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ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccdo)
27 de Fevereiro de 2002 *

No processo T-106/00,

Streamserve Inc., com sede em Raleigh, Carolina do Norte (Estados Unidos da
América), representada por M. Nedstrand, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(THMI), representado por A. di Carlo e G. Humphreys, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: inglés.
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que tem por objecto um recurso da decisdo da Segunda Cdmara de Recurso do
Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de

28 de Fevereiro de 2000 (processo R 423/1999-2), relativa ao registo do vocabulo
STREAMSERVE como marca comunitaria,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secgdo),

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili ¢ R. M. Moura Ramos, juizes,

secretario: D. Christensen, administradora,

vista a peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
27 de Abril de 2000,

vista a contestacdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia
em 8 de Agosto de 2000,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em
27 de Outubro de 2000,

vista a tréplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em
9 de Janeiro de 2001,

ap6s a audiéncia de 20 de Junho de 2001,
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profere O presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 22 de Agosto de 1997, a Intelligent Document Systems Scandinavia AB
apresentou um pedido de marca nominativa comunitiria ao Instituto de
Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir
«Instituto»), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na versdo
alterada.

A marca cujo registo foi pedido é o vocibulo STREAMSERVE,

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 9 e
16, nos termos do Acordo de Nice relativo a classificagdo internacional de
produtos e servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme
revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma das classes, a
seguinte descri¢do:

«Classe 9: Aparelhos para o registo, a transmissdo ou a reprodugio de som e de
imagens; equipamento para o tratamento da informagio, incluindo
computadores, memorias para computadores, ecrds de visualizagdo,
teclados, processadores, impressoras e scanners; programas de
computador em cassetes, discos, disquetes e outros suportes legiveis
por maquina.
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Classe 16: Programas de computador listados; manuais; jornais e publicagdes;
material de instrucdo e de ensino.»

Em 18 de Fevereiro de 1999, a transferéncia do pedido de marca comunitaria em
beneficio da recorrente foi averbada no processo do pedido nos termos dos
artigos 17.° e 24.° do Regulamento n.° 40/94 bem como da regra 31, n.° 8, do
Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995,
relativo a execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1).

Por decisio de 21 de Maio de 1999, o examinador do Instituto recusou o pedido,
ao abrigo do artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, com o fundamento de que o
vocdbulo STREAMSERVE era descritivo dos produtos em causa e desprovido de
caracter distintivo.

Em 20 de Julho de 1999, a recorrente interpds recurso parcial no Instituto, nos
termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisdo do examinador, na
medida em que este recusou o pedido de registo relativamente aos produtos néo
pertencentes as categorias «jornais» e «material de instrugdo e de ensino».

Em 1 de Outubro de 1999, o recurso foi submetido ao examinador para revisdo
prejudicial, de acordo com o disposto no artigo 60.° do Regulamento n.° 40/94.

Em seguida, o recurso foi remetido a Segunda Cimara de Recurso.
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Por decisdo de 28 de Fevereiro de 2000 (a seguir «decisio impugnada»), a
Cémara de Recurso negou provimento ao recurso.

Em substdncia, a Cimara de Recurso considerou que a forma como o
examinador aplicara o artigo 7.% n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento
n.° 40/94, no que se refere aos produtos relativamente aos quais o recurso foi
interposto, era justificada.

Pedidos das partes

Na audiéncia, a que a recorrente nio assistiu, o Instituto salientou que o vocdbulo
STREAMSERVE é efectivamente utilizado enquanto tal.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— anular a decisio impugnada;

— remeter o processo ao examinador;

— condenar o Instituto nas despesas.
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Na réplica, a recorrente pede, a titulo subsididrio, que o Tribunal de Primeira
Instancia se digne anular a decisdo impugnada no que se refere aos produtos nio
pertencentes 4 categoria «aparelhos para o registo, a transmissdo ou a reprodugdo
de som e imagens» e remeter o processo a0 examinador.

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instdncia se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto 3 admissibilidade do pedido de remessa do processo ao examinador

Argumentos das partes

O Instituto considera este pedido inadmissivel. Refere que, nos termos do
artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instdncia
apenas é competente para anular e para reformar as decisdes da Cdmara de
Recurso, competindo ao Instituto, por forca do artigo 63.°, n.° 6, do
Regulamento n.° 40/94, tomar as medidas necessarias & execugdo do acérddo
do Tribunal de Primeira Instincia. Considera que, tendo a decisdo impugnada
sido proferida por uma Cimara de Recurso, esta tem competéncia, no Instituto,
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para executar o acérddo do Tribunal de Primeira InstAncia. Em consequéncia,
para o Instituto, o Tribunal usurparia as suas prerrogativas caso ordenasse a
remessa do processo ao examinador.

A recorrente nio desenvolve qualquer argumentacgdo especifica a este respeito.

Apreciacdo do Tribunal

Recorde-se, antes de mais, que, nos termos do artigo 63.% n.° 3, do Regulamento
n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instincia é competente tanto para anular como
para reformar a decisio impugnada e que, por for¢a do artigo 63.%, n.° 6, do
Regulamento n.° 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessarias a execucao
do acérddo do Tribunal de Primeira Instincia.

Como resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instdncia, decorre do
artigo 63.° n.° 6, do Regulamento n.® 40/94 que ndo cabe ao Tribunal dirigir
intimagdes ao Instituto [ac6rddo do Tribunal de Primeira Instincia de 31 de
Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld [HMI (Giroform), T-331/99,
Colect., p. II-433, n.° 33]. Ora, ao remeter o processo ao examinador, o Tribunal
de Primeira Instincia ndo condena o Instituto a qualquer obrigagdo de agir ou
ndo agir e, em consequéncia, nio estd a dirigir qualquer intimacio ao Instituto.
Daqui decorre que o pedido de remessa do processo ao examinador nio é
inadmissivel 4 luz do artigo 63.° n.° 6, do Regulamento n.° 40/94.

Além disso, a remessa do processo ao examinador pode ser ordenada pela
Céamara de Recurso, nos termos do artigo 62.° n.° 1, do Regulamento n.° 40/94,
constando assim entre as medidas susceptiveis de serem adoptadas pelo Tribunal
de Primeira Instincia no uso da sua competéncia de reforma consagrada no
artigo 63.% n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.
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20 Resulta do que precede que o pedido de remessa do processo ao examinador é
admissivel.

Quanto ao mérito

21 A recorrente invoca trés fundamentos baseados na violagdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), e do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, bem como
na violagio do principio da ndo discriminagio. :

Quanto ao fundamento baseado na violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

22 A recotrente sustenta que a recusa, com base no artigo 7.° n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94, de registo de um sinal enquanto marca comunitéria s6 se
justifica quando o contetido descritivo do sinal é imediata, clara e indubitavel-
mente evidente para os produtos ou servigos a que se refere o pedido. Com efeito,
para a recorrente, a experiéncia demonstra que os consumidores ndo se
apercebem dos significados de natureza descritiva contidos numa marca. A
recorrente afirma que, em consequéncia, nio deve ser recusado o registo de sinais
verbais cujos significados descritivos apenas se revelam apds um processo de
deducio intelectual.
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Para a recorrente, no caso vertente, as duas palavras «stream» e «serve» nio se
revelam susceptiveis de veicular, de forma imediata e directa, os significados
abstractos no dominio da informdtica a que alude a Cdmara de Recurso.

A recorrente refere, designadamente, que a CAmara de Recurso nio demonstrou
que a palavra «serve» seja uma abreviatura do termo técnico «server» (servidor).
Recordando a decisio da Terceira CAmara de Recurso no processo R 26/1998-3,
NETMEETING, a recorrente sustenta dever atender-se, em determinada medida,
aos significados mais gerais da palavra «serve», tais como «be a servant to
somebody» (servir alguém), «work for somebody» (trabalhar para alguém),
«supply with goods and services» (fornecer produtos e servigos), «be satisfactory
for a need or purpose» (satisfazer uma necessidade ou um objectivo).
Adoptando-se esta visdo, verifica-se, segundo a recorrente, que a palavra «serve»
ndo tem um significado univoco ou especificamente relacionado com os produtos
em causa e que, em consequéncia, o sinal STREAMSERVE nio apresenta com
eles uma relagido imediata.

A recorrente afirma que, em qualquer caso, o significado do sinal STREAM-
SERVE, interpretado no seu conjunto, é diferente do das duas palavras que o
compdem.

No médximo, de acordo com a recorrente, o sinal STREAMSERVE pode ser
considerado sugestivo, mas ndo descritivo.

A recorrente acrescenta que o registo do sinal STREAMSERVE nio teria por
consequéncia criar um obsticulo aos seus concorrentes, dispondo estes da
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possibilidade de utilizarem, enquanto marca, um grande niimero de outros sinais
compostos compreendendo quer a palavra «stream» quer a palavra «serve».

Além disso, a recorrente sustenta que, em caso de divida, os registos do mesmo
sinal efectuados nos Estados-Membros tém valor de presungdo no processo de
registo no Instituto.

No caso vertente, a recorrente alega que o sinal STREAMSERVE foi registado,
antes da adopgdo da decisio impugnada, na Suécia e na Noruega, tendo o direito
das marcas destes Estados sido harmonizado com a Primeira Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).
Para a recorrente, o registo efectuado na Suécia abrange os mesmos produtos que
estdo em causa no presente processo. Além disso, a recorrente sustenta que o
Instituto de patentes sueco examina os sinais verbais com origem na lingua
inglesa da mesma forma que os provenientes do sueco.

De igual modo, a recorrente refere ter apresentado, em 28 de Margo de 2000, no
Patent Office (Instituto de Patentes e Registos de Marcas do Reino Unido) um
pedido de registo do sinal STREAMSERVE para produtos da classe 9,
englobando os produtos designados «equipamento para o tratamento da
informacdo, incluindo computadores, memérias para computadores, ecrds de
visualizacdo, teclados, processadores, impressoras e scanners; programas de
computador em cassetes, discos, disquetes e outros suportes legiveis por
méquina», bem como para determinados servicos no dominio da informética’
pertencentes 4 classe 21. Segundo a recorrente, este pedido foi publicado para -
oposicio sem que o Patent Office tenha suscitado objec¢es com base em motivos
absolutos de recusa.
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A recorrente observa que, para efeitos do registo de marcas, o Instituto de
Patentes sueco e o Patent Office aplicam critérios mais severos do que o Instituto,
na medida em que procedem também oficiosamente a um exame dos motivos
relativos de recusa.

Além disso, a recorrente sustenta ter apresentado, em 30 de Marco de 2000, no
Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto de Patentes e Marcas Alem#o), um
pedido de registo do sinal STREAMSERVE para os mesmos produtos e servicos
objecto do processo de registo instaurado no Reino Unido e que esse pedido foi
publicado para oposi¢do, em 31 de Agosto de 2000, sem que o Deutsches Patent-
und Markenamt tenha suscitado objec¢des com base em motivos absolutos de
recusa. Ora, segundo a recorrente, o Deutsches Patent- und Markenamt aplica,
para efeitos do registo de marcas, critérios idénticos ou compardveis aos do
Instituto. A recorrente acrescenta que os sinais verbais provenientes do inglés sao
examinados da mesma forma que os provenientes do alemdo.

Por dltimo, a recorrente afirma que registos do sinal STREAMSERVE para os
mesmos produtos e servicos objecto do pedido apresentado no Reino Unido
foram efectuados nos paises do Benelux, em 29 de Margo de 2000, e em Franga,
em 20 de Abril de 2000. Além disso, segundo a recorrente, outros pedidos de
registo foram publicados para oposi¢io (em Espanha, em 2 de Julho de 2000, e
nos Estados Unidos, em 31 de Outubro de 2000) ou apresentados (na Dinamarca,
em 28 de Margo de 2000, e em Itilia, em 4 de Abril de 2000).

Por seu lado, o Instituto refuta a argumentacdo da recorrente, considerando que a
decisio impugnada ndo padece de qualquer erro de direito. Precisa que esta
apreciagdo é igualmente vélida para todos os produtos abrangidos pelo pedido.
No que se refere, mais especificamente, as categorias de produtos designados
«manuais» e «publicagdes», o Instituto sustenta que o sinal STREAMSERVE &
igualmente descritivo desses produtos, visto que a tecnologia de gestio e
automatizagdo dos fluxos continuos de dados é susceptivel de ser utilizada para a
transmissdo de textos.

1r-739



35

36

37

38

ACORDAO DE 27. 2. 2002 — PROCESSO T-106/00

Apreciagio do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94, serd
recusado o registo «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 prestagdo do servigo, ou outras caracteristicas destes». Por outro
lado, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 dispde que o «n.° 1 & aplicdvel
mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

O artigo 7.%, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 obsta a que os sinais ou
indicacbes ai contemplados sejam reservados a uma tinica empresa com base no
seu registo como marca. Esta disposi¢io prossegue assim um fim de interesse
geral, que exige que esses sinais ou indicacBes possam ser livremente utilizados
por todos (acérddo do Tribunal de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779, n.° 25).

No que se refere 4 apreciagdo do caricter descritivo de um sinal, saliente-se, antes
de mais, que tal apreciacio apenas pode ser feita relativamente a compreensdo de
determinado ptiblico-alvo.

No caso vertente, o Instituto declarou com razdo, na audiéncia, que o
piblico-alvo pertinente é constituido pelos consumidores médios angléfonos,
utilizadores da Internet e interessados nos aspectos audiovisuais desta. Além
disso, presume-se que esse publico esteja normalmente informado e seja
razoavelmente atento e avisado [v., por analogia, acérddo do Tribunal de Justica
de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819,
n.° 26; v. também, neste sentido, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de
7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. 1I-1645,
n.° 27].
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Quanto ao argumento da recorrente de que os terceiros, e mais especificamente os
seus concorrentes, ndo necessitam de utilizar o sinal em causa para designar os
produtos objecto do pedido, saliente-se que, no n.° 35 do acérddo Windsurfing
Chiemsee, ji referido, o Tribunal de Justica considerou que a aplicagio do
artigo 3.% n.° 1, alinea c), da Directiva 89/104, que corresponde ao artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94, ndo depende da existéncia de um
imperativo de disponibilidade concreto, actual e sério.

Assim, como o Instituto salientou acertadamente, cabe apenas examinar, para
efeitos da aplicacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, com
base no significado pertinente do sinal verbal em causa, se existe, do ponto de
vista do piblico-alvo, um nexo suficientemente directo e concreto entre o sinal e
os produtos para os quais é pedido o registo.

A este respeito, saliente-se, a titulo liminar, que o vocdbulo STREAMSERVE é
composto de um verbo de base (serve) e de um substantivo (stream). Ora, para os
consumidores interessados, o vocdbulo assim composto ndo é inabitual.

No que se refere ao significado do vocdbulo STREAMSERVE, decorre dos n.%® 12
e 13 da decisdo impugnada, bem como das explicacdes dadas pelo Instituto na
audiéncia que esse vocdbulo se refere a uma técnica de transmissdo, a partir de
um servidor, de dados numéricos, permitindo o seu tratamento em fluxo regular e
continuo. A este respeito, sdo irrelevantes os argumentos retirados pela recorrente
dos diferentes significados possiveis do elemento «serve». Com efeito, tendo em
consideragdo os produtos para que foi pedido o registo, o significado das palavras
«stream» e «serve» acolhido pelo Instituto revela-se correcto. Ora, recorde-se
que, para cair sob a algada do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94, basta que um sinal verbal designe, em pelo menos um dos seus
significados potenciais, uma caracteristica dos produtos ou servigos em causa.
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Quanto & natureza da relagdo existente entre o vocdbulo STREAMSERVE e os
produtos em causa, a Cimara de Recurso verificou, no n.° 12 da decisdo
impugnada, que o referido vocdbulo designa directamente o respectivo destino.

No que se refere aos produtos das categorias «aparelhos para o registo, a
transmissdo ou a reprodugio do som e de imagens», «equipamento para O
tratamento da informacéo, incluindo computadores, memoérias para computa-
dores, ecrds de visualizagdo, teclados, processadores, impressoras e scanners»,
«programas de computador em cassetes, discos, disquetes e outros suportes
legiveis por maquina» e «programas de computador listados», o Instituto
salientou de forma pertinente, na contestacdo e na tréplica, bem como nas
explicacdes dadas na audiéncia, que a técnica de transmissdo, a partir de um
servidor, de dados numéricos, que permite o tratamento destes em fluxo regular e
continuo, implica, ou melhor, exige, a utilizagio de tais produtos. Com efeito, a
referida técnica constitui ndo apenas um dominio de aplicagdo desses produtos
mas também uma das suas funcionalidades especificas. Assim, existe para o
piblico-alvo uma relagio suficientemente directa e concreta entre o vocibulo
STREAMSERVE e tais produtos.

No que se refere mais especificamente aos ecras de visualizagdo, aos teclados, aos
processadores, s impressoras e aos scanners, saliente-se que estes tltimos
produtos ndo constam, enquanto tais, do pedido de registo, mas apenas, a titulo
de exemplo, da categoria de produtos designada «equipamento para o tratamento
da informacdo». Assim, os referidos produtos ndo devem ser tomados em
consideracio quando da apreciagio da natureza descritiva do vocabulo em causa.
Assim, mesmo que se admita ndo existir uma relagdo suficientemente directa e
concreta entre o vocabulo STREAMSERVE e tais produtos, a apreciagdo acima
feita ndo € alterada.

Além disso, ainda que se admita que o vocidbulo STREAMSERVE nio é
descritivo em relacio a todos os produtos incluidos na categoria denominada
«equipamento para o tratamento da informagdo», saliente-se que a recorrente
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pediu o registo do sinal em causa para o conjunto de produtos pertencentes a essa
categoria, sem fazer distingdo entre eles. Assim sendo, cabe confirmar a
apreciagdo da Cdmara de Recurso na medida em que se refere ao conjunto
desses produtos (v., neste sentido, acérddo EuroHealth, ja referido, n.° 33).

No que se refere as decisdes nacionais invocadas pela recorrente, recorde-se que,
como resulta da jurisprudéncia, o regime comunitirio das marcas é um sistema
auténomo, constituido por um conjunto de regras e prosseguindo objectivos que
lhe sfo especificos, sendo a sua aplicacdo independente de qualquer sistema
nacional [ac6rddo do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Dezembro de 2000,
Messe Miinchen/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. 1I-3829, n.° 47]. Em
consequéncia, a possibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitaria
deve ser apreciada unicamente com base na regulamentacio comunitiria
pertinente. Assim sendo, o Instituto e, sendo caso disso, o juiz comunitdrio nio
estdo vinculados pela decisdo adoptada a nivel de um Estado-Membro, ou mesmo
de um pais terceiro, que admita a possibilidade de registo desse mesmo sinal
enquanto marca nacional. Tal sucede mesmo que a decisdo seja tomada em
aplicacdo de uma legislagdo nacional harmonizada com a Directiva §9/104 ou
ainda num pais pertencente & zona linguistica em que tem origem o sinal verbal
em causa.

Daqui decorre que o argumento da recorrente baseado na mera existéncia de
decisdes nacionais que admitem a possibilidade de registo do vocabulo
STREAMSERVE enquanto marca nacional, designadamente a verificada no
Reino Unido, é inoperante. Além disso, a recorrente nio apresentou argumentos
substantivos susceptiveis de serem deduzidos dessas decisdes.

Resulta de tudo o que precede que o vocibulo STREAMSERVE pode servir, na
acepgdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, para designar
uma caracteristica dos produtos referidos no n.° 44,

II- 743



50

51

52

ACORDAO DE 27. 2, 2002 — PROCESSO T-106/00

No que se refere aos produtos abrangidos pelas categorias «manuais» e
«publicagBes», o Instituto ndo demonstrou de forma juridicamente suficiente
que o vocabulo STREAMSERVE designe o destino ou outra caracteristica de tais
produtos. De facto, a técnica de transmissdo, a partir de um servidor, de dados
numéricos, que permite o tratamento destes em fluxo regular e continuo, nio
exige, nem sequer implica, a utilizagio desses produtos. Também néo se pode
alegar, como fez o Instituto na tréplica, que o vocdbulo em causa seja descritivo
de tais produtos por a técnica a que se refere poder também ser utilizada para a
transmissdo de textos por via electrénica. Com efeito, a transmissdo de textos por
via electrénica constitui, no maximo, um dominio de aplicagdo de tal técnica e
ndo uma funcionalidade técnica dos produtos em causa. Por outro lado, também
ndo se afigura que o vocibulo STREAMSERVE designe outra caracteristica dos
referidos produtos. Assim, nio existe, para o piblico-alvo, uma relagdo
suficientemente directa e concreta entre o vocdbulo STREAMSERVE e tais
produtos.

Decorre do que precede que o fundamento baseado na violagdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 deve ser acolhido no que se refere aos
produtos das categorias «manuais» e «publicagdes», devendo ser rejeitado
relativamente a todos os demais produtos.

Quanto ao fundamento baseado na violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que a marca é suficientemente inventiva para ter o caracter
distintivo minimo requerido para ser registada.
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O Instituto considera que os sinais descritivos da espécie, da qualidade, da
quantidade ou de outras caracteristicas dos produtos ou servi¢os em causa caem
frequentemente sob a alcada do artigo 7.°% n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94. O Instituto entende, assim, que os argumentos que desenvolveu quanto
a natureza descritiva da marca solicitada sdo pertinentes também quanto a
inexisténcia de natureza distintiva.

No que se refere ao argumento da recorrente de que o sinal STREAMSERVE tem
natureza inventiva, o Instituto entende que a utilizagdo, relativamente aos
produtos reivindicados, da conjugacdo das duas palavras «stream» e «serve» ndo
¢ inabitual nem inventiva. Segundo o Instituto, o vocidbulo STREAMSERVE ndo
carreia qualquer mensagem suplementar ao significado dessas duas palavras
juntas. Em consequéncia, o Instituto afirma que o vocdbulo STREAMSERVE é
desprovido do cardcter distintivo minimo exigido.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 7.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, € recusado
o registo «de marcas desprovidas de cardcter distintivo». Por outro lado, o
artigo 7.° n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 estabelece que o «n.° 1 é aplicivel
mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

Por outro lado, o caracter distintivo de um sinal s6 pode ser apreciado em relagdo
aos produtos e servigos para os quais é pedido o registo.
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No caso vertente, na medida em que a decisdo impugnada diz respeito aos
produtos relativamente aos quais foi acima julgado que o vocdbulo STREAM-
SERVE é descritivo, recorde-se que, segundo jurisprudéncia bem estabelecida,
basta que um dos motivos absolutos de recusa se aplique para que o sinal ndo
possa ser registado como marca comunitéria [ac6rddos do Tribunal de Primeira
Instincia de 26 de Outubro de 2000, Harbinger/THMI (TRUSTEDLINK),
T-345/99, Colect., p. 1I-3525, n.° 31; Community Concepts/IHMI (Investor-
world), T-360/99, Colect., p. 1I-3545, n.° 26, e de 31 de Janeiro de 2001,
Sunrider/THMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. 11-449, n.® 28]. Nesta medida,
este fundamento é, pois, inoperante.

Cabe, pelo contririo, examinar o fundamento quanto ao mérito, na medida em

> . . ’ . . u, .
que a decisdo impugnada diz respeito aos produtos das categorias «manuais» e
«publicagGes».

Como decorre do n.° 15 da decisdo impugnada, a CAmara de Recurso entendeu
que o vocabulo em causa é «directamente descritivo dos produtos abrangidos no
pedido» e, em consequéncia, nio é distintivo. A CAmara de Recurso deduziu
assim, no essencial, da sua natureza descritiva a inexisténcia de caricter distintivo
do vocabulo em causa. Ora, foi acima julgado que, relativamente aos produtos
em causa, o registo do vocibulo STREAMSERVE ndo podia ser recusado com
base no artigo 7, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94. Em consequéncia, a
fundamentacdo da Cimara de Recurso a luz do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 deve ser afastada, na medida em que se baseia no erro
acima verificado.

Além disso, h4 que reconhecer que nem a decisio impugnada nem os articulados
do Instituto, nem tdo-pouco as explicagdes por este fornecidas na audiéncia
contém elementos susceptiveis de provar a inexisténcia de cardcter distintivo do
vocdbulo STREAMSERVE relativamente aos produtos das categorias «manuais»
e «publicacdes».
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Dagqui decorre que o fundamento baseado na violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.® 40/94 deve também ser acolhido no que se refere aos
produtos das categorias «manuais» e «publicagdes» e rejeitado relativamente a
todos os demais produtos.

Quanto ao fundamento baseado na violagdo do principio da ndo discriminacio

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que a Cimara de Recurso violou o principio da nio
discriminagdo ao negar provimento ao recurso por ela interposto, quando, no
processo R 55/1999-1, a Primeira Cimara de Recurso admitiu o registo do sinal
IMAGESTREAM para os mesmos produtos, com excepgio dos «aparelhos para
o registo, a transmissdo ou a reproducdo do som e de imagens». Para a
recorrente, os dois processos sdo suficientemente compardveis para merecerem
tratamento idéntico. A este respeito, a recorrente observa, designadamente, que a
lista dos produtos reivindicados é idéntica em ambos os processos, tendo em
conta a exclusdo, formulada no pedido subsididrio apresentado na réplica, dos
«aparelhos para o registo, a transmissdo ou a reproducio do som e de imagens».
Ora, para a recorrente, no processo R §5/1999-1, a Primeira Cimara de Recurso
considerou o sinal IMAGESTREAM meramente sugestivo. Portanto, a palavra
«serve» ndo €, no minimo, mais descritiva dos produtos em causa do que a
palavra «image».

O Instituto, aceitando embora o principio de que deve evitar tratar de forma
discriminatéria processos idénticos ou comparéveis, responde que a possibilidade
de registo, como marca comunitéria, de cada sinal deve ser apreciada quanto ao
mérito, segundo as qualidades especificas desse sinal.
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O Instituto afirma que os sinais IMAGESTREAM e STREAMSERVE sio
diferentes e que ndo foi feita qualquer prova quanto ao uso quotidiano das
palavras «<image» e «stream» para descrever os produtos em causa nem quanto a
alegacdo da recorrente de que a palavra «image» ndo é menos descritiva do que a
palavra «serve».

Além disso, segundo o Instituto, uma eventual alteragdo da lista dos produtos
reivindicados nfo tem qualquer relevidncia para a legalidade da decisdo
impugnada.

A

Apreciagio do Tribunal

Saliente-se, antes de mais, que as decisbes relativas ao registo de um sinal
enquanto marca comunitiria, que as Cimaras de Recurso sdo chamadas a tomar
por forga do Regulamento n.® 40/94, resultam de uma competéncia vinculada e
ndo de um poder discriciondrio. Assim, a legalidade das decisdes das Cimaras de
Recurso deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, tal como
interpretado pelo juiz comunitdrio, e nio com base na prética deciséria anterior
das Camaras de Recurso.

Existem, assim, duas hipoteses. Se, ao admitir, num processo anterior, a
possibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitdria, a Cidmara de
Recurso tiver aplicado correctamente as disposi¢des pertinentes do Regulamento
n.° 40/94 e se, num processo posterior, comparavel ao primeiro, a Cimara de
Recurso tiver adoptado uma decisdo contraria, o juiz comunitdrio serd conduzido
a anular esta tltima decisdo, por violagio das disposiches pertinentes do
Regulamento n.° 40/94. Nesta primeira hipétese, o fundamento baseado na
violagdo do principio da ndo discriminagio €, assim, inoperante. Pelo contrario,
se, a0 admitir, num processo anterior, a possibilidade de registo de um sinal
enquanto marca comunitdria, a CAmara de Recurso tiver cometido um erro de
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direito e se, num processo posterior, compardvel ao primeiro, a CAmara de
Recurso tiver adoptado uma decisdo contraria, a primeira decisdo ndo pode ser
utilmente invocada em apoio de um pedido de anulacio desta dltima decisdo.
Com efeito, decorre da jurisprudéncia do Tribunal de Justiga que o respeito pelo
principio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do
principio da legalidade, segundo o qual nio pode ser invocada, em beneficio
proprio, uma ilegalidade cometida em beneficio de outrem (v., neste sentido,
acorddos do Tribunal de Justica de 4 de Julho de 1985, Williams/Tribunal de
Contas, 134/84, Recueil, p. 2225, n.° 14, e de 9 de Outubro de 1984, Witte/
/Parlamento, 188/83, Recueil, p. 3465, n.° 15). Assim, nesta segunda hipétese, o
fundamento baseado na violagdo do principio da ndo discriminagdo é igualmente
inoperante.

Daqui decorre que o fundamento baseado na violagio do principio da ndo
discriminagio deve ser julgado inoperante.

Como simples fundamentagdo adicional, observe-se que, se se admitir que
fundamentos de facto ou de direito constantes de uma decisdo anterior podem
constituir argumentos em apoio de um fundamento baseado na violagdo de uma
disposigdo do Regulamento n.° 40/94, ha que reconhecer que, no caso vertente, a
recorrente ndo invocou a existéncia, na decisdo relativa a marca IMAGES-
TREAM, de fundamentos susceptiveis de pdr em causa a apreciagdo acima feita,
relativa aos fundamentos baseados na violagio do artigo 7.%, n.° 1, alineas c) e b),
do Regulamento n.° 40/94. Observe-se, além disso, que, no requerimento inicial,
a propria recorrente refere, quanto a andlise semAntica da palavra «stream», que
constitui um elemento comum dos sinais em causa, que as Cimaras de Recurso
acolheram o mesmo significado em ambos os processos.

Resulta do que precede que deve ser dado provimento ao recurso no que se refere
aos produtos das categorias «<manuais» e «publicagbes» e que deve ser-the negado
provimento quanto ao mais.
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Quanto ao pedido subsididrio da recorrente e ao pedido de remessa do processo
ao examinador

No que se refere ao pedido subsididrio da recorrente, de anulagdo da decisdo
impugnada e de remessa do processo ao examinador relativamente aos produtos
nio pertencentes a categoria «aparelhos para o registo, a transmissio ou a
reproducio do som e de imagens», cabe declarar que este pedido subsididrio
consta do pedido principal e que, em consequéncia, deve ser rejeitado na mesma
medida que este dltimo pedido.

Por forca do artigo 63.%, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Primeira
Instancia é, como referido no n.° 17, supra, competente tanto para anular como
para reformar a decisdo impugnada. Ora, na medida em que cabe dar provimento
a0 presente recurso, deve entender-se que os interesses da recorrente ficam
suficientemente salvaguardados pela anulagdo da decisdo impugnada, sem que
seja necessario remeter o processo ao examinador.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no artigo 87.%, n.° 3, do Regulamento de Processo, se cada
parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas
sejam repartidas entre as partes. No caso vertente, tendo sido dado provimento
ao pedido da recorrente apenas para um nidmero limitado de categorias de
produtos, hd que condend-la nas suas proprias despesas e em dois tercos das
despesas do recorrido.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)

decide:

1) A decisdo da Segunda Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 28 de Fevereiro de 2000
(processo R 423/1999-2), é anulada no que se refere aos produtos das
categorias «manuais» e «publicagGes».

2) E negado provimento ao recurso quanto ao mais.

3) Arecorrente suportara as suas proprias despesas e dois tercos das despesas do
recorrido. Este dltimo suportard um terco das suas despesas.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 27 de Fevereiro de 2002.

O secretirio O presidente

H. Jung P. Mengozzi
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