ITHMI / SHAKER

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)
12 de Junho de 2007 "°

No processo C-334/05 D,

que tem por objecto um recurso de uma decisio do Tribunal de Primeira Instincia,
nos termos do artigo 54.° do Estatuto do Tribunal de Justica, entrado em 9 de
Setembro de 2005,

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por O. Montalto e P. Bullock, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, com sede em Vietri sul Mare (Itdlia), representada
por F. Sciaudone, avvocato,

recorrente em primeira instancia,
* Lingua do processo: italiano.
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Limifiana y Botella SL, com sede em Monforte del Cid (Espanha),

parte no processo na Camara de Recurso do IHMI,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Secgao),

composto por: A. Rosas, prgsidente de seccdo, J. Klucka, (relator), J. N. Cunha
Rodrigues, U. Lohmus e A. O Caoimbh, juizes,

advogada-geral: J. Kokott,

secretario: B. Fulép, administrador,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 24 de Janeiro de 2007,

ouvidas as conclusbes da advogada-geral na audiéncia de 8 de Marc¢o de 2007,

profere o presente

Acérdao

No seu recurso, o Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulacido do acérdao do Tribunal de Primeira
Instancia das Comunidades Europeias de 15 de Junho de 2005, Shaker/ITHMI —
Limifiana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Colect.,
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p. 1I-2305, a seguir «acérdio recorrido»), em que este dltimo deu provimento ao
recurso interposto pela Shaker di L. Laudato & C. Sas (a seguir «Shaker»), anulando
a decisdo da Segunda Camara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2003 (a
seguir «decisdo controvertida»), que recusara a essa sociedade o registo de uma
marca figurativa comunitdria que continha os elementos nominativos «Limoncello
della Costiera Amalfitana» e «shaker».

Quadro juridico

O sétimo considerando do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), enuncia:

«[...] a protec¢do conferida pela marca comunitiria, cujo objectivo consiste
nomeadamente em garantir a fungdo de origem da marca, é absoluta em caso de
identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos; [...] a proteccio
pode também ser invocada em caso de semelhanga entre a marca e o sinal e entre os
produtos ou servicos; [...] hd que interpretar a nocdo de semelhanca em funcéo do
risco de confusio; [...] o risco de confuséo, cuja avaliacdo depende de numerosos
factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associagdo
que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca
entre a marca e o sinal e entre os produtos e os servicos designados, constitui uma
condigdo especifica da protecgio».

O artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do referido regulamento dispoe:

«Ap6s oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera
recusado:
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b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido
a identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos designados pelas duas
marcas, exista risco de confusio 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

Em 20 de Outubro de 1999, a Shaker apresentou ao IHMI um pedido de registo
como marca comunitdria de uma marca figurativa com a seguinte representacao:

Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca incluem-se nas classes 29,
32 e 33, na acep¢ido do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e
alterado.

Na sequéncia de uma intervencao do IHMI, a Shaker limitou o seu pedido ao licor
de limdes proveniente da costa amalfitana, no atinente aos produtos da classe 33,
que corresponde as «[b]ebidas alcodlicas (com excepcdo de cervejas)».
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Em 1 de Junho de 2000, a Limifiana y Botella SL deduziu oposicao ao abrigo do
artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. O fundamento dessa oposicio era o
risco de confusido referido no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do referido regulamento
entre, por um lado, a marca cujo registo é pedido, na medida em que a mesma diz
respeito aos produtos da classe 33, e, por outro, a marca nominativa da oponente,
também relativa aos produtos da classe 33, registada em 1996 na Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (Instituto Espanhol de Marcas e Patentes), designada
«LIMONCHELO».

Por decisiao de 9 de Setembro de 2002, a Divisdo de Oposicio do IHMI admitiu a
referida oposigdo e, por conseguinte, recusou o registo da marca pedida.

Pela decisdo controvertida, a Segunda Camara de Recurso do IHMI, pronunciando-
-se sobre o recurso interposto pela Shaker, indeferiu o pedido desta. A mesma
Camara entendeu, no essencial, que o elemento dominante da marca cujo registo era
pedido era o termo «Limoncello» e que essa marca e a marca anterior eram muito
préximas visual e foneticamente, de modo que existia um risco de confusio entre
ambas.

Tramitacdo processual no Tribunal de Primeira Instancia e acérdao recorrido

Em 7 de Janeiro de 2004, a Shaker interpds recurso no Tribunal de Primeira
Instancia tendo em vista a anulagio da decisdo controvertida, invocando, em
primeiro lugar, a violagdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, em
segundo lugar, desvio de poder e, em terceiro lugar, a violagio do dever de
fundamentacio das decisoes.
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Quanto ao primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instincia, depois de ter
verificado a existéncia de identidade entre os produtos em causa, decidiu,
relativamente aos sinais em presenca, nos n.”® 53 e 54 do ac6rdio recorrido:

«53 [...] [A] Camara de Recurso devia examinar que componente da marca pedida é
susceptivel de, pelas suas caracteristicas visuais, fonéticas ou conceptuais, e por
si 86, dar a imagem da referida marca que o publico pertinente retém na
membdria, de tal forma que todas as outras componentes se afigurem
despiciendas a este respeito. [...]

54 No entanto, se a marca pedida for uma marca complexa com cardcter visual, a
apreciacdo da sua impressdo de conjunto, assim como a determinacio de um
eventual elemento dominante, dev[em] [ser efectuadas] com base numa andlise
visual. Por conseguinte, nessa hipétese, apenas na medida em que um eventual
elemento dominante desta comportasse aspectos semanticos nio visuais é que
haveria [que] proceder, sendo esse o caso, a comparacio entre este elemento,
por um lado, e a marca anterior, por outro, tendo também em conta os outros
aspectos seménticos, como por exemplo os aspectos fonéticos ou os conceitos
abstractos pertinentes.»

Seguindo este método, o Tribunal de Primeira Instincia considerou, no n.° 59 do
acordao recorrido, que a representacdo do prato redondo decorado com limoes era a
componente dominante da marca cujo registo era pedido. Declarou que os
elementos nominativos dessa marca ndo eram dominantes no plano visual e que nio
era necessario analisar as caracteristicas fonéticas ou visuais desses elementos.

Consequentemente, no n.° 65 do mesmo acérddo, decidiu que a componente
representada por um prato redondo néo tinha qualquer ponto em comum com a
marca anterior, que é uma marca puramente nominativa.
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Nos n.°® 66 a 69 do referido acérdao, o Tribunal de Primeira Instincia considerou:

«66 Ndo hd, assim, risco de confusio entre as marcas em questdo. O caricter

67

68

dominante da representacdo figurativa de um prato redondo decorado com
limdes relativamente aos outros elementos da marca pedida impede qualquer
risco de confusido baseado na existéncia de semelhancas visuais, fonéticas ou
conceptuais dos termos ‘limonchelo’ e ‘limoncello’ que figuram nas marcas em
causa.

No quadro de uma apreciagio global do risco de confusio, importa realcar que
o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma
comparacio directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem néo
perfeita que conservou na memoria [...]. Assim, o elemento dominante da marca
pedida, constituido pelo prato redondo decorado com limdes, tem uma
importincia maior na andlise do sinal no seu conjunto, uma vez que o
consumidor que observa um rétulo de uma bebida com grande teor alcodlico
tem em consideracio e fixa o elemento predominante do sinal que lhe permite,
no caso de uma aquisicdo posterior, repetir a experiéncia.

A predominancia da componente figurativa constituida por um prato redondo
decorado com limdes na marca pedida torna irrelevante, no caso em apreco, a
apreciacdo dos elementos distintivos da marca anterior, para efeitos de aplicacdo
do artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. Efectivamente, se a
importancia do cardcter distintivo de uma marca nominativa anterior é
susceptivel de influenciar a apreciacéo do risco de confuséo [...], este critério
implica que exista, pelo menos, um certo risco de confusio entre a marca
anterior e a marca pedida. Ora, resulta da apreciacio de conjunto do risco de
confuséo entre as marcas em causa que a proeminéncia, na marca pedida, de um
prato redondo decorado com limdes amarelos impede qualquer risco de
confusdo com a marca anterior. Consequentemente, ndo ha que decidir quanto
ao caracter distintivo da marca anterior [...].
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69 Perante o exposto, ha que declarar que, apesar da identidade dos produtos em
causa, o grau de semelhanca entre as marcas em questido nao é suficientemente
elevado para se poder considerar que o publico de referéncia espanhol possa
crer que os produtos em causa provém da mesma empresa ou, sendo esse 0
caso, de empresas ligadas economicamente. Portanto, contrariamente ao que o
IHMI considerou na decisdao [controvertida], ndo existe risco de confusdo nos
termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.»

15 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instancia acolheu o primeiro fundamento,
decidiu que ndo era necessdrio apreciar os outros fundamentos e anulou a decisio
controvertida, reformando-a também no sentido de conceder provimento ao
recurso interposto pela Shaker no IHMI e, consequentemente, indeferir a oposigio.

Quanto ao recurso

16 O IHMI invocou dois fundamentos de recurso, mas desistiu do segundo no decurso
do processo no Tribunal de Justica, na sequéncia de uma rectificacio efectuada pelo
Tribunal de Primeira Instincia, por despacho de 12 de Junho de 2006. Assim, néo é
necessario apreciar esse fundamento.

Argumentos das partes

17 O fundamento mantido pelo IHMI no seu recurso assenta na interpretacio e
aplicacdo erradas do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

I-4548



18

19

20

21

22

ITHMI / SHAKER

O IHMI critica o Tribunal de Primeira Instancia por ter excluido todo e qualquer
risco de confusdo baseando a sua apreciacio unicamente na percepgio visual da
marca cujo registo é pedido, sem proceder a uma analise fonética e conceptual de
todos os elementos que compdem as marcas em causa, o que desrespeita o principio
da apreciacdo global do risco de confusdo, tal como esse principio decorre,
nomeadamente, do acérdao de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect.,
p. 1-6191).

Por outro lado, o IHMI critica o ac6rdio recorrido no que respeita a determinacéo
da componente distintiva e dominante dos sinais. Com efeito, o Tribunal de
Primeira Instincia atribuiu um valor exclusivo e decisivo & representacdo do prato
decorado com limées sem admitir que as outras componentes pudessem ter
qualquer valor distintivo.

O IHMI entende que o Tribunal de Primeira Instincia devia ter avaliado a influéncia
efectiva do termo «Limoncello» na percep¢ido que o consumidor médio tem dos
produtos em causa e levar em conta o publico de referéncia no caso vertente. No que
respeita as bebidas alcodlicas, o consumidor médio dd mais atengdo a componente
nominativa, na medida em que se trata de uma categoria de mercadorias
comummente identificada pelo nome do produto, do que aos elementos
iconograficos reproduzidos no rétulo.

Por ndo apreciar as caracteristicas distintivas intrinsecas da marca anterior, o
acordao recorrido inverteu o processo que deveria conduzir a apreciacéo do risco de
confusdo. O Tribunal de Primeira Instancia limitou-se a uma simples andlise dos
sinais, sem proceder a uma apreciacido global.

Ao invés, a Shaker entende, em primeiro lugar, que o recurso assenta numa leitura
errada do acérdiao SABEL, ja referido. O Regulamento n.° 40/94 ndo prevé a
apreciacdo de cada elemento visual, fonético e conceptual das marcas em causa.
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Por outro lado, o acérddao do Tribunal de Primeira Instancia de 15 de Fevereiro
de 2005, Cerveceria Modelo/IHMI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA
MODELO) (T-169/02, Colect., p. I1-505), invocado pelo IHMI e em que se decidiu,
no n-° 40, que a identidade fonética e conceptual entre o elemento dominante da
marca proposta para registo e a marca anterior neutraliza as diferencas visuais
decorrentes das particularidades graficas da marca proposta para registo, nio é
relevante. Esse acérddo dizia respeito a duas marcas figurativas e o valor
neutralizante da semelhanca fonética e conceptual coincidia com o elemento
dominante da componente auditiva e visual comum as duas marcas. Segundo a
Shaker, a tese proposta pelo IHMI tem a consequéncia de uma semelhanca visual e
fonética poder neutralizar o elemento visual dominante, ficando pois o cardcter
dominante sem utilidade para a apreciagio do risco de confusio.

Em segundo lugar, a Shaker observa que, ao sustentar que o Tribunal de Primeira
Instancia atribuiu um valor exclusivo e decisivo a representacio do prato decorado
com limoes, o IHMI estd na realidade a pedir ao Tribunal de Justica que fiscalize a
apreciacdo dos elementos de facto efectuada pelo Tribunal de Primeira Instincia,
quando essa apreciacio ndo pode ser submetida a fiscalizacdo do Tribunal de Justica.

O argumento é, pois, inadmissivel e, de qualquer modo, improcedente, na medida
em que o IHMI ndo pode acusar o Tribunal de Primeira Instancia de ter feito uma
apreciacdo parcial dos elementos de facto, quando o préprio IHMI a faz. A
apreciacdo deveria ser efectuada a luz do acérdio do Tribunal de Primeira Instancia
de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/ITHMI — Hukla Germany
(MATRATZEN) (T-6/01, Colect., p. 11-4335), confirmado por despacho do Tribunal
de Justica de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect., p. I-
-3657), que ndo exclui que a impressdo geral suscitada na meméria do publico
relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstincias, ser
dominada por uma ou vérias das suas componentes.

Em terceiro lugar, a Shaker invoca a inadmissibilidade dos argumentos do IHMI

relativos a consideracdo inadequada do consumidor médio e do principio da
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interdependéncia, uma vez que esses argumentos se destinam a pedir ao Tribunal de
Justica que reaprecie os factos ja apreciados pelo Tribunal de Primeira Instdncia. A
Shaker observa, além disso, que os acérddos do Tribunal de Primeira Instincia
invocados pelo IHMI nio sdo relevantes, uma vez que as circunstancias em que os
acordios foram proferidos ndo sido idénticas as do presente processo.

Quanto ao puablico de referéncia, o Tribunal de Primeira Instincia levou em conta,
com razdo, os consumidores médios espanhdis, referindo-se-lhes especificamente
para apreciar o risco de confusio.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Quanto & admissibilidade

Quanto a questdo prévia de inadmissibilidade suscitada pela Shaker relativamente ao
fundamento aduzido pelo IHMI, recorde-se que, em conformidade com os
artigos 255.°, n° 1, CE e 58.°, primeiro paragrafo, do Estatuto do Tribunal de
Justica, o recurso de uma decisdo do Tribunal de Primeira Instincia é limitado as
questdes de direito. Com efeito, o Tribunal de Primeira Instincia é o tunico
competente para apurar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos
de prova. O apuramento destes factos e a apreciacio destes elementos de prova nao
constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuacio dos mesmos, uma questio de
direito sujeita, como tal, a fiscalizacdo do Tribunal de Justica no ambito de um
recurso de uma decisdo do Tribunal de Primeira Instincia (v. nomeadamente, neste
sentido, ac6rdaos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-
-7561, n.° 22; de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P,
Colect., p. I-551, n.° 35; e de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect.,
p. 15719, n.° 40).
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No caso vertente, o fundamento aduzido pelo IHMI tem por objecto uma questdo de
direito, pois destina-se a demonstrar que o Tribunal de Primeira Instincia
desrespeitou o alcance do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, na
medida em que se limitou a andlise visual das marcas em causa e ndo procedeu a
uma andlise fonética e conceptual dessas marcas.

Ha4, pois, que julgar esse fundamento admissivel.

Quanto ao mérito

Quanto ao mérito do fundamento relativo a interpretacio e aplicacdo erradas do
artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, recorde-se que, segundo essa
disposicao, ap6s oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de
marca sera recusado 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 confusdo no espirito do publico do territério onde
a marca anterior estd protegida. Esse risco de confusdo compreende o risco de
associacdo com a marca anterior.

A este respeito, o legislador comunitario precisou, no sétimo considerando do
Regulamento n.° 40/94, que a avaliagdo do risco de confusao depende de numerosos
factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associacdo que
pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca
entre a marca e o sinal e entre os produtos e os servicos designados.
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A este respeito, decorre de jurisprudéncia assente que constitui um risco de
confusao, na acepgio do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, o risco
de que o publico possa crer que os produtos ou servicos em causa provém da mesma
empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [v., neste sentido,
a prop¢sito da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1), acérdaos de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17, e de 6 de Qutubro de 2005, Medion, C-120/04,
Colect., p. I-8551, n.° 26].

Além disso, a existéncia do risco de confusdo no espirito do publico deve ser
apreciada globalmente, tendo em consideragdo todos os factores pertinentes do caso
concreto (v., neste sentido, acérdaos SABEL, ja referido, n.° 22; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, ja referido, n.° 18; de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect.,
p. 1-4861, n.° 40; despacho Matratzen Concord/IHM]I, ja referido, n.° 28; acérdao
Medion, ja referido, n.° 27; e de 23 de Marco de 2006, Miilhens/IHMI, C-206/04 P,
Colect,, p. I-2717, n.° 18).

Segundo jurisprudéncia igualmente assente, a apreciacao global do risco de confuséo
deve, no que respeita a semelhanca visual, fonética ou conceptual das marcas em
causa, basear-se na impressdo de conjunto produzida por estas, atendendo, em
especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepcio das marcas que o
consumidor médio tem da categoria de produtos ou servicos em causa desempenha
um papel determinante na apreciagido global do referido risco. A este respeito, o
consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e ndo procede
a uma andlise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acérdaos, ja
referidos, SABEL, n~ 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n° 25; Medion, n° 28; e
Miilhens/IHMI, n.° 19; bem como despacho Matratzen Concord/IHM], ja referido,
n.° 29).
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Acresce que, para apreciar o grau de semelhanca existente entre as marcas em
questdo, ha que determinar o seu grau de semelhanga visual, fonética e conceptual e,
eventualmente, avaliar a importancia que deve ser dada a estes diferentes elementos,
tendo em conta a categoria de produtos ou servicos em causa e as condi¢des em que
sdo comercializados (v. acérddo Lloyd Schuhfabrik Meyer, ja referido, n.° 27).

No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instincia sublinhou, no n.° 49 do acérdio
recorrido, a jurisprudéncia recordada no n.° 35 do presente acérdao, segundo a qual
a apreciacao global do risco de confusdo deve basear-se na impressdao de conjunto
produzida pelos sinais em causa.

Porém, esclareceu, no n.° 54 do acérdao recorrido, que, se a marca cujo registo é
pedido for uma marca complexa com caracter visual, a apreciacio da sua impressdo
de conjunto assim como a determinacdo de um eventual elemento dominante
devem ser efectuadas com base numa andlise visual. Acrescentou que, nessa
hipétese, apenas na medida em que um eventual elemento dominante desta
comportasse aspectos semanticos ndo visuais é que haveria que proceder, sendo esse
0 caso, & comparacgdo entre este elemento, por um lado, e a marca anterior, por
outro, tendo também em conta os outros aspectos semanticos, como os aspectos
fonéticos ou os conceitos abstractos pertinentes.

Partindo destas consideracdes, o Tribunal de Primeira Instincia, no ambito da
andlise dos sinais em causa, entendeu, antes de mais, que a marca cujo registo é
pedido compreendia um elemento dominante constituido pela representagio de um
prato redondo decorado com limées. Em seguida, deduziu daqui, nos n.”* 62 a 64 do
acordao recorrido, que nido era necessdrio analisar as caracteristicas fonéticas ou
conceptuais dos outros elementos dessa marca. Por fim, concluiu, no n.° 66 do
mesmo acérdio, que o caracter dominante da representacgao figurativa de um prato
redondo decorado com limoes relativamente aos outros elementos da referida marca
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impedia qualquer risco de confusdo baseado na existéncia de semelhangas visuais,
fonéticas ou conceptuais dos termos «limonchelo» e «limoncello» que figuram nas
marcas em causa.

Ora, ao proceder desta forma, o Tribunal de Primeira Instancia ndo efectuou uma
apreciacio global do risco de confusdo entre as marcas.

Com efeito, importa sublinhar que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica,
no quadro do exame da existéncia de um risco de confusio, a apreciacio da
semelhancga entre duas marcas néo se pode limitar a ter em consideracio apenas um
componente de uma marca complexa e a compard-lo com outra marca. Pelo
contrario, é necessario operar tal comparacio mediante o exame das marcas em
causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que nido exclui que a
impressdo de conjunto produzida na memdria do piblico pertinente por uma marca
complexa possa, em determinadas circunstancias, ser dominada por um ou varios
dos seus componentes (v., neste sentido, despacho Matratzen Concord/IHMI, ja
referido, n.° 32, e acérdao Medion, ja referido, n.° 29).

Como a advogada-geral observou no n.° 21 das suas conclusoes, s6 se todas as outras
componentes da marca forem negligencidveis é que a apreciacdo da semelhanca
pode depender unicamente da componente dominante.

Daqui se conclui que o Tribunal de Primeira Instdncia aplicou erradamente o
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94.

Nestes termos, o IHMI tem razdo quando sustenta que o acérddo recorrido estd
viciado por erro de direito.
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Resulta do exposto que o acérdio recorrido deve ser anulado.

Nos termos do artigo 61.°, primeiro paragrafo, segundo periodo, do Estatuto do
Tribunal de Justica, este pode, em caso de anulagdo da decisio do Tribunal de
Primeira Instincia, remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instincia, para
julgamento.

No presente litigio, ha que remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instincia e
reservar para final a decisdo quanto as despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Terceira Seccao) decide:

1) O acérdio do Tribunal de Primeira Instincia das Comunidades Europeias
de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI — Limifiana y Botella (Limoncello
della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), é anulado.

2) O processo é remetido ao Tribunal de Primeira Instincia das Comunidades
Europeias.

3) Reserva-se para final a decisdao quanto as despesas.

Assinaturas
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