DEVELEY / IHMI (FORMA DE UMA GARRAFA DE PLASTICO)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)
15 de Marco de 2006 *

No processo T-129/04,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, com sede em Unterhaching
(Alemanha), representada por R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso de anulagio da decisdo da Segunda Cémara de
Recurso do IHMI de 20 de Janeiro de 2004 (processo R 367/2003-2), que recusa o
pedido de registo como marca comunitiria de um sinal tridimensional que se
apresenta sob a forma de uma garrafa,

* Lingua do processo: aleméo.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secgdo),

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e L. Pelikdnovs, juizes,

secretdrio: C. Kristensen, administradora,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 1 de Abril
de 2004,

vista a contestagdo entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em
28 de Julho de 2004,

vistas as questoes escritas do Tribunal de Primeira Instincia as partes, de 23 de Maio
de 2005,

ap6s a audiéncia de 12 de Julho de 2005,

profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 14 de Fevereiro de 2002, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca
comunitdria ao Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
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modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.c 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), com as
alteragdes posteriores, reivindicando a prioridade de uma apresentacéo inicial na
Alemanha em 16 de Agosto de 2001.

O pedido dizia respeito ao registo de um sinal tridimensional que se apresenta sob a
forma de uma garrafa e que é a seguir reproduzido (a seguir «marca pedida»):

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido sio abrangidos pelas
classes 29, 30 e 32 do Acordo de Nice relativo & Classificacio Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como
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revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, a seguinte
descricdo:

— Classe 29: «Pimentos, concentrado de tomate, leite e lacticinios, iogurte, natas,
6leos e gorduras comestiveis»;

— Classe 30: «Especiarias; temperos; mostarda, produtos & base de mostarda;
maionese, produtos a base de maionese; vinagre, produtos a base de vinagre;
bebidas produzidas & base de vinagre; unguentos; relish; aromas e esséncias
alimentares; acido citrico, 4cido mdlico, dcido tartdrico enquanto aromas para a
confec¢io de alimentos; rédbano preparado; ketchup e preparados a base de
ketchup, molhos de frutos; molhos para saladas, cremes para saladas»;

— Classe 32: «Bebidas de fruta e sumo de sumos de fruta; xaropes e outras
preparacdes para bebidas».

Por decisio de 1 de Abril de 2003, o examinador recusou o pedido de registo nos
termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. O examinador
concluiu que, por um lado, o IHMI nido estd vinculado pelos registos nacionais
anteriores e, por outro, a forma da marca pedida ndo apresenta nenhum elemento
invulgar e facilmente identificivel que lhe permita ser distinguida das formas
habituais disponiveis no mercado e lhe confira uma fun¢io indicadora da origem
comercial.

A Segunda Caimara de Recurso negou provimento ao recurso interposto pela
recorrente, que se baseava, designadamente, no caricter invulgar e especial da
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garrafa em questfo, por decisdo de 20 de Janeiro de 2004 (a seguir «decisdo
impugnada»). A Cémara de Recurso acolheu a argumentacdo do examinador.
Acrescentou que, no que respeita a uma marca constituida pela forma da
embalagem, era necessdrio ter em consideragdo o facto de que a percepgio do
publico-alvo néo era necessariamente a mesma que no caso de uma marca
nominativa, figurativa ou tridimensional, independente do aspecto do produto que
designa. Com efeito, o consumidor final em causa presta habitualmente mais
atencdo a etiqueta colocada na garrafa do que a simples forma do recipiente nu e
incolor.

A Camara de Recurso observou que a marca pedida ndo apresenta nenhuma
caracteristica suplementar que lhe confira a capacidade de ser distinguida
claramente das formas correntes disponiveis e de permanecer gravada na memdria
do consumidor como indicagéo de origem. Com efeito, considerou, a concepg¢io
especial invocada pela recorrente s6 se revela apés um exame analitico prolongado,
que o consumidor médio em causa nio efectua.

Por tltimo, a Camara de Recurso observou que a recorrente ndo podia invocar o
registo da marca pedida no registo de marcas alemfo, uma vez que tal registo
nacional, embora possa ser tomado em consideracdo, ndo é, no entanto, decisivo.
Além disso, segundo a Camara de Recurso, os documentos de registo apresentados
pela recorrente nio precisam os fundamentos com base nos quais o registo do sinal
em causa tinha sido aceite.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;
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— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questao de direito

A recorrente invoca quatro fundamentos, relativos, respectivamente, a violagio das
regras do 6nus da prova pelo IHMI, o que constitui uma violagdo do artigo 74.°,
n° 1, do Regulamento n.° 40/94 (primeiro fundamento), & violacdo do artigo 6.°
quinquies, ponto A, n.° 1, da Convencéo de Paris para a Proteccdo da Propriedade
Industrial, de 20 de Margo de 1883, revista em tdltimo lugar em Estocolmo em 14 de
Julho de 1967 e alterada em 28 de Setembro de 1979 (recueil des traités des Nations
unies, vol. 828, n.° 11847, p. 108, a seguir «Convengio de Paris»), na medida em que
o IHMI privou o registo nacional anterior de protecc¢io (segundo fundamento), a
violagio do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, do artigo 6.° quinquies da
Convencéo de Paris e do artigo 2.°, n.° 1, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, incluindo o comércio de
mercadorias contrafeitas, de 15 de Abril de 1994 (a seguir «acordo ADPIC»), na
medida em que o IHMI ndo examinou suficientemente o registo nacional anterior
(terceiro fundamento) e a violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, na medida em que o IHMI nio teve em consideragdo o carcter distintivo
da marca pedida e o facto de que as caracteristicas desta ltima ndo tém qualquer
funcdo técnica (quarto fundamento).
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Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma violacdo do artigo 74.° n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente considera que a Camara de Recurso violou a obrigacdo de provar a
inexisténcia de cardcter distintivo que lhe incumbe por forca do Regulamento
n.° 40/94, quando observou que a forma em questio seria apreendida como a forma
de uma garrafa corrente e ndo como um indicador da origem comercial, sem basear
a sua conclusio em exemplos concretos. A recorrente alega que incumbe ao IHMI,
ao qual compete conhecer oficiosamente os factos para apreciar se existem motivos
absolutos de recusa, demonstrar a inexisténcia de caracter distintivo. S6 no caso de o
[HMI conseguir provar a inexisténcia de cardcter distintivo intrinseco da marca
pedida é que o requerente poderd em seguida demonstrar que o caracter distintivo
foi adquirido através da utilizacéo.

Na audiéncia, a recorrente acrescentou que o facto de o énus da prova incumbir ao
[HMI resulta igualmente do artigo 6.° quinquies da Convencio de Paris. Na opinido
da recorrente, este tltimo artigo dispde, com efeito, que a protecgdo de uma marca
registada num Estado signatdrio da Convencéo de Paris deve ser a regra, sendo a
recusa de proteccio uma excepgdo que deve ser interpretada restritivamente.

O IHMI contesta a argumentacgio da recorrente, salientando que o exame oficioso
dos factos ndo diz respeito ao énus da prova. Acrescenta que ndo pode ser obrigado
a produzir uma prova negativa, ou seja, a da inexisténcia de cardcter distintivo. Por
ultimo, referindo-se a jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instdncia, o IHMI
refere que s6 estd sujeito, relativamente a inexisténcia de cardcter distintivo, ao dever
de fundamentacio. Do mesmo modo, o IHMI considera que resulta da
jurisprudéncia que se pode basear em informagoes gerais resultantes da experiéncia,
como foi 0 caso no presente processo, e que compete ao requerente, sendo caso
disso, fornecer indica¢des concretas e baseadas na percepgio dos consumidores em
causa de determinados sinais como indicadores da origem comercial.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Em primeiro lugar, hd que observar que a referéncia & Convencédo de Paris feita pela
recorrente na audiéncia ndo é pertinente. Com efeito, o artigo 6.° quinquies desta
convencdo, que diz respeito a proteccdo e ao registo das marcas apresentadas noutro
Estado signatdrio da Convencdo de Paris, nio contém disposi¢oes que regulem a
reparticio do énus da prova nos processos de registo de marcas comunitarias.

Em segundo lugar, hi que observar que, ao examinar a existéncia de motivos
absolutos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, o papel
do IHMI é decidir, apds ter apreciado objectiva e imparcialmente as circunstancias
do caso concreto & luz das disposigdes aplicaveis do Regulamento n.° 40/94 e da sua
interpretagio efectuada pelo érgdo jurisdicional comunitério, e, a0 mesmo tempo,
permitindo que o requerente apresente as suas observacdes e conheca os
fundamentos da decisdo adoptada, se o pedido de marca estd ferido de um motivo
absoluto de recusa. Esta decisdo decorre de uma apreciacdo de ordem juridica que,
pela sua prépria natureza, ndo pode estar sujeita a uma obrigacdo de prova,
podendo, além disso, a justeza desta apreciacdo ser contestada em sede de recurso
para o Tribunal de Primeira Instincia (v. n.° 18, infra).

Por forga do artigo 74.°, n° 1, do Regulamento n.° 40/94, no exame dos motivos
absolutos de recusa, o IHMI tem de examinar oficiosamente os factos relevantes que
poderdo conduzir a aplicacio de um motivo absoluto de recusa.

Se o IHMI verificar a existéncia de factos que justifiquem a aplicagdo de um motivo
absoluto de recusa, tem a obrigagdo de informar o requerente desse facto e permitir
que este dltimo retire ou modifique o seu pedido ou apresente as suas observacgoes
ao abrigo do disposto no artigo 38.°, n.° 3, do referido regulamento.
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Por dltimo, se desejar recusar o pedido de marca com fundamento na existéncia de
um motivo absoluto de recusa, o IHMI tem a obrigagdo de fundamentar a sua
decisdo por forca do artigo 73.°, primeiro periodo, do referido regulamento. Esta
fundamentac¢do tem o duplo objectivo de, por um lado, permitir aos interessados
conhecerem as justificagdes da medida adoptada para defenderem os seus direitos e,
por outro, permitir ao juiz comunitirio exercer a sua fiscalizacdo da legalidade da
decisdo [v. acérddao do Tribunal de Primeira Instincia de 28 de Abril de 2004,
Sunrider/IHMI — Vitakraft-Werke Withrmann e Friesland Brands (VITATASTE e
METABALANCE 44), T-124/02 e T-156/02, Colect., p. [1-1149, n.°®* 72 e 73, e a
jurisprudéncia af referida).

Em terceiro lugar, hd que referir que, quando a Cémara de Recurso conclui pela
inexisténcia de cardcter distintivo intrinseco da marca pedida, pode basear o seu
exame em factos resultantes da experiéncia prética geralmente adquirida da
comercializacéo de produtos de consumo geral, factos esses que séo susceptiveis de
ser conhecidos por qualquer pessoa e sdo, designadamente, conhecidos pelos
consumidores desses produtos [v., por analogia, acérdio do Tribunal de Primeira
Instidncia de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler
(PICARO), T-185/02, Colect., p. I1-1739, n.° 29]. Em tal caso, a Camara de Recurso
néo é obrigada a dar exemplos de tal experiéncia pratica.

Foi nessa experiéncia adquirida que a Camara de Recurso se baseou quando referiu,
no n.° 52 da decisdo impugnada, que o consumidor em questio apreendia a marca
pedida como a forma de uma garrafa corrente destinada a conter bebidas,
condimentos e alimentos liquidos e ndo como a marca de um fabricante
determinado.

Na medida em que a recorrente invoca o cardcter distintivo da marca pedida, ndo
obstante o exame da Cimara de Recurso baseado na experiéncia acima referida, é a
ela que compete fornecer indicagdes concretas e fundadas que demonstrem que a
marca pedida é dotada de cardcter distintivo intrinseco ou de cardcter distintivo
adquirido através da utilizacio, dado que a recorrente estd em melhores condi¢tes
de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado [v., neste sentido,
acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Mar¢o de 2003, Unilever/THMI
(Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. 11-383, n.° 48].
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Daqui resulta que a recorrente néo tem razéo quando alega que, ao ndo fornecer tais
indicagdes, a Caimara de Recurso violou o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94. Por consequéncia, hd que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 6.° quinguies, ponto A,
n.° 1, da Convengdo de Paris

Argumentos das partes

A recorrente alega que, ao decidir que a marca pedida era desprovida de caricter
distintivo no territério da Comunidade, o IHMI considerou efectivamente invalida,
e, portanto, desprovida de proteccio no territério aleméo, a marca alema anterior
que protegia o mesmo sinal, registado no Deutsches Patent- und Markenamt
(Instituto alemdo das patentes e das marcas). A recorrente considera que este
comportamento do IHMI constitui uma violagdo do artigo 6.° quinquies, ponto A,
n.° 1, da Convencio de Paris, que proibe o IHMI de declarar que a marca néo pode
ser protegida no territério do Estado signatirio da Convencgéo de Paris em que foi
registada.

O IHMI alega que o artigo 6.° quinquies, ponto A, n.° 1, da Convengdo de Paris
dispde que a marca registada no pais de origem é protegida tal qual, ou seja, como
foi registada, no estrangeiro, com as reservas indicadas no mesmo artigo. Ora, o
artigo 6.° quinquies, ponto B, alinea ii), estabelece expressamente uma recusa de
registo em caso de inexisténcia de caracter distintivo. Acrescenta que a recusa de
registo de uma marca comunitdria ndo implica a anulagdo de um registo nacional
que protege o mesmo sinal.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Mesmo supondo que o artigo 6.° quinquies da Convencido de Paris se impde ao
IHMI, ha que observar, em primeiro lugar, que a recorrente parte de uma premissa
errada quando afirma que o IHMI declarou invédlido um registo existente num
Estado signatdrio da Conven¢do de Paris. Com efeito, por forca do quinto
considerando do Regulamento n.° 40/94, o direito de marcas comunitério néo se
substitui aos direitos de marcas dos Estados-Membros. Por conseguinte, a decisdo
impugnada, através da qual o registo da marca pedida como marca comunitdria foi
recusado, ndo afecta a validade nem a protec¢do em territério alemao do registo
nacional anterior. Daqui resulta que, contrariamente as afirmagées da recorrente, o
IHMI ndo privou o registo nacional anterior de protec¢do no territério alemdo ao
adoptar a decisdo impugnada e, portanto, ndo violou por esse facto o artigo 6.°
quinquies da Convengéo de Paris.

Em segundo lugar, na medida em que, através do presente fundamento, a recorrente
censura o IHMI por ndo ter admitido o registo da marca pedida por forca do
artigo 6.° quinquies, ponto A, n.° 1, da Convengio de Paris, hd que observar, tal
como o IHMI, que o ponto B, alinea ii), desse mesmo artigo prevé a possibilidade de
recusar o registo no caso de a marca pedida ser desprovida de cardcter distintivo.
Daqui resulta que o IHMI néo violou o artigo 6.° quinquies, ponto A, n° 1, da
Convencdo de Paris pelo simples facto de ter oposto ao registo de marca pedido o
motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, que proibe o registo dos sinais desprovidos de cardcter distintivo. Uma vez
que a justeza da conclusdo da Cimara de Recurso quanto a inexisténcia de cardcter
distintivo da marca pedida é objecto do quarto fundamento, ndo hd que a analisar no
ambito do presente fundamento.

Daqui resulta que o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.
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Quanto ao terceiro fundamento, relativo a wma violacdo do artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94, do artigo 6.° quinquies da Convengdo de Paris e do artigo 2.°
do acordo ADPIC

Argumentos das partes

A recorrente considera que o IHMI nfo examinou suficientemente o registo
anterior efectuado pelo Deutsches Patent- und Markenamt, relativo a um sinal
idéntico ao que era objecto da marca pedida. Na sua opiniéo, a marca comunitdria e
os registos nacionais estio relacionados devido & possibilidade de reivindicar a
antiguidade destes ultimos. Daqui, a recorrente conclui que o IHMI deve ter em
consideragdo os registos nacionais anteriores. Subsidiariamente, considera que
resulta da concordancia da base juridica constituida pela Primeira Directiva 89/104/
/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e pelo Regulamento
n° 40/94, que o IHMI e a administragio nacional em causa devem aplicar os
mesmos critérios previstos nos dois diplomas e que o IHMI deve, por consequéncia,
explicar por que razdo aplica esses critérios de forma diferente da administracéo
nacional, decorrendo aquela obrigacio do Regulamento n.° 40/94, da Convengéo de
Paris e do acordo ADPIC.

O IHMI alega que as referéncias & Convencgéo de Paris e ao acordo ADPIC ndo sdo
pertinentes, uma vez que estes diplomas ndo dizem respeito ao dever de
fundamentacdo. Em seguida, salienta que a fundamentacio de uma decisio deve
exprimir de forma clara e univoca as consideracdes acolhidas pela autoridade
competente. Segundo o IHMI, a decisdo impugnada respeitou estas exigéncias, uma
vez que a Camara de Recurso salientou que o registo nacional anterior nédo tinha
cardcter vinculativo no regime das marcas comunitarias.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Antes de mais, hd que afastar a referéncia & Convengéo de Paris e ao acordo ADPIC
efectuada pela recorrente. Com efeito, ao contrdrio do Regulamento n.© 40/94, estes
dois tratados ndo prevéem o dever de fundamentagdo das decisdes e sdo, por este
facto, desprovidos de pertinéncia no 4mbito do presente fundamento.

H4 igualmente que julgar improcedente o argumento da recorrente de que o titular
de uma marca nacional pode reivindicar a antiguidade desta tltima em relagdo a um
pedido de registo comunitério ou a uma marca comunitria que tenha por objecto o
mesmo sinal e produtos ou servicos idénticos. E verdade que, como a recorrente
alegou, por forga dos artigos 34.° e 35.° do Regulamento n.° 40/94, quando o titular
de uma marca comunitdria que reivindicou a antiguidade de uma marca nacional
anterior idéntica renunciar a esta ultima ou a deixar caducar, se considera que
continua a beneficiar dos mesmos direitos que teria se essa marca anterior
continuasse registada. No entanto, as referidas disposigdes ndo podem ter por
objecto ou por efeito garantir ao titular de uma marca nacional o registo da mesma
como marca comunitdria, independentemente da existéncia de um motivo absoluto
ou relativo de recusa.

Y

Em seguida, no que respeita & alegada deficiéncia de exame do registo aleméo
anterior, hd que observar que o regime comunitirio de marcas é um sistema
auténomo, constituido por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos que
lhe sdo especificos, sendo a sua aplicacio independente de qualquer sistema
nacional. Por consequéncia, a susceptibilidade de um sinal ser registado como marca
comunitdria deve ser apreciada apenas com base na regulamentacio comunitdria
relevante, de modo que o IHMI e, se for caso disso, o juiz comunitirio ndo estdo
vinculados por uma decisdo adoptada ao nivel de um Estado-Membro, que admita a
susceptibilidade de esse mesmo sinal ser registado como marca nacional. Tal é o
caso mesmo que tal decisdo tenha sido adoptada em aplicagdo de uma legislagdo
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nacional harmonizada com a Directiva 89/104 [acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE),
T-106/00, Colect., p. 11-723, n.° 47].

Contudo, os registos ja efectuados nos Estados-Membros constituem um elemento
que, sem ser decisivo, pode ser tomado em consideragdo para efeitos de registo de
uma marca comunitdria [acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 16 de
Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabdo), T-122/99,
Colect., p. II-265, n.° 61; de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE),
T-24/00, Colect., p. 11-449, n.° 33; e de 19 de Setembro de 2001, Henkel/THMI
(Pastilha redonda vermelha e branca), T-337/99, Colect., p. I1-2597, n.° 58]. Assim,
os referidos registos podem oferecer um suporte de andlise para a apreciagdo de um
pedido de registo de uma marca comunitéria [acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 26 de Novembro de 2003, HERON Robotunits/IHMI (ROBOTUNITS),
T-222/02, Colect., p. 11-4995, n.° 52].

Ora, hd que observar que a Camara de Recurso declarou no n.° 55 da decisdo
impugnada o seguinte:

«[...] o registo da marca pedida no registo das marcas alemdo [...] ndo é vinculativo
para o regime comunitirio das marcas que é um instituto juridico auténomo e
independente dos regimes das marcas nacionais. De resto, os registos que existem
nos Estados-Membros constituem um facto que pode apenas ser tomado em
consideragdo no contexto do registo de uma marca comunitdria, sem ser decisivo.
Além disso, os documentos de registo apresentados pela requerente néo indicam os
fundamentos com base nos quais o registo do sinal em causa foi aceite [...]».

Assim, a Camara de Recurso teve devidamente em consideracio a existéncia do
registo nacional, sem poder, apesar disso, examinar os fundamentos precisos que
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levaram o Deutsches Patent- und Markenamt a admitir o registo da marca nacional.
Ora, uma vez a Camara de Recurso desconhecia estes fundamentos, estes ndo lhe
podiam servir de base para o exame.

Por dltimo, no que respeita ao dever de fundamentagdo, cujo alcance foi acima
recordado no n.° 18, hd que observar que o n.° 55 da decisdo impugnada, acima
referido no n.° 34, explica de forma clara e univoca os fundamentos que levaram a
Cémara de Recurso a ndo seguir a decisio do Deutsches Patent- und Markenamt.
Hé4 que acrescentar que esta fundamentacdo permitiu a recorrente, por um lado,
reconhecer os fundamentos da decisdo impugnada para defender os seus direitos, de
que sdo testemunhas as censuras apresentadas pela recorrente nos segundo e
terceiro fundamentos do presente recurso e, por outro, permitiu ao Tribunal de
Primeira Instancia efectuar a fiscalizagdo da legalidade da decisao impugnada.

Resulta do exposto que hd que julgar improcedente o terceiro fundamento.

Quanto ao quarto fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.5 n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente considera que, no caso vertente, a marca pedida tem o grau minimo de
cardcter distintivo exigido pela jurisprudéncia. A este respeito, salienta que a
impressdo de conjunto produzida pela marca pedida se caracteriza por um gargalo
fino, uma parte central achatada e larga, cuja maior parte da perspectiva frente e
verso é convexa, uma parte baixa que termina num rebordo e por concavidades
dispostas de forma simétrica nos lados do corpo da garrafa.
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A recorrente contesta em seguida a observagdo do IHMI de que a marca pedida é
apenas uma variacio, minima e discreta, das formas tipicas e que essa marca néo
apresenta caracteristicas suplementares que possam ser consideradas surpreenden-
tes, especiais ou originais. Recorda que nem o facto de ser especial ou de ser original
constituem critérios do cardcter distintivo de uma marca. Pelo contrario, basta um
minimo de cardcter distintivo para que a marca possa ser objecto de registo. A
recorrente acrescenta que ndo hd que aplicar um critério mais estrito para apreciar o
cardcter distintivo de uma marca tridimensional.

A recorrente contesta também a asser¢do segundo a qual o consumidor, quando
efectua a sua escolha, se orienta em funcéo da etiqueta ou do logétipo colocado no
produto e ndo em funcdo da forma da garrafa. Considera que, no momento da
compra, o consumidor orienta a sua escolha em func¢io da forma da garrafa e,
apenas depois de ter identificado o produto desejado, comprovard a sua escolha com
a gjuda da etiqueta. Acrescenta a este respeito que o consumidor médio estd
plenamente apto a apreender a forma da embalagem dos produtos em causa como
uma indicagdo da origem comercial dos mesmos.

A titulo subsididrio, a recorrente alega que nenhuma das caracteristicas da marca
pedida tem uma funcio técnica.

O IHMI alega que o consumidor ndo estabelece geralmente uma correlacio entre a
forma ou a embalagem do produto e a origem deste dltimo, mas refere-se
habitualmente, para reconhecer a origem comercial, as etiquetas colocadas na
embalagem.
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Acrescenta que as caracteristicas da marca pedida invocadas pela recorrente
constituem apenas caracteristicas de concep¢io usual ou que sé6 podem ser
apreendidas pelo consumidor-alvo apés um exame analitico que o referido
consumidor ndo efectuard. Daqui conclui que a marca pedida serd apreendida
como uma variante da forma da embalagem habitual do produto correspondente e
ndo como uma indicagio da sua origem comercial.

Por dltimo, o IHMI salienta que a questio de saber se as caracteristicas de
concepgdo, consideradas de forma isolada, cumprem fungdes técnicas ou
ergonémicas ndo tem importéncia no &mbito do exame do caracter distintivo.

Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Antes de mais, hid que recordar que o cardcter distintivo de uma marca deve ser
apreciado, por um lado, em relacio aos produtos ou aos servigos para os quais é
pedido o registo e, por outro, em relagio a percepgio que deles tem o publico-alvo
[acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé
Waters France/THMI (Forma de uma garrafa), T-305/02, Colect,, p. II-5207, n.° 29, e
de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/I[HMI (Forma de uma garrafa de cerveja),
T-399/02, Colect., p. II-1391, n.° 19]. Os critérios de apreciacio do caracter
distintivo de marcas tridimensionais constituidas pela forma de um produto ndo séo
diferentes dos aplicéveis as outras categorias de marcas (acérddos Forma de uma
garrafa, ji referido, n.° 35, e Forma de uma garrafa de cerveja, ji referido, n.° 22).
Além disso, ao examinar-se o cardcter distintivo de uma marca, hd que apreciar a
impressdo de conjunto por ela produzida (v. acérddo Forma de uma garrafa, ja
referido, n.° 39, e a jurisprudéncia ai referida).
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No caso vertente, os produtos visados pela marca pedida sdo produtos alimentares
de consumo corrente. Por conseguinte, o ptblico-alvo é constituido por todos os
consumidores. Portanto, hd que apreciar o caracter distintivo da marca pedida tendo
em considera¢iio a presumivel expectativa de um consumidor médio, normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado (acérddos Forma de uma garrafa, ja
referido, n.° 33, e Forma de uma garrafa de cerveja, jd referido, n.”* 19 e 20).

Em primeiro lugar, no que respeita a tese da recorrente de que, no caso de produtos
como os que estdo em causa, o consumidor efectua a sua escolha mais em funcio da
forma da embalagem do que pela etiqueta, ha que observar que os consumidores
médios nido tém por hdbito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua
forma ou no seu acondicionamento, na falta de qualquer elemento grafico ou textual
(v. acérddo do Tribunal de Justica de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI,
C-136/02 P, Colect., p. 1-9165, n.° 30, e a jurisprudéncia af referida). Do mesmo
modo, esses consumidores atribuem, em primeiro lugar, uma simples fungio de
acondicionamento as garrafas em que tais produtos sdo contidos [acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 28 de Janeiro de 2004, Deutsche SiSi-Werke/
/THMI (Bolsa que se mantém na vertical), T-146/02 a T-153/02, Colect., p. [1-447,
n° 38]. Uma vez que a recorrente ndo apresentou elementos de prova que
contrariem a aplicagdo desta jurisprudéncia ao caso vertente, ha que julgar
improcedente a sua tese.

H4 que acrescentar que a concluséo contestada do IHMI néo é incompativel com a
circunstincia, invocada pela recorrente, de que o consumidor médio esta
plenamente apto a apreender a forma da embalagem dos produtos de consumo
corrente como uma indica¢do da sua origem comercial (acérddo Forma de uma
garrafa, ja referido, n.° 34). Mesmo se tal for o caso, esta conclusio geral néo significa
que todo e qualquer acondicionamento de um tal produto possui o cardcter
distintivo exigido para o seu registo como marca comunitiria. Com efeito, a
existéncia de cardcter distintivo de um sinal deve ser apreciada em cada caso
especifico a luz dos critérios acima expostos nos n.”* 45 e 46.
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Em segundo lugar, no que respeita as quatro caracteristicas que, segundo a
recorrente, contribuem para o carécter distintivo da garrafa, ha que observar, antes
de mais, que o simples facto de uma forma ser uma variante de uma das formas
habituais de um dado tipo de produtos ndo basta para demonstrar que a marca que
consiste nesta forma ndo é desprovida de cardcter distintivo. Deve verificar-se
sempre se essa marca permite ao consumidor médio, normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado, distinguir, sem proceder a uma anilise e sem
demonstrar particular atencdo, o produto em questio dos de outras empresas
(acérddo Mag Instrument/IHMI, ja referido, n.° 32). Com efeito, quanto mais a
forma cujo registo como marca é pedido se aproxima da forma mais provavel que
terd o produto em causa, mais provavel é que a referida forma seja desprovida de
cardcter distintivo (acérddo Mag Instrument/IHMI, jd referido, n.° 31).

No que respeita ao gargalo estreito e ao corpo achatado, hd que considerar que os
pardmetros da marca pedida néo se afastam da forma habitual de uma garrafa que
contém produtos como os que sdo objecto da marca pedida. Com efeito, nem a
extensdo do gargalo e o seu didmetro nem a proporgéo entre a largura e a espessura
da garrafa se distinguem de qualquer forma.

A mesma conclusio é vélida para o canudo. Com efeito, trata-se de um trago de
concepcdo habitual das garrafas comercializadas no sector em questéo.

A Unica caracteristica que afasta a marca pedida da forma habitual é constituida
pelas concavidades laterais. Com efeito, ao contrario dos exemplos apresentados
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pelo IHMI, a marca pedida apresenta curvas estreitas que ddo quase a impressio de
semicirculos.

Ora, mesmo que essa caracteristica pudesse ser considerada invulgar, ndo é
suficiente, por si s6, para influenciar a impressio de conjunto produzida pela marca
pedida numa medida tal que esta tltima divirja de forma significativa da regra ou
dos hébitos do sector e, por isso, seja susceptivel de cumprir a sua fungio essencial
de origem (acérdio Mag Instrument/IHMI, ja referido, n.° 31).

Por conseguinte, tomadas no seu conjunto, as quatro caracteristicas acima referidas
ndo criam uma impressio global que possa pér em causa essa conclusdo. Daqui
resulta que, apreciada relativamente a impressdo de conjunto que produz, a marca
pedida é desprovida de cardcter distintivo.

Esta conclusio ndo estd em contradigio com a circunstincia, invocada pela
recorrente, de que a particularidade e a originalidade néo sdo critérios do cardcter
distintivo de uma marca. Com efeito, mesmo se a existéncia de caracteristicas
especiais ou originais ndo constitui uma condi¢éo sine qua non do registo, também é
verdade que a sua presenca pode, pelo contririo, conferir o grau necessirio de
caricter distintivo a uma marca que de outra forma estaria desprovida dele. E por
isso que, apds ter examinado a impressdo produzida pela garrafa e declarado no
n.° 45 da decisdo impugnada que «[o] cliente ndo retira da garrafa em si, na forma
em que se apresenta concretamente, nenhuma indicagéo da origem comercial», a
Camara de Recurso examinou se a marca pedida possuia caracteristicas especificas
que lhe conferissem o minimo de cardcter distintivo necessirio. Ora, tendo
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verificado no n.° 49 da decisdo impugnada que tal ndo era o caso, concluiu, com
razio, pela inexisténcia de cardcter distintivo da marca pedida.

Em terceiro lugar, no que respeita a circunsténcia, invocada pela recorrente, de que
as caracteristicas da marca pedida ndo tém fungio técnica ou ergondémica, ha que
observar que, mesmo supondo-a demonstrada, esta circunstincia nio pode influir
na inexisténcia de cardcter distintivo da marca pedida. Com efeito, na medida em
que o publico relevante apreende o sinal como uma indicagéo da origem comercial
do produto ou do servico, o facto de esse sinal desempenhar ou ndo, em simultaneo,
uma fun¢do diferente da de indicador de origem comercial, por exemplo, uma
funcio técnica, é irrelevante para o seu cardcter distintivo [v., neste sentido, acérddo
do Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/THMI (Tom
de laranja), T-173/00, Colect., p. I1I-3843, n.° 30].

Daqui resulta que hd igualmente que julgar improcedente o quarto fundamento e,
portanto, que se deve negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instdncia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte
vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, hi que condend-la nas
despesas, em conformidade com os pedidos do IHML
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Pirrung Meij Pelikdnova

Proferido em audiéncia puiblica no Luxemburgo, em 15 de Margo de 2006.

O secretario O presidente

E. Coulon J. Pirrung
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