
atendendo as consideragdes que figuram no n.’ 97 do presente acérdao, ndo é o que sucede no caso em
apreco.

No que respeita a apreciacdo global do risco de confusdo, ha que salientar que ndo é contestado que,
como a Camara de Recurso observou no n.° 29 da decisdo controvertida, a marca anterior possui um
carater distintivo médio. Importa igualmente tomar em consideracio o facto de que o publico
relevante tem um nivel de atengdo médio e que os produtos abrangidos pelos sinais em conflito sdo
idénticos.

A luz destes elementos, foi com razio que a Camara de Recurso concluiu, no n.° 32 da decisdao
controvertida, que existe um risco de confusdo entre os sinais em conflito, para o publico relevante.

A mera presenga, no sinal cujo registo é pedido, dos termos «black» e «by equivalenza» nao é
suficiente para afastar semelhante risco. Com efeito, por um lado, resulta dos fundamentos que
figuram nos n.” 89 a 96 do presente acérdao que, ndo obstante a presenca destes termos, os sinais em
conflito apresentam, nos planos visual e fonético, um grau médio de semelhanga, que é devidamente
tomado em consideragdo na presente apreciacdo global do risco de confusdo. Por outro lado, o adjetivo
«black» constitui um termo puramente descritivo de uma cor de base e os termos «by equivalenza»
nao encontram nenhuma indica¢do andloga na marca anterior.

Atendendo a todas as consideragbes precedentes, ha que afastar o fundamento unico invocado pela
Equivalenza Manufactory e, por conseguinte, negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 184.°, n.” 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica, se o recurso for
julgado procedente e o Tribunal de Justica decidir definitivamente o litigio, decidira igualmente sobre
as despesas. Nos termos do artigo 138.°, n.° 1, deste regulamento, aplicdvel aos processos de recursos
de decisdes do Tribunal Geral por forca do artigo 184.°, n.° 1, deste, a parte vencida é condenada nas
despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
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105 No caso em apreco, tendo o EUIPO pedido a condenagéo da Equivalenza Manufactory nas despesas e
tendo esta sido vencida, hd que condend-la a suportar, além das suas préprias despesas, as despesas
efetuadas pelo EUIPO relativas tanto ao processo em primeira instincia que correu sob o nimero
T-6/17 como ao presente recurso.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quarta Seccgdo) decide:

1) E anulado o Acérdio do Tribunal Geral da Unido Europeia de 7 de marco de 2018,
Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)
(T-6/17, nao publicado, EU:T:2018:119).

2) E negado provimento ao recurso de anulacio interposto pela Equivalenza Manufactory SL no
Tribunal Geral da Unidao Europeia no processo T-6/17.

3) A Equivalenza Manufactory SL suportara, além das suas proprias despesas relativas tanto ao
processo em primeira instancia que correu sob o numero T-6/17 como ao processo de

recurso, as despesas suportadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO) relativas a estes processos.

Assinaturas
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