NICHOLS

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)
16 de Setembro de 2004°

No processo C-404/02,

que tem por objecto um pedido de decisio prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE,

apresentado por decisdo da High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Reino Unido), de 3 de Setembro de 2002, entrado em 12 de Novembro
de 2002, no processo

Nichols plc

contra

Registrar of Trade Marks,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccéo),

composto por; C. W. A. Timmermans, presidente de sec¢do, C. Gulmann (relator),
J.-P. Puissochet, R. Schintgen e N. Colneric, juizes,

* Lingua do processo: inglés.
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advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretdrio: M. Mugica Arzamendi, administradora principal,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 27 de Novembro de 2003,

vistas as observacOes apresentadas:

— em representacdo da Nichols plc, por C. Morcom, QC,

— em representagio do Governo do Reino Unido, por P. Ormond, na qualidade de
agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representacdo do Governo grego, por G. Skiani e S. Trekli, na qualidade de
agentes,

— em representacdo do Governo francés, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant,
na qualidade de agentes,

— em representacdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks, na
qualidade de agente,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 15 de Janeiro
de 2004,
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profere o presente

Acordio

O pedido de decisdo prejudicial tem como objecto a interpretagdo dos artigos 3.°,
n.e 1, alinea b), e 6.°, n.° 1, alinea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢cdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

Este pedido foi apresentado no d4mbito de um litigio que opde a sociedade Nichols
plc (a seguir «Nichols»), com sede no Reino Unido, ao Registrar of Trade Marks
(director do Registo de Marcas), a respeito da recusa de registo como marca, para
determinados produtos, de um apelido corrente.

Enquadramento juridico

O artigo 2.° da Directiva 89/104, intitulado «Sinais susceptiveis de constituir uma
marca», tem a seguinte redacgéo:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representagdo gréfica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,
numeros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condigio de que tais
sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de
outras empresas.»
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O artigo 3.° da mesma directiva, cuja epigrafe é «Motivos de recusa ou de nulidade»,
dispoe:

1. Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declara¢do de nulidade, uma vez
efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que ndo possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de caracter distintivo;

[.]»

O artigo 6.° intitulado «Limitacdo dos efeitos da marca», precisa:

«1. O direito conferido pela marca néo permite ao seu titular proibir a terceiros o
uso, na vida comercial:

a) Do seu préprio nome e endereco;



NICHOLS

desde que esse uso seja feito em conformidade com préticas honestas em matéria
industrial ou comercial.

[..]»

O litigio no processo principal e as questdes prejudiciais

A Nichols submeteu ao Registrar of Trade Marks um pedido de registo como marca
do apelido «Nichols» para, nomeadamente, maquinas de distribuicdo automatica
bem como géneros alimenticios e bebidas geralmente vendidos por esta via.

Por decisio de 11 de Maio de 2001, o Registrar of Trade Marks deferiu o pedido
relativamente as méquinas de distribui¢io automdtica, mas indeferiu-o quanto ao
restante.

Considerou que o apelido «Nichols», incluindo o seu equivalente fonético
«Nicholls» e o seu singular, «Nichol», é comum no Reino Unido, tendo em conta
o niimero de vezes que aparece na lista telefénica de Londres.

Além disso, no que se refere aos produtos alimentares e as bebidas, este apelido néo
é, por si s6, susceptivel de indicar que estes provém de uma tinica e mesma empresa.
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Atendendo as actividades em questdo e & potencial dimensio do mercado destes
bens, o apelido «Nichols» pode ser utilizado por outros fabricantes e fornecedores.
E, assim, pouco provavel que o ptblico considere que apenas existe um tnico
operador a actuar neste mercado sob o referido apelido. Por conseguinte, a marca
escolhida por este é desprovida de caricter distintivo quanto aos produtos
alimentares e as bebidas.

7

Ao invés, no caso das mdquinas de distribui¢do automdtica, o0 mercado é mais
especializado, compreendendo menos operadores activos. A marca pode, portanto,
ser registada para estes bens.

A Nichols interp6s recurso da decisido de 11 de Maio de 2001 para a High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division.

Segundo este 6rgéo jurisdicional, o United Kingdom Trade Marks Registry (Instituto
das Marcas do Reino Unido) considera que o registo de nomes e, em particular, de
apelidos correntes deve ser cuidadosamente apreciado, a fim de evitar a atribuigdo
ao primeiro requerente de uma vantagem desleal. Em regra, quanto maior for a
difusio do apelido, menos este instituto tendera a aceitar o registo, sem que seja feita
prova de que este nome adquiriu efectivamente cardcter distintivo. O referido
instituto também tem em conta o niimero de bens e servigos, assim como o nimero
de pessoas com o0 mesmo nome ou um nome semelhante que sdo susceptiveis de ser
afectados pelo registo.

1-8522



13

14

15

16

NICHOLS

O 6rgéo jurisdicional de reenvio considera colocar-se a questio de saber se um
apelido inteiramente comum deve ser considerado desprovido de caricter distintivo
até ao momento em que adquire esse caracter pelo uso.

Entende que deve ser tida em conta a limitacdo dos efeitos da marca prevista no
artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104, relativamente ao uso, por um terceiro,
do seu nome. Segundo aquele, quanto mais ampla for a eventual limita¢do prevista
nesta disposicdo, menos o registo constituird um entrave para as pessoas
interessadas. Importa, pois, examinar em que medida as limita¢des previstas no
artigo 6.° da Directiva 89/104 sdo relevantes quando estd em causa determinar o
cardcter distintivo de uma marca que é objecto de um pedido de registo.

Nesta matéria, o 6rgio jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questio de saber
se o artigo 6.% n.° 1, alinea a), se aplica ndo sé aos nomes de pessoas singulares mas
também aos nomes de sociedades. Além disso, questiona-se sobre o significado da
expressdo «préticas honestas» prevista nesta disposigio.

Neste contexto, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,
decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes
questdes prejudiciais:

«1) Em que circunsténcias, se existir alguma, deve ser recusado o registo de uma
marca (isto é, um ‘sinal’ que preenche os requisitos do artigo 2.° da Directiva das
Marcas 89/104/CEE) que consiste num tnico apelido, por ser desprovida de
‘caricter distintivo’, na acepgio do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da directiva?

I-8523



ACORDAO DE 16. 9. 2004 — PROCESSO C-404/02

2) Em especial,

(a) deve ou

(b) pode recusar-se o registo desse sinal antes de ter adquirido carédcter
distintivo em resultado do uso, se se tratar de um apelido comum no Estado-
-Membro no qual se pretende efectuar o registo ou num ou mais dos
restantes Estados-Membros?

3) Se a resposta a alinea (a) ou (b) da questio n.° 2 for afirmativa, podem as
autoridades nacionais resolver o caso em aprego tomando por referéncia as
presumiveis expectativas de um consumidor médio relativamente aos produtos/
/servicos em causa no Estado-Membro, tendo em conta o cardcter comum do
apelido, a natureza dos produtos/servicos em questio e a predominincia (ou
ndo) do uso de apelidos no meio comercial?

4) O facto de os efeitos do registo de marca serem limitados pelo artigo 6.°, n.° 1,
alinea a), da directiva é relevante para determinar se um apelido é desprovido de
‘caracter distintivo’, nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da directiva?

5) Em caso afirmativo,

(a) a palavra [‘nome’] referida no artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da directiva deve ser
entendida como incluindo uma sociedade ou um negécio e

I-8524



17

18

NICHOLS

(b) qual o sentido de ‘praticas honestas em matéria industrial ou comercial’;
mais propriamente, aquela expressio é aplicdvel quando

(i) o demandado ndo estd, na pratica, a enganar o ptblico pelo uso do seu
préprio nome; ou

(i) o demandado esta apenas a causar uma confuséo ndo intencional?»

Quanto as primeiras quatro questdes

Através das suas primeiras quatro questdes, que devem ser examinadas em
conjunto, o 6rgéo jurisdicional nacional pergunta, no essencial, em que circuns-
tincias deve ser apreciada, no dmbito do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Directiva
89/104, a existéncia ou inexisténcia de cardcter distintivo de uma marca constituida
por um apelido, em particular quando este apelido é corrente, e se o facto de os
efeitos do registo da marca serem limitados pelo artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da mesma
directiva tem alguma relevincia para esta apreciacio.

Observagées apresentadas ao Tribunal de Justica

A Nichols considera néo ser possivel recusar o registo pelo inico motivo de estar em
causa um apelido corrente. Invoca o cardcter arbitrdrio do critério utilizado no

I1-8525



19

20

21

ACORDAO DE 16. 9. 2004 — PROCESSO C-404/02

processo principal, que toma como referéncia o niimero de vezes que um apelido
aparece na lista telefénica de Londres. Os apelidos ndo podem ser sujeitos a um
tratamento especial, mais severo do que aquele que é reservado aos outros sinais
susceptiveis de constituir uma marca. Como todos os outros sinais, devem ser
registados quando permitem distinguir, segundo a sua origem, os produtos ou os
servicos para os quais é pedido o registo. Ao apreciar a existéncia de caracter
distintivo, deve ser tido em conta o artigo 6.° n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104.

Os Governos grego e francés e a Comissdo também consideram que os apelidos,
mesmo os correntes, devem ser objecto de um tratamento igual ao das restantes
categorias de sinais, atendendo aos produtos ou servicos em causa e & percep¢io do
publico relevante quanto a fungio de origem da marca.

O Governo do Reino Unido observa ser muito improvavel que um apelido corrente
se limite a designar os produtos ou os servicos da empresa que requer o registo do
referido apelido como marca. Uma marca que nfo designe exclusivamente os
produtos ou os servicos de uma determinada empresa ndo pode ser registada, pelo
facto de ser abrangida pela previsio do artigo 3.°, n.° 1, alinea b}, da Directiva 89/104.
Nesse caso, a marca ndo garante a sua funcdo de origem. H4 que ter em conta as
eventuais expectativas de um consumidor médio em relacdo A marca. Os elementos
a considerar podem incluir o cardcter comum do apelido, 0 niimero de empresas
que fornecem os produtos ou que prestam os servigos do tipo em causa e a
frequéncia ou nio da utilizagdo de apelidos no sector em causa,

Os Governos francés e do Reino Unido e a Comisséo consideram que o artigo 6.°,
ne° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ndo assume qualquer relevincia para a
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apreciagdo do carécter distintivo realizada ao abrigo do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da
mesma directiva,

Resposta do Tribunal de Justica

O artigo 2.° da Directiva 89/104 contém uma lista, qualificada de «ilustrativa» pelo
sétimo considerando desta directiva, dos sinais susceptiveis de constituir uma
marca, caso sejam adequados para distinguir os produtos ou os servicos de uma
empresa dos de outras empresas, ou seja, para garantir a fungo de origem da marca.
Esta lista refere expressamente os «nomes de pessoas».

Este carécter distintivo de uma marca, na acepgéo do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da
dirvectiva, deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou servigos
para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, & percepg¢io dos meios
interessados (v. acérddos de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-
-5475, n.°° 59 e 63, e de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01, Colect., p. I-1725,
n.° 50).

A este respeito, a disposi¢do em causa ndo faz qualquer distingiio entre categorias
diferentes de sinais [v., neste sentido, acérdao de 8 de Abril de 2003, Linde e o.,
C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.° 42, e, a respeito da disposigio idéntica do
artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), despacho de
28 de Junho de 2004, Glaverbel/JHMI, C-445/02 P, Colect., p. I-6267, n.° 21].
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Os critérios de apreciacio do cardcter distintivo de marcas constituidas por um
nome de pessoa sdo, pois, os mesmos que sdo aplicados &s outras categorias de
marcas.

Critérios gerais de apreciagdo mais restritos baseados, por exemplo,

— num namero minimo preestabelecido de pessoas com 0 mesmo nome, para
além do qual esse nome poderia ser considerado desprovido de cardcter
distintivo,

— no numero de empresas que fornecem produtos ou prestam servigos do tipo
dos que estdo em causa no pedido de registo, e

— na frequéncia ou nio da utilizacdo de apelidos no sector em causa,

ndo séo aplicaveis a marcas desta natureza.

O cardcter distintivo de uma marca, seja qual for a sua categoria, deve ser apreciado
em concreto.
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No ambito desta apreciacdo, pode verificar-se, por exemplo, que a percepcio do
ptiblico relevante nfio seja necessariamente a mesma em relagio a cada uma das
categorias e que, por isso, pode ser mais dificil provar o caricter distintivo de
determinadas categorias de marcas do que de outras [v.,, nomeadamente, acérdio
Henkel, ja referido, n.° 52, bem como, a respeito do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, acérddo de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/THMI,
C-468/01 P a C-472/01 P, ainda néo publicado na Colecténea, n.° 36, e despacho
Glaverbel/THM], ja referido, n.° 23].

No entanto, o facto de ser eventualmente mais dificil apreciar em concreto o
caracter distintivo de determinadas marcas ndo é susceptivel de justificar a tese de
que essas marcas sdo, a priori, desprovidas de cardcter distintivo ou de que apenas
podem adquirir esse cardcter pelo uso, nos termos do artigo 3.° n.° 3, da Directiva
89/104.

Tal como um termo da linguagem corrente, um apelido comum pode garantir a
funcdo de origem da marca e distinguir os produtos ou os servicos em causa, desde
que ndo lhe seja oponivel um motivo de recusa de registo diferente do previsto no
artigo 3.° ne 1, alinea b), da Directiva 89/104, a saber, por exemplo, o cardcter
genérico ou descritivo da marca, ou a existéncia de um direito anterior.

O registo de uma marca composta por um apelido néo pode ser recusado a fim de
evitar a atribuicio de uma vantagem ao primeiro requerente, uma vez que a
Directiva 89/104 nio contém nenhuma disposi¢do neste sentido, seja qual for, de
resto, a categoria da marca cujo registo é pedido.
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Em todo o caso, a circunstincia de o artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104
permitir a terceiros o uso, na vida comercial, do seu préprio nome nio é relevante
para a apreciacéo do cardcter distintivo da marca realizada no 4mbito do artigo 3.°,
n.° 1, alinea b), da mesma directiva.

Com efeito, o artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 limita de forma geral, em
beneficio dos operadores que utilizam um nome idéntico ou semelhante & marca
registada, o direito conferido por esta ap6s o seu registo, ou seja, apés a verificagio
da existéncia do cardcter distintivo da marca. Por conseguinte, ndo é possivel té-lo
em conta para efeitos da apreciacdo concreta do cardcter distintivo da marca
previamente ao registo desta ultima.

Deve assim responder-se as quatro primeiras questoes que, no 4mbito do artigo 3.°,
n.° 1, alinea b), da Directiva 89/104, a apreciacio da existéncia ou inexisténcia de
cardcter distintivo de uma marca constituida por um apelido, mesmo corrente, deve
ser feita em concreto, segundo os critérios aplicéveis a todos os sinais previstos no
artigo 2.° da referida directiva, relativamente, por um lado, aos produtos ou servigos
para os quais foi pedido o registo da marca e, por outro, & percep¢io dos meios
interessados. O facto de os efeitos do registo da marca serem limitados pelo
artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da mesma directiva néo é relevante para esta apreciacéo.

Quanto a quinta questio

No que se refere a quinta questio, verifica-se que apenas foi colocada para a hipétese
de ser dada resposta afirmativa & quarta questdo. Na medida em que foi dada
resposta negativa a esta tltima, ndo é necessdrio responder-lhe.
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Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o érgio jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto as
despesas. As despesas efectuadas para apresentar observagdes ao Tribunal de Justica,
com excepgédo das das partes, nio sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Sec¢éo) declara:

No ambito do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), 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, a apreciacio da existéncia ou
inexisténcia de cardcter distintivo de uma marca constituida por um apelido,
mesmo corrente, deve ser feita em concreto, segundo os critérios aplicaveis a
todos os sinais previstos no artigo 2.° da referida directiva, relativamente, por
um lado, aos produtos ou servicos para os quais foi pedido o registo da marca e,
por outro, & percepc¢do dos meios interessados. O facto de os efeitos do registo
da marca serem limitados pelo artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da mesma directiva
ndo é relevante para esta apreciacgio.

Assinaturas.
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