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I — Introducio

1. No presente processo, o Tribunal de
Justica é novamente chamado a pronunciar-
-se sobre as regras relativas ao cardcter
distintivo das marcas. Desta vez, discute-se
se o «slogan» ou frase publicitdria «<HAVE A
BREAK» pode ter adquirido cardcter distin-
tivo através do seu uso como parte da marca
registada «HAVE A BREAK [.] HAVE A
KIT KAT», O cerne do litigio reside na
questio de saber se este tipo de uso de um
sinal pode dar origem a um carécter
distintivo relevante do ponto de vista do
direito das marcas ou se é conirdrio ao
reconhecimento do mesmo enquanto marca.

Il — Quadro juridico

2. O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/
/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro

1 — Lingua original: alemio.

de 1988, que harmoniza as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas?,
define as marcas nos seguintes termos:

«Podem constituir marcas todos os sinais
susceptiveis de representagio grafica, nome-
adamente as palavras, incluindo os nomes de
pessoas, desenhos, letras, niimeros, a forma
do produto ou da respectiva embalagem, na
condiciio de que tais sinais sejam adequados
a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas.»

3. Os motivos de recusa do registo de
marcas sio regulados no artigo 3.° No
presente caso, reveste especial interesse o
seu n.° 1, alfnea b):

«Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a
declaragiio de nulidade, uma vez efectuados,
os registos relativos:

a) [..]

2 —JO 1989, L 40, p- 1, alterada, por 1iltimo, pela Decisio 92/10/
ICEE)do Cc ho de 19 de D: bro de 1991 (JO 1992, L 6,
p. 35).
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b) As marcas desprovidas de cardcter
distintivo;

¢ —h) [..]»

4. O artigo 3.°, n.° 3, primeiro perfodo, prevé,
no entanto, uma excepcdo a essa proibicio
de registo:

«Néo serd recusado o registo de uma marca
ou este néo serd declarado nulo nos termos
do n.° 1, alinea b), c) ou d), se, antes da data
do pedido de registo e ap6s o uso que del[a]
foi feito, a marca adquiriu um cardcter
distintivo.»

5. No Reino Unido, estas regras foram
transpostas para a Section 3 do Trade Mark
Act de 1994.

~

6. O artigo 5.° da Directiva 89/104 deter-
mina os direitos conferidos pela marca:

«1. A marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habilitado
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a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, faga uso na vida comercial;

a) De qualquer sinal idéntico & marca para
produtos ou servigos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual,
devido & sua identidade ou semelhanca
com a marca e devido & identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos a
que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do publico, um risco
de confusiio que compreenda o risco de
associacdo entre o sinal e a marca,

2. — 5. [.]»

7. O artigo 10.°, n.° 2, alinea a), define o
conceito de uso de uma marca no que releva
para efeitos de manutenciio da mesma:

«2. Sdo igualmente considerados como uso
para efeitos do n.° 1:

a) O uso da marca por modo que difira em
elementos que ndo alterem o cardcter
distintivo da marca na forma sob a qual
foi registada»
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8. O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conse-
lho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitdria®, contém regras quase
integralmente idénticas.

III — O pedido de decisiio prejudicial

9. A Court of Appeal é chamada a pronun-
ciar-se sobre um litigio que reside na questio
de saber se o slogan «HAVE A BREAK»
pode ser registado no Reino Unido como
marca para chocolates, produtos de choco-
late, confeitaria, dogaria e pastelaria, A
requerente é a Société des produits Nestlé
SA, que é simultaneamente titular das
marcas «<HAVE A BREAK [..] HAVE A
KIT KAT» e «KIT KAT», registadas para a
mesma categoria de produtos. A Mars UK
Ltd opde-se ao registo da marca «<HAVE A
BREAK»,

10. As partes discutem se o slogan «HAVE
A BREAK», por si s6 (intrinsecamente) ou
por forca do seu uso enquanto elemento da
marca «<HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT
KAT», possui um cardcter distintivo efectivo

3—JO 1994, L 11, p. 1; alterado, em dltimo lugar, pelo
Regulamento (CE) ne 1992/2003 do Consclho, de 27 de
Outubro de 2003, que altera o Regulamento (CE) n.° 40/94
sobre a marca comunitdria, a fim de ter em conta a adesdo da
Comunidade Europeia ao Protocolo referente 20 Acorde de
Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado
em Madrid em 27 de Junho de 1989 (JO L 296, p. 1).

no sentido de que um produto através do
mesmo publicitado possa ser atribuido aos
produtores da barra de chocolate Kit Kat.

11. O examinador do servigo de patentes do
Reino Unido bem como uma decisio do
tribunal de primeira instancia indeferiram o
pedido de registo da marca com o funda-
mento de que a frase <HAVE A BREAK» nio
possui cardcter distintivo intrinseco nem
adquiriu o cardcter distintivo necessario
através do uso da frase publicitiria «HAVE
A BREAK [..] HAVE A KIT KAT».

12, Tendo em conta a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica, a Court of Appeal estd
de acordo com as instancias precedentes
quando estas concluem que o sintagma
«HAVE A BREAK» nio dispde de cardcter
distintivo intrinseco na acepgio do artigo 3.,
n.° 1, alinea b), da Directiva 89/140.

13. Contudo, a Court of Appeal néo exclui
que a frase «<HAVE A BREAK» possa ter
adquirido carcter distintivo através do seu
uso enquanto elemento do «slogan» «HAVE
A BREAK [..] HAVE A KIT KAT», que é
protegido como marca. Embora as instancias
precedentes tivessem negado qualquer valor
a0 uso como patte de uma marca para efeitos
de prova de um cardcter distintivo auté-
nomo, na opiniio da Court of Appeal essa
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parte também pode, porém, adquirir caracter
distintivo préprio, por exemplo, na medida
em que chame necessariamente a atencéo do
consumidor para a marca protegida.

14. Por €sse motivo, submeteu ao Tribunal
de Justica a seguinte questio para decisio
prejudicial:

«O caricter distintivo de uma marca, refe-
rido no artigo 3.° n.° 3, da Directiva 89/104/
/CEE e no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 40/94 do Conselho, pode ser adquirido na
sequéncia ou em consequéncia da utilizacio
dessa marca como parte ou em conjungio
com outra marca?»

IV — Apreciagio

A — Introdugio

15. O pedido de decisio prejudicial tem
como objecto a questio de saber se o
sintagma «HAVE A BREAK» pode ser
registado enquanto marca. Ressalvadas
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determinadas situagdes especiais %, que ndo
se verificam no caso em apre¢o, um sinal —
ou seja, também um sintagma — pode,
segundo a Directiva 89/104°, ser registado
como marca se dispuser de cardcter distin-
tivo, Isto resulta da redacgio e da economia
das diferentes disposi¢oes da directiva rela-
tivas aos motivos de recusa do registo bem
como dos seus considerandos °.

16. O caricter distintivo significa que o sinal
¢ adequado para identificar o produto ou
servico como proveniente de uma empresa
determinada e, portanto, a distinguir esse
produto dos das outras empresas’. O
Tribunal de Justica adopta um conceito
universal de cardcter distintivo que ndo pode
ser substitufdo por critérios especificos para
determinadas marcas ®,

17. Ao apreciar se uma marca tem caricter
distintivo, hd que ter em conta os produtos
ou servicos abrangidos pelo pedido de
registo e a percepcio que dela tem o ptiblico
relevante, que é constituido pelo consumidor

4 — Trata-se dos motivos «preliminares» de recusa do registo, por
exemplo, o previsto no artigo 3.5, n.° 1, alinea ), da Directiva
89/104, V., a este respeito, acérdaos de 18 de Junho de 2002,
Philips (C-299/99, Colect,, p. I-5475, n.°° 74 e segs.) e de 8 de
Abril de 2003, Linde e o. {C-53/01 a C-55/01, Colect.,
p. -3161, n.”° 43 e segs.).

5 — O Regulamento n.° 40/94, referido pela Court of Appeal, nio é
aplicdvel ao presente caso e ndo serd, por conseguinte,
seguidamente referido. Na medida em que se afigure
pertinente, serd, no entanto, feita referéncia & jurisprudéncia
relativa 3s disposi¢des e aos conceitos correspondentes do
mesmo regulamento,

6 — Acdrdio Philips (j& referido na nota 4, n.° 29 e segs.).

7 — Acérdaos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee
(C-108/97 e C-109/97, Colect,, p. 1-2779, n° 46}, Linde (ja
referido na nota 4, n.°° 40 e 47) e de 21 de Outubro de 2004,
THMI/Erpo Mibelwerk (C-64/02 P, Colect,, p. I-10031, n.° 33).

8 — Acérdao IHMI/Erpo Mobelwerk (ja referido na nota 7, n.° 36),
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médio desses produtos ou servigos, normal-
mente informado e razoavelmente atento e
avisado®. O cardcter distintivo deve ser
apreciado em concreto 10

18. E feita a distingio entre o cardcter
distintivo intrinseco e o caricter distintivo
adquirido. O cardcter distintivo intrinseco é
apreciado no ambito do motivo de recusa da
falta de caricter distintivo, previsto no
artigo 3.°, n° 1, alinea b), da Directiva
89/104. Esta aprecia¢do deve, em principio,
ser realizada sem ter em conta o uso do sinal,
A apreciagio incide exclusivamente sobre a
questio de saber se o sinal possui, por si s6,
cardcter distintivo.

19. No presente caso, a Court of Appeal ji
concluiu que os consumidores relevantes
entendem o sintagma «HAVE A BREAK»
como um convite neutro do ponto de vista
da sua proveniéncia e que o mesmo néo tem,
portanto, carécter distintivo intrinseco.

B — Quanto ao conceito de uso

20. No entanto, o artigo 3., ne° 3, da
Directiva 89/104 prevé que um sinal possa

9 — Acérddos Philips (j4 referido na nota 4, n.** 59 ¢ 63), Linde (j4
referido na nota 4, n° 41), de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel
(C-218/01, Colect., p. 1-1725, n° 50), e Koninklijke KPN
Nederland (C-363/99, Colect,, p. 1-1619, n° 34), e de 29 de
Abril de 2004, Henkel/IHMI (C-456/01 P e C-457/01 D,
Colect., p. 1-5089,, n° 35), Procter & Gamble/IHMI
(C-468/01 P a C-472/01 D, Colect,, p. 1-5141, n.° 33), e Procter
& Gm;\ble/lHMl (C-473/01 P e C-474/01 B, Colect,, p. 1-5173,
ne° 33).

10 — Acérdio de 16 de Setembro de 2004, Nichols (C-404/02,

Colect., p. [-8499, ne 27),

adquirir, apés o uso que dele é feito, um
cardcter distintivo que ndo tinha inicia-
Imente e possa, portanto, ser registado como
marca. E, portanto, apenas através do seu uso
que o sinal adquire o caricter distintivo que
é condigdo do seu registo. Esta disposi¢io
estabelece, consequentemente, uma atenua-
¢iio importante & regra prevista no artigo 3.°
ne 1, alinea b), segundo a qual é recusado o
registo as marcas desprovidas de cardcter
distintivo ',

21. A questio colocada pela Court Appeal
consiste assim em saber se, nos termos do
artigo 3.°, n.° 3, uma parte de uma marca
também pode adquirir, por forga do uso da
marca principal, um carcter distintivo
auténomo e independente do cardcter dis-
tintivo da marca principal. Com efeito, a
Nestlé tenta fazer prova de que, através da
utilizacio da marca principal «<HAVE A
BREAK [..] HAVE A KIT KAT», o elemento
conirovertido «HAVE A BREAK» também
adquiriu cardcter distintivo. Em contrapar-
tida, a Mars recusa a alribuigio de valor
probatério ao uso da marca principal e
apenas considera vélido o uso de um
elemento que seja independente do da marca
principal.

22. A este respeito, importa, em primeiro
lugar, esclarecer que, no ambito de um
processo de reenvio prejudicial, o Tribunal
de Justi¢a ndo pode verificar se um determi-
nado sinal adquiriu cardcter distintivo. A
tarefa do Tribunal de Justica consiste, ao

11 — Acérdio Windsurfing Chiemsce (4 referido na nota 7, n.” 44
e segs.).
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invés, em interpretar o direito comunitério
de forma a permitir ao érgio jurisdicional
nacional aplicd-lo correctamente no pro-
cesso principal. Em consequéncia, o Tribunal
de Justica apenas se pode pronunciar acerca
da interpretagio do artigo 3., n° 3, da
Directiva 89/104 e nio sobre a questio de
saber se o sintagma «HAVE A BREAK»
adquiriu cardcter distintivo no Reino Unido.

23. O artigo 3.° n.° 3, da Directiva 89/104
permite o registo de wma marca se esta tiver
adquirido carécter distintivo em consequén-
cia do uso que dela foi feito, A Mars e a
Comissdo inferem desta formulacio que o
uso enquanto elemento de outra marca néo
pode servir para provar o caricter distintivo
na acepg¢do do artigo 3.2, n.° 3, da Directiva
89/104. Esse entendimento ndo é convin-
cente, uma vez que — como é igualmente
observado pelo Governo irlandés — o
conceito de uso de uma marca abrange, em
termos literais, quer o seu uso independente
quer o seut uso como parte de outra marca
global.

24. Contrariamente ao que é sustentado
pelo Governo britanico, também nio decorre
do artigo 10° da Directiva 89/104 uma
conclusio diferente. Os artigos 10.° e
seguintes regulam a perda da protecgio
juridica da marca devido & falta de uso.
Segundo o direito das marcas, o titular de
uma marca s6 pode reservar determinados
sinais para seu uso exclusivo se efectiva-
mente os utilizar. Em termos sistemdticos,
seria seguramente incorrecto reconhecer o
uso para efeitos de aquisicio do cardcter
distintivo, mas considerar que o mesmo néo
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¢ suficiente para impedir a perda da protec-
¢do jurfdica da marca. Néo é certamente de
excluir que o uso de uma marca como parte
de outra marca também possa ser conside-
rado suficiente no quadro do artigo 10.° Nos
termos do artigo 10°, n° 2, alinea a), é
igualmente considerado como uso a utiliza-
¢do desta de uma forma que apenas em parte
dos seus elementos se afaste da forma como
foi registada, sem que com isso seja afectado
o seu caricter distintivo. Esta definicio é
igualmente susceptivel de abranger o uso de
um sinal enquanto elemento de uma marca
principal. E certo que esse elemento nio sé
seria registado enquanto parte da marca
principal como também individualmente,
sem os restantes elementos da marca princi-
pal, mas a utilizacdo da marca principal
apenas diferiria da marca parcial registada
em alguns elementos. O cardcter distintivo
da marca parcial ndo ¢ prejudicado pelo facto
de ter adquirido cardcter distintivo através da
mesma utilizagdo previamente ao seu registo.

25. Além do artigo 3.°, n.° 3, e do artigo 10.°
da Directiva 89/104, o conceito de uso de
uma marca é igualmente empregue no

ambito do artigo 5.° que define os direitos

.conferidos pela marca. O titular de uma

marca pode proibir a terceiros a utilizagio da
sua marca ou. de outros sinais quando exista
risco de confusdo. Neste dmbito, o Tribunal
de Justica reservou o conceito de uso aos
casos em que o uso do sinal por um terceiro
afecta ou é susceptivel de afectar as funcées
da marca, nomeadamente a sua funcio
essencial, que ¢ a de garantir aos consumi-
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dores a proveniéncia do produto 2 Esta
diferenciagiio decorre do facto de os objecti-
vos da protecgio juridica da marca ndo
justificarem a proibi¢io de utilizagdes — e,
por conseguinte, a limitagdo da liberdade dos
utilizadores — quando a utilizagdo contro-
vertida ndo tem relevincia para a funcio da
marca '3,

26. O conceito de uso no &ambito do
artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 é, porém,
mais amplo do que no do artigo 5.° n° 1,
uma vez que tem uma fungdo completa-
mente diferente. No artigo 3. n.° 3, ndo se
visa definir o &mbito da protecgéo juridica da
marca, mas apenas descrever a forma como
um sinal que ndo tem, por si préprio,
carcter distintivo, pode adquirir esse cardc-
ter, nomeadamente através da utilizagéio. Por
esse motivo, é decisivo apurar se, no que se
refere a elementos de uma marca, a utiliza-
¢io conduz igualmente A aquisicio de
cardcter distintivo.

27. Na opinido da Mars, esta interpretacéo é
contréria ao acérddo Philips ', Nesse caso, o
Tribunal de Justica exigiu expressamente «o
uso da marca enquanto marca» para efeitos
da aquisi¢do do cardcter distintivo.

12 — V. acérdios de 14 de Maio de 2002, Holterhoff (C-2/00,
Colect,, p. 1-4187, n° 16), de 12 de Novembro de 2002,
Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p.1-10273,n.° 51 ¢
54) e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch
(C-245/02, Colect,, p. 1-10989, n.° 59).

13 — Acérdio Arsenal (j4 referido na nota 12, n.%* 51 e segs.).
14 — J4 referido na nota 4.

28. No acérdio Philips, o Tribunal de Justica
apreciou, designadamente, se um sinal cons-
tituido pela forma de um produto pode
adquirir caricter distintivo através do uso.
Nesse processo, estava em causa a represen-
tacio da face superior de uma miquina de
barbear eléctrica com trés cabecas rotativas,
composta por trés cabegas circulares de
laminas rotativas formando um tridngulo
equildtero. A Philips foi a tinica a comercia-
lizar maquinas de barbear com essa forma
durante um longo perfodo e defendeu que a
representagio que era objecto do pedido de
registo como marca tinha adquirido cardcter
distintivo por forga dessa comercializagio
exclusiva a longo prazo.

29. O Tribunal de Justi¢a concluiu que, para
apreciar o cardcter distintivo do sinal que
consiste na forma de um produto, mesmo o
adquirido pelo uso que dele foi feito, hé que
ter em conta a presumivel percepgio de um
consumidor médio da categoria de produtos
ou servicos em causa, normalmente infor-
mado e razoavelmente atento e avisado '°.

30. No entanto, o Tribunal de Justica
precisou em seguida essa afirmagio nos
seguintes termos:

«[A] identificagio do produto pelos meios
interessados como sendo proveniente de
empresa determinada deve ser efectuada
gragas ao #so da marca enquanto marca e,

15 — Acérdio Philips (j4 referido na nota 4, n° 63).

I-6143



CONCLUSOES DE J. KOKOTT — PROCESSO C-353/03

portanto, gracas & natureza e ao efeito desta,
que a tornam adequada a distinguir o
produto em causa dos de outras empre-
sas.»

31. A Mars conclui deste excerto que o uso
de um sinal enquanto elemento de uma
marca ndo pode servir para provar a
aquisicdo de cardcter distintivo. Esta con-
clusdo néo é, porém,-convincente, desde logo
porque o acdrddo Philips ndo contém
qualquer indicagio no sentido de que a
utilizagio de uma sequéncia de sinais
enquanto elemento de uma marca nio
constitui o uso de uma marca enquanto
marca.

32. Acrescente-se que o excerto acima
reproduzido s6 pode ser integrado no
contexto geral da jurisprudéncia em matéria
de direito das marcas se o uso de uma marca
enquanto marca abranger toda e qualquer
utilizacio que implique a aquisicio de
cardcter distintivo. De outra forma, mesmo
que tivessem adquirido cardcter distintivo, os
sinais ndo poderiam ser protegidos enquanto
marcas apenas porque a utilizacdio do sinal
que conduziu a esse cardcter distintivo ndo
constitui um «uso enquanto marca». Em
principio, o Tribunal de Justica baseia-se
unicamente no cardcter distintivo e recusa
critérios esFecificos para determinados tipos
de marcas /. Os sinais dotados de cardcter
distintivo s6 nio podem ser reconhecidos
enquanto marcas quando se verifique um
dos motivos de recusa do registo qualificados
de inultrapassiveis previstos no artigo 3.,
n.” 1 e 3, da Directiva 89/104 — «prelimi-

16 — Acérddo Philips (j4 referido na nota 4, n.° 64),

17 — V., por tltimo, acérddo IMMI/Erpo Méobelwerk (j4 referido
na nota 7, n.° 33 e segs.).
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nares», segundo a terminologia utilizada no
acérdio Linde '8,

33. Em consequéncia, o conceito de uso do
artigo 3.° n.° 3, da Directiva 89/104 deve ser
entendido em fun¢io do seu resultado.
Qualquer uso que confira a um sinal o
cardcter distintivo necessdrio para ser regis-
tado como marca deve ser considerado como
uso da marca enquanto marca e satisfaz as
exigéncias do artigo 3.5, n.° 3. Esta interpre-
tacdo é confirmada pelo excerto acima
reproduzido do ac6érddo Philips, uma vez
que o Tribunal de Justica também atende 2
«natureza e ao efeito» da marca'®. A
natureza e o efeito de uma marca consubs-
tanciam, porém, justamente a sua fungio
distintiva. Um uso que tenha como conse-
quéncia a aquisicio de cardcter distintivo
deve, por conseguinte, ser tido em conta no
dmbito do artigo 3.2, n.° 3. '

34. A favor da aplicagio de critérios muais
estritos na apreciacio do cardcter distintivo
de partes de uma marca é no entanto,
possivel invocar, na opiniio do Governo
inglés e da Mars, o perige de um alarga-
mento injustificado da proteccio da marca

18 — A referida afirmacdo do Tribunal de Justica no acérdio
Philips (j4 referido na nota 4, n.° 64) encontra explicagio no
4mbito do motivo preliminar de recusa do registo previsto no
artigo 3°, n.° 1, alinea e}, da Directiva 89/104 — o da forma do
produto necesséria 4 obtengdo de um resultado técnico. Com
efeito, o potencial caricter distintivo do sinal ndo resultava
do sinal ou do seu uso, mas presumivelmente da circun-
stancia de os consumidores terem atribuido todos os
aparelhos do tipo em causa ao monopolista até entdo e, por
esse motivo, também terem entendido a representagio desses
aparethos como uma alusdo a essa empresa. No entanto, teria
sido suficiente que, quanto a esta questio, o Tribunal de
Justica se tivesse limitado &s suas consideragdes a respeito
deste motivo de recusa preliminar sem as tentar integrar na
interpretacdo do artigo 3.5 n.° 3, da Directiva 89/104,

19 — Esta referéncia é mais clara na versio francesa do acérdio
Philips (j4 referido na nota 4, n.° 64) do que nas versdes alema
e inglesa, uma vez que, na lingua francesa, l'usage é um
substantivo do género masculino e lz marque é um
substantivo do género feminino.
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principal. Este receio tem por base a ideia de
que as partes de uma marca ndo adquirem
um cardcter distintivo préprio, mas apenas o
obtém a partir do cardcter distintivo da
marca principal. Caso se reconhecesse esse
caricter distintivo derivado, seria necessdrio
reconhecer igualmente outras marcas sub-
sididrias de segunda ordem que, por seu
turno, ndo tivessem adquirido qualquer
cardcter distintivo préprio, mas apenas o
adquirissem a partir das marcas subsidiarias
de primeira ordem. Esse processo de alarga-
mento poderia prolongar-se ad infinitum.

35, A primeira vista, este risco parece nfo
ser de por de parte. No entanto, decorre de
um exame mais atento que o mesmo revela
ser uma ilusio. Com efeito, a possivel
derivagio do cardcter distintivo depende do
cardcter distintivo da respectiva marca prin-
cipal, que é intrfnseco a esta ou que ela
obteve através da utilizagdo. As marcas
principais de forte cardcter distintivo sfo
tendencialmente susceptiveis de transmitir
um caricter distintivo significativo aos seus
elementos. No caso de marcas fortes existe,
em simultineo, um niimero significativo de
elementos e variagdes da marca principal que
tém um caracter distintivo préprio por forca
da utilizagio da marca principal, na medida
em que o publico relevante os associa &
marca principal e identifica dessa forma a
proveniéncia do produto, mesmo quando sio
usados enquanto marca independentemente
da marca principal. A marca principal dotada
de cardcter distintivo transmite assim cardc-
ter distintivo ds marcas subsididrias. O
alargamento da protecgio conferida pela
marca constitui assim uma consequéncia
necessiria desse cardcter distintivo que é
objecto de transmisséo.

36. Todavia, as marcas subsidiarias néo
podem geralmente transmitir o mesmo
cardcter distintivo a outras marcas subsidid-
rias de grau inferior. Sfo muito menos
conhecidas do que a marca principal.
Quando uma marca subsididria de primeiro
grau ndo possui & partida um cardcter
distintivo auténomo suficiente, mas apenas
adquira caricter distintivo por intermédio da
ligagio & marca principal, é improvavel que
uma marca subsidi¥ria de segunda ordem
possa adquirir caricter distintivo somente
com base na sua ligacdo a primeira marca
subsididria. Em consequéncia, face a essa
improbabilidade, o alargamento da protec-
¢io conferida pelo direito das marcas néo
deve ser receado.

37. O Governo britinico retoma, além disso,
a argumentacio utilizada pelo examinador
do servico de patentes do Reino Unido ao
recusar o registo de marcas que apenas se
assemelham a uma marca registada e que
podem, por esse motivo, ser confundidas
com esta tltima. O registo s6 é possivel
quando os sinais tenham efectivamente sido
usados e tenham, por si s9, sido entendidos
pelos consumidores relevantes como consti-
tuindo wma identificafio da proveniéncia do
produto.

38. Este entendimento é correcto na medida
exclui o registo de sinais que ndo dispdem de
cardcter distintivo intrinseco nem foram
usados por si s6s. Nos termos do artigo 3.°,
ne 3, da Directiva 89/104, os sinais despro-
vidos de cardcter distintivo intrinseco apenas
podem adquirir esse cardcter distintivo
através do uso. Nesta medida, a necessidade
do uso opde-se ao registo como marcas de
sinais cujo cardcter distintivo advenha unica-
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mente da sua semelhan¢a com uma marca
principal forte mas que nfio tenham sido
usados em conjugagio com esta dltima. No
entanto, tal nfo exclui que o uso de
elementos de uma marca como parte da
marca principal também possa conduzir a
que esses elementos adquiram caracter
distintivo.

39. Contudo, também a oposicio acima
referida entre o caricter distintivo, elemento
constitutivo da marca, e o risco de confuséo,
impeditivo da constituicdo como marca, &,
em ultima instincia, infrutifera. O risco de
confuséio e o cardcter distintivo encontram
ambos o seu fundamento no facto de o
consumidor retirar de um sinal usado
enquanto marca a indicagio de que o
produto marcado é proveniente do titular
da marca. Por conseguinte, verifica-se uma
interseccio entre o conjunto dos sinais que
os consumidores relevantes podem confun-
dir com uma marca principal forte e o
conjunto dos elementos dessa marca princi-
pal dos quais esses consumidores retiram
uma indicagio quanto A proveniéncia do
produto marcado igual & da prépria marca.
Nio obstante essa interferéncia, é de manter
a conclusio de que esses elementos devem
ser reconhecidos enquanto marcas se tive-
rem adquirido cardcter distintivo.

40. Acrescente-se que, até ao momento, a
prética das instituigbes comunitdrias compe-
tentes tem sido a de ndo recusar, em
principio, o reconhecimento enquanto
marca a elementos de uma marca que
tenham (eventualmente) adquirido carcter
distintivo através do uso da marca principal.
O sinal controvertido no acérdio Windsur-
fing Chiemsee era a palavra Chiemsee, a qual
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era susceptivel de ter adquirido caricter
distintivo através do seu uso no ambito de
uma marca figurativa®®, O Tribunal de
Primeira Instincia apreciou, no acérdio
Alcon?!, um elemento de marcas nominati-
vas complexas e, no acérdio Eurocermex %2,
uma marca figurativa que era geralmente
utilizada em conjunto com marcas nomina-
tivas, sem se pronunciar sobre o eventual
problema do uso em conjugacio com a
marca principal. Também no processo de
recurso Ringling Bros., referido pelas partes,
a Cémara de Recurso do IHMI ndo recorreu
a0 uso de uma marca nominativa como
elemento de uma marca nominativa/figura-
tiva composta para excluir a possivel aquisi-
¢do de cardcter distintivo®®, Por dltimo, as
notas préticas da divisdo de exame do IHMI,
de 1 de Mar¢o de 1999, também admitem
que, para efeitos da prova do uso, seja feita
prova da utilizagio enquanto elemento de
um sinal complexo %%,

41. Face ao exposto, o uso de um sintagma
enquanto elemento de uma marca nomina-
tiva pode, em principio, conduzir a que esse
sintagma adquira o cardcter distintivo neces-
sdrio para ser registado enquanto marca,

20 — J4 referido na nota 7, n° 10.

21 — Acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Margo
de 2003 (Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS]
(T-237/01, Colect., p. 1I-411, n° 59).

22 — Acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 29 de Abril
2004, Eurocermex SA (T-399/02, Colect., p II-1391, n.” 50 e
segs.).

23 — Decisio da Segunda Cimara de Recurso de 23 de Maio
de 2001 no processo R 111/2000-2, Ringling Bros.-Barnum &
Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON
EARTH].

24 — Http://www.habm.ew.int/en/mark/marque/practice_note.
htm, consultado pela tltima vez em 16 de Dezembro
de 2004. .
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C — Quanto & apreciagio da prova do
cardcter distintivo adquirido

42, O pedido de decisdo prejudicial também
demonstra que o cardcter distintivo de
elementos de marcas usadas suscita dificul-
dades particulares. Essas dificuldades podem
ser tidas em conta apesar de o critério do
cardcter distintivo ser de aplicagfo universal,
Com efeito, o Tribunal de Justica decidiu
que, embora sendo os mesmos os critérios de
apreciagio do cardcter distintivo das diversas
categorias de marcas, se pode verificar, no
ambito da aplicagio desses critérios, que a
percepgio do piiblico relevante néo € neces-
sariamente a mesma para cada uma destas
categorias e que, portanto, se pode tornar
mais diffcil a prova do cardcter distintivo das
marcas de determinadas categorias que de
outras categorias °,

43, O ptiblico relevante — como a Comissio
salienta correctamente — apreende normal-
mente as marcas complexas como um todo e
néo procede a uma andlise das suas diferen-
tes particularidades, em especial, aos ele-
mentos da marca?®, Com base neste motivo,
o Tribunal de Justi¢a recusou-se a apreciar
em separado os elementos de marcas com-
postas. Esta apreciagio deve basear-se na
impressio de conjunto produzida pelas
marcas %/, Em consequéncia, néo é suficiente
para provar o cardcter distintivo adquirido
através do uso como elemento da totalidade

25 — Acérdio THMU/Erpo Mobelwerk (j& referido na nota 8,
ne 34).

26 — Acérdios de 11 de Novenbro de 1997, SABEL (C-251/95,
Colect., p. 1-6191, n° 23) e de 22 de Junho de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect,, p. 1-3819, n.° 25).

27 — Acérdios SABEL (j4 referido na nota 26, n° 23) e,
relativamente a uma marca nominativa, de 19 de Setembro
2002, PKV/IHMI [COMPANYLINE] (C-104/00 P, Colect,
p. 1-7561, n° 24).

da marca, demonstrar o uso da marca global.
Deve igualmente ser feita prova de que, caso
seja feito um uso separado, o piiblico
relevante entende que o elemento contro-
vertido identifica um produto como prove-
niente de uma empresa determinada e o
distingue dessa forma dos das outras empre-
sas.

44, E natural que o elemento controvertido
adquira cardcter distintivo quando seja
considerado essencial na relagio com a
marca global, como era, por exemplo, o caso
da marca controvertida no acérddo Wind-
surfing Chiemsee”®. Afigura-se, em contra-
partida, improvdvel que os elementos néo
essenciais desenvolvam o cardcter distintivo
necessério caso sejam usados em separado.
Em regra, os consumidores relevantes néo
associam os produtos e setvigos marcados
com um elemento nfo essencial da marca ao
titular da marca global.

45. No caso em aprego, nio se deve
considerar que estd em causa um elemento
nio essencial, desde logo porque é presumi-
vel que, utilizado isoladamente, o slogan
«HAVE A BREAK» conduz a que muitos
consumidores relevantes tenham o reflexo de
o completarem com a frase «<HAVE A KIT
KAT». No entanto, este reflexo também nio
é, s6 por si, suficiente para provar o cardcter

28 — J4 referido na nota 7, n.° 10,
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distintivo. Deve antes ser feita prova de que
os consumidores pertinentes associam aos
produtores do Kit Kat um produto ou
servico marcado com o slogan «HAVE A
BREAKS», ou seja, por exemplo, a insignia de
uma loja de chocolates ou o rétulo de um

V — Conclusio

pacote de bolachas. O Governo britinico
alega correctamente a este respeito que néo é
suficiente que estes consumidores apenas se
questionem se o produto ou servico provém
desse produtor. Nesse caso, apenas existiria
um risco de confusdo.

46. Face ao exposto, propomos ao Tribunal de Justica que responda ao pedido de

decisdo prejudicial nos seguintes termos:

O uso de um sintagma enquanto elemento de uma marca nominativa pode, em
principio, conduzir a que esse sintagma adquira o cardcter distintivo necessario para
ser registado como marca. A prova do cardcter distintivo adquirido através do uso
requer que, caso seja feito um uso separado do mesmo, o publico interessado
apreenda o elemento em causa como identificando um produto proveniente de uma
empresa determinada e o distinga dessa forma dos das outras empresas.
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