LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS

apresentadas em 29 de Outubro de 1998 *

1. No presente processo, o Landgericht
Miinchen I (Alemanha) pede ao Tribunal
de Justica que se pronuncie sobre o con-
ceito de «risco de confusdo» constante do
artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da primeira
directiva do Conselho que harmoniza as
legisla¢Ges dos Estados-Membros em maté-
ria de marcas! (a seguir «directiva»).

2. A Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH (a seguir «Lloyd») & um fabricante
de cal¢ado que, desde 1927, vende sapatos
com a marca «Lloyd». A Lloyd Schuhfa-
brik é proprietaria de determinado nmero
de marcas que incluem o termo «Lloyd».

3. A Klijsen Handel BV (a seguir «Klij-
sen») fabrica e distribui calgado na Alema-
nha desde 1991 (e desde 1970 nos Paises
Baixos) sob a marca registada «Loint’s».
Este cal¢cado é vendido em lojas especiali-
zadas em calcado de conforto, represen-
tando os sapatos de senhora mais de 90%
das vendas. A Klijsen obteve o registo
internacional da marca «Loint’s» em
24 de Agosto de 1994 e requereu que a
protec¢do fosse alargada 4 Alemanha.
Obteve igualmente o registo de uma marca
nominativa e figurativa «Loint’s», em
26 de Fevereiro de 1996, cuja proteccdo
abrange a Alemanha.

* Lingua original: inglés.
1 — Directiva 89/104/CEE de 21 de Dezembro de 1988
(JO 1989, L 40, p. 1).

4. No processo que corre termos no 0rgao
jurisdicional de reenvio, a Lloyd, entre
outras coisas, pede que seja proferida uma
injun¢do que proiba o uso do sinal
«Loint’s» para sapatos e artigos de calcado
na Alemanha. A Lloyd afirma que
«Loint’s» € susceptivel de ser confundida
com «Lloyd» dada a semelhanca fonética
dos dois sinais e o acentuado caricter
distintivo da marca «Lloyd », consequéncia
da auséncia de elementos descritivos e do
elevado grau de reconhecimento da marca.
A decisdo de reenvio salienta que o grau de
notoriedade da marca «Lloyd» foi calcu-
lado, através de um estudo realizado em
Novembro de 1995, em 36% do total da
populacdo com idades entre 14 ¢ 64 anos e,
por um inquérito efectuado em Abril de
1996, em 10% dos homens com mais de 14
anos.

5. O orgdo jurisdicional de reenvio consi-
derou que os produtos designados pelas
duas marcas sdo idénticos, e rejeitou a tese
da Klijsen, que defendia a respectiva dife-
renca pelo facto da marca «Loint’s» ser
apenas utilizada para calgado de conforto,
um mercado em que a Lloyd ndo tem uma
presenga apreciavel. O 6rgio jurisdicional
de reenvio tem, contudo, davidas quanto a
existéncia de risco de confusdo entre as
duas marcas na acepgdo do artigo 4.°,
n.° 1, alinea b), da directiva.
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6. O artigo 4.°, n.° 1, da directiva dispoe:

«Q pedido de registo de uma marca sera
recusado ou, tendo sido efectuado, o
registo de uma marca ficara passivel de
ser declarado nulo:

b) Se, devido a sua identidade ou seme-
lhanga com a marca anterior, € devido
i identidade ou semelhanga dos pro-
dutos ou servigos a que as duas marcas
se destinam, existir, no espirito do
pablico, um risco de confusio que
compreenda o risco de associagdo
com a marca anterior. »

7. O érgio jurisdicional de reenvio consi-
dera que, nos termos das actuais legislagdo
e pratica alemids, serd provavelmente de
concluir que existe risco de confusdo.
Contudo, tem diavidas de que essa aborda-
gem seja compativel com a directiva.
Embora aceitando que a semelhanga foné-
tica torne a confusido possivel, duvida que
se possa, como a Lloyd afirma, ignorar o
bem visivel no sinal «Loint’s». O
6rgdo jurisdicional de reenvio tem também
certas davidas sobre a tese da Lloyd
segundo a qual o grau de notoriedade de
36% confere acentuado caracter distintivo
i sua marca, e salienta que resulta do
estudo de mercado acima referido, efec-

«S»
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tuado em Novembro de 1995, que 33
marcas de calgado gozam de um grau de
notoriedade superior a 20%, 13 de um grau
de notoriedade igual ou superior a 40% e 6
de um grau de notoriedade igual ou supe-
rior a 70%. Decidiu, assim, submeter ao
Tribunal de Justica as seguintes questoes:

«1) Basta para que exista possibilidade de
confusdo devido 4 semelhanga entre o
sinal e a marca e 4 identidade dos bens
ou servicos cobertos pelo sinal e pela
marca, que a marca € o sinal sejam
constituidos por uma (nica silaba,
sejam idénticos no som, quer no prin-
cipio quer no que respeita a Unica
combinagdo de vogais, e que a Unica
consoante final da marca reaparega no
sinal, de forma semelhante (t em vez de
d), num conjunto de trés consoantes
incluindo a letra s? Concretamente,
estdo em conflito as denominagdes dos
artigos de cal¢ado Lloyd e Loints??

2) Neste contexto, que importincia tem o
teor da directiva, segundo a qual o
risco de confusdo inclui o risco de
associa¢do com a marca anterior?

2 — Ao contrario das observa?')es escritas da Lloyd e da Klijsen,
o despacho de reenvio refere-se a «Loints» sem apostrofe.
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3) O facto de um sinal distintivo ser
conhecido por 10% do segmento rele-
vante do pablico é suficiente para
admitir a existéncia de um caracter
distintivo especial e, por isso, uma
protec¢do objectiva maior?

Sucederia o mesmo se o grau de .

reconhecimento fosse de 36%?

No caso de o Tribunal de Justica
responder negativamente d primeira
questdo, implicaria essa maior protec-
¢do uma resposta diferente a referida
questdo?

4) O facto de uma marca nio possuir
qualquer elemento descritivo basta por
si s0 para considerar que tem um maior
caracter distintivo?»

8. Antes de analisarmos estas questdes, €
necessario, conforme a Comissio sugere
nas suas observacdes escritas, recordar os
papéis respectivos do Tribunal de Justiga e
dos o6rgdos jurisdicionais nacionais nos
termos do artigo 177.° do Tratado. O
Tribunal de Justica tem de forma constante
decidido que o papel que o referido artigo
lhe confere consiste apenas em fornecer ao
6rgio jurisdicional nacional a orientagio
para a interpretagdo das disposi¢des comu-
nitarias relevantes necessarias para a deci-
sdo do processo que lhe foi submetido.
Compete ao orgdo jurisdicional nacional

aplicar estas regras, conforme interpretadas
pelo Tribunal de Justiga, 4 matéria de facto
do caso concreto 3.

9. E certo que o Tribunal de Justiga,
mediante solicitagio dos orgios jurisdicio-
nais nacionais, proferiu por vezes acordios
estreitamente ligados 4 matéria de facto de
processos especificos. A distingdo entre
interpreta¢do e aplicagdo ndo é uma ques-
tdo assente — na realidade, a interpretagido
pode ser considerada como parte integrante
do processo de aplicagio de uma norma
juridica. Quase toda e qualquer questio,
embora especificamente ligada a uma situa-
¢do em especial, pode ser formulada sob a
forma de uma questdo abstracta de inter-
pretacgdo. Este aspecto é exemplificado pela
primeira questio do orgdo jurisdicional de
reenvio, que esta simultaneamente redigida
como uma questio abstracta de interpreta-
¢30 e como uma pergunta concreta relativa
ao eventual conflito entre as marcas
«Lloyd» e «Loint’s».

10. Apesar disso, ndo julgamos possivel
distinguir entre a indicacio de elementos de
interpretagdo gerais, susceptiveis de servir
noutros processos relativos a aplicagdo da
mesma disposigdo, e a apreciagio circun-
stanciada da matéria de facto do processo
em questio. No presente processo, & evi-
dente que & isto que é requerido ao
Tribunal, ou seja, na realidade, solucionar
o litigio submetido ao érgdo jurisdicional
nacional decidindo se, perante a matéria de
facto, existe ou nio risco de confusio entre
as duas marcas.

3 —V, por exemplo, acorddo de 8 de Fevereiro de 1990,
Shipping and Forwarding Enterprise Safe (C-320/88,
Colect., p. I-285).
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11. Num dominio como o presente, afi-
gura-se-nos existir um certo namero de
razdes que devem levar o Tribunal de
Justica a fazer prova de um especial rigor
ao zelar pela adequada reparti¢do de tare-
fas entre o proprio Tribunal e os 6rgios
jurisdicionais nacionais. A decisdo sobre se
existe ou nao um risco de confusio entre
uma marca e um sinal pressupde a apre-
ciacao particularmente detalhada do con-
junto dos elementos submetidos ao érgio
jurisdicional nacional. Esta decisio cabe,
naturalmente, sobretudo ao o6rgdo jurisdi-
cional nacional.

12. Acresce que, embora a directiva deva
ser interpretada como definindo critérios
uniformes para a apreciacdo do risco de
confusdo, os referidos critérios podem ser
aplicados de modo diferente nos Estados-
-Membros devido, nomedamente, is dife-
rengas linguisticas. Por exemplo, se
«Lloyd» e «Loint’s» podem, para um
anglofono, ter pouca semelhanga fonética
ou visual, pode ndo ser esse o caso para um
germanéfono, uma vez que a letra «t» e o
«d» no final sio pronunciadas da mesma
forma em alemido. Consequentemente,
mostra-se adequado que os 6rgdos jurisdi-
cionais nacionais de um Estado-Membro
apreciem o risco de confusio no espirito do
ptblico do mesmo Estado.

13. Deve ainda notar-se que, no presente
dominio, os critérios legais que podem ser
extraidos da directiva sdo relativamente
pouco numerosos, embora devam ser apli-
cados a um namero praticamente ilimitado
de situagdes de facto. Nestas circunstin-
cias, o Tribunal de Justi¢ca pode contribuir
de modo mais eficaz para a aplicacio
uniforme da directiva e para a seguranga
juridica ao enunciar claramente os critérios
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gerais, €, em especial, o standard que deve
ser aplicado 4 apreciagio do risco de
confusio, mais do que ao proferir acorddos
que se prendam demasiadamente com a
matéria de facto de processos em especial.

14. Neste contexto, as questdes do orgdo
jurisdicional nacional podem ser reformu-
ladas como perguntas relativas:

— aos critérios que devem ser aplicados
na apreciacdo do risco de confusio e,
em especial, 4 relevdncia da seme-
lhanga fonética da marca e do sinal,

— aosignificado que deve ser atribuido ao
esclarecimento de que o risco de con-
fusdo abrange o «risco de associagdo »,

— as condi¢bes em que se deve considerar
que uma marca goza de um caricter
distintivo e, em especial, a importancia
do grau de notoriedade da marca e da
auséncia de elementos descritivos, e

— ao significado que deve ser atribuido ao
caricter distintivo de uma marca na
apreciag¢do do risco de confusido.
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15. Depois de o 6rgédo jurisdicional nacio-
nal ter submetido o presente pedido de
decisdo prejudicial, o Tribunal de Justica
proferiu o acordio SABEL 4. Afigura-se-nos
que este acodrdio fornece a maior parte dos
elementos de interpreta¢do requeridos pelo
orgdo jurisdicional de reenvio.

16. No que respeita ao alcance da expres-
sdio «risco de associagdo», referida, no
presente processo, na segunda questdo do
o6rgio jurisdicional de reenvio, o Tribunal
de Justica, no acérdio SABEL, decidiu:

« A esse propOsito, importa recordar que o
artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da directiva sb
tem vocagio para se aplicar se, em razdo da
identidade ou semelhan¢a quer das marcas
quer dos produtos ou servigos designados,
‘existir, no espirito do pablico, um risco de
confusdo que compreenda o risco de asso-
ciagdo com a marca anterior’. Ora, infere-
-se desta redacgdo que o conceito de risco de
associagdo ndo é uma alternativa ao con-
ceito de risco de confusdo, mas serve para
precisar o seu alcance. A propria redacgiio
deste preceito exclui. portanto que possa ser
aplicado se ndo existir, no espirito do
publico, risco de confusio.

4 — Acérdio de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect.,
p. 1-6191).

Esta interpretagdo resulta igualmente do
décimo considerando da directiva, do qual
se infere ‘que o risco de confusdo... consti-
tui a condigdo especifica da protec¢do? *».

17. No que respeita as restantes questdes’
submetidas no presente processo, o Tribu-
nal de Justica, no acoérddo SABEL, forneceu
os seguintes elementos de interpretagio
quanto ao modo de apreciar o risco de
confusdo:

«Tal com se verificou no n.° 18 do presente
acérddo, o artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da
directiva s6 é aplicavel se existir, no espirito
do publico, risco de confusdo. A esse
propésito, resulta do décimo considerando
da directiva que a aprecia¢do do risco de
confusio ‘depende de numerosos factores e
nomeadamente do conhecimento da marca
no mercado, da associagio que pode ser
feita com o sinal utilizado ou registado, do
grau de semelhanca entre a marca e o sinal
e entre os produtos ou servigos designados’.
O risco de confusio deve portanto ser
apreciado globalmente atentos os factores
relevantes do caso em aprego.

Esta apreciagdo global deve, no que res-
peita 4 semelhanca visual, auditiva ou
conceptual das marcas em causa, basear-se
na impressio de conjunto produzida pelas
marcas, atendendo, designadamente, aos
elementos distintivos ¢ dominantes destas.

5 — Acéordio SABEL, n.® 18 e 19.
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Com efeito, resulta da redac¢do do arti-
go 4.°, n.° 1, alinea b), da directiva, nos
termos do qual ‘existe, no espirito do
pablico, um risco de confusdo...’” que a
percep¢do das marcas que tem o consumi-
dor médio do tipo de produto ou servigo
em causa desempenha papel determinante
na apreciacio global do risco de confusio.
Ora, o consumidor médio apreende nor-
malmente uma marca como um todo e ndo
procede a uma analise das suas diferentes
particularidades.

Neste contexto, importa observar que o
risco de confusio é tanto mais elevado
quanto o caracter distintivo da marca
anterior se reconhece como importante.
Nio pode portanto ser excluido que a
semelhanga conceptual decorrente do facto
de duas marcas utilizarem imagens que
coincidem no seu conteGdo semintico
possa criar risco de confusio num caso
em que a marca anterior possui caricter
distintivo particular, ou intrinsecamente ou
gragas 4 notoriedade de que goza junto do
pablico.

Contudo, em circunstincias como as do
caso presente no processo principal, em que
a marca anterior ndo goza de uma notorie-
dade particular e que consiste numa ima-
gem que apresenta poucos elementos figu-
rativos, a mera semelhanga conceptual
entre as marcas ndo basta para criar risco
de confusio.

E portanto de responder d questdo prejudi-
cial que o critério de ‘risco de confusio que
compreende o risco de associagdo com a
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marca anterior’ constante do artigo 4.°,
n.° 1, alinea b), da directiva deve ser
interpretado no sentido de que a mera
associagdo entre duas marcas que o piblico
pode fazer pela concordancia do seu con-
teddo semintico ndo basta, por si, para
concluir pelo risco de confusdo na acepgio
do referido preceito» ¢,

18. No contexto do presente processo,
pode ser itil acrescentar o seguinte. Em
primeiro lugar, no que respeita a primeira
questio, resulta claramente do acoérdio
SABEL que o risco de confusio deve ser
apreciado globalmente, 4 luz de todos os
factores relevantes. Ao contrario da opi-
nido da Lloyd, pode, assim, ser atil, con-
soante as circunstancias, analisar ndo ape-
nas o grau de semelhanca fonética da
marca e do sinal, mas também o grau (ou
a sua auséncia) de semelhanga visual e
conceptual. Na auséncia de semelhanga
visual ou conceptual, serd necessario ana-
lisar se, tendo em conta todas as circun-
stincias, incluindo a natureza dos produtos
e as condi¢des em que foram comercializa-
dos, o grau de qualquer semelhanca foné-
tica pode so por si criar uma confusio.

19. Como refere claramente o décimo con-
siderando do preimbulo da directiva, «& do
dominio das regras nacionais de processo
que a presente directiva ndo prejudica a
questio dos meios pelos quais o risco de
confusdo pode ser constatado, em especial
o 6nus da prova». Assim, o 6rgdo jurisdi-

6 — Acordio SABEL, n.™ 22 a 26.
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cional nacional aplicari as regras nacionais
em matéria de prova ao apreciar o risco de
confusdo.

20. O padrio e os critérios que devem ser
utilizados nesta aprecia¢io sio, contudo,
matéria de direito comunitario. Como
salienta a Klijsen, o risco de confusio deve
ser real e estar devidamente concreti-
zado — ndo pode ser meramente hipotético
ou remoto. No acordio SABEL, o Tribunal
de Justiga, ao concluir que uma marca deve
ser apercebida mais como um todo do que
através da referéncia aos seus diferentes
componentes, aplicou o critério do consu-
midor médio do tipo de produtos ou
servicos em questio. Ao contrario do que
a Lloyd declarou na audiéncia, um critério
deste tipo estd em conformidade com os
acordios proferidos pelo Tribunal de Jus-
tiga em outros processos em que o Tribunal
abordou a questdo de saber se uma descri-
¢do, uma marca ou uma indica¢do publici-
taria era susceptivel de induzir o consumi-
dor em erro. Nesses processos, o Tribunal
de Justi¢a tomou em consideragio a expec-
tativa presumivel de um consumidor médio
dos produtos ou servigos em questido, que
esteja normalmente informado e razoavel-
mente atento e avisado’. Afigura-se-nos
que os mesmos critérios sao aqui aplicaveis.
Como foi referido nos n.” 50 e 51 das
conclusdes que apresentimos no processo
SABEL, um nivel excessivo de protec¢do
dificultaria a integracio dos mercados

7 — V., mais recentemente, acorddo de 16 de Julho de 1998, Gut
f})ringenheide (C-210/96, Colect., p. 1-4637, n.* 30 e 31).
. também acérdios de 7 de Margo de 1990, GB-Inno-BM
(C-362/88, Colect., p. 1-667); de 13 de Dezembro de 1990,
Pall {(C-238/89, Colect., p. I-4827); de 18 de Maio de 1993,
Yves Rocher (C-126/91, Colect., p. 1-2361); de 2 de
Fevereiro de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb
{C-315/92, Colect., p. 1-317); de 29 de Junho de 1995,
Langguth (C-456/93, Colect., p. 1-1737), e de 6 Julho de
1995, Mars (C-470/93, Colect., p. 1-1923). V. conclusdes
apresentadas pelo advogado-geral N. Fennelly em 29 de
Setembro de 1998 no processo Verbraucherschurzverein/
/Sektkellerei G. C. Kessler (C-303/97, ainda pendente no
Tribunal de Justiga, em especial n.”* 29 e segs.).

nacionais ao impor restri¢bes injustificadas
d livre circula¢do de mercadorias e servigos,
e faria fracassar a realizacio do proprio
objectivo da directiva.

21. No que respeita a terceira questio,
resulta claramente do acoérddo SABEL que
uma marca pode ter um caracter distintivo
particular, ou intrinsecamente, ou gragas 4
notoriedade de que goza junto do publico,
e que «o risco de confusio é tanto mais
elevado quanto o caracter distintivo da
marca anterior se reconhece como impor-
tante». O 0Orgdo jurisdicional nacional
pretende saber se existe um limite para
além do qual uma marca, pelo seu grau de
notoriedade, adquire um caracter distintivo
especial e goza de uma «protec¢do objec-
tiva maior». A directiva ndo pretende,
porém, estabelecer um limite deste tipo. O
grau de notoriedade é um factor que
convém ter em conta entre outros na
apreciagio global do risco de confusio
para o consumidor médio dos bens ou
servicos em questio. Ndo existe um limite
especifico para além do qual se lhe tenha de
atribuir importdncia decisiva.

22. Quanto 4 quarta questdo, resulta cla-
ramente do acordio SABEL 8 que o risco de
confusio pode ser mais elevado quando
uma marca possua intrinsecamente um
caracter distintivo particular. Serd este o
€aso se a mesma apresentar certas caracte-
risticas fonéticas, visuais ou conceptuais
que a distingam de modo particular de

8 — V. também acordao de 29 de Setembro de 1998, Canon
(C-39/97, Colect., p. I-5507, n.* 17 e 18).
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outros sinais. A primeira vista, esta conse-
quéncia pode parecer curiosa, na medida
em que se pode pensar que o risco de
confusio é tanto menos elevado quanto o
caracter distintivo seja intrinsecamente
importante. Contudo, é evidente que o
risco de confusdo serd maior entre uma
marca e um sinal cuja semelhanga resulte
de ambas se caracterizarem por determina-
dos elementos pouco habituais ou originais
do que uma marca e um sinal que partilhem
elementos semelhantes mas menos distinti-
vos. O facto de uma marca e um sinal
poderem ambos ser claramente distintos de
outras marcas devido a partilharem as

Conclusao

mesmas caracteristicas originais ou pouco
habituais agrava o risco de confusio.

23. Afigura-se-nos que a auséncia total de
elementos descritivos pode ser um factor
para a apreciagdo do caracter distintivo de
uma marca, mas sO por si nio tornara uma
marca particularmente distinta; apesar da
auséncia de elementos descritivos, uma
marca pode também ndo ter caracteristicas
originais ou ser comum no Estado-Membro
em causa.

24. Em conformidade com o que antecede, afigura-se-nos que as questdes
submetidas pelo Landgericht Miinchen I devem ser respondidas da forma

seguinte:

«1)Ao apreciar, para efeitos do artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da Primeira Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, o risco de confusio
entre uma marca e um sinal utilizados para produtos idénticos, compete ao
o6rgio jurisdicional nacional analisar se existe um risco de confusao real e
devidamente comprovado para o consumidor médio do tipo de produtos em
questio no Estado-Membro em causa. Ao assim proceder, o orgio
jurisdicional nacional deve fazer uma apreciagdo global de todos os factores
relevantes, em especial do grau de semelhanga fonética, visual ou conceptual
entre a marca e o sinal, bem como do caracter distintivo que uma marca
possui, ou intrinsecamente ou devido ao seu grau de notoriedade.
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O conceito de risco de associa¢io, conforme consta do artigo 4.°, n.° 1,
alinea b), ndo constitui uma alternativa ao conceito de risco de confusdo, mas
tem por objectivo precisar o respectivo alcance.

A directiva ndo fixa um limite para além do qual uma marca adquira
automaticamente, devido ao seu grau de notoriedade, um caracter distintivo
particular e beneficie de uma protec¢do maior. O grau de notoriedade de uma
marca é um factor que deve ser tido em conta na apreciacdo global do risco de
confusdo. O risco de confusdo com um sinal semelhante é tanto mais elevado
quanto a notoriedade da marca se afigure significativa.

O facto de a marca nido possuir elementos descritivos pode ser um factor para
a apreciacdo do caracter distintivo de uma marca, mas ndo aumenta por si s
o risco de confusio.»
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