TELEFON & BUCH / IHMI — HEROLD BUSINESS DATA (WEISSE SEITEN)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Secciio)
16 de Marco de 2006 *

No processo T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, com sede em Salzburgo (Austria),
representada por H. Zeiner e M. Baldares del Barco, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte no processo perante a Camara de Recurso do IHMI,
interveniente no Tribunal de Primeira Instancia,

* Lingua do processo: aleméo.
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Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente Herold Business Data AG,
com sede em Mddling (Austria), representada por A. Lensing-Kramer, C. von
Nussbaum e U. Reese, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira Camara de Recurso do
[HMI de 19 de Junho de 2003 (processos apensos R 580/2001-1 e R 592/2001-1),
relativa a um processo de declaracio de nulidade entre a Herold Business Data AG e
a Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Terceira Secgéo),

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czicz, juizes,

secretario: J. Plingers, administrador,

vista a peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 19 de
Setembro de 2003,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
15 de Setembro de 2004,

vistas as alegacdes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instancia em 15 de Setembro de 2004,

ap6s a audiéncia de 14 de Setembro de 2005,
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profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

Em 2 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca
comunitdria ao Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11,
p. 1), alterado.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo WEISSE SEITEN. Os produtos
e servicos para os quais foi pedido o registo pertencem as classes 9, 16, 41 e 42 na
acepg¢do do Acordo de Nice relativo & Classificacdo Internacional dos Produtos e dos
Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e
correspondem & seguinte descricdo:

— classe 9: «Aparelhos e instrumentos cientificos, nduticos, geodésicos, eléctricos,
fotogréficos, cinematograficos, 6pticos, de pesagem, de medida, de sinalizagio,
de controlo (inspecgdo), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o
registo, a transmissdo, a reproducgéo do som ou de imagens; suportes de registo
magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalacdes e
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equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-
-ROMs; discos acusticos; distribuidores automdticos e mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, maquinas de calcular,
equipamento para o tratamento da informacio e computadores; extintores»;

— classe 16: «Papel, cartio e produtos nestas matérias, ndo compreendidos
noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas; artigos
para encadernagdo; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para
papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; maquinas de
escrever e artigos de escritério (excepto méveis); material de instrugdo ou de
ensino (excepto aparelhos); matérias plésticas para embalagem (ndo compreen-
didas noutras classes); cartas de jogar; caracteres de impressdo; esteredtipos
(clichés)»;

— classe 41: «Servigos prestados por editoras, em especial a edicdo de textos,
livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritérios de redaccio (editoras)».

A marca pedida foi registada em 28 de Setembro de 1999.

Em 14 de Fevereiro de 2000, a Herold Business Data GmbH & Co. KG,
anteriormente Herold Business Data AG, pediu que fosse declarada a nulidade
desse registo de harmonia com o disposto no artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do
Regulamento n.° 40/94, pela razédo de que o registo colidia com motivos absolutos de
recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, alineas b) a d) e g), do referido regulamento. A
interveniente referiu-se a uma decisio da Divisio de Anulacio do Patentamt
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(Instituto de Patentes austriaco) de 6 de Novembro de 1998, que declara nula a
marca austriaca WEISSE SEITEN, e a uma decisio do Oberste Patent- und
Markensenat (Camara Suprema das Marcas e Patentes austriaca) de 22 de Setembro
de 1999, que confirma a decisdo do Patentamt no tocante aos seguintes produtos:
«papel e material impresso». Além disso, em apoio do seu pedido de declaracdo de
nulidade, ela produziu perante a Divisio de Anulacdo, entre outros, os seguintes
documentos:

— a «comunicagdo da Comissdo ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
desenvolvimento futuro do mercado das listas e de outros servicos de
informagdes sobre as telecomunica¢gdes num ambiente concorrencial» de
22 de Setembro de 1995 (a seguir «comunicacdo da Comisséo»);

— diversas informagdes dos correios austriacos respeitantes a listas telefénicas;

— c6bpia de notas de encomenda de listas telefénicas austriacas respeitantes aos
anos de 1993/1994 e 1994/1995;

— directivas para a edi¢do das listas oficiais, que era objecto de um contrato datado
de 1992 e celebrado entre a interveniente a a administragio austriaca dos
correios e telégrafos;

— copia de cartas trocadas entre a interveniente e diferentes direccdes da
administracdo austriaca dos correios e telégrafos respeitantes a edigdo das
«Weifle Seiten» (péginas brancas);

— o resultado de pesquisas na Internet.
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Em 5 de Abril de 2001, a Divisio de Anulag¢éo declarou a nulidade parcial da marca
WEISSE SEITEN, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea d), e n.° 2, do
Regulamento n.° 40/94, na parte em que incidia sobre as listas telefénicas que
reproduzem os nomes dos assinantes sob forma impressa ou sob a forma de
memdrias electrénicas (classes 9 e 16) e sobre a publicagéo, por uma editora, de tais
listas telefénicas que reproduzem os nomes dos assinantes (classe 41). Limitou,
assim, a lista dos produtos e dos servicos acrescentando, no tocante a classe 9, a
mencio «desses produtos sdo excluidos os que dizem respeito a, ou comportam,
listas telefénicas que reproduzem os nomes dos assinantes», no tocante a classe 16, a
mencio «desses produtos sdo excluidas as listas telefénicas que reproduzem os
nomes dos assinantes» e, no tocante a classe 41, a mencdo «desses servicos é
excluida a publicagio de listas telefénicas que reproduzem os nomes dos
assinantes». O pedido de declaragdo de nulidade foi indeferido quanto ao mais.

Tanto a interveniente, no que respeita ao indeferimento parcial do pedido de
declaracio de nulidade, como a recorrente, no que respeita a declaragio de nulidade
parcial da sua marca, interpuseram recurso para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.° a
62.° do Regulamento n.° 40/94, da decisio da Divisdo de Anulagdo.

Conhecendo dos dois recursos, apensados de harmonia com o disposto no artigo 7.°,
n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 216/96 da Comissdo, de 5 de Fevereiro de 1996, que
estabelece o regulamento processual das cdmaras de recurso do IHMI (JO L 28,
p. 11), a Primeira Cimara de Recurso, por decis@do de 19 de Junho de 2003
(processos apensos R 580/2001-1 e R 592/2001-1, a seguir «decisdo impugnada»),
admitiu parcialmente o recurso da interveniente e rejeitou o da recorrente. Anulou a
decisio da Divisdo de Anulagio e declarou a nulidade da marca WEISSE SEITEN
para os seguintes produtos e servigos:

— classe 9: «Suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento
gravados para instalagdes e equipamentos de processamento de dados, em
especial fitas, discos e CD-ROMs»;
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— classe 16: «Papel, cartdo e produtos nestas matérias, ndo compreendidos
noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas;
material para artistas; artigos de escritério (excepto méveis); material de
instrugéo ou de ensino (excepto aparelhos)»;

— classe 41: «Servigos prestados por editoras, em especial a edicio de textos,
livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritérios de redaccio (editoras)».

A Camara de Recurso considerou, em primeiro lugar, que, no tocante aos produtos
pertencentes a classe 9, mencionados no ndmero precedente, e ao material
impresso, obras de consulta e listas classificadas pertencentes a classe 16, a marca
WEISSE SEITEN tinha sido registada em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.c 40/94. Além disso, considerou que, no tocante a todos os produtos
e servicos mencionados no numero precedente (a seguir «produtos e servigos em
questdo»), era igualmente aplicdvel o artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e ¢), do referido
regulamento.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— reformar a decisdo impugnada de forma a que o pedido de declaragdo de
nulidade seja integralmente indeferido;
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— a titulo subsididrio, anular a decisdo impugnada na medida em que o pedido de
declaragio de nulidade foi acolhido e ordenar ao IHMI que tome uma nova
deciséo, tal sendo o caso apés um procedimento complementar, e que indefira
integralmente o pedido de declaragdo de nulidade;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao
recurso.

Quanto a admissibilidade do recurso

Nos termos do artigo 63.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o recurso da deciséo de
uma Camara de Recurso do IHMI deve ser interposto num prazo de dois meses a
contar da notificagdo da referida decisio. Em conformidade com o disposto no
artigo 102.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instancia, os
prazos processuais sdo acrescidos de um prazo de dilagdo fixo, em razio da
distancia, de dez dias.
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No caso em apreco, a decisio impugnada foi notificada a recorrente em 1 de Julho
de 2003. O prazo para a interposicio do recurso expirou, portanto, em 11 de
Setembro de 2003, ja incluindo o prazo de dilagdo.

E certo que a peticdo chegou por fax a Secretaria do Tribunal em 8 de Setembro
de 2003, ou seja, antes da extingdo do prazo de recurso.

Todavia, em conformidade com o disposto no artigo 43.°, n.° 6, do Regulamento de
Processo, a data em que uma cépia do original assinado de um acto processual da
entrada na Secretaria do Tribunal através de um fax s6 é tomada em consideragio,
para efeitos do respeito dos prazos processuais, se o original assinado do acto for
apresentado nessa Secretaria o mais tardar dez dias ap6s a recepgéo do fax.

Ora, no caso em apreco, o original da peticdo s6 chegou a Secretaria do Tribunal em
19 de Setembro de 2003, ou seja, fora do prazo de dez dias supra-referido. Por isso,
em conformidade com o disposto no artigo 43.°, n.° 6, do Regulamento de Processo,
sé a data da apresentacgio do original assinado, a saber, 19 de Setembro de 2003, deve
ser tomada em consideracio para efeitos do respeito do prazo de recurso. Portanto,
hd que reconhecer que a peticio foi apresentada apds o termo desse prazo.

No entanto, a recorrente alega que se encontra face a um caso tipico de forga maior
ou, pelo menos, de caso fortuito.

H4 que salientar que os conceitos de for¢a maior e de caso fortuito contém, além de
um elemento objectivo relativo a circunstincias anormais e estranhas ao
interessado, um elemento subjectivo relativo a obrigacdo de o interessado se
precaver contra as consequéncias de um acontecimento anormal adoptando
medidas adequadas sem consentir sacrificios excessivos. Em especial, o interessado
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deve controlar cuidadosamente o desenvolvimento do processo e, nomeadamente,
dar provas de diligéncia para respeitar os prazos previstos (acérddo do Tribunal de
Justica de 15 de Dezembro de 1994, Bayer/Comisséo, C-195/91 P, Colect., p. [-5619,
n.° 32). Assim, os conceitos de forca maior e de caso fortuito ndo se aplicam a uma
situacdo em que uma pessoa diligente e avisada estaria objectivamente em condigoes
de evitar o termo de um prazo de recurso (v., neste sentido, acérdio do Tribunal de
Justica de 12 de Julho de 1984, Valsabbia/Comissdo, 209/83, Recueil, p. 3089, n.° 22,
e despacho do Tribunal de Justiga de 18 de Janeiro de 2005, Zuazaga Meabe/IHMI,
C-325/03 P, Colect., p. [-403, n.° 25).

No caso em aprego, a recorrente confiou directamente a remessa do original da sua
peticdo aos correios austriacos em 9 de Setembro de 2003, isto é, no dia seguinte ao
do envio do fax. A seguir, a remessa foi confiada pelos correios austriacos aos
correios luxemburgueses em 11 de Setembro de 2003 e confiada por estes a empresa
Michel Greco em 12 de Setembro de 2003. Ora, esta demorou sete dias para
entregar a remessa na Secretaria do Tribunal.

Por isso, a causa principal, ou mesmo exclusiva, do atraso pode ser encontrada na
circunstincia de a peticio s6 ter entrado na posse do Tribunal sete dias apds a sua
chegada ao Luxemburgo (v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Justiga de 2 de
Margo de 1967, Simet e Feram/Alta Autoridade, 25/65 e 26/65, Recueil, p. 39,
Colect. 1965-1968, p. 547). Essa circunstancia deve ser considerada como um caso
fortuito em relagdo a recorrente, e ndo pode esta, que deu provas da diligéncia
esperada de um recorrente normalmente avisado com vista a respeitar os prazos, ser
censurada por ter contribuido para o atraso com o seu préprio comportamento.

Por conseguinte, o recurso é admissivel.
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Quanto a admissibilidade do segundo pedido

Na segunda parte do segundo pedido, a recorrente pede ao Tribunal, em substancia,
que ordene ao IHMI que tome uma nova decisio e que indefira integralmente o
pedido de declaracido de nulidade.

A este propésito, deve recordar-se que, em conformidade com o disposto no
artigo 63.°, n° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas
necessérias a execugdo do acérddo do Tribunal. Por isso, ndo cabe ao Tribunal
dirigir injungdes ao IHMI. Com efeito, a este incumbe tirar as consequéncias da
parte deciséria e dos fundamentos dos acérdios do Tribunal [acérddos do Tribunal
de Primeira Instincia de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/
/THMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. [1-433, n.° 33; de 27 de Fevereiro de 2002,
Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. I1-683, n.° 12; e de 3 de
Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect.,
p. [1-2251, n.° 22].

A segunda parte do segundo pedido da recorrente é, portanto, inadmissivel.

Quanto ao mérito

A recorrente invoca, em substancia, quatro fundamentos de recurso. O primeiro é
relativo a uma discordéncia da decisdo impugnada com a decisdo austriaca, e os
segundo, terceiro e quarto fundamentos sio relativos, respectivamente, a violagoes
do artigo 7.°, n.° 1, alineas d), c) e b), do Regulamento n.° 40/94.
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Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma discorddncia da decisdo
impugnada com a decisdo austriaca

Argumentos das partes

A recorrente alega que a decisdo impugnada contém uma incoeréncia, na medida
em que ¢é baseada numa apreciagdo do puablico austriaco diferente da que foi feita
pelas autoridades nacionais austriacas na decisio do Oberste Patent- und
Markensenat de 22 de Setembro de 1999.

O IHMI lembra que nio é juridicamente obrigado a velar pela coeréncia das suas
decisbes com as decisdes nacionais. Além disso, os factos a apreciar ndo foram
idénticos, dado que as autoridades nacionais fundaram a sua decisdo nos hdbitos
linguisticos austriacos, ao passo que o [HMI teve de tomar em consideracio os
hébitos linguisticos no conjunto do mercado interno e, portanto, também na
Alemanha.

Além disso, o IHMI sublinha que a decisdo do Oberste Patent- und Markensenat
confirmou a nulidade da marca austriaca WEISSE SEITEN, na parte em que ela
cobria os produtos «papel e material impresso», em razdo do seu cardcter descritivo
(no sentido de «pdginas de cor branca») e que, portanto, hd coeréncia entre as
decisbes nesse aspecto.

A interveniente lembra que nio existe qualquer obrigacdo por parte do IHMI de
aderir & apreciagio de uma autoridade nacional, de forma que a decisdo de 22 de
Setembro de 1999 ¢é desprovida de pertinéncia para a determinag¢éo da percepgdo da
marca em causa pelo publico austriaco.
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Apreciacdo do Tribunal

H4 que salientar que o IHMI néo é obrigado a basear numa decisdo nacional a sua
apreciacdo da percepgéo que o publico pertinente tem da marca em causa. O regime
comunitdrio das 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 [acérddo do Tribunal de Primeira
Instincia de 5 de Dezembro de 2000, Messe Miinchen/IHMI (electronica), T-32/00,
Colect., p. 11-3829, n.° 47]. Por isso, o cardcter registivel de um sinal como marca
comunitdria deve ser apreciado apenas com fundamento na regulamentagéo
comunitdria pertinente. O IHMI e, tal sendo o caso, o juiz comunitdrio nio estdo
vinculados por uma decisdo adoptada num Estado-Membro ou num pais terceiro
que admita o caracter registavel desse mesmo sinal como marca nacional. E o caso
mesmo quando tal deciséo tiver sido tomada em aplicagido duma legislagio nacional
harmonizada por for¢a da 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), ou ainda num pais pertencente a zona linguistica em
que o sinal verbal em causa tem a sua origem [acérddos do Tribunal de Primeira
Instincia de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/I[HMI (STREAMSERVE),
T-106/00, Colect., p. 1I-723, ne° 47, e de 22 de Junho de 2005, Metso Paper
Automation/THMI (PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. [1-2383, n.° 37].

Por isso, a existéncia de uma eventual discordincia da decisdo impugnada com a
decisio austriaca ndo poderd constituir uma violagdo da regulamentagio
comunitdria pertinente. O Tribunal averiguard no quadro dos outros fundamentos
se o [HMI analisou correctamente a percep¢do do publico pertinente no caso em
aprego.

Por conseguinte, deve rejeitar-se o primeiro fundamento.
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Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.%, n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente contesta a apreciagio da Camara de Recurso segundo a qual o
sintagma «weif3e Seiten» entrou na lingua alemd como sinénimo de «alphabetisches
Teilnehmerverzeichnis» (lista alfabética de assinantes) o mais tardar no momento da
publicagdo da comunica¢io da Comissdo de 1995 e que jd antes era utilizado na
acepcio de lista telefénica alfabética na Austria. Sustenta que s6 uma denominagio
objectiva habitualmente utilizada e compreensivel para a maioria dos meios em
causa pode integrar o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1,
alinea d), do Regulamento n.° 40/94. Ora, a utilizagdo esporddica de um sinal como
denominagdo genérica pelos meios em causa ndo bastard para constituir tal
denominacio.

Segundo a recorrente, é possivel que, no espago angléfono, os conceitos de «Yellow
Pages» (paginas amarelas) e de «White Pages» (paginas brancas) sejam usuais para
designar a parte profissional e a parte administrativa de uma lista ou de uma lista
classificada de telefones. Na linguagem corrente alemd, devido a utilizagdo
considerdvel da denominagio «gelbe Seiten» (pdginas amarelas), este sinal tornou-
-se uma indica¢do geral usual para designar uma lista profissional. Todavia, o
sintagma «weifSe Seiten» nunca se tornou usual, no espago germandfono, para
designar, de maneira genérica, partes administrativas de listas ou de listas
classificadas de telefones. Além disso, na comunicagio da Comisso, tratava-se
mais da tradugdo da denominacio inglesa «White Pages» que da criacio de uma
nova denominagdo objectiva na lingua alema.

A recorrente alega que o facto de alguém, que ndo registou a seu favor um direito de
exclusividade, ter ja utilizado por uma vez, ou talvez mesmo esporadicamente, tal
sintagma original ao anunciar produtos, de maneira indirecta, ndo pode justificar
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que se obste ao registo da denominagéo objectiva, pois que, em sua opinido, falta o
elemento da utilizacdo usual pelo publico e do uso na linguagem corrente. E s6
quando tal denominacdo for igualmente usada por outros concorrentes e geralmente
utilizada que um hébito leal podera desenvolver-se e que o sinal poderd tornar-se
um elemento da linguagem corrente. Ora, nos autos, verifica-se que a interveniente
sé em certos casos excepcionais ja utilizou essa denominagio, provendo-a, no
entanto, de explicagdes correspondentes para melhorar a sua compreensio. Os
autos ndo contém a minima prova de que essa denominagdo original para uma
publicacdo se tenha tornado um elemento da linguagem corrente alemd. Tal
desenvolvimento de um sinal ndo poderd ser assumido e deduzido de maneira
hipotética, tendo de ser demonstrado. O préprio IHMI autorizou sem restri¢des,
apesar das objecgbes do examinador, a marca WEISSE SEITEN, dado ter
considerado que a denominacdo ndo se tinha tornado usual para o pdblico e que
também ndo fazia parte do vocabuldrio geral da lingua alema. Nesse caso, caberd ao
requerente da declaragio de nulidade, isto é, & interveniente, fazer a prova de que,
no decurso do procedimento de notificagdo, o IHMI ignorou um aspecto essencial
atinente a existéncia de um motivo absoluto de recusa.

Mesmo que se devesse admitir que a Comissdo e a administracio austriaca dos
correios e telégrafos criaram, pela publicacio e utilizagdo esporddica do sintagma
«weifle Seiten» acompanhada de explicacdes, uma denominagio objectiva, a Camara
de Recurso nio indicou as razdes pelas quais essa denominagdo se aplica também a
outros produtos e servicos diferentes das listas telefénicas em forma de livro. A
decisio impugnada ndo contém qualquer fundamentacgdo que explique porque razéo
um ficheiro electrénico ou um sitio Internet que se chamasse « WEISSE SEITEN» e
que ndo fosse branco nem constituido por paginas ndo poderia chamar-se « WEISSE
SEITEN» e em que medida se trataria de uma denominacgéo objectiva.

O IHMI sublinha, em primeiro lugar, que em nenhum momento a Camara de
Recurso ou a Divisdo de Anulagdo afirmaram que a utilizagdo dnica do sintagma
«weifle Seiten» pela Comissdo era suficiente para recusar o registo. Essa utilizagdo
foi considerada como traduzindo o momento em que, na evolugdo da lingua, esse
sintagma foi apresentado como genérico, mesmo ao nivel europeu, pelo menos nos
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meios especializados, como reconhecido pela decisdo da Divisdo de Anulagdo, ou
como reflectindo o momento a partir do qual entrou na lingua alemad como
sinénimo de lista alfabética de assinantes, como reconhecido pela decisdo
impugnada.

A concluso da Cémara de Recurso, segundo a qual o sintagma em questéo se
tornara uma expressio genérica desde antes da data do pedido de registo, é o
resultado de uma andlise de volumosos documentos provenientes dos espagos
linguisticos austriaco e aleméo e da comunica¢do da Comissdo. Além disso, essa
conclusfio assenta em documentos e estudos que jd utilizam o sintagma «weifle
Seiten» como conceito genérico. Com efeito, as notas de pé de pagina, bem como as
indica¢des das fontes nos quadros, remetem para um estudo realizado em 1992 pela
Coopers & Lybrand, Deloitte, que ji empregara esse conceito. Por isso, a
comunicacio da Comissdo ndo poderd ser qualificada de utilizagdo tnica, mas de
prova adequada para demonstrar que esse sintagma se tornara, pelo menos nos
meios especializados, numa indicagdo genérica para designar uma lista alfabética de
assinantes.

Além disso, o uso desse conceito nio se limita somente a Alemanha e a Austria, pois
também se utiliza, desde hd muito, no Luxemburgo.

Por isso, segundo o IHMI, ndo hd qualquer divida quanto ao facto de o conceito
«weifle Seiten» ser j4 um conceito genérico em alemdo a data do pedido de registo.
Por «hdbitos leais e constantes de comércio» deve entender-se o uso comercial, o
costume comercial. Por isso, o emprego usual num grupo mais restrito do que o
publico em geral é suficiente para constituir um motivo de recusa. De qualquer
forma, o mais tardar a data da comunica¢do da Comissdo, que se dirigiu a um largo
publico, o sintagma em causa tornara-se também usual na linguagem corrente.
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O IHMI observa que, no tocante aos meios de armazenamento electrénicos, a
recorrente compreende mal o conceito de «weile Seiten», ao equipard-lo ao de
«weififarbige Seiten» (paginas de cor branca) e pondo em destaque o facto de um
meio de armazenamento electrénico ndo ser branco e ndo ter paginas. A Cimara de
Recurso considerou, com razdo, que, como as listas telefénicas sio também
propostas sob forma electrénica, tal suporte de informagdo podia também ser
descrito com mais precisdo pelo conceito de «weifle Seiten».

A interveniente sustenta que a Cadmara de Recurso reconheceu, com razdo, que o
sintagma «weifle Seiten» era uma indicagdo tornada corrente para designar
repertérios de nimeros de assinantes do telefone classificados alfabeticamente.

Os documentos da administracdo austriaca dos correios e telégrafos demonstram
que esse sintagma era ja usual na Austria nos anos de 1992/1993. Uma vez que s6 o
conceito de «weile Seiten», sem outra indicagdo, foi utilizado nos formularios de
encomenda, a interveniente concluiu dai que o cliente austriaco dos correios sé
podia obter uma lista na medida em que tivesse conhecimento do significado desse
conceito. Por isso, a indicagdo explicativa «repertério de assinantes» nio foi
necessdria para a compreensio do conceito em causa pelo cliente dos correios. A
simples menc¢do do tipo de produto («repertério de assinantes») ao lado da
denominacdo do produto («weile Seiten»), da mesma forma que a utilizagdo em
paralelo dos termos «lista profissional» e «gelbe Seiten», ndo se opde, portanto, a
suposicio de que se tratava de uma denominacio tornada usual do produto.

Segundo a interveniente, essa utilizacdo ndo era isolada ou esporddica. O ponto
determinante é ndo o nimero de documentos apresentados, mas o significado e
conteudo desses documentos. A ficha de informagio foi enviada a todos os lares
austriacos, que dela tomaram conhecimento. Além disso, a utilizacio da
denominagdo em causa por todos os concorrentes ou por um grande nimero deles
nédo é de forma alguma necessdria para demonstrar que a denominacdo do produto
se tornara usual. O que importa é saber se a denominagdo era geralmente
considerada pelo ptblico como sendo usual. A razdo principal da evolugdo de uma
marca que coincida com uma denominagio genérica é, em geral, o facto de, durante

II - 853



46

47

ACORDAO DE 16. 3. 2006 — PROCESSO T-322/03

um periodo relativamente longo, existir no mercado um tnico fornecedor de um
produto particular e de, por essa razio, o ptblico utilizar a marca e a denominagio
do produto como sinénimos. Em razéo da situagio de monopdlio do Estado, ndo
existiu qualquer outro fornecedor de listas oficiais, para além dos correios
austriacos, durante os anos de 1992 e 1993, no dominio dos repertérios telefénicos
oficiais.

No que diz respeito a comunicacdo da Comissdo, ela demonstra que o sintagma em
causa foi também utilizado noutros paises como denominagdo usual para designar
os repertérios de assinantes. A Comissdo utilizou na sua apresentagdo do estado do
mercado termos e denominagdes que encontrara no quadro da andlise prévia. A
denominacdo «weifle Seiten» ndo foi, portanto, uma nova criacdo arbitriria da
Comissdo, mas uma denominagdo ja corrente no mercado para os repertérios
telefénicos.

Referindo-se as pesquisas efectuadas na Internet por causa do presente recurso, a
interveniente declara verificar que o conceito de «weifle Seiten» é utilizado,
nomeadamente, pela Bélgica («pages blanches»), pela Francga («pages blanches»),
pela Itdlia («pagine bianche»), pela Roménia («white pages»), por Sdo Marinho
(«pagine bianche»), pela Suica («pagine bianche»), por Marrocos («pages
blanches»), pelo México («paginas blancas»), bem como pela Austrilia e a Nova
Zelandia («white pages»). A interveniente sublinha que a utilizagdo desse conceito
noutras linguas da Unido Europeia é pertinente, pois que é possivel uma accdo
baseada na existéncia de uma marca registada no espaco germanéfono da Unido
Europeia contra uma denominagio utilizada noutra lingua, mas idéntica.

Em seguida, a interveniente sustenta que, dado que o motivo absoluto de recusa
previsto no artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do Regulamento n.° 40/94 ji existia no
momento do depdsito da marca em 1996, bem como na altura do seu registo em
1999, a eventual existéncia de uma ac¢do de oposigio nio é determinante.
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7

Finalmente, a interveniente alega que a denominagdo «weille Seiten» é uma
denominagdo geral para repertérios de assinantes, de forma que ndo recobre
somente os repertérios em versdo impressa mas ainda qualquer forma de repertério
de assinantes, independentemente da natureza do suporte.

Apreciacdo do Tribunal

H4 que recordar que o artigo 7.%, n.° 1, alinea d), do Regulamento n.° 40/94 deve ser
interpretado no sentido de que s6 se opde ao registo de uma marca quando os sinais
ou as indicagoes de que essa marca é exclusivamente composta se tornaram usuais
na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do comércio para designar
os produtos ou os servigos para os quais a referida marca é apresentada a registo [v.,
por analogia, acérddo do Tribunal de Justica de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell,
C-517/99, Colect., p. [-6959, n.° 31, e acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de
5 de Margo de 2003, Alcon/THMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01,
Colect., p. I1-411, n.° 37]. Assim, deve salientar-se que o cardcter usual de uma
marca sé pode ser apreciado, por um lado, em relagdo aos produtos e aos servigos
visados pela marca, mesmo que a disposicdo em causa nio faga referéncia explicita a
eles, e, por outro, em relagio a percepgéo que dela tem o publico visado (acérdio
BSS, ja referido, n.° 37).

No tocante ao publico visado, deve reconhecer-se que o cardcter usual de um sinal
se aprecia tendo em conta a presumivel expectativa de um consumidor médio do
tipo de produto em causa que se repute estar normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado (acérddo BSS, ja referido, n.° 38).

Além disso, se bem que exista uma sobreposicdo evidente dos dmbitos de aplicagdo
respectivos do artigo 7.°, n° 1, alinea c), e do artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.° 40/94, a exclusdo do registo das marcas visadas por esta ultima
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disposicdo nio é baseada na natureza descritiva dessas marcas, mas nos usos em
vigor nos meios em que se enquadra o comércio dos produtos e dos servigos para os
quais as referidas marcas foram apresentadas a registo (v., por analogia, acérdéo
Merz & Krell, ja referido, n.° 35, acérdédo BSS, ja referido, n.° 39).

Finalmente, os sinais ou indicagdes constitutivos de uma marca que se tornaram
usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do comércio para
designar os produtos ou os servigos visados por essa marca ndo sdo adequados para
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas e ndo
preenchem, portanto, a funcio essencial da referida marca (v., por analogia, acérdao
Merz & Krell, ja referido, n.° 37, e acérdao BSS, ja referido, n.° 40).

No caso em apre¢o, a Cdmara de Recurso considerou que o registo da marca
WEISSE SEITEN devia ser anulado com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.° 40/94, no que diz respeito aos «suportes de registo magnético e
outros meios de armazenamento gravados para instalagdes e equipamentos de
processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes a
classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas»,
pertencentes a classe 16. Por isso, o cardcter usual do sintagma «weifSe Seiten»
deve ser analisado em relaciio a esses produtos.

Dado que esses produtos sio destinados ao consumidor em geral, trata-se de
analisar a percepcido do consumidor médio. Além disso, dado que a marca em
questio é composta por palavras em lingua alemi, esse consumidor médio é
germandfono.

H4 que salientar que os elementos apresentados pela interveniente no IHMI,
enumerados no n.° 4, supra, e respeitantes ao caracter usual do sintagma «weilSe
Seiten» para o publico visado, demonstram que esse sintagma se tornou na
denominacgdo genérica corrente da lista telefénica dos particulares.
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Resulta da comunica¢io da Comissdo que esta utilizou vérias vezes o conceito de
«weifle Seiten» referindo-se a um «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis ». Esse
conceito é utilizado por vezes s6, por vezes acompanhado desta altima descrigdo. O
sintagma «gelbe Seiten» é também utilizado nessa comunicagdo, na acepcéo de lista
telefénica dos profissionais. O facto de essa comunicagio ser datada do més de
Setembro de 1995 demonstra que o conceito de «weilSe Seiten» entrou na lingua
alemi o mais tardar nessa altura. Além disso, como reconheceu, com razio, o IHMI,
essa comunicagdo refere-se a um estudo realizado em 1992 pela Coopers & Lybrand,
Deloitte, que ja dava conta desse conceito.

O argumento da recorrente, segundo o qual se trata mais da traducio da
denominacdo inglesa «White Pages» que da criacio de uma nova denominacgdo
objectiva na lingua alemd, ndo pode ser aceite. Com efeito, dado que os documentos
das instituicdes sdo traduzidos por tradutores para a sua lingua materna, essas
pessoas utilizam, na medida do possivel, termos e expressdes idiomdticas ou
consagradas pelo uso.

De qualquer forma, os diversos documentos informativos dos correios austriacos
respeitantes as listas telefénicas demonstram que o sintagma «weifle Seiten» era ja
utilizado na Austria, na acepcio de listas telefénicas dos particulares, pelo menos a
partir do ano de 1992. Esses documentos foram criados pelos correios austriacos e
alguns deles foram dirigidos a todos os assinantes, enquanto outros eram destinados
ao grande publico. Todos esses documentos dizem respeito ao periodo anterior a
data do depésito da marca WEISSE SEITEN. Resulta desses documentos que a
utilizagdo do sintagma «weifSe Seiten» ndo foi esporddica, como alega a recorrente,
mas que os correios austriacos consideraram que o grande publico conhecia o seu
significado, sem o que ndo o teriam utilizado nas suas fichas informativas.

Quanto as notas de encomenda de listas telefénicas austriacas, ha que salientar que
foram elaboradas pela interveniente. Dizem respeito aos anos de 1993/1994 e
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1994/1995 e contém tanto o sintagma «weifle Seiten» como o sintagma «gelbe
Seiten», sem qualquer explicacdo complementar. Por isso, é de supor que os que
receberam essas notas de encomenda conheciam o significado do sintagma «weifle
Seiten».

Resulta também das directivas para a edi¢do das listas oficiais, a qual fora objecto de
um contrato com data de 1992 celebrado entre a interveniente e a administracdo
austriaca dos correios e telégrafos, bem como das cartas trocadas entre a
interveniente e diferentes direcgdes da administracio austriaca dos correios e
telégrafos respeitantes a edicdo das «Weifle Seiten», que a interveniente e a
administragdo utilizavam desde 1992 o sintagma «weifle Seiten», sem qualquer
explicagdo quanto ao seu significado, na sua correspondéncia.

Além disso, resulta da pesquisa efectuada na Internet em 8 de Agosto de 2000 que
tanto os termos «weifle Seiten» como os termos «weisse Seiten» fazem referéncia as
listas telefénicas, nomeadamente em forma electrénica ou em CD-ROM.

Embora estes tultimos documentos tenham sido recolhidos quatro anos apds o
depdsito da marca WEISSE SEITEN, confirmam a evolugdo linguistica ocorrida e as
conclusdes resultantes dos documentos respeitantes ao periodo anterior a esse
depdsito.

Quanto ao mais, resulta efectivamente da decisdo do Oberste Patent- und
Markensenat que a marca austriaca WEISSE SEITEN foi declarada nula no tocante
aos seguintes produtos: «papel e material impresso».

Por outro lado, a interveniente refere-se as pesquisas efectuadas na Internet por
causa do presente recurso, juntas a sua resposta, para demonstrar que o conceito de
«weifle Seiten» existe em vdrios paises. Da mesma forma, o IHMI refere-se a uma
pesquisa efectuada na Internet, junta a sua resposta.
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H4 que reconhecer que esses elementos, produzidos pela primeira vez perante o
Tribunal, ndo podem ser tomados em considera¢do. Com efeito, o recurso para o
Tribunal visa a fiscalizagdo da legalidade das decisdes da Camara de Recurso do
IHMI, na acepgéo do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94, de forma que a func¢io
do Tribunal nio é reexaminar as circunstancias de facto a luz dos documentos nele
apresentados pela primeira vez. Importa, portanto, poér de parte os documentos
supra-referidos, sem que seja necessirio examinar a sua forca probatéria [acérdios
do Tribunal de Primeira Instincia de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI —
Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. [1-719, n.° 52; de 29 de Abril de 2004,
Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391,
ne° 52; e de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson
(monBeBé), T-164/03, Colect., p. [I-1401, n.° 29].

Resulta de tudo o que precede que a Camara de Recurso considerou, com razio, que
os elementos produzidos pela interveniente perante o IHMI eram suficientes para
demonstrar que, para o publico visado, «weifle Seiten» era um sintagma tornado
usual, a data da apresentacéo do pedido de registo da marca WEISSE SEITEN pela
recorrente, como denominagio genérica da lista telefénica dos particulares. Por
outro lado, deve salientar-se que a recorrente nio produziu perante o IHMI provas
de molde a demonstrar que a marca WEISSE SEITEN nio se incluia no &mbito de
aplicacdo do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.2, n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.° 40/94.

No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual a Camara de Recurso ndo
indicou as razdes pelas quais o motivo absoluto de recusa referido no artigo 7., n.° 1,
alinea d), do Regulamento n.° 40/94 se aplicava também a produtos e servigos
diferentes das listas telefénicas em forma de livro, ndo hd que o acolher. Com efeito,
a Camara de Recurso expds, no nimero 40 da decisdo impugnada, o que segue: «as
listas telefénicas ndo sdo somente propostas em suporte papel mas também em
forma electrénica. A parte que requer a nulidade comercializa, j4 desde o fim dos
anos 80, diferentes listas telefénicas em suporte electrénico. Além disso, as listas
telefénicas, hoje, ja ndo sdo somente propostas em CD-ROM, isto é, em meios de
armazenamento gravados, mas sdo também directamente acessiveis via Internet». E
repetiu, no ponto 53 da decisdo impugnada e no quadro do exame desse motivo
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absoluto de recusa, que as «listas telefénicas [ndo eram] somente propostas em
suporte papel mas também em forma electrénica» e que era «igualmente possivel
aceder a elas directamente via Internet».

Além disso, reconheceu no ponto 41 da decisdo impugnada que, «[m]esmo quando
um termo ndo [seja] normalmente utilizado para a apresentacio, no comércio, de
todos os produtos cobertos pelo pedido de registo, [serd] o termo genérico
mencionado que de[verd] ter-se em conta para demonstrar a existéncia de um
motivo absoluto de recusa». A Cémara de Recurso considerou nio poder «fazer
distincdo entre os diferentes produtos cobertos pelo referido termo, ou seja, por
exemplo, entre romances (recreativos) e listas telefénicas» e ter de «apreciar a falta
de cardcter distintivo a luz do conjunto dos produtos incluidos na lista que
acompanha o pedido».

Resulta destas passagens que a Cémara de Recurso indicou as razdes pelas quais
considerava que esse motivo absoluto de recusa devia igualmente aplicar-se aos
«suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para
instalacdes e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e
CD-ROMs», pertencentes a classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta,
listas classificadas», pertencentes a classe 16, e, assim, cumpriu o dever de
fundamentacio que figura no artigo 73.° do Regulamento n.c 40/94.

H4 que examinar, em seguida, a procedéncia dessa fundamentacéo.

E pacifico que as listas telefénicas dos particulares estdo disponiveis nio s6 em
versdo papel mas também em forma electrénica, na Internet ou em CD-ROM. O
Tribunal foi ji levado a sublinhar, no tocante aos «meios de armazenamento
gravados para instalacdes e equipamentos de processamento de dados, em especial
CD-ROMs», e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», que
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esses produtos abrangem diversos tipos de produtos aptos a conter, quer em suporte
electrénico quer em suporte papel, listas telefénicas ou classificadas [acérdio do
Tribunal de Primeira Instancia de 14 de Junho de 2001, Telefon & Buch/IHMI
(UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICH-
NIS), T-357/99 e T-358/99, Colect., p. I1-1705, n.° 26].

Por isso, deve entender-se que o sintagma «weifle Seiten» é igualmente uma
denominacio usual para as listas electrénicas, como também resulta das pesquisas
efectuadas na Internet pela interveniente durante o procedimento administrativo
perante o IHML

No que diz respeito aos «suportes de registo magnético e outros meios de
armazenamento gravados para instalagdes e equipamentos de processamento de
dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes a classe 9, deve salientar-
-se que a recorrente pediu o registo da marca em causa para essa categoria de
produtos no seu conjunto, sem fazer distingéo.

Por conseguinte, hd que confirmar a apreciacio da Cimara de Recurso, na medida
em que diz respeito a essa categoria no seu conjunto [v., nesse sentido, acérddos do
Tribunal de Primeira Instincia de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth),
T-359/99, Colect., p. II-1645, n.° 33; STREAMSERVE, j4 referido, n.° 46; de 20 de
Marco de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939,
n.° 34; DaimlerChrysler/ITHMI (CARCARD), T-356/00, Colect., p. [1-1963, n.”* 33 e
36; e DaimlerChrysler/IHMI (TRUCKCARD), T-358/00, Colect., p. [1-1993, n.”* 34 e
37].

No que respeita ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas»
pertencentes a classe 16, em que se incluem as listas telefénicas em suporte papel,
ndo tendo a recorrente feito distingdo dentro dessa categoria genérica hd que
confirmar a apreciagio da Cadmara de Recuro, na medida em que diz respeito a essa
categoria no seu conjunto.
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Nestas circunstancias, deve considerar-se que foi com razio que a Camara de
Recurso declarou a nulidade do registo da marca WEISSE SEITEN com fundamento
no artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do Regulamento n.° 40/94, no que diz respeito aos
«suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para
instalagbes e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e
CD-ROMs», pertencentes a classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta,
listas classificadas», pertencentes a classe 16.

Por conseguinte, hd que rejeitar o segundo fundamento da recorrente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a violacdo do artigo 7.5 n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente reconhece que o sinal WEISSE SEITEN se formou no respeito das
regras da gramédtica alemd. Néo poderd escapar a ninguém que a marca é constituida
pela designagéo da cor «weif3» (branco) e da palavra «Seiten» (paginas, lados), & qual
é possivel atribuir vérios significados. Todavia, s6 quando o sinal permitir dar uma
informagéo pertinente sobre os produtos e os servicos em questdo existird
eventualmente um motivo absoluto de recusa previsto pelo artigo 7.°, n° 1,
alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

A recorrente sublinha que uma publicagio nio é constituida por pdginas brancas,
pois quase todas as publicagdes sdo impressas a tinta preta sobre papel branco. A
palavra «Seiten» nio poderd designar um livro, pois que as paginas sio apenas um
dos elementos que compdem um livro e que esse termo nio é, portanto, suficiente
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para indicar ao consumidor que vai receber um livro se pedir «weife Seiten». No
tocante ao papel branco, a recorrente sublinha que o papel virgem ndo é designado
pela palavra «Seiten» (paginas), pois que estas constituem apenas um elemento de
uma publicacio.

Segundo a recorrente, ninguém, confrontado com o sinal WEISSE SEITEN, pensara
num servico de redacgio, de edi¢do ou de publicacdo. A palavra «Seite» (pdgina,
lado) nunca poderd designar um servico e a indicagdo da cor «weif$» também nio
ndo poderd levar a pensar em servigos.

A recorrente conclui dai que, dado que o conceito de «weifle Seiten» ndo é
susceptivel de descrever de maneira adequada e de forma facilmente compreensivel
uma caracteristica essencial de cada um dos produtos e dos servicos em questio, a
excepcdo do papel, em relagdo ao qual também ndo é descritivo, a marca WEISSE
SEITEN nido pode ser considerada descritiva de nenhum desses produtos e desses
servicos.

O IHMI observa que a recorrente faz uma leitura errada da decisdo impugnada. No
tocante ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas» e aos
«suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para
instalacdes e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e
CD-ROMs», o sinal WEISSE SEITEN ¢ descritivo dos produtos designados na sua
qualidade de sinénimo de lista telefénica dos particulares e ndo em razdo da cor
branca das paginas de livros. Além disso, uma designacdo tornada usual na
linguagem corrente é, regra geral, também descritiva,

O IHMI sublinha que, mesmo que um sinal sé seja descritivo para uma parte dos
produtos compreendidos numa determinada categoria, ndo pode ser registado para
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essa categoria. Sendo o sinal WEISSE SEITEN descritivo da lista telefénica dos
particulares, ndo poderd também ser registado para material impresso (impressos), a
menos que o requerente ou o titular da marca proceda a uma limitacio adequada da
lista dos produtos e dos servicos, de forma a que as listas classificadas sejam dela
excluidas.

No que respeita a ligagdo estabelecida pela Camara de Recurso com o significado
«weifSfarbige Seiten», ela valerd apenas para os seguintes produtos: «papel, cartdo e
produtos nestas matérias, ndio compreendidos noutras classes; material para artistas;
artigos de escritério (excepto méveis); material de instrugio ou de ensino (excepto
aparelhos)». Segundo o IHMI, o conceito de «weifle Seiten» pode ser utilizado como
sinénimo de «weififarbige Blétter» (folhas de cor branca). Por isso, o sinal WEISSE
SEITEN ¢ descritivo de todos esses produtos. O IHMI nota, no entanto, que a
questio de saber se o consumidor perceberd também esse sinal como sinénimo
descritivo do «material de instrucio ou de ensino {excepto aparelhos)» continua em
suspenso, dado que a recorrente ndo contestou expressamente essa apreciagio em
relacio a esses produtos.

A interveniente sustenta que o sinal WEISSE SEITEN constitui uma indicagdo
directa e concreta de uma caracteristica e de uma qualidade ou do destino dos
produtos e dos servicos em questio na acepgio do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94.

Segundo a interveniente, os termos «Seite» e «Blitter» sio utilizados como
sinénimos, como é demonstrado por um artigo aparecido na GEO e pelos outros
documentos por ela apresentados no quadro do procedimento perante o IHMIL.

Dado que a indicagio «weif$» serve para designar paginas e folhas ndo impressas que
assim sejam vendidas, ela descreve deste modo um tipo de péaginas disponivel no
comércio, de forma que o conceito de «weilse Seiten» serve para designar o tipo e a
qualidade desse produto.
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Apreciacdo do Tribunal

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

A disposi¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 prossegue uma
finalidade de interesse geral, que exige que os sinais ou indicagdes descritivos das
caracteristicas dos produtos ou servicos para os quais o registo é pedido possam ser
livremente utilizados por todos. Esta disposigio impede, por isso, que tais sinais ou
indicagdes sejam reservados a uma dnica empresa em razdo do seu registo como
marca [acdrddo do Tribunal de Justica de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley,
C-191/01 B, Colect., p. [-12447, n.° 31, e acérddo do Tribunal de Primeira Instincia
de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/THMI (ELLOS), T-219/00, Colect,, p. I1-753,
n.e 27].

Nessa perspectiva, os sinais e indicacdes referidos na citada disposicio sdo os que
podem servir, numa utilizacio normal do ponto de vista do publico visado, para
designar, seja directamente seja por mencdo de uma das suas caracteristicas
essenciais, o produto ou o servico para o qual o registo é pedido (acérddo do
Tribunal de Justica de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI,
C-383/99 B, Colect., p. [-6251, n.° 39). A apreciacdo do cardcter descritivo de um
sinal sé pode, portanto, ser feita, por um lado, em relagdo aos produtos e aos
servicos em causa e, por outro, em relagio a compreensio que dele tenha o publico
pertinente (acérddo CARCARD, ja referido, n.c 25).
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Para efeitos da aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94,
deve averiguar-se, tendo em conta o significado dado & marca nominativa em causa,
se existe, do ponto de vista do publico pertinente, uma relacdo suficientemente
directa e concreta entre essa marca e as categorias de produtos e de servigos para as
quais foi aceite o registo (v., neste sentido, acérdaio CARCARD, ja referido, n.> 28).

H4 que recordar, a este propdsito, que, para que o IHMI indefira um pedido de
registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94, ndo
é necessdrio que os sinais e indicagdes constitutivos da marca visados por esse artigo
sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins
descritivos de produtos ou de servicos, como aqueles para os quais o pedido é
apresentado, ou das caracteristicas desses produtos ou desses servigos. Basta, como
resulta da prépria letra dessa disposicio, que esses sinais e indicacdes possam ser
utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de recusa de
registo, em aplicagio da referida disposi¢do, se, em pelo menos um dos seus
significados potenciais, designar uma caracteristica dos produtos ou dos servicos em
causa (acérdao IHMI/Wrigley, ja referido, n.° 32).

No caso em apreco, a Cdmara de Recurso considerou que o motivo absoluto de
recusa visado pelo artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94 era aplicével
aos seguintes produtos e servigos:

— classe 9: «Suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento
gravados para instalagdes e equipamentos de processamento de dados, em
especial fitas, discos e CD-ROMs»;

— classe 16: «Papel, cartio e produtos nestas matérias, ndo compreendidos
noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas;
material para artistas; artigos de escritério (excepto méveis); material de
instrugéo ou de ensino (excepto aparelhos)»;
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— classe 41: «Servigos prestados por editoras, em especial a edicio de textos,
livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritérios de redac¢do (editoras)».

Embora seja suficiente que um dos motivos absolutos de recusa enumerados no
artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.c 40/94 se aplique para que o sinal nfo possa ser
registado como marca comunitdria, deve também examinar-se a procedéncia da
aplicagdo do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94 no tocante aos produtos mencionados no n.° 76, supra, em
relacdo aos quais se entendeu que o artigo 7.°, n.° 1, alinea d), do Regulamento
n.° 40/94 foi correctamente aplicado.

O sintagma «weifle Seiten» estd construido correctamente, segundo as regras
gramaticais da lingua alemd, como, alids, a recorrente reconhece, e é composto por
termos alemdes correntes.

Como foi salientado no quadro do exame do fundamento anterior, esse sintagma
tornou-se sinénimo, em lingua alemd, de lista telefénica dos particulares. Por isso,
pode igualmente considerar-se que ele é descritivo dos produtos relativamente aos
quais se considera que o sintagma abrange uma denominagio usual, isto é, os
«suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para
instalacdes e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e
CD-ROMs» e o «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», dado que
designa a espécie desses produtos (v., neste sentido, acérddo UNIVERSALTELE-
FONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, jd referido,
n.e 28).
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Assim, os argumentos da recorrente, segundo os quais uma publicagdo ndo é
constituida por péaginas brancas, pois quase todas as publicagbes sdo impressas com
tinta negra sobre papel branco, e segundo os quais a palavra «Seiten» ndo podera
designar um livro, pois que as pdginas sfo apenas um dos elementos que compdem
os livros e que esse termo nio é, portanto, suficiente para indicar ao consumidor que
vai receber um livro quando pede «weifle Seiten», ndo sio pertinentes, dado que a
Cémara de Recurso reconheceu que a marca WEISSE SEITEN era descritiva desses
produtos na sua qualidade de sinénimo de lista telefénica dos particulares e ndo em
razdo da cor branca das péginas de tal lista.

No que respeita aos «servigos prestados por editoras, em especial a edigdo de textos,
livros, revistas e jornais», pertencentes a classe 41, e aos «escritérios de redaccio
(editoras)», pertencentes a classe 42, dizem eles respeito a criagéo e a elaboracio dos
produtos citados no n.° 96, supra, e, em particular, dos produtos em suporte de papel
que pertencem a classe 16. Por isso, o sintagma «weifle Seiten» pode também ser
considerado descritivo desses servigos, dado que designa o seu destino (v., neste
sentido, acérdio UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS, ja referido, n.°® 26 e 28).

Nestas circunstancias, o argumento da recorrente segundo o qual ninguém,
confrontado com o sinal WEISSE SEITEN, pensard em servicos de redaccio, de
edi¢do ou de publicacdo nido poderd vingar, pois a Cadmara de Recurso demonstrou a
existéncia de uma ligacdo suficiente entre esses servicos e os produtos em relagdo
aos quais o sintagma «weifle Seiten» significa «lista telefénica dos particulares».

Por conseguinte, a Camara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de apreciagdo no
que respeita aos produtos e servigos atrés referidos.
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Importa ainda examinar o eventual cardcter descritivo da marca WEISSE SEITEN
relativamente aos seguintes produtos: «papel, cartdo e produtos nestas matérias, ndo
compreendidos noutras classes; material para artistas; artigos de escritério (excepto
méveis); material de instrucdo ou de ensino (excepto aparelhos)», pertencentes a
classe 16.

A Cémara de Recurso reconheceu a este proposito, no n.° 81 da decisdo impugnada,
0 que segue:

«O ‘papel’ consiste em folhas. Ora, quando elas deixam de estar isoladas para
estarem encadernadas, agrafadas ou de outra forma reunidas, quer impressas quer
ndo, sdo chamadas ‘Seiten’ [...] Também ndo estd excluido que o termo ‘Seite’ [...] se
torne ou se tenha ja tornado sinénimo da palavra ‘Blatt’ (folha). Precisar que se trata
de pdginas brancas constitui uma indicagfo concreta e directa de uma caracteristica
do papel, que os consumidores terdo em conta na altura da sua decisdo de compra,
contrariamente ao ponto de vista da Divisio de Anulagio. Quanto ao termo
genérico ‘artigos de escritério’, este inclui igualmente o papel, de forma que o
sintagma ‘weifSe Seiten’ [...] é uma indicacdo descritiva, inclusive em relagdo a eles. A
mesma concluséio vale para o ‘material de instru¢do ou ensino’, consistindo esse
material sobretudo em livros. Com efeito, precisar que a matéria ensinada estd
impressa em paginas brancas constitui uma indicacdo essencial das caracteristicas
do produto. O ‘material para artistas’ é um outro termo genérico que, por seu lado,
cobre igualmente folhas para desenho, tal como jd foi reconhecido e que, por
conseguinte, é igualmente descritivo em relagdo a elas.»

H4 que salientar que a apreciacdo da Camara de Recurso é exacta. Com efeito, o
sintagma em questio pode ser facilmente compreendido no sentido de «weifdfarbige
Seiten» e pode ser utilizado, como alegam o IHMI e a interveniente, como sinénimo
de «weif3farbige Bldtter». Por isso, pode ser considerado descritivo pelo menos em
relacdo ao papel e, dado que a recorrente ndo fez distingdo dentro da categoria
genérica de «papel, cartdo e produtos nestas matérias, ndo compreendidos noutras
classes», em relagdo a todos esses produtos.
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No que respeita ao «material para artistas», ha que salientar que pode incluir todos
08 recursos que os artistas utilizam. Pode, portanto, também incluir o papel e, dado
que a recorrente ndo fez limitagdes nessa categoria, dela excluindo o papel, o

sintagma «weifle Seiten» deve ser considerado descritivo em relagdo a categoria
«material para artistas».

No tocante «aos artigos de escritérios (excepto mdéveis)», essa categoria pode incluir,
por exemplo, blocos notas e papel de impressdo e, dado que a recorrente ndo
estabeleceu limites dentro dessa categoria, o sintagma em causa pode ser igualmente
considerado descritivo desses produtos.

Finalmente, quanto ao «material de instrugio ou de ensino (excepto aparelhos)»,
vale 0 mesmo raciocinio que para os produtos anteriormente citados. Dado que a
recorrente ndo excluiu desse material as folhas ou as péginas brancas, deve salientar-
-se que a marca pode ser considerada descritiva desses produtos.

Por isso, dado que a recorrente ndo fez qualquer distincdo nem estabeleceu limites
dentro dessas categorias genéricas, hd que confirmar a apreciagio da Camara de
Recurso em relacdo a todos os produtos mencionados no n.° 101, supra.

Resulta destas consideragdes que a ligagdo entre a marca WEISSE SEITEN e as
caracteristicas de todos os produtos e servigos em questdo é suficientemente estreita
para cair na alcada da proibicdo estabelecida no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94.

Por conseguinte, deve rejeitar-se o terceiro fundamento da recorrente.
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No que diz respeito ao quarto fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94, deve recordar-se que, tal como resulta do
artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, basta que um dos motivos absolutos de
recusa se aplique para que o sinal ndo possa ser registado como marca comunitaria
(acérddo do Tribunal de Justica de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P,
Colect., p. I-7561, n.° 29).

De resto, segundo a jurisprudéncia, uma marca nominativa que seja descritiva das
caracteristicas de produtos ou de servicos, na acepgéo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.c 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de cardcter
distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou servigos, na acep¢do do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b) (v., por analogia, acérddos do Tribunal de Justica de 12 de
Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.° 19, e
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. [-1619, n.° 86).

Nestas circunstincias, o quarto fundamento da recorrente ndo podera ser acolhido.

Por conseguinte, hd que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, ha que condend-la nas despesas efectuadas pelo IHMI,
como por este foi pedido. Nada tendo a interveniente pedido neste sentido, deverd
suportar as suas préprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas, com excepcio das efectuadas pela
interveniente.

3) A interveniente suportara as suas proprias despesas.

Jaeger Tiili Czlicz

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 16 de Margo de 2006.

O secretdrio O presidente

E. Coulon M. Jaeger
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