HENKEL /7 IHMI

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgdo)
29 de Abril de 2004

Nos processos apensos C-456/01 P e C-457/01 P,

Henkel KGaA, com sede em Diisseldorf (Alemanha), representada por
C. Osterriceth, Rechtsanwiilt,

recorrente,

que tém por objecto dois recursos dos acérddos do Tribunal de Primeira Instincia
das Comunidades Europeias (Segunda Seccdo) de 19 de Setembro de 2001,
Henkel/THMI (pastilha rectangular vermelha e branca) (T-335/99, Colect.,
p. [1-2581), e Henkel/IHMI (pastilha rectangular verde e branca) (T-336/99,
Colect., p. I1-2589), em que se pede a anulagio desses acérdios,

sendo a outra partc no processo:

Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen e S. Laitinen, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instincia,
* Lingua do processo: alemio.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Sec¢io),

composto por: V. Skouris, exercendo funcgdes de presidente da Sexta Secgdo,
J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e F. Macken (relatora),
juizes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretirio: M. Mugica Arzamendi, administradora principal,

visto o relatdrio para audiéncia,

ouvidas as alegacbes das partes na audiéncia de 2 de Outubro de 2003, no
decurso da qual a Henkel KGaA foi representada por C. Osterrieth e o Instituto
de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) por
D. Schennen e A. von Miihlendahl, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 6 de
Novembro de 2003,

profere o presente

Acérdao

Através de peti¢des que deram entrada na Secretaria do Tribunal de Justica em
26 de Novembro de 2001, a Henkel KGaA (a seguir «Henkel») interpds, nos
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termos do artigo 49.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justica, recursos dos
acérdios do Tribunal de Primeira Instancia de 19 de Setembro de 2001, Henkel/
/THMI (pastilha rectangular vermelha e branca) (T-335/99, Colect., p. 1I-2581, a
seguir «acérdio T-335/99»), e Henkel/THMI (pastilha rectangular verde e branca)
(T-336/99, Colect., p. 11-2589, a seguir «acérddo T-336/99») (a seguir, em
conjunto, «acdrddos recorridos»), pelos quais o Tribunal de Primeira Instincia
negou provimento aos seus recursos de anulacio das decisdes da Terceira Cimara
de Recurso do Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) (a seguir «<IHMI>»), de 21 de Setembro de 1999 (processos R 70/1999-
-3, e R 71/1999-3), que rejeitaram os seus recursos contra a recusa de registo como
marcas comunitdrias de pastilhas de forma tridimensional para virias categorias
de produtos, incluindo, designadamente, os produtos para miquinas de lavar
roupa ou para miquinas de lavar louca (a seguir «decisdes controvertidas»).

Por despacho do presidente da Sexta Seccdo de 2 de Junho de 2003, os processos
C-456/01 P e C-457/01 P foram apensos para efeitos da fase oral e do acérdio.

Enquadramento juridico

Nos termos do artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994, L 11, p. 1):

«Podem constituir marcas comunitirias todos os sinais susceptiveis de represen-
tacio grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos,
letras, algarismos, ¢ a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que
esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas.»
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O artigo 7.° do mesmo regulamento dispde:

«1. Serd recusado o registo:

a) Dos sinais que nido estejam em conformidade com o artigo 4.%

b) De marcas desprovidas de carécter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de fabrico do produto
ou da presta¢do do servigo, ou outras caracteristicas destes;

3. As alineas b), c) e d) do n.° 1 ndo sdo aplicdveis se, na sequéncia da utilizacdo
da marca, esta tiver adquirido um caricter distintivo para os produtos ou servigos
para os quais foi pedido o registo.»
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Antecedentes do litigio

Em 15 de Dezembro de 1997 e 8 de Janeiro de 1998, a Henkel pediu ao IHMI o
registo como marcas comunitdrias de duas pastilhas de forma tridimensional, a
primeira composta por uma camada branca e uma camada vermelha sobrepostas
(processo T-335/99), e a segunda por uma camada branca e uma camada verde
sobrepostas (processo T-336/99).

Os produtos para os quais foi pedido o registo enquadram-se na classe 3 do
Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e
correspondem 2 seguinte descri¢io: «produtos para roupa e louga sob a forma de
pastilhas».

Através de decisdes de 3 de Fevereiro de 1999, o examinador do IHMI recusou
esses pedidos porque as marcas cujo registo era pedido eram desprovidas de
caricter distintivo e ndo podem, por esta razdo, ser objecto de registo por for¢a do
artigo 7.° n.°1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Através das decisbes controvertidas, a Terceira Cimara de Recurso do IHMI
confirmou as decisdes do examinador considerando que cada marca cujo registo
era pedido era desprovida de caricter distintivo na acep¢io do artigo 7.% n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94, dado que a sua forma concreta ndo cumpria,
relativamente ao consumidor ou comprador final, nenhuma fungio de indicagio
da proveniéncia dos produtos sobre os quais era aposta a marca. Segundo a
referida CAmara de Recurso, uma forma tridimensional deve ter um aspecto
suficientemente original para facilmente ser gravada na meméria e se distinguir do
que é usual no comércio.
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Processo no Tribunal de Primeira Instincia e acérdaos recorridos

Através de peticdes que deram entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instincia em 26 de Novembro de 1999, a Henkel interpds dois recursos
destinados 4 anulacdo das decisdes controvertidas.

No acérdio T-335/99, o Tribunal de Primeira Instincia decidiu que a Camara de
Recurso do IHMI tinha concluido correctamente que a marca tridimensional, cujo
registo era pedido, era desprovida de cardcter distintivo na acepgdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, pelos seguintes motivos:

«41No presente caso, a marca cujo registo é pedido é constituida pela forma e
pela combinagdo das cores de uma pastilha para miquinas de lavar roupa ou
louca, ou seja, pela apresentagio do préprio produto.

42 Resulta do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94 que tanto a forma do produto
como as cores contam entre os sinais susceptiveis de constituir uma marca
comunitiria. Mas a aptiddo geral de uma categoria de sinais para constituir
uma marca ndo implica que os sinais dessa categoria possuam necessaria-
mente um caracter distintivo na acepgio do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 em relagio a um produto ou a um servico
determinado.

43 Nos termos do artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, sera
recusado o registo ‘de marcas desprovidas de caricter distintivo’. Considera-
-se que tem caricter distintivo a marca que permite distinguir, em funcdo da
sua origem, os produtos ou servicos para os quais o registo foi pedido. Para
este efeito, ndo é necessirio que transmita uma informacio precisa quanto a
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identidade do fabricante do produto ou do prestador de servicos. Basta que a
marca permita ao piblico em causa distinguir o produto ou servico que ela
designa dos que t&m outra origem comercial e concluir que todos os produtos
ou servicos que designa foram fabricados, comercializados ou fornecidos sob
controlo do titular dessa marca, ao qual pode ser atribuida a responsabilidade
da sua qualidade (v., neste sentido, 0 acérddo do Tribunal de Justica de 29 de
Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. -5507, n.° 28).

Resulta da letra do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 que
um minimo de cardcter distintivo basta para que o motivo de recusa definido
neste artigo ndo seja aplicivel. Importa, pois, apurar — no quadro de um
exame a priori e sem qualquer tomada em consideracio da utilizagdo do sinal
na acepgdo do artigo 7.° n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 — se a marca
pedida permitird ao piblico visado distinguir os produtos em causa dos que
tém outra origem comercial quando, no acto da compra, tiver que escolher.

O artigo 7.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 néo distingue entre as
diferentes categorias de marcas. Os critérios de apreciagio do caricter
distintivo das marcas tridimensionais compostas pela forma do préprio
produto ndo sdo diferentes dos aplicdveis ds outras categorias de marcas.

Ha4, no entanto, que ter em conta, no quadro da aplicagdo destes critérios, o
facto de a percepgio do piblico visado ndo ser necessariamente a mesma no
caso de uma marca tridimensional constituida pela forma e pelas cores do
proprio produto e no caso de uma marca nominativa, figurativa ou
tridimensional que nio seja constituida pela forma do produto. Com efeito,
se é certo que o puiblico estd habituado a apreender imediatamente estas
tiltimas marcas como sinais identificadores do produto, j4 o mesmo ndo
acontece necessariamente quando o sinal se confunde com o aspecto do
préprio produto.
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No que respeita a percep¢do do piblico em causa, a Cidmara de Recurso
salientou, com razio, que os produtos para os quais o registo da marca foi
pedido no presente caso, ou seja, os produtos para miquinas de lavar roupa
ou louca sob a forma de pastilhas, sdo bens de consumo largamente
difundidos. O publico visado por estes produtos é constituido por todos os
consumidores. H4 assim que apreciar o caracter distintivo da marca pedida
tendo em consideragdo a presumivel expectativa de um consumidor médio,
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., por analogia,
o acérdio do Tribunal de Justica de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e
Tusky, C-210/96, Colect., p. 14657, n.°® 30 a 32).

A percep¢do da marca pelo piblico em causa € influenciada, em primeiro
lugar, pelo nivel de aten¢io do consumidor médio, que é susceptivel de variar
em fun¢do da categoria de produtos ou servicos em causa (v. o acdrddo do
Tribunal de Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26). Relativamente a este aspecto, a Cimara
de Recurso considerou, com razdo, que, tratando-se de produtos de consumo
quotidiano, o nivel de atencdo do consumidor médio em relacio a forma e as
cores das pastilhas para miquinas de lavar roupa ou louca nio é elevado.

Para apurar se a combinacdo da forma e da distribuicdo das cores da pastilha
em causa pode ser apreendida pelo piiblico como um indicador de origem, héd
que analisar a impressdo de conjunto produzida por essa combinagéo (v., por
analogia, o ac6érddo do Tribunal de Justica de 11 de Novembro de 1997,
SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 23), o que ndo é incompativel com o
exame sucessivo dos diferentes elementos da apresentacio utilizados.

A forma tridimensional cujo registo é pedido [...] é uma das formas
geométricas de base e uma das formas que vem naturalmente 4 mente para
um produto destinado a mdquinas de lavar roupa ou louga [...].
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Quanto 3 presenca de duas camadas [...], hd que realcar que o piblico em
causa estd habituado 3 presenca de elementos de cor diferente num produto
detergente. As particulas coloridas evocam, portanto, sem no entanto
poderem, por isso, ser consideradas como uma indicacio descritiva na
acep¢do do artigo 7.% n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, certas
qualidades do produto. Nio se pode deduzir, porém, da inaplicabilidade
deste tdltimo motivo de recusa, que os elementos coloridos conferem
necessariamente um cardcter distintivo 4 marca pedida. Com efeito, esse
caracter nio existe quando o publico visado é levado, como no presente caso,
a apreender a presenca dos elementos coloridos como a evocacdo de certas
qualidades do produto e ndo como a indicagio da sua origem. A
eventualidade de os consumidores adquirirem, apesar disso, o hdbito de
reconhecer o produto com base nas suas cores ndo basta, por si s6, para
afastar o motivo de recusa baseado no artigo 7.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.® 40/94. Essa evolugdo na percep¢io do sinal pelo piblico s6
poderi ser tomada em conta, se for provada, no quadro do artigo 7.°, n.° 3,
do Regulamento n.° 40/94.

[...]. A utilizagio de cores de base, como o azul ou o verde, é corrente e
mesmo tipica dos produtos detergentes. O recurso a outras cores bdsicas,
como o vermelho ou o amarelo, faz parte das variagbes, que vém
naturalmente & mente, da apresentagio tipica desses produtos.

De onde se conclui que a marca tridimensional pedida é constituida por uma
combinagio de elementos de apresentacio que vém naturalmente a4 mente e
tipicas do produto em causa.
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Atendendo [l impressio de conjunto que sobressai da forma ¢ da combinagdo
das cores da pastilha em causa, a marca pedida nio permitiria ao piblico
visado distinguir esses produtos dos que tém outra origem comercial, quando
efectua a sua escolha no acto da compra.

Acrescente-se que a falta de aptiddo da marca pedida para indicar, a priori e
independentemente da sua utilizagdo, na acep¢do do artigo 7.° n.° 3, do
Regulamento n.° 40/94, a origem do produto nio é resolvida pelo nimero
mais ou menos importante de pastilhas semelhantes ji presentes no mercado.
Por conseguinte, nio é necessirio decidir, no presente caso, se o caracter
distintivo da marca deve ser apreciado na data da apresentacio do pedido de
registo ou na data do registo efectivo.

De onde se conclui que a Cidmara de Recurso julgou acertadamente que a
marca tridimensional pedida ndo tinha caracter distintivo.

O facto de os critérios de apreciagdo desse caracter distintivo, no caso de uma
marca tridimensional constituida pela forma do préprio produto, ndo serem
mais rigorosos do que os apliciveis ds outras categorias de marcas nio
implica mais nada além disso mesmo.
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61 Com efeito, as consideragdes que levaram a Cimara de Recurso a declarar a
falta de caricter distintivo da marca pedida justificam uma concluséo idéntica
a luz dos critérios de apreciacdo respectivos, apliciveis a todas as marcas,
quer estas sejam nominativas, figurativas ou tridimensionais.»

No acérdio T-336/99, o Tribunal de Primeira Instincia chegou a mesma
conclusdo. Os n.°° 38 a 58 deste acérdio estdo redigidos nos mesmos termos,
essencialmente, que os n.** 40 a 52 e 54 a 61 do ac6érddo T-335/99, reproduzidos
no niimero precedente.

Assim, através dos acérddos recorridos, o Tribunal de Primeira Instdncia negou
provimento aos recursos interpostos pela Henkel das decisGes controvertidas.

Os recursos das decisdes do Tribunal de Primeira Instancia

A Henkel conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne anular os acérddos
recorridos e as decisbes controvertidas, bem como condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne negar provimento aos
recursos e condenar a Henkel nas despesas.

Por despacho de 9 de Janeiro de 2003, o presidente do Tribunal de Justica
indeferiu o pedido da sociedade Reckitt Benckiser NV, apresentado na Secretaria
do Tribunal de Justica em 6 de Maio de 2002, com vista a ser autorizada a intervir
em apoio dos pedidos da Henkel.
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Nos seus recursos, a Henkel alega que o Tribunal de Primeira Instincia cometeu
um erro de direito na sua interpretacio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94. Este Gnico fundamento divide-se, essencialmente, em trés
partes relativas:

— ao caricter distintivo das marcas cujo registo é pedido;

— 2 defini¢do do grau de atengdo do consumidor médio, e

— 4 data em que deve ser apreciado o caricter distintivo das referidas marcas.

O IHMI considera que, nos acérdios recorridos, o Tribunal de Primeira Instancia
ndo cometeu nenhum erro de direito na interpretagdo e aplicagdo do artigo 7.,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto a primeira parte do fundamento, relativa ao cardcter distintivo de uma
marca

Argumentos das partes

Em primeiro lugar, a Henkel alega que, ao referir que as formas rectangulares
utilizadas nas pastilhas em causa constituem formas que vém naturalmente a
mente, 0 Tribunal de Primeira Instincia aplicon um critério incorrecto na
avaliacio do caricter distintivo de uma marca. No caso vertente, devia ter-se
limitado a analisar se as caracteristicas dessas pastilhas sdo diferentes das
caracteristicas habituais para tais produtos ou se sdo impostas por necessidades
técnicas.
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A Henkel contesta também a afirmacio do Tribunal de Primeira Instincia
segundo a qual as diferentes cores utilizadas num detergente ndo sdo apreendidas
como uma indica¢io da sua origem, mas significam apenas para o consumidor a
presenca de diferentes substincias activas neste produto. Segundo a mesma, o
piiblico apreende a disposi¢do das cores como uma caracteristica especifica da
apresentacdo de um determinado detergente.

A Henkel acrescenta, no processo C-456/01 P, que, na sua andlise do carécter
distintivo da marca cujo registo é pedido, o Tribunal de Primeira Instincia ndo
podia afastar o facto de a Henkel ser a tinica empresa a utilizar a cor vermelha nos
detergentes. Com efeito, na sua opinido, para apreciar o caricter distintivo dessa
marca é importante que o piblico possa, devido & utilizagdo exclusiva da cor
vermelha para os referidos produtos, relacionar apenas com essa base o titular da
marca.

Em segundo lugar, a Henkel considera que o facto de o Tribunal de Primeira
Instincia se ter baseado principalmente no facto de as formas e as cores das
pastilhas em causa constituirem uma forma geométrica ou cores de base leva a
presungdo de que o Tribunal de Primeira Instincia integrou na sua andlise do
cardcter distintivo da marca consideracdes relacionadas com um eventual
imperativo de disponibilidade, contrariamente ao que foi decidido no acérdio
de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect.,
p. I-2779).

Em qualquer caso, a Henkel acrescenta que nenhum imperativo de disponibili-
dade se opde a utilizagdo da combinagdo de uma forma e de cores, como aquelas
cujo registo como marcas é pedido no caso vertente. Em relagfio, antes de mais, a
forma escolhida, é o fabricante que, sem prejuizo do respeito de determinados
pardmetros técnicos, a escolhe livremente. No plano técnico, ndo é manifesto que
os concorrentes sO possam fabricar pastilhas utilizdveis pelo consumidor
escolhendo a forma que é objecto dos pedidos de registo em causa no caso
vertente. Em seguida, ndo existe nenhum imperativo de disponibilidade no que
respeita a disposi¢cdo concreta de cores. Na opinido da Henkel, se o consumidor
depara com uma disposi¢io de cores, ndo as compreende como uma indicagio
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imperativa no plano técnico, mas como a expressio livre e fantasista da
especificidade do produto. Daf resulta, por dltimo, que nenhum imperativo de
disponibilidade impede o registo de determinada combina¢do de formas e cores
COmO a em causa No €aso em apreco.

O IHMI alega, em primeiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instincia
considerou com razio que as marcas cujo registo era pedido ndo sdo susceptiveis
de protec¢do nos termos do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94,
pelo facto de se tratarem de marcas tridimensionais constituidas. por uma
combinacio de elementos de apresentagdio que vém naturalmente a2 mente e
tipicos do produto em causa, que nio permitem ao piblico interessado distinguir
os produtos em questdo dos que tém outra origem comercial.

Segundo o ITHMI, para que uma marca tridimensional constituida pela forma de
um produto tenha um carécter distintivo, na acep¢io do referido artigo 7.% n.° 1,
alinea b), a marca deve ser original, fora do vulgar ou arbitrdria. Formas ou
combinacbes de formas e cores usuais, banais ou que venham naturalmente a
mente, sio desprovidas de cardcter distintivo.

Considera que, no caso de uma pastitha para miquinas de lavar roupa ou para
méquinas de lavar louca, € a funcionalidade que conta, e para o consumidor, é a
forma rectangular, como qualquer outra forma igualmente simples, que é normal
e natural desse género de produtos. O consumidor ndo se questiona sobre a
composi¢do exacta e o efeito dos agentes de cor da pastilha, mas supde, quando
muito, que se trata de duas substincias com propriedades diferentes e ndo de um
meio de identificagdo da origem do produto. A prépria forma do produto s6
assegura a sua fun¢io de indicagdo da origem deste em casos excepcionais. Esta
circunstincia ndo decorre, segundo o IHMI, de critérios juridicos diferentes, ou
até mais severos. Ela é antes o resultado de uma situacgdo de facto, ou seja, pela
maneira como os consumidores apreendem os produtos em causa.
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O IHMI alega também que foi com razdo que, nos acérddos recorridos, o
Tribunal de Primeira Instincia baseou a sua andlise do cardcter distintivo das
marcas cujo registo é pedido na impressdo de conjunto produzida pela marca, ndo
excluindo tal abordagem, e mesmo exigindo, que os diferentes elementos de
apresentagio sejam considerados separadamente. Esta abordagem corresponde ao
método de andlise dos pedidos de registo pelo IHMI, em especial, nos casos de
marcas tridimensionais.

O THMI conclui que a apresentagio de um pedido de registo que incide sobre as
formas de produtos tdo simples e banais nio pode servir para o requerente se
assegurar da prioridade de uma marca comunitiria e que as pastilhas desse
género, para miquinas de lavar roupa ou para maquinas de lavar louca, s sdo
susceptiveis de protecgio se e a partir do momento em que, na sequéncia de uma
utilizacdo intensiva, conseguiram implantar-se como sinais de um dado
fabricante, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.® 40/94.

Em relacido, em segundo lugar, ao imperativo de disponibilidade, o JHMI alega
que a interpretacdo deste conceito baseada na antiga jurisprudéncia dos érgéos
jurisdicionais alemdes, defendida pela Henkel, foi categoricamente afastada pelo
Tribunal de Justica no acérdio Windsurfing Chiemsee, ji referido.

Acrescenta que a descrigio feita pela Henkel da evolugio dos produtos de limpeza
e do mercado para estes produtos milita a favor da existéncia presumida de um
imperativo de disponibilidade (no entanto, ndo no sentido da referida
jurisprudéncia), na medida em que demonstra até que ponto as diferentes
empresas concorrentes recorreram, desde o inicio, simultaneamente as formas
rectangulares e circulares, como a uma segunda camada colorida, para as suas
pastilhas para miquinas de lavar roupa ou para maquinas de lavar louga.

I-5129



30

31

32

33

34

ACORDAO DE 29. 4. 2004 — PROCESSOS APENSOS C-456/01 P E C-457/01 P

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.® 40/92 podem constituir marcas
comunitirias todos os sinais susceptiveis de representacio grifica desde que esses
sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa
dos de outras empresas.

Resulta da referida disposi¢io que tanto a forma de um produto como as suas
cores fazem parte dos sinais susceptiveis de constituir uma marca comunitaria.
Assim, um sinal composto pela forma tridimensional de uma pastilha para
mdquinas de lavar roupa ou para miquinas de lavar louca, combinada com a
disposi¢do das cores desta pastilha, pode, em principio, constituir uma marca
desde que as duas condi¢es mencionadas no nimero precedente estejam
reunidas.

No entanto, como o Tribunal de Primeira Instincia justamente observou nos
n.°® 42 do acérddo T-335/99 e 40 do acérdio T-336/99, a aptiddo geral de um
sinal para constituir uma marca na acep¢io do artigo 4.° do Regulamento
n.° 40/94 nio implica, contudo, que o referido sinal possua necessariamente
caricter distintivo, na acep¢io do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do referido
regulamento, em relagdo a um produto ou servico determinado. \

Nos termos desta tltima disposicdo, sido recusados os registos das marcas que sdo
desprovidas de caricter distintivo.

O carfcter distintivo de uma marca, na acepgdo do artigo 7.% n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, significa que essa marca permite identificar o produto
para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e,
portanto, distinguir esse produto dos das outras empresas [v., a propédsito do
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artigo 3.°, 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 (JO 1989, L 40, p. 1), disposi¢io que é idéntica ao referido
artigo 7.° n.° 1, alinea b), acérddo de 8 de Abril de 2003, Linde e 0., C-53/01 a
C-55/01, Colect., p. I-3161, n.° 40].

Esse cardcter distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos
produtos ou aos servicos para os quais o registo foi pedido e, por outro, em
relacio a percepcio que deles tem o piblico interessado constituido pelo
consumidor médio desses produtos ou servicos, normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado (v. acérddos Linde e o., j4 referido, n.° 41, e de
12 de Fevereiro de 2004, Koninklijk KPN Nederland, C-363/99, Colect.,
p. I-1619, n.° 34).

A este respeito, resulta dos fundamentos dos ac6rdios recorridos que o Tribunal
de Primeira Instdncia ndo cometeu nenhum erro de direito na sua interpretacdo do
artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.

Com efeito, o Tribunal de Primeira Instdncia apreciou, em conformidade com a
jurisprudéncia assente do Tribunal de Justica, a inexisténcia de caracter distintivo
das marcas em causa em relagdo, por um lado, aos produtos ou aos servicos para
o0s quais o seu registo foi pedido e, por outro, & percepgio do piiblico interessado
constituido, no caso vertente, por todos os consumidores.

O Tribunal de Primeira Instincia também referiu, com razio, que os critérios de
apreciacio do cardcter distintivo das marcas tridimensionais constituidas pela
forma do préprio produto ndo sdo diferentes dos aplicdveis as outras categorias
de marcas. No entanto, recordou que, no ambito da aplica¢do destes critérios, a
percepgdo do piiblico interessado ndo & necessariamente a mesma no caso de uma
marca tridimensional, constituida pela forma e cores do préprio produto, e no
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caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente
do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios néo
tém por hébito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou no
seu acondicionamento, na auséncia de qualquer elemento grifico ou textual, e,
por isso, pode tornar-se mais dificil provar o caricter distintivo quando se trata de
uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou
figurativa (v., neste sentido, acordios Linde e o., ja referido, n.° 48, e de 12 de
Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01, Colect., p. [-1725, n.° 52).

Nestas condicdes, quanto mais a forma cujo registo é pedido se aproxima da
forma mais provéavel que terd o produto em causa, mais verosimilmente a referida
forma sera desprovida de caricter distintivo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea
c), do Regulamento n.° 40/94. Apenas uma marca que, de forma significativa,
diverge da norma ou dos habitos do sector e, por esta razdo, cumpre a sua fungdo
essencial de origem tem cardcter distintivo na acep¢do da referida disposicio (v., a
respeito da disposicdo idéntica do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Primeira Directiva
89/104, acérdio Henkel, ja referido, n.® 49).

Dafi resulta que, ao decidir que as marcas cujo registo é pedido eram desprovidas
de caricter distintivo na acep¢io do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instincia nio cometeu nenhum erro de direito a
luz dessa disposi¢do e da jurisprudéncia pertinente do Tribunal de Justica.

Quanto a aplicacdo concreta desses critérios ao caso vertente pelo Tribunal de
Primeira Instincia, cabe referir que ela comporta apreciacdes de natureza factual.
Ora, s6 o Tribunal de Primeira Instincia é competente, por um lado, para apurar
os factos, salvo nos casos em que a inexactiddo material das suas conclusdes
resulte dos documentos do processo que lhe foram submetidos, €, por outro, para
apreciar esses factos. A apreciagio dos factos nido constitui, portanto, excepto em
caso de desvirtuagdo dos elementos que lhe foram submetidos, uma questio de
direito sujeita, como tal, A fiscalizacio do Tribunal de Justica no dmbito de um
recurso de uma decisio do Tribunal de Primeira Instincia (v. acdérdio de 19 de
Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.° 22).
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No caso vertente, as asser¢des do Tribunal de Primeira Instincia ndo revelam
nenhum elemento que indicie uma desvirtuacdo dos elementos que lhe foram
submetidos.

Em relagdo ao argumento da Henkel relativo a alegada aplicacio pelo Tribunal de
Primeira Instincia de um imperativo de disponibilidade, hd que recordar que este
se baseia na inexisténcia de caricter distintivo da forma e das cores das pastilhas
em causa.

Em qualquer caso, mesmo supondo que o Tribunal de Primeira Instdncia tenha
incluido consideragdes de interesse geral na sua apreciacgdo do cardcter distintivo,
nio cometeu nenhum erro de direito a esse respeito.

Cada um dos motivos de recusa do registo, enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94, é independente dos outros e exige uma anélise separada.
Além disso, h4 que interpretar os referidos motivos de recusa a luz do interesse
geral que estd na base de cada um deles (v., designadamente, neste sentido,
acordios de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475,n.° 77, ¢
Linde e o., ja referido, n.”® 67 e 71).

O interesse geral tomado em consideragio na anilise de cada um desses motivos
de recusa pode, ou deve mesmo, reflectir consideracdes diferentes, segundo o
motivo de recusa em causa.

No que respeita ao registo enquanto marca de uma cor s6 por si, sem delimitagio
no espago, o Tribunal de Justica ja decidiu no acérdio de 6 de Maio de 2003,
Libertel (C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 60), que o interesse geral que estd na
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base do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Primeira Directiva 89/104, disposicdo
idéntica ao artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, visa a
necessidade de ndo restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os
restantes operadores que oferecem produtos ou servigos do tipo daqueles para os
quais é pedido o registo.

Além disso, hd que referir que nio existe interesse geral em conferir toda a
protecgdo objecto do Regulamento n.° 40/94 a uma marca que ndo cumpre a sua
funcio essencial, ou seja, a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a
identidade de origem do produto ou do servico em causa, permitindo-lhe
distinguir sem confusdo possivel esse produto ou servico daqueles que tém outra
proveniéncia.

Por tltimo, em relacio ao argumento da Henkel segundo o qual o IHMI ja
admitiu o cardcter distintivo de marcas constituidas pela forma de pastilhas para
mdaquinas de lavar roupa e para méiquinas de lavar louca comparaveis com
aquelas cujo registo é pedido no caso vertente, hd que referir que este argumento
nao foi invocado no Tribunal de Primeira Instancia.

Ora, permitir a uma parte invocar perante o Tribunal de Justica, pela primeira
vez, um fundamento ndo apresentado ao Tribunal de Primeira Instancia
equivaleria a permitir-lhe apresentar ao Tribunal de Justica, cuja competéncia
para julgar recursos de decisdes do Tribunal de Primeira Instincia € limitada, um
litigio mais lato do que o submetido ao Tribunal de Primeira Instincia. No dmbito
de um recurso de uma decisdo do Tribunal de Primeira Instancia, a competéncia
do Tribunal de Justica estd limitada A apreciacdo da solucio legal dada aos
fundamentos debatidos em primeira instncia (acérddo de 1 de Junho de 1994,
Comissdo/Brazzelli Lualdi e 0., C-136/92 P, Colect., p. -1981, n.° 59, e despacho
de 28 de Junho de 2001, Eridania e o./Conselho, C-352/99 P, Colect., p. I-5037,
n.° 53).
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Por conseguinte, o referido argumento é inadmissivel.

Tendo em conta o conjunto das consideracdes expostas, hd que rejeitar a primeira
parte do fundamento relativa ao caricter distintivo de uma marca.

Quanto d segunda parte do fundamento, relativa a definicio do grau de atengdo
do consumidor médio

Argumentos das partes

A Henkel admite que, em principio, o grau de atengdo do consumidor médio pode
variar em funcio do tipo de produto. No entanto, alega que, contrariamente a
andlise do Tribunal de Primeira Instdncia, nenhum elemento permite concluir que,
por principio, para os produtos de consumo corrente, o nivel de atengdo do
consumidor nio é muito elevado. Segundo a Henkel, é necessério considerar pelo
contrario que, para os artigos de consumo corrente, tais como os em causa no
caso vertente, o consumidor tem um interesse especial em conhecer ndo apenas a
categoria de que faz parte o produto em causa, mas também a sua natureza
exacta.

Além disso, os fabricantes de produtos para miquinas de lavar roupa e miquinas
de lavar louga salientam claramente na sua publicidade a qualidade dos seus
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diferentes produtos. Por conseguinte, o consumidor médio, normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado, associa determinadas exigéncias
de qualidade a determinados produtos e esfor¢a-se por distinguir os produtos com
base no seu aspecto.

O IHMI alega que os ac6rddos recorridos consideraram que o piblico interessado
é constituido por todos os consumidores, dado que os produtos para maquinas de
lavar roupa e para maquinas de lavar louga apresentados sob a forma de pastilhas
sdo bens de consumo amplamente divulgados. Segundo o IHMI, se o consumidor
médio em causa sé d4 pouca aten¢do A forma e d cor precisas das pastithas, é
justamente porque elas ndo se vendem a granel, mas numa embalagem de onde
basta retirar apenas o nimero de pastilhas necessirias a cada utilizacio. O
consumidor s6 tem essas pastilhas na mio alguns instantes e ndo tem motivo para
se questionar, durante esses breves instantes, qual é a pastilha que se propde
utilizar,

Apreciacio do Tribunal de Justica

A esse respeito, a constatacio pelo Tribunal de Primeira Instincia, nos n.°* 48 do
acérdio T-335/99 e 46 do acérdio T-336/99, segundo a qual, por se tratar de
produtos de consumo quotidiano, o nivel de aten¢do do consumidor médio em
relagdo a forma e as cores das pastilhas para mdquinas de lavar roupa ou para
mdquinas de lavar louga ndo é elevado, constitui uma apreciagdo de natureza
factual que, como foi recordado no n.° 41 do presente acérddo, ndo esta sujeita a
fiscalizagio do Tribunal de Justica no 4mbito de um recurso de decisdo do
Tribunal de Primeira Instincia uma vez que, como no caso vertente, ndo constitui
uma desvirtuagio dos elementos de facto que foram submetidos ao Tribunal de
Primeira Instancia.

Nestas condigdes, a segunda parte do fundamento relativa a defini¢do do grau de
atencdo do consumidor médio deve também ser rejeitada.
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Quanto a terceira parte do fundamento, relativa a data e que deve ser apreciado
o cardcter distintivo de uma marca

Argumentos das partes

Segundo a Henkel, o Tribunal de Primeira Instincia ndo decidiu a questdo de
saber a data que deve ser tomada em consideragio para apreciar a inexisténcia de
caricter distintivo das marcas cujo registo é pedido. Esta apreciagio deve ser feita,
segundo a Henkel, com base nos factos tais como se apresentam na data da
apresentagdo do pedido de registo. O requerente s6 pode tomar a decisdo de
apresentar ou nio uma marca em virtude dos factos de que tem conhecimento
nessa data. Para determinar se um sinal apresenta elementos caracteristicos que
vdo além daqueles que sdo tipicos de um produto ou determinados por razdes
técnicas, apenas os produtos conhecidos no momento da apresentagéo do referido
pedido e as suas caracteristicas tipicas podem ser tomados em consideragéo.

A Henkel alega, referindo-se a situa¢io do mercado na data de apresentagio dos
seus pedidos de registo, que o requisito do caricter distintivo estava preenchido
nessa data. Na sua opinido, a apresentacio tipica dos produtos para lavar roupa e
louga era entdo sob a forma de pd, de modo que a simples ideia das pastilhas
conferia uma caracteristica distintiva a esses produtos que superava a forma
destes, que era entdo habitual e imposta por necessidades técnicas. A Henkel alega
que as marcas cujo registo é pedido, com as suas caracteristicas arbitrarias, que
nio sio determinadas por imperativos técnicos nem associadas ao produto,
apresentam caracteristicas distintivas em relacio aos produtos presentes no

~ mercado na época.
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O IHMI alega que, nos acérdios recorridos, o Tribunal de Primeira Instancia ndo
julgou necessirio decidir quanto a esse ponto pelo facto de as marcas em causa
ndo terem caricter distintivo na data da apresentacdo dos pedidos de registo. O
IHMI alega que os requisitos impostos para o registo de uma marca comunitaria
devem estar preenchidos tanto na data da apresentagdo do pedido como na data
do seu registo. No caso vertente, é, designadamente, o facto de a combinagdo da
forma e das cores das pastilhas se ter tornado usual que se opde ao registo.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Como resulta do n.° 34 do presente acérdio, uma marca apresenta caracter
distintivo na acepcio do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/92 se
permitir distinguir os produtos ou servicos para os quais o registo ¢ pedido dos de
outras empresas.

No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instincia considerou com razdo, no
n.° 57 do ac6érddo T-335/99 e no niimero correspondente do acérddo T-336/99,
que nio era necessirio decidir a questio da data pertinente para apreciar o
cardcter distintivo das marcas na acepgio da referida disposicdo, uma vez que
tinha decidido que as marcas cujo registo é pedido ndo permitiam distinguir a
origem dos produtos em causa e que esta conclusio nio podia ser posta em causa
pelo niimero mais ou menos significativo de pastilhas semelhantes ji presentes no
mercado.
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Nestas condi¢des, o Tribunal de Primeira Instincia ndo cometeu nenhum erro de
direito ao considerar que nio tinha de se pronunciar quanto a questdo de saber
em qual das duas datas convinha apreciar o cardcter distintivo das marcas em
causa.

Por conseguinte, esta terceira parte do fundamento relativa a data em que se deve
apreciar o carcter distintivo de uma marca deve ser também rejeitada.

Resulta do conjunto de consideragdes expostas que os recursos sdo improcedentes
e, portanto, deve ser-lhes negado provimento.

Quanto as despesas

o

Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicdvel ao
recurso de decisao do Tribunal de Primeira Instincia por forca do artigo 118.°
deste mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte
vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenagdo da Henkel e
tendo esta sido vencida, hd que condené-la nas despesas.
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3

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccdo)

decide:

1) E negado provimento aos recursos.

2) A Henkel KGaA é condenada nas despesas.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 29 de Abril de 2004.

O secretdrio O presidente

R. Grass V. Skouris
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