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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
M. POIARES MADURO
apresentadas em 17 de Junho de 20041

1. Deparamos, neste caso, com um recurso
do acérddo do Tribunal de Primeira Instan-
cia que anulou uma decisio da Cimara de
Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (a seguir «IHMI»), pela
qual tinha sido recusado o registo da
expressdo «DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT» (O Principio do Conforto) como
marca comunitdria para certas categorias de
produtos %, O presente recurso apresentado
pelo IHMI leva o Tribunal de Justiga a ter de
decidir sobre a correcta interpretacio do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
(CE) n. 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comuni-
téria (a seguir «Regulamento n.° 40/94»)3,
onde se determina que serd recusado o
registo de marcas desprovidas de cardcter
distintivo. Coloca-se, essencialmente, a ques-
tdo de determinar o critério segundo o qual
se deverd aferir o cardcter distintivo da
marca, na acepgdo da alinea b) do artigo 7.9,
ne° 1, do Regulamento n.° 40/94. Importa,
também determinar se a andlise do cardcter
distintivo de uma expressio verbal como um
slogan justifica um tratamento especifico e
diferenciado em relagdo a outras categorias
de marcas.

1 — Lingua original: portugués.

2 — Acérdio de 11 de Dezembro de 2001, Erpo Mébelwerk/IHMI
(DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Colect,,
p. 11-3739, a seguir «ac6rddo recorrido»).

3—JO 1994, L11,p. L.
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I — Legislacdo aplicivel

2. O artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94
determina que «[pJodem constituir marcas
comunitdrias todos os sinais susceptiveis de
representacio gréfica, nomeadamente pala-
vras, incluindo nomes de pessoas, desenhos,
letras, algarismos, e 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».

3. O artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94
estabelece, relativamente aos motivos abso-
lutos de recusa de registo de uma marca,
que:

«1. Sera recusado o registo:

a) Dos sinais que ndo estejam em confor-
midade com o artigo 4.%
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b) De marcas desprovidas de caricter
distintivo;

¢) De marcas compostas exclusivamente
por sinais ou indicagbes que possam
servir, no comércio, para designar a
espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogra-
fica ou a época de fabrico do produto ou
da prestacio do servico, ou outras
caracteristicas destes;

d) De marcas constituidas exclusivamente
por sinais ou indica¢des que se tenham
tornado habituais na linguagem cor-
rente ou nos hébitos leais e constantes
do comércio;

2. O n.e° 1 é aplicivel mesmo que os motivos
de recusa apenas existam numa parte da
Comunidade.

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

II — Pedido de registo, tramitaciao do
processo no Tribunal de Primeira Instan-
cia e acérdao recorrido

4. A 23 de Abril de 1998, a Erpo Mobelwerk
GmbH (a seguir «Erpo») solicitou ao IHMI o
registo da expressao «DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT» como marca comuni-
taria para os produtos das classes 8 (ferra-
mentas manuais, cutelaria, garfos e colheres),
12 (veiculos terrestres e respectivas pecas) e
20 (mobilidrio para salas de estar, em especial
mobilidrio estofado, assentos, cadeiras,
mesas, mobilidrio em sistema de médulos e
mobilidrio de escritério), segundo o acordo
de Nice*.

5. O examinador do IHMI recusou o registo
para todos estes produtos por decisao de 4 de
Junho de 1999, que foi subsequentemente
objecto de recurso interposto pela Erpo. Foi
negado provimento a este recurso por
decisdo da Terceira Camara de Recurso do
IHM]I, de 23 de Marco de 2000, para todos os
produtos dessas classes, salvo para os pro-
dutos da classe 8 (ferramentas manuais,
cutelaria, garfos e colheres), porque, em
relagdo a estes, «é a seguranga, a eficécia, e
a facilidade de utilizacio ou a estética que
sdo importantes, e nio o conforto». Assim
sendo, atendendo a que nesta categoria de
produtos a invocag¢io do principio do
conforto se afigurava algo incompreensivel
e, desta forma, nio era susceptivel de ser
compreendida como uma qualidade geral

4 — Acordo de Nice relativo & Classificagio Internacional dos
Produtos e dos Servios para o registo de marcas, de 15 de
junho de 1957, revisto e modificado.
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destes produtos, a Cimara de Recurso
considerou que deveria ser autorizado o
registo. Relativamente aos produtos das
classes 12 e 20, a Cimara de Recurso
indeferiu o requerimento por considerar
que a expressdo era descritiva e desprovida
de cardcter distintivo, caindo, por isso,
simultaneamente, no iAmbito das alineas b)
e ¢) do artigo 7.°, n° 1, do Regulamento
n.° 40/94.

6. A Erpo interp6s recurso desta deciséo da
Camara de Recurso do IHMI para o Tribunal
de Primeira Instincia, invocando trés funda-
mentos baseados na violagdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, na
violagdo do artigo 7.5, n.° 1 alinea b), do
mesmo regulamento, bem como na ndo
tomada em consideracio de registos nacio-
nais prévios. O Tribunal de Primeira Instin-
cia anulou a decisdo da Cimara de Recurso
do IHMI, através do acérddo recorrido.
Neste acérdio, a Quarta Secgdo do Tribunal
de Primeira Instdncia considerou que o
registo como marca comunitdria do slogan
em causa para os produtos das classes 12
(veiculos terrestres e respectivas pegas) e 20
(mobilidrio para salas de estar, em especial
mobilidrio estofado, assentos, cadeiras,
mesas, mobilidrio em sistema de mddulos e
mobilidrio de escritério) ndo poderia ser
recusado com base na alinea b), nem com
base na alinea ¢) do artigo 7.°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94. O Tribunal de
Primeira Instincia entendeu, no acérdio
recorrido, que nio era necessirio pronun-
ciar-se sobre o terceiro fundamento susci-
tado pela recorrente, em virtude de a decisdo
da Cémara de Recurso dever ser anulada
com base nos dois primeiros fundamentos.
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7. Em 27 de Fevereiro de 2002, o IHMI
interpds recurso daquele acérdio para o
Tribunal de Justica. No presente recurso, o
IHMI solicita ao Tribunal de Justica que
anule o acérddo recorrido, que negue
provimento ao recurso apresentado pela
Erpo contra a decisdo da Terceira Cimara
de Recurso do IHMI de 23 de Mar¢o de 2000
e, a titulo subsididrio, que proceda ao reenvio
do acérddo para o Tribunal de Primeira
Instancia. Pede igualmente a condenacio da
parte contriria nas despesas do processo em
primeira instincia e nas do presente recurso.

8. Por despacho do presidente do Tribunal
de Justica de 9 de Setembro de 2002, o
Governo do Reino Unido foi autorizado a
intervir em apoio dos pedidos do IHML

9. Na sua resposta, a Erpo solicita ao
Tribunal de Justica que negue provimento
ao recurso, que confirme o acérddo recor-
rido e que condene o IHMI nas despesas,
incluindo as despesas reembolsdveis no
quadro do presente recurso.

10. No dia 5 de Maio de 2004, teve lugar
uma audiéncia no Tribunal de Justica, na
qual o IHMI, a Erpo e o Governo do Reino
Unido fizeram as suas alegacdes.
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IIT — O fundamento do presente recurso:
violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

11. O IHMI circunscreve o presente recurso
a um s6 fundamento que se prende com a
alegada violagio pelo Tribunal de Primeira
Instancia do artigo 7.°, n° 1, alinea b),
segundo o qual o registo serd recusado se
as marcas forem desprovidas de cardcter
distintivo. O recurso do IHMI ¢ circunscrito
a este fundamento, ndo obstante o acérdio
recorrido ter considerado que também a
alinea ¢) ndo podia constituir obsticulo ao
registo do sintagma «DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT» como marca para os
produtos em causa, contrariamente ao que
tinha afirmado a Camara de Recurso °.

12. O IHMI alega que o Tribunal de
Primeira Instancia violou a alinea b), quando
considerou que o critério de apreciacio do
motivo de recusa do registo em causa nio &,
afinal, o da verificaciio do carécter distintivo
da marca com base na percepgio normal
dessa marca pelo consumidor médio, relati-
vamente aos produtos em causa, mas sim um
critério novo e diferente introduzido no
n.° 46 do acérdio recorrido.

5 - No presente recurso, o IHMI manifesta dividas quanto 2
legalidade do acordio recorndo, com base num erro manifesto
de apreciagio dos factos constatados pela Camara de Recurso
no que respeita & aplicacio da alinea ¢) do artigo 7., n* 1, do
Regulamento n.° 40/94. O IHMI, no entanto, renuncia
expressamente a fundar nessa eventual desnaturagio o seu
pedido de anulagio do acérdio recorrido.

13. Nesse n.° 46, que constitui o cerne do
recurso do IHMI, o Tribunal de Primeira
Instancia afirmou que «[...) apenas se justi-
ficaria ter negado provimento, com funda-
mento no artigo 7.°, ne° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, ao recurso inter-
posto perante a Camara de Recurso, se se
tivesse demonstrado que a combinacio do
sintagma‘das Prinzip der ..'(‘o principio
do..”) com um vocébulo designativo de uma
caracteristica dos produtos ou servicos em
causa é habitualmente utilizada nas comu-
nicagdes comerciais, nomeadamente, publi-
citdrias. Ora, hd que reconhecer que a
decisdao impugnada ndo contém qualquer
conclusio nesse sentido e que o Instituto nio
alegou a existéncia dessa utilizagdo nos
articulados nem na audiéncia».

14. Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira
Instancia introduziu deste modo um novo
critério de avaliagdo do carécter distintivo de
uma marca, que viola a alinea b) do artigo 7.°,
n° 1, do Regulamento n.° 40/94. Alegada-
mente, este novo critério facilita sobrema-
neira o reconhecimento de cardcter distin-
tivo, sendo incompativel com o critério
normalmente adoptado, neste ambito, pela
jurisprudéncia tanto do Tribunal de Justica
como do Tribunal de Primeira Instincia.

IV — Apreciacio

A — Consideragoes preliminares

15. A apreciacdo do fundamento a que o
IHMI circunscreve o seu recurso, que
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consiste na alegada violagio da alinea b) do
artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94,
implica uma andlise prévia do sentido e da
finalidade desta alinea, tal como tém sido
entendidos pela jurisprudéncia tanto do
Tribunal de Justica como do Tribunal de
Primeira Instincia. Essa andlise é essencial
para estabelecer o critério correcto de
avaliagdo do cardcter distintivo de uma
marca na acep¢io da referida alinea b).

16. Importa depois averiguar se este critério
¢ compativel ndo s6 com aquele que o
Tribunal de Primeira Instincia apresenta
no n.° 46 do acérdéo recorrido, que constitui
o centro das criticas do [HMI, mas também
com os n.”® 43 a 45 daquele acérddo, onde se
afirma que:

«43 [...] a Camara de Recurso considerou,
no n.° 30 da decisdio impugnada, que o
sintagma DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT se caracterizava
pela falta de'um elemento adicional de
imaginacéo’. Por outro lado, o Instituto
sustenta, na contestagio, que,a fim de
poder ser utilizado como marca, os
slogans devem conter um elemento
suplementar [...] de originalidade’e que,
relativamente & expressio em causa, niio
se verifica essa originalidade.

44 A este respeito, cabe recordar que
resulta da jurisprudéncia do Tribunal
de Primeira Instancia que a auséncia de
cardcter distintivo ndo pode decorrer da
inexisténcia de imagina¢io nem da
auséncia de um acréscimo de fantasia
[acorddos do Tribunal de Primeira
Instincia de 31 de Janeiro de 2001,
Taurus-Film/IHMI (Cine Action),
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T-135/99, Colect., p. 1I-379, n.° 31;
Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy),
T-136/99, Colect.,, p. 1I-397, n.° 31; e
de 5 de Abril de 2001, Bank fiir Arbeit
und Wirtschaft/IHMI (EASYBANK),
T-87/00, Colect., p. 1I-1259, n.*° 39 e
40]. Além disso, importa sublinhar que
ndo se devem aplicar aos slogans
critérios mais rigorosos do que os
aplicdveis a outros tipos de sinais.

45 Na medida em que, no n.° 31 da deciséo
impugnada, a Cdmara de Recurso assi-
nalou ainda a inexisténcia de‘'um campo
de tensdo conceitual que tenha por
consequéncia um efeito de surpresa e,
daf, um efeito de identificacio’, cabe
salientar que este elemento ¢ téo-
-somente uma parédfrase da conclusio
da Cémara de Recurso a respeito da
auséncia de um‘elemento adicional de
imaginacdo’.»

17. Nestes ntmeros da fundamentacio do
acérddo recorrido, sdo formuladas criticas &
orientaciio da Camara de Recurso do IHMI
na apreciacio do cardcter distintivo da
marca, na acepgdo da alinea b) do artigo 7.,
n° 1, do Regulamento n.° 40/94, criticas
essas que culminam, no n.° 46, com a
apresentacio do critério que, na 4ptica do
ac6rdio recorrido, deveria ter sido seguido
na avaliacdo do cardcter distintivo da marca.
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18. O conjunto dos n.° 43 a 46 revela a
unidade no entendimento do Tribunal de
Primeira Instancia quanto ao critério a seguir
na avaliagdo do carédcter distintivo de uma
marca, na acep¢io da referida alinea b) do
Regulamento n.° 40/94. Esta unidade ¢ desde
logo bem evidenciada pelo elemento de
ligacdo «[o]ra» no inicio do ne° 46. Serd,
pois, a partir da andlise destes niumeros da
fundamentagdo que se poderd eventual-
mente afirmar que o acérdio recorrido viola
a referida alinea b) do Regulamento
n.° 40/94.

19. Saliento também que decorre do texto
do ne° 1 do artigo 7° do Regulamento
n.° 40/94 que basta que se aplique um dos
motivos absolutos de recusa enunciados
nessa disposicio, para que o sinal em causa
ndo possa ser registado como marca comu-
nitdria ®. Isto nio obstante poderem verificar-
-se simultaneamente vérios motivos absolutos
de recusa do registo.

20. A eventual anulacio do acérdio recor-
rido por violagio da alinea b) do artigo 7.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, conforme
alega o IHMI, podera ser suficiente para
afirmar a legalidade da decisio de recusa de
registo tomada pela Camara de Recurso, isto,
naturalmente, desde que também se consi-
dere improcedente o terceiro fundamento
invocado pela Erpo para a sua impugnagio
em primeira instincia. A legalidade da
decisiio da Cémara de Recurso, por falta de
cardcter distintivo da marca, nos termos da
alinea b), poderd assim manter-se mesmo
que se considere que o slogan «Das Prinzip
der Bequemlichkeit» #do é composto exclu-

6 — V., neste sentido, o acérdio de 19 de Setembro de 2002, DKV/
/IHMI (C-104/00 P, Colect., p. 1-7561, n.”* 28 e 29).

sivamente por indicacdes que possam servir,
no comércio, para designar qualidades do
produto em causa e, como tal, nio possa
afirmar-se que o slogan tem um cardcter
meramente descritivo nos termos da alinea
c) do artigo 7.°, n° 1, do Regulamento
n.° 40/94. A sobreposicio da alinea c) com
a alinea b) — que apresentam fundamentos
claramente diferentes para a recusa de
registo — apesar de possivel, nio tem
obrigatoriamente de se verificar. Certamente
que uma marca exclusivamente descritiva, na
acepcdo da alinea c), serd, em principio,
desprovida de caracter distintivo, nos termos
da alinea b). De qualquer modo, para se
considerar que uma marca é desprovida de
caricter distintivo, na acepgiio desta alinea,
nio é necessdrio que o seu registo tenha
também de ser recusado com base na alinea
¢). De modo idéntico, uma marca nio terd
necessariamente caracter distintivo, segundo
a alinea b), pelo simples facto de passar o
teste da alinea c).

21. No n.° 41 do acérdio recorrido, afirma-
-se que a Camara de Recurso do IHMI
concluiu que, «[..] devido & sua natureza
descritiva, o termo [DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT] néo possufa caricter
distintivo». Ora, segundo o n.° 42 do acérdao
recorrido, em virtude de o sinal em causa
ndo ser exclusivamente descritivo, na acep-
¢do da alinea c), aquele argumento apresen-
tado pelo IHMI para sustentar a falta de
cardcter distintivo serd logicamente impro-
cedente. O IHMI nio questiona verdadeira-
mente esta conclusio no presente recurso,
pelo que nio cabe aqui analisd-la. Importa,
em todo o caso, sublinhar que ela nio é
decisiva para negar a legalidade da recusa de
registo da marca em aprego pelo IHMI. Com
efeito, o IHMI ndo se limitou a este
argumento para sustentar que a marca em

I-10039



CONCLUSOES DE M. POIARES MADURO — PROCESSO C-64/02 P

causa era desprovida de caricter distintivo,
nos termos da alinea b). Isto é evidenciado
nos préprios n.°® 43 a 46 do acérdio
recorrido, onde o Tribunal de Primeira
Instadncia critica a argumentacfo que tinha
sido apresentada pelo IHMI para recusar o
registo da marca com base na alinea b). E
precisamente o entendimento do Tribunal
de Primeira Instancia, no acérdao recorrido,
quanto ao critério especifico de apreciacio
do caricter distintivo de uma marca na
acepcdo da alinea b), que estd na base do
presente recurso do IHML

B — Finalidade e sentido da alinea b) do
artigo 7.4 n.° 1, do Regulamento n.° 40/94

22. A funcio essencial da marca é, segundo a
jurisprudéncia constante do Tribunal de
Justica, «garantir ao consumidor ou ao
utilizador final a identidade de origem do
produto que exibe a marca, permitindo-lhe
distinguir, sem confusio possivel, aquele
produto de outros que tenham proveniéncia
diversa e que, para que a marca possa
desempenhar o seu papel de elemento
essencial do sistema de concorréncia leal
que o Tratado pretende criar e manter, deve
constituir a garantia de que todos os
produtos que a ostentam foram fabricados
sob o controlo de uma dnica empresa & qual
possa ser atribufda a responsabilidade pela
qualidade daqueles [...]» 7. Também o Tribu-
nal de Primeira Instdncia tem afirmado que
néo é necessdrio que a marca «transmita
uma informacdo precisa quanto & identidade

7 — Acdrdio de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect,,
p. I-5507, n.° 28).
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do fabricante do produto ou do prestador de
servicos. Basta que a marca permita ao
publico em causa distinguir o produto ou
servico que ela designa dos que tém 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 [...]» &,

23. Convém desde ji recordar que o
artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94 estabe-
lece que «[pJodem constituir marcas comu-
nitdrias todos os sinais susceptiveis de
representacio gréfica [..] desde que esses
sinais sejam adequados para distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de
outras empresas».

24. Paralelamente, de acordo com o
artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, hd um motivo absoluto de recusa
de registo para as «marcas desprovidas de
cardcter distintivo». Conforme assinalou
recentemente o advogado-geral F. G. Jacobs,
esta proibicdo de registo de marcas despro-
vidas de cardcter distintivo, contida na alinea
b), ndo se limita a repetir a exigéncia de que a
marca «[seja] adequad[a] para distinguir os
produtos ou servigos de uma empresa dos de
outras empresas», constante do artigo 4.° do
Regulamento n.° 40/94, o qual constitui
também um motivo absoluto de recusa de
registo por remissdo do artigo 7.5, ne 1,

8 — Acdrdio de 19 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/THMI
(pastilha quadrada branca, mosqueada de verde, e verde-clara)
(T-118/00, Colect,, p. 1I-2731, n.° 53).
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alinea a), do mesmo regulamento. Com
efeito, «parece correcto considerar que os
artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alinea a), se referem a
uma adequacio geral, absoluta e abstracta
para distinguir produtos com origens diver-
sas, a0 passo que, no artigo 7.°, n.° 1, alinea
b), o caricter distintivo estd associado 2
classe do produto em causa» °.

25. A exigéncia do caricter distintivo feita
na referida alinea b) tem assim por finalidade
especifica, conforme foi afirmado no pro-
cesso Windsurfing Chiemsee, assegurar que
a marca «seja adequada para identificar o
produto para o qual é pedido o registo como
proveniente de uma empresa determinada e,
portanto, a distin§uir esse produto dos das
outras empresas» ‘0. A jurisprudéncia poste-
rior do Tribunal de Justica tem confirmado
esta orientacio 1.

9 — Conclusdes do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas em
11 de Margo de 2004 no processo SAT.1/IHMI (SAT.2)
(C-329/02 P, ainda nao publicado na Colectinea, n.° 16). V.
também, neste sentido, o acérdio do Tribunal de Justica de
18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. 1-5475,
n.%* 37 e 39). Este tltimo ac6rdao refere-se ao preceito andlogo
contido no artigo 3.5, n° 1, alinea b), da Primeira Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagoes dos Estados-Membros em matéria de
marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

10 — Acérdio de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee
(C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779, n° 46), aqui
invocado por analogia, em virtude de envolver um preceito
do artigo 3.° da Directiva 89/104 idéntico a alinea b) do
artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Diferentemente do
Regulamento n.° 40/94, a Directiva 89/104 aplica-se a marcas
nacionais e ndo a marcas comunitdrias.

11 — V. ac6rdios Philips, ja referido, n.° 35; de 8 de Abril de 2003,
Linde e 0. {C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n° 40); e de
12 de Fevereiro de 2004, Henkel (C-218/01, Colect., p.
1-1725, n.° 48). Todos estes acordios se referem & alinea b) do
artigo 3.° da Directiva 89/104, idéntica 4 alineca b) do
artigo 7., n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

26. Nesta mesma linha se tem situado a
jurisprudéncia recente do Tribunal de Pri-
meira Instancia, ao afirmar especificamente,
quanto a andlise do cardcter distintivo de um
slogan, que este «sé é distintivo na acepcéio
do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n° 40/94 se for imediatamente percebido
como uma indicagio da origem comercial
dos produtos ou servicos em causa, a fim de
permitir que o publico pertinente distinga,
sem confusdo possivel, os produtos ou
servicos do titular da marca daqueles que
tém outra proveniéncia comercial» 12,

C — O critério de apreciagdo do cardcter
distintivo da marca, na acepg¢do da alinea b),
e o problema de saber se a avaliagdo do
cardcter distintivo de um slogan justifica um
tratamento especifico relativamente a outras
marcas

27. A primeira questdo que se coloca e que é
essencial para verificar se o Tribunal de
Primeira Instancia interpretou correcta-
mente a alinea b) do artigo 7°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94 é a de saber como
deve apreciar-se, afinal, o carédcter distintivo
de uma marca nos termos desta alinea. Por
outras palavras, importa definir o critério a
seguir nessa apreciacdo. Ligada a esta ques-

12 — Acoérdio de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI
(Real People, Real Solutions) (T-130/01, Colect., p. 11-5179,
n.° 20). V. também acordio de 3 de Julho de 2003, Best Buy
(T-122/01, ainda nio publicado na Colectinea, n=° 21).
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tdo, surge uma outra que € a de saber se um
slogan justifica um tratamento especifico no
que concerne a avaliagio do seu cardcter
distintivo enquanto marca.

28. Relativamente i primeira questio, tal
como sublinham o IHMI e o Governo do
Reino Unido a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica é clara apés o acérdio de 16 de Jutho
de 1998, Gut Springenheide e Tusky. Neste
acérddo, o Tribunal de Justica adoptou um
critério de aplicagfo geral e uniforme para
determinar se uma indica¢io publicitdria ou
uma marca sdo susceptiveis de induzir o
comprador em erro. Para este efeito, toma
como referéncia a expectativa presumivel de
um consumidor médio, normalmente infor-
mado e razoavelmente atento e avisado
relativamente a essa indicagio ', Este crité-
rio foi confirmado pelo acérddo de 22 de
Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, no
ambito especifico das marcas para a avalia-
¢do do caricter distintivo elevado de uma
marca %,

29. Posto isto, a avaliagio do caricter
distintivo de uma marca na acep¢io da
alinea b) deve, por um lado, realizar-se em
relacdo aos produtos ou servicos para os
quais foi pedido o registo da marca e que esta
tem por objectivo distinguir '°, Devers, por
outro lado, basear-se na percepgio do
publico relevante, constituido pelos consu-
midores dos produtos ou servicos em causa.
Esta andlise serd feita segundo a percepgio

13 — C-210/96, Colect,, p. 1-4657, n.”® 30, 31 e 37 e dispositivo.
14 — C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26.

15 — Neste sentido, acérddo de 4 de Outubro de 2001, Merz &
Krell (C-517/99, Colect., p. 1-6959, n.° 29), no contexto da
Directiva 89/104.
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presumivel de um consumidor médio da
categoria de produtos ou servicos em causa,
normalmente informado e razoavelmente
atento e avisado '®, Esta orientacio quanto
a avaliacio do caricter distintivo de uma
marca é igualmente visfvel na jurisprudéncia
do Tribunal de Primeira Instincia anterior
ao acérdéo recorrido V7.

30. Coloca-se agora uma outra questio, que
consiste em saber se a admissibilidade do
registo de slogans como marcas justifica um
tratamento especial relativamente a este
critério tradicional que encontramos na
jurisprudéncia. O Tribunal de Justica teve
ja oportunidade de afirmar que «[...] o registo
de uma marca constituida por sinais ou por
indicacdes que, por outro lado, sejam utili-
zados como slogans publicitdrios, indicaces
de qualidade ou expressbes que incitem a
comprar os produtos ou os servi¢os visados
por essa marca nfo é excluido, enquanto tal,
devido a essa utilizagio» &,

16 — V., recentemente, neste sentido, no que diz respeito & alinea
b) do artigo 3.%, n.e 1, da Directiva 89/104, relativamente 2
forma de um produto, os acérddos, j& referidos, Philips,
n.° 63, Linde e o, n° 41, e Henkel, n.° 50.

17 — Assim, no acérddo Procter & Gamble/IHMI (pastitha
quadrada branca, mosqueada de verde, e verde clara) (j4
referido, n® 54), o Tribunal de Primeira Instincia afirmava
que, para determinar se uma marca tem cardcter distintivo na
acep¢io do artigo 7. ne 1, alfnea b), do Regulamento
n.° 40/94, importa «apurar — no quadro de um exame «
priori e sem qualquer tomada em consideragio da utilizagio
do sinal na acepgio do artigo 7.% ne 3, do Regulamento
n° 40/94 — se a marca pedida permitird ao piiblico visado
distinguir os produtos em causa dos que tém outra origem
comercial quando, no acto da compra, tiver que escother».
Afirmava ainda, no ne° 57 do mesmo acérdao, que «[h]a
assim que apreciar o cardcter distintivo da marca pedida,
tendo em consideragio a presumivel expectativa de um
consumidor médio, normalmente informado e razoavel-
mente atento e advertido», seguindo-se portanto a orientagio
adoptada no acérdio Gut Springenheide e Tusky, j4 referido.

18 — Acérdio Merz & Krell, ja referido, n.° 40
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31. E certo, no entanto, que, no caso em
apreco, o problema € diverso, consistindo em
saber se um slogan, como expressio verbal
que contém uma indicacio de qualidade em
relagdo ao produto ou servico que pretende
promover, justifica um tratamento diferen-
ciado relativamente a outro tipo de marcas.
Penso que nio poderd deixar de se concor-
dar, em tese geral, com o principio enun-
ciado no acérdio recorrido, quando afirma
que nada justifica um tratamento mais
exigente para slogans do que para outras
marcas.

32. Neste sentido aponta a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica em vdrios acérdios
recentes !%, onde se afirma que a alinea b)
do artigo 3., ne° 1, da Directiva 89/104
(correspondente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.° 40/94) nio faz distingdo
relativamente as vérias categorias de marcas
no que respeita a apreciacio do seu carécter
distintivo. Esta era também jd a orientagio
do Tribunal de Primeira Instancia no acér-
dio Procter & Gamble/IHMI *°, anterior ao
acordio recorrido, relativamente ao artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94.

33. Sucede, no entanto, que a avaliagio da
aptiddo de uma certa marca para identificar a

19 — V., em relagio a marcas constituidas por formas tridimen-
sionais, os acérdios, j& referndos, Philips, n.° 48, e Linde,
n."* 42 ¢ 43.

20 — J4 referido, n.° 55, com a afirmacio de que o artigo 7, n° 1,
alinea b), do Regulamento n° 40/94 «ndo distingue entre as
diferentes categorias de marcas. Os cnitérios de apreciagio do
cardcter distintivo das marcas tridimensionais compostas
pela forma do proprio produto ndo sio diferentes dos
aplicdveis as outras categorias de marcas».

origem comercial de um produto ou servigo,
tem de se fazer no contexto de cada caso
concreto. Com efeito, se o critério geral a
utilizar na avaliagio do caricter distintivo de
qualquer marca, segundo a alinea b), é o da
percep¢io presumivel de um consumidor
médio da classe de produtos para a qual foi
pedido o registo da marca, as autoridades
competentes terdo de aplicar esse critério,
apreciando o caricter distintivo da marca,
em concreto, de acordo com a percepgio do
consumidor médio relativamente aos produ-
tos em causa’!. Esta avaliacio implica
necessariamente uma consideragio, em con-
creto, da natureza e das caracteristicas
particulares da marca cujo registo é solici-
tado.

34. Neste sentido, o Tribunal de Justica tem
afirmado que, no contexto da apreciagio, na
pritica, do caricter distintivo de uma marca
tridimensional ou de uma cor, a percepgio
do consumidor médio nio é necessariamente
a mesma que no caso de uma marca
nominativa ou figurativa que consista num
sinal independente do aspecto dos produtos
que designa®®. O mesmo foi também afir-
mado pelo Tribunal de Primeira Instancia,
antes de ser proferido o acérdio recorrido,
em relacio a marcas tridimensionais 2.

21 — V, neste sentido, acérdio Henkel, ji referido, ne 51.

22 — V. acérdios Henkel, j4 referido, n° 52, e de 6 de Maio
de 2003, Libertel (C-104/01, Colect., p. 1-3793, n=° 65).

23 — V., neste senttdo, acordio Procter & Gamble/tHMIL, j4
referido, ne 56.
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35, Isto é assim na medida em que um
consumidor médio nio tém por hébito
presumir a origem dos produtos com base,
por exemplo, na forma da sua embalagem,
ou na sua cor, sem mais elementos graficos
ou textuais, podendo portanto tornar-se
mais dificil, em termos préticos, afirmar o
cardcter distintivo de uma marca quando se
trata de uma forma tridimensional ou de
uma cor 2%,

36. Algo de equivalente se verifica, em
minha opinido, com a apreciacio, em con-
creto, do cardcter distintivo de uma expres-
sdo verbal como um slogan que, enquanto
tal, tem um significado promocional relati-
vamente a wm certo produto, na lingua em
que é formulado, Face a uma expressio
verbal deste tipo, é compreensivel que seja
dificil para um consumidor médio apreendé-
-la como indicagio da origem comercial do
produto, que permita distingui-lo dos outros
produtos da mesma classe, mas com dife-
rente origem. Isto, em particular, se esse
slogan elogia qualidades normalmente asso-
ciadas a todos os produtos ou servicos da
mesma classe.

37. Nestas circunstincias, um consumidor
médio ndo apreender4 essa expressio verbal
laudatéria da qualidade de um produto como
indicadora da sua origem comercial distinta
relativamente a qualquer outro produto da
mesma classe produzido por outra empresa.
Isto diferentemente do que se estiver em

24 — V., neste sentido, os acérddos, j4 referidos, Henkel, n° 52, e
Linde e 0., n° 48, relativamente a uma marca tridimensional,
e 0 ac6rddo Libertel, j4 referido, n.° 65, relativamente a uma
marca constituida por uma cor.
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causa uma expressio verbal de natureza
diferente, como uma expressdo inventada
(por exemplo, XTPO33) desprovida de
qualquer significado préprio laudatério de
qualidades em geral associadas a todos os
produtos de certa classe. Ou diferentemente
do que poderd suceder se o slogan incluir
algum elemento que permita ao consumidor
médio identificar a origem comercial do
produto para o qual é solicitado o seu registo
como marca, relativamente aos outros pro-
dutos da mesma classe, mas com outra
origem comercial.

38. Poders, portanto, reconhecer-se cardcter
distintivo como marca a um slogan, na
medida em que o consumidor médio ndo
estabeleca naturalmente uma ligagdo entre o
contetdo do slogan concreto e as qualidades
que os consumidores normalmente associam
a classe de produtos em causa. Deste modo,
o slogan seria susceptivel de, segundo a
percepc¢do de um consumidor médio, permi-
tir a identificagio da origem comercial do
produto para o qual o registo da marca é
pedido. O que se deixa aqui dito ndo impede
também que, através do uso de um qualquer
slogan ao longo do tempo, um consumidor
médio possa comegar a apreendé-lo como
identificando a origem comercial do pro-
duto. Neste caso, «a marca adquire pelo uso
o cardcter distintivo que é a condi¢éo do seu
registo» 2°, Isto mesmo é admitido expressa-
mente no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 40/94, sé que manifestamente nio ¢ desta
situagdo que se trata no caso em apreco.

25 — Acérdao Philips, j referido, n.° 58, relativamente ao preceito
correspondente da Directiva 89/104.
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39. Aqui o que importa concretamente
determinar ¢ se um consumidor médio dos
produtos das classes 12 e 20 pode entender o
principio do conforto como inerente especi-
ficamente aos produtos da Erpo, ou se, pelo
contrario, presumird que este principio é
inerente a todos os outros bens da mesma
classe provenientes de outras empresas, em
virtude de estas, naturalmente, também
procurarem que os seus produtos respeitem
o principio do conforto.

D — A alegada incompatibilidade entre os
n.% 43 a 46 do acérddo recorrido e o critério
descrito de avaliagdo do cardcter distintivo
de uma marca, na acepgdo da alinea b) do
artigo 7.% n.° 1, do Regulamento n.° 40/94

40. O acérdio recorrido afastou-se clara-
mente do critério até aqui descrito para a
avaliacio do cardcter distintivo de uma
marca, na acep¢ao da referida alinea b).

41. Isto é bem visivel nio apenas no n.° 46
como também nos n.”° 43 a 45 do acérdio
recorrido, nos quais o Tribunal de Primeira
Instancia critica a orientagio seguida pela
Camara de Recurso do IHMI quando esta
considerou que a expressio «DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT» nio tinha cardc-
ter distintivo relativamente aos produtos da
classe 12 (veiculos terrestres e respectivas
pecas) e da classe 20 (mobilidrio para salas de
estar e de escritério).

42. Nestes n.® 43 a 45 do acérdio recorrido,
critica-se a andlise da Camara de Recurso do
IHMI por esta ter afirmado nos n.”* 30 e 31
da decisdo impugnada que a expressao verbal
«DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT»
nio apresentava «um elemento adicional de
imaginagdo» nem «um campo de tensdo
conceitual que tenha por consequéncia um
efeito de surpresa e, dai, um efeito de
identificagac», por parte do consumidor
médio, da origem comercial dos produtos
para os quais era pedido o seu registo como
marca.

43. O acérdio recorrido considera ademais
que a andlise empreendida pela Camara de
Recurso do IHMI para aferir o cardcter
distintivo do slogan, no caso concreto, foi
feita em violagio do principio segundo o qual
a avaliacio do caricter distintivo de um
slogan como marca nio deve ser feita
segundo critérios mais rigorosos do que os
aplicaveis a outro tipo de sinais .

44. Concordo que um slogan nio pode ser
considerado desprovido de cardcter distin-
tivo, na acep¢ao da alinea b) do artigo 7.°,
n° 1, do Regulamento n.° 40/94, simples-
mente porque ndo apresenta nenhum ele-
mento adicional de imaginagio ou de
acréscimo de fantasia ¥,

26 — V. a parte final do n.° 44 do acordio recorrido.

27 — E neste sentido que aponta a junsprudéncia referida no n.° 44
do acérdio recorrido.
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45. O que, em todo o caso, se afigura
incompativel com uma correcta compreen-
sdo da alinea b) é a posicio adoptada no
acérddo recorrido, segundo a qual, mesmo
quando esteja em causa apreciar, na prética,
o cardcter distintivo de uma marca como o
slogan «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT» para certas classes de produtos, é
vedado as autoridades competentes consta-
tarem que esse slogan nio apresenta um
elemento adicional de imaginacio que o
torne susceptivel, aos olhos do consumidor
médio, de distinguir o produto para o qual
foi pedido o seu registo como marca,
relativamente aos produtos de outra origem,
quando o pdblico visado é chamado a fazer a
sua opgdo comercial.

46. Uma apreciacio, em concreto, da apti-
dio de um slogan para criar na mente do
ptblico visado, segundo a éptica do consu-
midor médio, um vinculo entre o titular da
marca e os produtos ou servigos cuja origem
comercial ela pretende identificar nio pode
deixar de ter em conta a natureza e as
caracteristicas especificas da expressdo ver-
bal que se pretende registar.

47. Nem todas as marcas apresentam a
mesma natureza e caracteristicas. Hd dife-
rengas relevantes mesmo dentro do conjunto
das expresstes verbais, Assim, por exemplo,
o consumidor médio poderd reconhecer
mais facilmente aptiddo distintiva, na acep-
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¢do da alinea b), a uma expressio puramente
inventada relativamente a certo produto do
que a um slogan que apresente, ainda que em
termos ndo exclusivamente descritivos, certa
qualidade ou principio a que o produto em
causa alegadamente obedece.

48. Neste sentido, nfo serd incompativel
com a alinea b) do artigo 7., n° 1, do
Regulamento n.° 40/94 que as autoridades
competentes possam constatar que um
slogan apresenta, aos olhos do consumidor
médio, apenas uma qualidade desejivel na
producio de todos os bens da classe em
causa e nio apenas dos que tém origem
comercial na empresa que solicita o registo.
Penso assim que serd admissivel, no contexto
da aplicacéo prética do critério de apreciacgio
do cardcter distintivo de uma marca, que o
IHMI constate que um mero slogan publici-
tario desprovido de qualquer elemento par-
ticular adicional ndo permite, a priori, ao
publico-alvo identificar a origem comercial
do produto para o qual é pedido o seu
registo, relativamente aos produtos de outra
proveniéncia pertencentes & mesma classe.

49. Penso, portanto, que as afirmacGes dos
n.% 43 a 45 do acérdio recorrido evidenciam
jA uma compreensiio errada do critério de
apreciacdo do cardcter distintivo de uma
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marca nos termos da referida alinea b), bem
como da sua aplicacio pritica, culminando,
no n.° 46, com uma explicitacio do novo
critério que, alegadamente, deveria ter sido
adoptado pelo IHML

50. De acordo com o exposto, afigura-se
claro que o critério enunciado no n.° 46 do
acérdao recorrido, com a particular exigén-
cia de prova al contida, viola o artigo 7.,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.°c 40/94.
Nao posso concordar, a este respeito, com a
argumentagdo apresentada pela Erpo em
sentido contrdrio. O acdrdiao recorrido
substitui, com efeito, o critério estabelecido
de apreciagio do cardcter distintivo de uma
marca na acepg¢do da referida alinea b), de
acordo com a percepgido normal do piiblico-
-alvo para aqueles produtos ou servicos, por
um novo critério substancialmente diferente.

51. Segundo o novo critério, o IHMI, para
recusar com base na alinea b) o registo de
um slogan, tem de provar que essa expressio
verbal é comummente utilizada na vida dos
negdcios. Antes, pelo contrdrio, o que era
necessdrio para recusar o registo por falta de
caricter distintivo era que, conforme a
percep¢io normal do publico-alvo para
aquela classe de produtos, esse sintagma
nio fosse identificado como uma indicagio
de origem comercial dos produtos ou
servicos de modo a permitir a sua distin¢io
relativamente aos produtos e servicos de
outra proveniéncia comercial. Isto indepen-
dentemente de esse slogan ser efectivamente
utilizado na prética comercial.

52. A exigéncia de demonstracio de que a
expressao verbal que se pretende registar seja
«comummente utilizada nas comunica¢oes
comerciais e nomeadamente publicitarias»,
para que se possa recusar o seu registo com
base na alinea b), é, assim, manifestamente
incompativel com o critério correcto de
avaliacdo do caricter distintivo da marca na
acepcio da alinea b) do artigo 7.°, n° 1, ji
descrito nestas conclusdes %%,

53. Contra a adopgdo do novo critério
apresentado pelo Tribunal de Primeira Ins-
tancia no acérdao recorrido depdem ainda,
em meu entender, outros argumentos invo-
cados pelo IHMI e secundados pelo Governo
do Reino Unido. Desde logo, o facto de este
novo critério, ao permitir que se confiram
direitos exclusivos sobre um slogan como
aquele que aqui se considera, levar a que as
outras empresas produtoras de bens perten-
centes as mesmas classes de produtos, como,
por exemplo, mobilidrio de escritério, dei-
xem de poder apresentar com total liberdade
os seus produtos como tendo sido concebi-
dos e produzidos segundo o principio do
conforto. Esta consequéncia é, a meu ver,
inaceitdvel e nio é de todo evidente que seja
afastada pelo artigo 12.°, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94. Isto para além de
ser mais facil questionar a lealdade da
actua¢do de uma empresa concorrente que
pretenda invocar nestes moldes o principio
do conforto depois de ter sido admitido o seu

28 — V., supra, n.” 27 a 39.
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registo como marca comunitiria em favor de
outra empresa.

54. A adopc¢io de um critério muito gene-
roso para a aceitagio do registo, como
marcas, de meros slogans publicitirios, os
quais, independentemente da sua maior ou
menor criatividade, louvam a qualidade de
um produto ou de um servigo, reduz o
campo de liberdade de expressdo dos ouiros
produtores de bens ou servicos da mesma
classe. Estes devem poder invocar essas
mesmas qualidades na apresentacio dos seus
produtos, sem qualquer constrangimento
legal. A aceitacio do registo de slogans nos
termos propostos nos n.”® 43 a 46 do acérdio
recorrido facilita a corrida ao registo das
mais variadas expressdes laudatérias de
qualidades de produtos ou servigos, pelas
empresas ja estabelecidas. Dificulta-se assim
a entrada no mercado de novos operadores
para esses mesmos produtos ou servicos.

55. A este respeito, penso que nido é
completamente alheia ao artigo 7°, ne 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94 a
finalidade de evitar que, ao permitir-se o
registo como marcas de sintagmas desprovi-
dos de cardcter distintivo, se viesse a
restringir indevidamente a possibilidade da
sua utilizacéio por parte dos restantes opera-
dores econdmicos relativamente aquela
classe de produtos ou servigos %,

29 — V., a este respeito, 0 ac6rdio Libertel, j referido, n.*® 44 a 60,
relativamente ao registo de uma marca. V. também as
conclusdes do advogado-geral F. G. Jacobs no processo
SAT.1, ja referidas, n° 57.
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56. Outra dificuldade suscitada pelo novo
critério adoptado no acérddo recorrido
resulta da incoeréncia que implica relativa-
mente 3 jurisprudéncia do Tribunal de
Justica. Esta, com efeito, tem vindo a
considerar que a recusa de registo de uma
expressdo verbal como marca, em virtude do
seu cardcter meramente descritivo, é possivel
mesmo que ela ndo seja nesse momento
utilizada como indicagdo descritiva para a
categoria de produtos em causa, bastando
para o efeito que um tal uso seja susceptivel
de se verificar *, Esta posicio foi recente-
mente confirmada pelo Tribunal de Justica
no acérddo IHMI/Wrigley, ao afirmar que,
«[plara que o IHMI decida recusar um
registo com fundamento no artigo 7.°, n° 1,
alinea ¢), do Regulamento n.° 40/94, ndo é
necessario que os sinais e as indicagdes que
constituem a marca, a que este artigo se
refere, sejam efectivamente utilizados, no
momento do pedido de registo, para fins
descritivos de produtos ou servicos como
aqueles para os quais o pedido foi apresen-
tado ou das caracteristicas desses produtos
ou servicos. Basta, como resulta da prépria
letra dessa disposicio, que esses sinais e
indica?(")es possam ser utilizados para esses
fins» 3,

57. Tendo isto em conta, penso que o IHMI
tem razo quando chama a atencdo para o
facto de o acérddo recorrido, ao exigir a

30 — V., neste sentido, o acérdio Windsurfing Chiemsee, j&
referido, n.° 37.

31 — Acérddo de 23 de Outubro de 2003 (C-191/01 B, ainda nio
publicado na Colectinea, n.° 32),
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prova da utilizacio do slogan nas comunica-
¢des comerciais, nomeadamente publicitd-
rias, para que o registo possa ser recusado
com base na alinea b) do artigo 7., n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94, entrar em contra-
digdo com o critério adoptado pelo Tribunal
de Justica na avaliacdo do caricter descritivo
de uma marca, na acepgio da alinea ¢) do
mesmo artigo. Esta contradicio é tanto mais
indesejavel quanto, frequentemente, estas
duas disposi¢oes sdo aplicadas conjunta-
mente.

58. Com efeito, seguindo a orientacio adop-
tada no acérdio recorrido, a avaliacio do
cardcter distintivo de uma marca, na acep¢io
do artigo 7.°, n° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, seria feita segundo um critério
muito mais liberal do que o adoptado no
exame do motivo de recusa de registo com
base no cardcter descritivo. Isto sem que se
vislumbre uma justificagio para esta dispa-
ridade e, desde logo, sem que o artigo 7.2,
n° 1, alinea b), dé qualquer indicagio no
sentido de que se tenha de provar que a
marca em causa ¢ utilizada habitualmente
nas comunicagfes comerciais, para que se
recuse o registo por falta de caricter
distintivo.

59. Esta exigéncia é feita ndo na alinea b) do
artigo 7.°, n.° 1, mas sim na alinea d), na qual
se «subordina a recusa do registo de uma
marca apenas a condicio de os sinais ou as
indicagoes de que essa marca é exclusiva-
mente constituida se tenham tornado usuais
na linguagem corrente ou nos hébitos leais e
constantes do comércio para designar os
produtos ou os servigos relativamente aos

quais foi apresentado o registo da referida
marca»*2, Como sublinha o IHMI, esta
alinea d) mencionada deixaria de ter razdo
de ser se o critério adoptado para a
apreciacdo do cardcter distintivo da marca,
na acep¢io da alinea b), fosse aquele que o
Tribunal de Primeira Instancia adoptou no
acordio recorrido.

60. Refiro, para terminar, o facto de este
novo critério de apreciagio do caricter
distintivo de uma marca, na acepc¢io da
alinea b) do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94, introduzido no acérdio recorrido e
justamente criticado pelo IHM]I, ter sido ja
reconhecido entretanto, pelo menos implici-
tamente, como insustentivel pela prépria
Quarta Secgdo do Tribunal de Primeira
Insténcia, que proferiu o acérdio recorrido.
Com efeito, no acérddao de 31 de Margo
de 2004 %, em que estava em causa o registo
da marca nominativa «LOOKS LIKE
GRASS... FEELS LIKE GRASS.. PLAYS
LIKE GRASS...» para as classes de produtos
de revestimentos sintéticos de superficies e a
sua instalacdio, é rejeitado o critério apre-
sentado no n.° 46 do acérdio recorrido **,

32 — Ac6rdio Merz & Krell, jd referido, n.° 41, referindo-se ao
preceito equivalente da alinea d) do artigo 3, ne° 1, da
Directiva 89/104.

33 — Fieldturf/IHMI (T-216/02, ainda ndo publicado na Colecta-
nea).

34 — Afirma-se no n.° 34 que, «segundo jurisprudéncia posterior a
esse acorddo [no caso ERPO), as marcas a que o artigo 7.2,
n.e 1, alinca b), do Regulamento n.° 40/94 se refere sio nio
apenas aquelas que sio comummente utilizadas, no comér-
cio, para a apresentacio dos produtos ou dos servicos em
causa, mas também aq; que sdo simp e suscepti-
veis de o ser». O n.° 35 acrescenta que «a marca pedida nio
pode ser imediatamente compreendida como uma indicagio
de origem comercial dos produtos e servigos em causa, mas
sim como um simples slogan promocional».

I-10049



CONCLUSOES DE M. POIARES MADURO — PROCESSO C-64/02 P

61. Tal como referi anteriormente, a anula-
¢do do acérdio recorrido nfo implica
necessariamente a legalidade da decisdo de
recusa de registo, uma vez que o Tribunal de
Primeira Instincia ndo chegou a apreciar o

V — Conclusao

terceiro fundamento invocado pela Erpo
para a impugnagio da decisdo da Camara
de Recurso. Em consequéncia, sugiro que o
Tribunal de Justica remeta o processo ao
Tribunal de Primeira Instancia.

62. Em consequéncia do exposto, sugiro que o Tribunal de Justica:

«1) Anule o acérdéo do Tribunal de Primeira Instincia no processo T-138/00.

2) Remeta o processo ao Tribunal de Primeira Instancia.

3) Reserve para final a decisio quanto as despesas.»
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