MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT / IHM! (MUNICHFINANCIALSERVICES)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgio)
7 de Junho de 2005

No processo T-316/03,

Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft AG, com sede em Munique
(Alemanha), representada por G. Wiirtenberger e R. Kunze, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,
* Lingua do processo: alemao.
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que tem por objecto um recurso da decisdo da Quarta Cimara de Recurso do ITHMI
de 26 de Junho de 2003 (processo R 337/2002-4), relativa a um pedido de registo do
sinal nominativo MunichFinancialServices como marca comunitdria,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Secgio),

composto por: M. Vilaras, presidente, M. E. Martins Ribeiro e K. Jirimée, juizes,

secretario: C. Kristensen, administradora,

vista a peticiio entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 12 de
Setembro de 2003,

vista a contestagdo entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em
19 de Janeiro de 2004,

apos a audiéncia de 13 de Janeiro de 2005,
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profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 15 de Junho de 2000, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitdria
ao Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), nos termos do Regulamento (CE) ne° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), modificado.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MunichFinancialServices.

Os servigos para os quais o registo foi pedido pertencem & classe 36, na acepg¢io do
Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado. Os servigos em
causa correspondem & seguinte descricio: «servigos financeiros».

Por deciséo de 18 de Fevereiro de 2002, o examinador recusou o pedido, com o
fundamento de que a marca requerida era descritiva dos servicos em causa e
desprovida de qualquer cardcter distintivo, na acep¢io do artigo 7.% n.° 1, alineas b) e
c), do Regulamento n.® 40/94.
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Em 18 de Abril de 2002, a recorrente interpds recurso da decisdo do examinador
para o IHM]I, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decisdo de 26 de Junho de 2003 (a seguir «decisdo impugnada»), notificada &
recorrente em 14 de Julho de 2003, a Quarta CAmara de Recurso negou provimento
ao recurso, com o fundamento de que a marca requerida era descritiva na acepgio
do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questido de direito

A recorrente invoca, em substincia, um nico fundamento, baseado na violagio do
artigo 7., n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes

A recorrente alega, em primeiro lugar, que um consumidor médio normalmente
informado, atento e avisado, nio pode, sem outra analise, compreender o contetido
seméntico do sinal nominativo que constitui a marca requerida, pelo que nio se
pode concluir que a marca néo é susceptivel de protecgio.

A este propdsito, a recorrente sustenta que o sinal nominativo MunichFinancial-
Services ndo é descritivo dos servicos abrangidos pelo pedido de marca, porque a
combinagdo das diferentes palavras que o compdem apresenta uma originalidade
caracteristica prépria que nao é habitual. O cardcter ndo habitual reside no facto de
o sinal nominativo controvertido ndo ser construido de acordo com as regras
gramaticais inglesas. O sinal nominativo controvertido deixa, além disso, o
consumidor numa incerteza total quanto a natureza da relagdo entre o vocdbulo
do lugar «Munich» e a expressio «FinancialServices».

A fim de demonstrar que o sinal nominativo controvertido néo cai no ambito de
aplicagdo do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, a recorrente refere,
em segundo lugar, o esquema de andlise proposto pelo advogado-geral F. G. Jacobs
nos n.”° 61 a 64 das suas conclusdes no processo que deu origem ao acérdio do
Tribunal de Justi¢a de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, Colect.,
p. 1-12447),
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A recorrente relembra, a este propésito, que, segundo o advogado-geral F. G. Jacobs,
para se apreciar o cardcter descritivo de uma marca, ha que avaliar, em primeiro
lugar, o modo por meio do qual o vocdbulo se refere ao produto ou ao servi¢o ou a
uma das suas caracteristicas, em segundo lugar, o modo como o vocdbulo é
entendido e, em terceiro lugar, a relevancia da caracteristica designada pela marca
relativamente ao produto ou ao servigo, especialmente no espirito do consumidor.

Desde logo, no que se refere ao modo por meio do qual o vocébulo se refere ao
produto ou a0 servigo ou a uma das suas caracteristicas, a recorrente alega que a
combinacio de palavras que constitui o sinal nominativo MunichFinancialServices
ndo permite estabelecer um nexo desprovido de equivocos com o0s servigos
abrangidos, devido ao seu cardcter gramaticalmente inabitual, porque linguistica-
mente errado, e & ambiguidade que daf resulta. Assim, o piblico em causa, sem fazer
uma interpretacio suplementar, devido 4 pluralidade de sentidos do seu contetido,
ndo pode entender o caricter pretensamente descritivo da marca requerida,
declarado pela Camara de Recurso.

Em seguida, no que se refere ao modo como o vocdbulo ¢é entendido, a recorrente
considera que, devido & combinagio gramaticalmente inabitual do vocébulo, o
cardcter pretensamente descritivo da marca requerida nio resulta ipso facto nem de
plano.

Por Gltimo, quanto a relevincia da caracteristica designada pela marca relativamente
ao produto ou ao servico, especialmente no espirito do consumidor, a recorrente
considera que os potenciais clientes ndo atribuem certamente importancia capital a
questio de saber se os servigos financeiros propostos emanam precisamente de um
prestador de servigos que tenha sede em Munique, porque, em matéria de servigos
financeiros, a sede do prestador é totalmente indiferente.
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Ao referir o n.° 30 das conclusées do advogado-geral F. G. Jacobs no processo que
deu origem ao acérdido IHMI/Wrigley, jé referidas, a recorrente observa, em terceiro
lugar, que a necessidade de manter os vocibulos descritivos livremente disponiveis,
nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, s6 existe quando
os concorrentes tém uma necessidade razoavelmente clara e previsivel de utilizar
esse vocibulo preciso para descrever certas caracteristicas dos seus produtos ou
servigos. Ora, segundo a recorrente, essa necessidade ndo existe no presente caso,
porque a concorréncia dispde de expressdes gramaticais correctas (como, por
exemplo, as expressdes «financial services coming from Munich» ou «financial
services being offered from Munich») e, consequentemente, combinacdes
conceptuais que teriam verdadeiramente um cardcter claramente descritivo. Quanto
ao resto, a recorrente remete globalmente para a sua argumentagio apresentada
perante o IHML

O IHMI contesta a totalidade dos argumentos apresentados pela recorrente, Assim,
foi com razdo, segundo o IHMI, que a Cimara de Recurso recusou a marca
requerida pela recorrente, na medida em que esta marca reveste um caracter
puramente descritivo.

Mais concretamente, o [HMI alega que o consumidor ndo entenderd o sinal
nominativo MunichFinancialServices como uma referéncia a uma determinada
empresa, mas antes como uma indicagio puramente descritiva, na acepgio do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

Por um lado, quanto ao elemento «FinancialServices», é a representacio directa dos
servigos para os quais o registo foi pedido.

Por outro lado, quanto ao elemento «Munich», o IHMI sustenta que, relativamente
aos servigos financeiros em geral, mas também no contexto particular dos bancos e
das seguradoras, a indicacdo do lugar é habitualmente utilizada e compreendida
enquanto referéncia 4 sede da empresa que fornece os servicos em questio.
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O IHMI chama ainda a aten¢do para o facto de Munich (Munique) ser amplamente
conhecida como praca financeira.

Apreciagio do Tribunal de Primeira Instincia

A titulo preliminar, ha que referir que, apesar de se proceder a uma remissao global
para os argumentos que se contém nos actos processuais entregues no quadro do
procedimento administrativo que correu perante o IHML a peticéo nio satisfaz as
exigéncias do artigo 44.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instancia e ndo pode, pois, ser tida em consideragio [v., neste sentido,
acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 7 de Novembro de 1997, Cipeke/
/Comissdo, T-84/96, Colect., p. 11-2081, n.° 33, e de 31 de Margo de 2004, Interquell/
J/THMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Colect., p. II-1001, n.° 20].

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, seré recusado o
registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam
servit, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de fabrico do produto ou da prestagio do
servico, ou outras caracteristicas destes». Além disso, o artigo 7.° n.° 2, do mesmo
regulamento dispde que «o n.° 1 é aplicével mesmo que os motivos de recusa apenas
existam numa parte da Comunidade».

Segundo a jurisprudéncia, o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.> 40/94
obsta a que os sinais ou indicagdes nele contemplados sejam reservados a uma tinica
empresa com base no seu registo como marca. Esta disposi¢io visa portanto um fim
de interesse geral, que exige que esses sinais ou indicagdes possam ser livremente
utilizados por todos [v. acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de
Fevereiro de 2002, Ellos/THMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.° 27, e a
jurisprudéncia af referida, e de 27 de Novembro de 2003, Quick/IHMI (Quick),
T-348/02, Colect., p. 11-5071, n.° 27].
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Para mais, os sinais e as indica¢bes referidos no artigo 7.5, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94 sdo aqueles que podem servir, numa utilizagdo normal do
ponto de vista do consumidor, para designar, seja directamente seja por referéncia a
uma das suas caracteristicas essenciais, o produto ou o servigo para o qual é pedido
o registo (acérddo do Tribunal de Justica de 20 de Setembro de 2001, Procter
& Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect,, p. 1-6251, n.°> 39). Consequentemente, a
apreciacdo do cardcter descritivo de um sinal s6 pode ser feita, por um lado, em
relagdo & percepciao que o publico-alvo tem dele, e, por outro, em relagio aos
produtos ou servicos em causa [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de
Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect.,
p. 1I-683, n.° 38].

No presente caso, os servicos que constam do pedido de marca sdo servigos
financeiros, sem mais precisdes. Além disso, se a marca requerida é composta por
vocébulos ingleses, o nome da cidade Munich que compde a primeira parte da
marca designa uma cidade alemd (Munique). Para mais, os outros vocibulos que
compdem esta marca, «financial» e «services», sdo vocébulos ingleses muito usuais,
que se encontram, com uma ortografia semelhante, em diversas linguas
comunitdrias, Nestas circunstincias, hd que considerar que o publico pertinente é
composto pelo consumidor angléfono médio da Comunidade assim como pelo
consumidor médio de outras regides linguisticas da Comunidade — e, em especial,
pelo consumidor alemio — que tenha, pelo menos, um conhecimento de base da
lingua inglesa.

Nestas condicoes, ha que determinar se, no &mbito da aplicagdo do motivo absoluto
de recusa que consta do artigo 7., n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, h4, para
esse publico pertinente, uma relagio directa e concreta entre o sinal MunichFi-
nancialServices e os servigos para os quais o pedido de registo foi recusado, a saber,
os servicos financeiros incluidos na classe 36 na acepgio do acordo de Nice.

A este proposito, hd que observar que o publico pertinente néo terd qualquer
dificuldade em entender o elemento constitutivo «FinancialServices» da marca
requerida como uma perfeita descricio em inglés dos servigos financeiros que
constam do pedido de marca,
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Coloca-se, contudo, a questio de saber se, no ambito de uma apreciagéo global da
marca requerida, o cardcter puramente descritivo do elemento «FinancialServices» é
neutralizado, em primeiro lugar, pela adjungio do vocédbulo «Munich», em segundo
lugar, pela estrutura pretensamente gramaticalmente incorrecta e, em terceiro lugar,
pela ortografia especial.

No que se refere, em primeiro lugar, & utilizagdo no sinal do nome em inglés da
cidade de Munique, o Tribunal considera que essa utilizagio néo impede o publico
pertinente de entender imediatamente, e sem qualquer outra reflexdo, que se trata
da cidade alemai.

Além disso, segundo a jurisprudéncia, relativamente aos sinais ou indicagdes que
possam servir para designar a proveniéncia geogréfica de categorias de produtos
para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geograficos, hd um
interesse geral em preservar a sua disponibilidade [acérddo do Tribunal de Justica de
4. de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect,, p. I-2779,
n° 26, e acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 15 de Outubro de 2003,
Nordmilch/IHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Colect.,, p. 1I-4365, n.° 30]. Esta
jurisprudéncia é igualmente aplicavel aos servigos.

Isso ¢é ainda mais verdade no dominio dos servigos financeiros, no qual a indicagéo
do lugar é habitualmente utilizada e entendida como referéncia ao local da sede da
empresa prestadora dos servigos em causa, €, consequentemente, ao lugar a partir do
qual esses servicos sdo, em principio, fornecidos. Outros eventuais significados dessa
indicaciio geografica ndo sdo relevantes, visto que, segundo a jurisprudéncia, basta
que o sinal designe, em pelo menos um dos seus significados potenciais, uma
caracteristica dos produtos ou servigos em causa (v. acérddo IHMI/Wrigley, ja
referido, n.° 32),

No presente caso, hi que considerar que a cidade de Munich é amplamente
conhecida como centro financeiro importante e é como tal considerada pelo publico
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em causa. Esta foi a concluséo a que chegaram tanto o examinador do IHMI, na sua
decisdo de 18 de Fevereiro de 2002, como o IHMI na sua contestac¢do. Convidada, no
decurso da audiéncia, a pronunciar-se sobre este ponto, a recorrente nio contestou,
além do mais, o papel desempenhado pela cidade de Munique no dominio dos
servicos financeiros.

Daqui resulta que foi com razdo que a Camara de Recurso considerou que o nome
da cidade de Munich, seguido da expressio «FinancialServices», serd essencialmente
entendido pelo publico pertinente como a indicagio geografica do local de origem
dos servicos ou do lugar a partir do qual esses servicos sio propostos.
Consequentemente, a adjuncio da palavra «Munich» & expressdo «FinancialServi-
ces» ndo € susceptivel de atenuar o caricter descritivo ligado a esta expressdo. Pelo
contrério, reforca-o, devido ao papel determinante que esta cidade desempenha no
dominio dos servigos financeiros.

No que se refere, em segundo lugar, & estrutura pretensamente incorrecta do ponto
de vista gramatical do sinal em causa, hd que referir que essa circunstancia, supondo
que seja provada, em nada altera a apreciagdo do sinal controvertido feita supra
[v., neste sentido, acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Janeiro
de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.° 26, e de 26 de
Outubro de 2000, Community Concepts/IHMI (Investorworld), T-360/99, Colect.,
p. 1I-3545, n.° 23],

Em terceiro lugar, no que se refere & ortografia especial do sinal controvertido,
atendendo, por um lado, a que as trés palavras que o compdem estdo justapostas
sem espacos e, por outro, a que cada uma dessas trés palavras justapostas comega
por maitiscula, hd que declarar que a ortografia niio constitui um elemento de ordem
criativa susceptivel de tornar o sinal, no seu conjunto, adequado para distinguir os
produtos da recorrente dos das outras empresas [v., neste sentido, acérdio do
Tribunal de Primeira Instancia de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld/THMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. 11-433, n.° 25]. Além disso, o
eventual efeito de uma justaposicio sem espagos é totalmente neutralizado pelo
facto de as trés palavras que constituem o sinal nominativo controvertido
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comegarem por mailiscula. Foi, portanto, com razio que a Camara de Recurso
declarou que o sinal nominativo MunichFinancialServices serd lido, ouvido e
entendido pelo publico pertinente como «Munich Financial Services».

Em conclusdo, nada permite afirmar que a adjungdo da palavra «Munich» a
expressio «FinancialServices» confere ao sinal nominativo MunichFinancialServices
um elemento adicional especial gracas ao qual este dltimo perde o seu cardcter
meramente descritivo dos servigos financeiros propostos a partic de Munique
[v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 7 de Junho de 2001,
DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. I-1645, n.° 26].

Resulta das consideragdes precedentes que o sinal nominativo controvertido permite
ao publico em causa estabelecer imediatamente e sem qualquer outra reflexdo uma
relacio concreta e directa com os servigos financeiros propostos a partir de
Munique, que estdo incluidos na categoria «servicos financeiros» visada no pedido
de marca.

Esta apreciaciio ndo pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo
o qual a necessidade de manter os termos descritivos livremente disponiveis, nos
termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, s6 existe quando os
concorrentes tém uma necessidade razoavelmente evidente e previsivel de utilizar
um termo preciso para descrever determinadas caracteristicas dos seus produtos ou
servicos.

O Tribunal relembra, a este propdsito, que, para que o IHMI recuse um pedido de
registo com fundamento no artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, ndo
¢ necessario que os sinais e as indicagdes que constituem a marca e que sio referidos
nesta disposi¢éo sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo,
para fins descritivos de produtos ou servigos, como aqueles para os quais o pedido
foi apresentado, ou das caracteristicas desses produtos ou servicos. Basta, como
resulta da prépria letra dessa disposicdo, que esses sinais e indicagbes possam ser
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utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de recusa de
registo, em aplicagdo da referida disposicdo, se, em pelo menos um dos seus
significados potenciais, designar uma caracteristica dos produtos ou servicos em
causa (v. acérddao IHMI/Wrigley, ja referido, n.c 32).

No presente caso, o sinal nominativo controvertido é, sem duvida alguma,
susceptivel de ser utilizado por outros operadores econdmicos do sector financeiro
que pretendam indicar que os seus servicos sio prestados a partir de Munique, que
é, como j4 foi indicado, uma das pracas financeiras mais importantes da Alemanha.
Deve ser salientado, a este propésito, que a proveniéncia geografica da prestagio do
servico é uma caracteristica expressamente enumerada no artigo 7.°, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 40/94. Consequentemente, o argumento da recorrente nédo
procede.

Foi, portanto, com razdo que a Cémara de Recurso considerou que o sinal
nominativo MunichFinancialServices é descritivo dos servigos financeiros em causa,

Consequentemente, hd que julgar improcedente o tinico fundamento da recorrente
e negar provimento ao recurso na integra.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.% n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é
condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida,
hé que condena-la nas despesas do recorrido, em conformidade com o pedido deste.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgdo)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vilaras Martins Ribeiro Jiirimée

Proferido em audiéncia pdblica no Luxemburgo, em 7 de Junho de 2005.

O secretdrio O presidente

H. Jung M. Vilaras
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