CONCEPT / IHMI (ECA)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)
21 de Abril de 2004 *

No processo T-127/02,

Concept — Anlagen u. Gerite nach «GMP» fiir Produktion u. Labor GmbH, com
sede em Heidelberg (Alemanha), representada por G. Hodapp, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modeclos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisio da Segunda Cimara de Recurso do
IHMI, de 18 de Fevereiro de 2002 (processo R 466/2000-2), relativa ao pedido de
registo como marca comunitdria de uma marca figurativa que contém o clemento
nominativo «ECA»,

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juizes,
secretdrio: J. Plingers, administrador,
vistos os autos e ap6s a audiéncia de 26 de Novembro de 2003,

profere o presente

Acordio
Quadro juridico

O artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, dispoe:

«1. Serd recusado o registo:

[...]
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h) De marcas que, na falta de autorizacdo das entidades competentes, devam ser
recusadas por for¢a do artigo 6.° ter da Convencio de Paris;

[ ]

O artigo 6.° ter da Convengdo de Paris para a Protecgdo da Propricdade
Industrial, de 20 de Marco de 1883, revista e alterada (a seguir «Convengio de
Paris»), dispde:

«1) a)

Os paises da Unido [constituida pelos paises a que se aplica a presente
Convengio] acordam em recusar ou anular o registo e em impedir, por
meio de providéncias adequadas, o uso, sem autorizagio das autoridades
competentes, quer como marcas de fibrica ou de comércio, quer como
elementos dessas marcas, de armas, bandeiras ¢ outros emblemas de
Estado dos paises da Unido, distintivos e sinetes oficiais de fiscalizagdo e
de garantia por eles adoptados, bem como qualquer imitagdo do ponto de
vista heraldico.

As disposi¢des mencionadas na letra a) aplicam-se igualmente ds armas,
bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominagées de organismos
internacionais intergovernamentais de que uin ou varios paises da Unido
sejam membros, com excepgiio de armas, bandeiras e outros emblemas,
iniciais ou denominagbes que ji tenham sido objecto de acordos
internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua protecgio.

Nenhum pais da Unido terd de aplicar as disposi¢des referidas na letra b)
em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé antes da
entrada em vigor nesse pais da presente Convengdo. Os paises da Unido
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ndo sdo obrigados a aplicar as ditas disposi¢des quando o uso ou o registo
mencionado na letra a) ndo for de natureza a sugerir, no espirito do
publico, um elo entre a organizacio em causa e as armas, bandeiras,
emblemas, iniciais ou denominagdes, ou se este uso ou registo ndo for de
natureza a, com verosimilhanca, induzir o pidblico em erro sobre a
existéncia de ligacdo entre o utente e a organizagio.

b) As disposicdes referidas na letra b) da alinea 1) do presente artigo sdo
unicamente apliciveis ds armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou
denominagdes das organizaches internacionais intergovernamentais que
estas comunicaram aos paises da Unido por intermédio da Secretaria
Internacional.

[...]»

Antecedentes do litigio

Em 16 de Marco de 1999, a recorrente apresentou, nos termos do Regulamento
n.° 40/94, um pedido de registo de uma marca comunitdria, no Instituto de
Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
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4 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:

s Os produtos e servigos para os quais foi pedido o registo incluem-se nas classes 9,
41 e 42, na acepgio do Acordo de Nice relativo a Classificagio Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal
como revisto e alterado, e correspondem, para uma dessas classes, & seguinte
descri¢do:

— classe 9: «Hardware, software, suportes de dados gravados»;

— classe 41: «Organizacio e realizacio de colbéquios, semindrios, simpdsios,
congressos e conferéncias; ensino, formacio; consultadoria em matéria de
formagdo e aperfeicoamento profissional»;

— classe 42: «Elaboracio, actualizacdo e assisténcia a programas de computa-
dor; concepgio de programas de computador; consultoria em matéria de
computadores; aluguer de hardware e software; aluguer de tempo de acesso a
bases de dados».
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Por carta de 13 de Setembro de 1999, a examinadora informou a recorrente de
que nio podia ser admitido o registo da sua marca, por forca do artigo 7.°, n.° 1,
alinea h), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que continha uma imitagdo do
simbolo do Conselho da Europa (reproduzido a seguir). Considerava que o
circulo de estrelas caracteristico deste simbolo conhecido era reproduzido na
marca requerida e que tal poderia levar a crer que esta marca designava uma
suborganizac¢io do Conselho da Europa ou um programa particular organizado
por sua iniciativa ou no qual cooperava. Entendia que a sigla «<EC», que é a
abreviatura de European Community e que aparece no acrénimo «ECA», vem
reforgar esta impressdo. Observava ainda que o emblema protegido aparece
muitas vezes sé a preto e branco, em copias.

Por carta de 12 de Novembro de 1999, a recorrente apresentou observacoes
relativamente ds objecgdes da examinadora.

Por decisdo de 8 de Margo de 2000, a examinadora indeferiu o pedido de registo
com base no artigo 7.° n.° 1, alinea h), do Regulamento n.° 40/94.

Em 5 de Maio de 2000, a recorrente interpds no IHMI recurso da decisio da
examinadora, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94.
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Por decisio de 18 de Fevereiro de 2002 (a seguir «decisio impugnada»), a
Segunda Cimara de Recurso negou provimento ao recurso. No essencial, a
Camara de Recurso considerou existir grande semelhanca entre o circulo de
estrelas do sinal em causa e o que figura no emblema utilizado pelo Conselho da
Europa e pela Comunidade Europeia ou pela Unido Europeia (a seguir «emblema
europeu»), bem como entre as actividades destas instituicées e os produtos e
servigos abrangidos pelo pedido de registo, e que a combinagdo do circulo de
estrelas e da sequéncia de letras «E», «C» e «A» suscitaria no espirito do
consumidor uma associa¢io de ideias.

Tramitacdao processual ¢ pedidos das partes

Por peticio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 18 de
Abril de 2002, a recorrente interpds o presente recurso.

O IHMI apresentou a sua contestagdo em 5 de Agosto de 2002.

No ambito das medidas de organizacio do processo, o IHMI foi convidado a
apresentar um documento. Deu sequéncia a esse pedido.

Foram ouvidas as alegacdes das partes e as suas respostas as questdes do Tribunal
na audiéncia de 26 de Novembro de 2003.
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A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar pl‘OViI‘lleIltO a0 recurso,;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questdo de direito

Quanto a admissibilidade de determinados argumentos

A titulo preliminar, no que se refere aos argumentos para os quais a recorrente
remete no n.° 39 da sua peti¢do e que apresentou no processo no IHMI, importa
lembrar que, nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instincia, a peticio deve conter a exposi¢io sumdria dos
fundamentos invocados. Essa indicagio deve ser suficientemente clara e precisa
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para permitir 4 parte recorrida preparar a sua defesa e ao Tribunal pronunciar-se
sobre o recurso, tal sendo o caso, sem mais informagdes (acdrddos do Tribunal de
Primeira Instincia de S5 de Julho de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99,
ColectFP, pp. I-A-135 e II-611, n.° 27, e de 18 de Outubro de 2001, X/BCE,
T-333/99, Colect., p. I-3021, n.° 114).

Importa lembrar que, embora o corpo da peticdo inicial possa ser apoiado e
completado, em aspectos especificos, com remissdes para extractos de documen-
tos que a ela sdo anexados, a remissio global para outros escritos, mesmo
anexados i petigio, ndo poderd obviar i falta dos elementos essenciais da
argumentagdo de direito, que, nos termos das disposi¢cdes acima referidas, devem
figurar na peticio (acérdio X/BCE, referido no n.° 17 supra, n.° 115, e despacho
do Tribunal de Primeira Instincia de 21 de Maio de 1999, Asia Motor France e
o./Comissdo, T-154/98, Colect., p. II-1703, n.° 49).

No caso em aprego, a recorrente limitou-se a indicar na sua peti¢do (n.” 39):

«Para evitar uma repetigio inttil e em complemento dos argumentos desenvolvi-
dos supra, remetemos para todos os argumentos expostos por escrito até ao
momento no processo no [IHMI]. Estes argumentos fazem também expressa ¢
integralmente parte da presente exposi¢do.»

Assim, a recorrente ndo identifica os pontos especificos da sua peticio que
pretende completar com esta remissio nem os anexos onde estdo expostos esses
eventuais argumentos.

Nestas circunstincias, o Tribunal ndo tem de procurar nos anexos os argumentos
a que a recorrente se poderia referir nem de os apreciar, sendo tais argumentos
inadmissiveis.
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Quanto ao fundamento tinico, baseado na violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea h),
do Regulamento n.° 40/94

A recorrente sustenta, no essencial, que a decisio impugnada estd ferida de
violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea h), do Regulamento n.® 40/94, uma vez que
recusa o registo de uma marca que ndo estd abrangida pela proibi¢io desta
disposi¢do. Os argumentos da recorrente podem ser divididos em dois aspectos. O
primeiro baseia-se numa violagdo do artigo 6.° fer, n.° 1, alineas a) e b), da
Convengio de Paris e o segundo numa viola¢do do artigo 6.° fer, n.° 1, alinea c),
da referida convencio.

Quanto ao primeiro aspecto, baseado na violagio do artigo 6.° fer, n.° 1, alineas
a) e b), da Convencio de Paris

— Argumentos das partes

A recorrente alega que uma recusa de registo baseada no artigo 7.% n.° 1, alinea
h), do Regulamento n.° 40/94, em conjugac¢do com o artigo 6.° ter da Convengio
de Paris, s6 pode ser encarada se se tratar, no caso concreto, de uma imitagio do
ponto de vista herdldico.

A recorrente verifica que o emblema europeu, protegido por for¢a do artigo 6.° ter
da Convencio de Paris, é concebido numa forma precisa e minuciosa. Refere-se a
descrigdo geométrica do emblema europeu, segundo a qual:
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«O emblema tem a forma de uma bandeira rectangular de cor azul, cujo
comprimento é uma vez e meia superior A altura. Doze estrelas douradas,
colocadas a intervalos regulares, formam uma circunferéncia invisivel, cujo centro
é o ponto de intersec¢do das diagonais do rectingulo. O raio da circunferéncia é
igual a um terco da altura do rectingulo. Cada estrela tem cinco pontas, situadas
numa circunferéncia invisivel de raio igual a 1/18 da altura do rectdngulo. Todas
as estrelas estdo ao alto, ou seja, com uma ponta na vertical e duas pontas numa
recta perpendicular 4 haste. Na circunferéncia, as estrelas sdo dispostas na posi¢do
das horas no mostrador de um reldgio. O seu niimero é invaridvel.»

A recorrente refere-se igualmente a descri¢do da impressao monocromdtica do
emblema europeu, segundo a qual «[s]e apenas se dispuser de preto, o contorno
do rectdngulo deve ficar a preto e as estrelas a preto sobre fundo branco».

A recorrente alega que a marca pedida ndo é idéntica a este emblema. Por
conseguinte, a recusa da Camara de Recurso s6 é, em rigor, justificada se esta
marca constituisse uma imitacio do emblema europeu do ponto de vista
herdldico, o que ndo ¢ o caso.

De acordo com a recorrente o termo «heréldico» significa «relativo a brasGes».
Devia, pois, tratar-sc de uma imita¢do relativa a brasbes. A ciéncia herdldica
impde precisamente que os brasdes ndo contenham nenhum elemento nominativo,
mas exclusivamente elementos coloridos e figurativos («Heraldik», Brockhaus
Enzyklopiidie in 24 Biinden, 19." edi¢do, Brockhaus, Mannheim, 1989, vol. 9,
p. 696).

A recorrente alega que, uma vez que a marca requerida contém o elemento
nominativo «<ECA» e que a presenca de elementos nominativos no centro de

If-1127



29

30

ACORDAO DE 21. 4. 2004 — PROCESSO T-127/02

brases é desconhecida em ciéncia herdldica, nio pode a marca requerida
constituir uma imitagio do ponto de vista herdldico. A recorrente refere-se a
doutrina segundo a qual s6 existe imitagdo do ponto de vista heréldico se a marca
mantiver, apesar da altera¢do de emblema de Estado ou de qualquer outro sinal,
as caracteristicas de um brasio e se for considerada, no comércio, um emblema de
Estado ou uma denomina¢io de uma organizagdo internacional intergoverna-
mental. A impressdo herdldica de um emblema usado como marca (o estilo
heréldico) desaparece quando o brasdo ou as iniciais, por exemplo, sdo retirados.
Enquanto tal, o motivo de um emblema de Estado pode ser livremente utilizado,
mas a representacio do motivo ndo deve constituir a imitagio do emblema de
Estado (Fezer, K. H.: Beck’scher Kommentar zum Markenrecht, Munique, 2001).
No entendimento da recorrente, se a bandeira rectangular, simbolizada pelo
fundo rectangular, for suprimida, desaparece a impressdo herdldica do emblema.

A recorrente refere-se igualmente a um projecto de artigo, redigido pelo congresso
de peritos da Sociedade das Nacdes a época da inser¢o do conceito de «imitagio
de emblema de Estado» na Convencdo de Paris, que continha o texto seguinte:

«Na acep¢io do n.° 1 [do artigo 6.° ter da Convengdo de Paris], s6 sdo
consideradas imitagdes de emblemas de Estado ou de armas as reprodugdes que,
do ponto de vista herildico se distingam do original apenas pelas caracteristicas
secunddrias.»

Segundo a recorrente, a inteng¢io do legislador era a de sé considerar imitagio
segundo os principios do protocolo final da Convencdo de Paris, se existisse, do
ponto de vista herdldico, portanto, do ponto de vista do brasio, uma diferenga
negligencidvel em relagdo ao emblema. O que nio € aqui o caso.
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Por outro lado, a coroa de estrelas da marca pedida ndo é idéntica & do emblema
europeu. Com efeito, segundo a recorrente, as dimensdes das estrelas, os raios das
coroas de estrelas bem como a relaciio do raio de cada estrela com o da coroa de
estrelas sdo claramente diferentes.

Além disso, a recorrente alega que, do ponto de vista herdldico, ¢é essencial que
uma bandeira tenha sempre a forma rectangular. Ora, a marca pedida tem um
fundo quadrangular que ndo lembra o fundo rectangular habitual de uma
bandeira. Além disso, as bandeiras ndo apresentam elemento nominativo.

A recorrente alega que a marca pedida se distingue do emblema europeu, do
ponto de vista herildico, nio s por caracteristicas secunddrias mas também por
um clemento essencial relativamente aos que caracterizam habitualmente uma
bandeira ou um simbolo nacional. O elemento nominativo da marca pedida é
precisamente cste elemento que, enquanto palavra-chave simples e facilmente
memorizavel, caracteriza normalmente uma marca mais claramente do que outras
representagdes graficas como qualquer coroa de estrelas.

Assim, a marca pedida apresenta fortes tragos caracteristicos individuais que se
distinguem claramente dos do emblema europeu. No entender da recorrente, a
marca pedida ndo representa o emblema europeu em si mesmo, ndo contém o
emblema europeu em si mesmo, nem constitui uma sua imitagdo do ponto de vista
heraldico. A marca pedida constitui, ao invés, um sinal elaborado de modo
totalmente diferente, que o IHMI associa ao emblema europeu simplesmente
porque também contém uma coroa de doze estrelas. Ora, nem o Conselho da
Europa nem as Comunidades Europeias gozam de protecgdo no que se refere a
reprodugdo de uma coroa de estrelas. A protecgio diz respeito exclusivamente a
representagio da bandeira descrita com exactiddo na pégina Internet da Unido
Europeia, a saber, um rectingulo com uma coroa de estrelas no centro, sem
elemento nominativo, e com medidas precisas.
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O IHMI refere-se a doutrina alema segundo a qual s6 existe imitagdo do ponto de
vista herdldico no caso de uma marca que, ndo obstante uma modificagdo do
emblema de um Estado ou de outro sinal desse tipo, mantém o caricter de armas e
que o publico considera que é o emblema de um Estado ou o emblema de uma
organizacio internacional intergovernamental (Fezer, K. H.: Beck’scher Kom-
mentar zum Markenrecht, Munique, 1999).

Por conseguinte, o IHMI entende que a expressio «do ponto de vista heraldico»
significa que importa avaliar unicamente a eventual presenca de uma semelhanca
de elementos herdldicos e ndo apreciar a semelhanca dos sinais num plano
geométrico ou grafico. No entender do IHMI, dois sinais podem ser diferentes do
ponto de vista visual, mas idénticos do ponto de vista heréldico. Por exemplo, o
elemento heréldico de um caduceu pode ter, aos olhos do observador, formas
diferentes perfeitamente dissocidveis. Ao invés, os sinais podem parecer
semelhantes do ponto de vista visual, mas nio apresentarem qualquer semelhanca
do ponto de vista puramente herildico, como é o caso, por exemplo, da
representagdo de grifos e de dguias.

No que se refere 3 apreciacio da marca pedida, o IHMI entende que a Cimara de
Recurso decidiu bem ao confirmar a recusa de registo, pois a marca pedida corre o
risco de ser entendida como o sinal de uma organizagio da Unido Europeia ou do
Consetho da Europa.

O IHMI invoca a descri¢do herildica do emblema europeu, que € a seguinte: «[s]
obre fundo azul-marinho, um circulo definido por doze estrelas douradas de cinco
raios, cujas pontas nio se tocam». Alega que a marca figurativa pedida,
constituida por um circulo composto de doze estrelas que ndo se tocam, ndo se
distingue, do ponto de vista herildico, da descricio herdldica do emblema
europeu, salvo na medida em que o circulo de estrelas é representado em branco
sobre fundo negro e contém um elemento nominativo. O facto de o circulo de
estrelas da marca pedida ser representado num fundo quadrado nio tem
importdncia, uma vez que a descri¢io herildica mencionada ndo especifica a
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forma do fundo, mas a cor do fundo (azul-marinho). Do ponto de vista herdldico,
0 mesmo acontece quanto ao intervalo entre as estrelas. O que importa, segundo o
IHMI, é que se trata de estrelas de cinco pontas nos dois sinais. O IHMI conclui
daf que existe uma grande semelhanga entre os dois sinais, de modo que se pode
considerar que a representagdo grafica da marca pedida constitui uma imitacio do
ponto de vista heraldico.

— Apreciagio do Tribunal

H4 que observar que o artigo 6.° ter, n.° 1, alinea a), da Convencdo de Paris tem
por objectivo excluir o registo ¢ a utilizacdo de marcas de fibrica ou de comércio
que sejam idénticas a emblemas de Estado ou que apresentem certas semelhancas
com estes, Com efeito, tal registo ou tal utilizagdo podem pdr em causa o direito
de o Estado controlar o uso dos simbolos da sua soberania e podem ainda induzir
o ptiblico em erro quanto a origem dos produtos a que essas marcas se aplicam.
Esta protecgio estende-se, por forga do artigo 6.° fer, n.° 1, alinea b), da
Convengdo de Paris, s armas, ds bandeiras e a outros emblemas, siglas ou
denominagdes das organizagGes internacionais intergovernamentais.

Os emblemas de Estado e de organizacdes internacionais intergovernamentais sao
protegidos ndo s6 contra o registo e a utilizagio de marcas que sejam idénticas a
eles ou os incorporem mas também contra a inser¢io nessas marcas de qualquer
imitagdo de emblemas do ponto de vista herdldico.

Assim, refira-se que, no caso vertente, o facto de a marca pedida conter também
um clemento nominativo nio impede, s6 por si, a aplicagdo do referido artigo,
contrariamente ao que alega a recorrente. O que importa é saber se, no caso
concreto, a marca pedida contém um elemento que pode ser entendido como
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sendo o emblema europeu ou uma imitagio deste, do ponto de vista herildico.
Este elemento ndo tem de ser necessariamente idéntico ao emblema em causa. O
facto de o emblema em causa ser estilizado, ou de apenas se utilizar uma parte do
emblema, nio impede que se trate de uma imita¢io do ponto de vista herildico.

A recorrente refere-se a descri¢do geométrica e & impressio monocromdtica do
emblema europeu, para salientar que a marca pedida ndo é idéntica a0 emblema
europeu.

Contudo, hd que constatar que a recorrente abstrai da descri¢io herdldica dada
pelo Conselho da Europa, que é a seguinte:

«Sobre fundo azul-marinho, um circulo definido por doze estrelas douradas de
cinco raios, cujas pontas nio se tocam.»

Ora, importa notar que, na comparacio do «ponto de vista herdldico», hd que
remeter para a descricdo herdldica e ndo para a descrigdo geométrica, que é, por
natureza, bem mais pormenorizada. Ora, do ponto de vista herildico, a marca
pedida s6 se distingue da descri¢do heraldica do emblema europeu na medida em
que o circulo de estrelas da marca pedida é representado em branco sobre fundo
negro.

A este propdsito, uma vez que o pedido de registo ndo menciona as cores da
marca pedida, esta poderi ser representada com qualquer combinagio de cores e,
portanto, igualmente com um fundo azul e estrelas amarelas ou douradas. A551m,
a parte da descrigdo herdldica que se refere as cores € irrelevante no caso vertente.
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Por outro lado, note-se que o emblema europeu aparece muitas vezes em

reproducdes a preto e branco, em que o fundo azul e as estrelas douradas ndo
aparecem a cores.

Por conseguinte, os sinais a comparar sdo os seguintes:

Quanto ao circulo de estrelas, a recorrente alega que o circulo de estrelas da
marca pedida ndo € idéntico ao do emblema europeu, uma vez que as dimensdes
das estrelas, os raios das coroas de estrelas bem como a relagio do raio de cada
estrela com o da coroa sdo claramente diferentes.

Porém, no n.° 20 da decisdo impugnada, a Cdmara de Recurso verificou,
correctamente, que o «circulo de estrelas protegido ¢ a marca figurativa pcdlda
contém ambas doze estrelas» e que, além disso, «as estrelas sio do mesmo tipo,
uma vez que se trata de estrelas uniformes, da mesma dimensdo ¢ com cinco
pontas, das quais uma estd virada para cima». Com efeito, pouco importa que o
circulo de estrelas da marca pedida niio seja idéntico ao do emblema europeu,
uma vez que o publico a que se destina pode ter a impressdo de que se trata de
uma imitagio desse circulo, do ponto de vista herdldico. O facto de as estrelas ndo
terem exactamente a mesma dimensdo nio é, portanto, determinante. Assim, hd
que rejeitar o argumento da recorrente.
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No que toca ao argumento da recorrente de acordo com o qual o facto de a marca
pedida ter fundo quadrangular a diferencia do emblema europeu, que tem fundo
rectangular, como as bandeiras, refira-se, como correctamente faz o IHMI, que
esta alegada diferenca é irrelevante, uma vez que a descrigdo herdldica nio
especifica qual é a forma que deve ter o fundo do emblema europeu. Além disso, o
que sobressai é sobretudo o circulo de estrelas e nio o fundo. Por outro lado, se
bem que na origem se tratasse da bandeira do Conselho da Europa, o circulo de
estrelas ndo é s6 considerado uma bandeira mas também o simbolo, o emblema,
da Unido Europeia. Por conseguinte, este argumento da recorrente ndo pode ser
acolhido.

Nestas circunstincias, hd que considerar que a marca pedida constitui uma
imitacdo do emblema europeu, do ponto de vista herdldico. Portanto, ndo procede
o primeiro aspecto do fundamento.

uanto ao segundo aspecto, baseado na violagio do artigo 6.° ter, n.° 1, alinea c
,.g P ’ ¢ g 3
da Convengao de Paris

— Argumentos das partes

A recorrente alega que o IHMI ndo usou do poder discricionario conferido pelo
artigo 6.° ter, n.° 1, alinea c), segunda frase, da Convencdo de Paris. Com efeito,
mesmo no caso de existir uma imitagdo do emblema europeu do ponto de vista
heréldico, este preceito ndo impde a recusa do registo pedido. Segundo a
recorrente, é essencial, no caso vertente, o facto de a marca pedida visar produtos
e servicos que diferem claramente quer das missdes origindrias do Conselho da
Europa quer das da Unido Europeia. Nio existe semelhanga de produtos ou de
servicos entre as missdes origindrias de poderes publicos e os servigos associados
que deles resultam como a assisténcia financeira.
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No entender da recorrente, o elemento nominativo «ECA», que figura em
primeiro plano na marca pedida, nio tem qualquer sentido para o comércio. Este
elemento nominativo ndo constitui uma abreviatura corrente ou usual e é
conhecido quando muito com sentidos diversos. Assim, a combinacdo das letras
«E», «C» e «A» € a abreviatura de «Economic Cooperation Administration»,
denominagio da antiga autoridade de execu¢do do Plano Marshall, que ndo tem
relagdo com a Unido Europeia. A recorrente cita outros significados possiveis,
como «FEarly Compatibility Analysis», «Earth Coverage Antenna», «Economic
Commission for Africa», «Electrical Contractors Association», «Export Credit
Agency» e «European Crystallographic Association», e remete para sitios Internet
e para extractos juntos a sua peticio. Uma vez que a sigla «<ECA» é utilizada em
toda a Europa pelas mais diversas razdes sociais, o comércio nio ficard exposto a
quaisquer confusbes com organismos estatais e menos ainda com a Comunidade
Europeia ou a Comissdao Europeia.

Além disso, a recorrente apresenta, em anexo d peti¢io, marcas registadas que
contém uma coroa de doze estrelas e elementos nominativos e alega que essas
marcas ndo podem ser confundidas com o emblema europeu. Apresenta
igualmente, em anexo a peti¢do, marcas alemds que contém uma coroa de
estrelas que, em razio dos seus elementos nominativos ou figurativos
complementares, remetem mais para a Unido Europeia do que a marca pedida.
A recorrente especifica que a Markengesetz (lei alemd sobre marcas) contém
disposicoes idénticas as do Regulamento n.® 40/94.

A recorrente alega que o registo destas marcas nacionais ou internacionais
demonstra, em primeiro lugar, que a utilizacio de uma coroa de estrelas numa
marca figurativa com fundo colorido e com outro elemento nominativo nio é
considerada contriria ao artigo 6.° fer, n.° 1, alinea b), da Convengio de Paris e,
em segundo lugar, que, mesmo nos casos em que se pudesse admitir uma
semelhanga, todos os servicos de patentes e marcas europeias exercem, ao abrigo
do artigo 6.° ter, n.° 1, alinea c), da Conven¢do de Paris, o secu poder de
apreciagio, considerando que marcas concebidas como a marca pedida nio sdo
de natureza a sugerir, no espirito do piblico, um elo entre a organizagio em causa
e as armas, as bandeiras, os emblemas, as iniciais ou as denominagdes. Na opinido
da recorrente, segundo todos esses servigos, o uso ou o registo ndo sio de natureza
a, com verosimilthanga, induzir o ptblico em erro sobre a existéncia de uma
ligagdo entre o utente e a organizagio.
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A recorrente conclui que a marca pedida ndo € susceptivel de sugerir, no espirito
do ptblico, uma ligacio entre a organizagio em causa e os emblemas, iniciais ou
denominagées. Também ndo é susceptivel de induzir o piblico em erro sobre a
existéncia de uma ligagdo entre a recorrente e essa organizagio.

O IHMI observa que o artigo 6.° fer, n.° 1, alinea c), da Convengdo de Paris de
modo algum se refere 3 presenca de um risco de confusdo na acep¢io do direito
das marcas. Em razdo da necessidade especial de proteger a categoria especifica
dos sinais que integram os emblemas de Estado e das organizagGes internacionais,
a existéncia de uma semelhanca ou de uma identidade dos produtos e servigcos ndo
constitui uma condi¢do de aplica¢io da regra. Importa unicamente determinar se
o publico pode ser induzido em erro sobre a existéncia de uma ligacdo entre o
titular da marca e o titular do emblema de Estado ou internacional. Segundo o
IHMI, ndo é esse o caso quando, em face dos produtos e servicos pedidos e do
sector de actividade da organizagio internacional, possa ser excluida a
eventualidade de um consumidor poder pensar que existe uma ligagdo entre os
referidos produtos e servigos e a organizagdo. A disparidade flagrante entre os
sectores de actividade do titular da marca e da organizagido internacional pode
igualmente ser usada como argumento a favor da inexisténcia de ligagdo
potencial, no espirito do piiblico, entre o referido titular da marca e aquela
organizacgdo internacional.

Assim, no entender do IHMI, importa determinar se o acrescento de um elemento
nominativo e a representagdo que associa as cores preta e branca sio suficientes
para excluir a aplicagio do artigo 6.° ter da Convengdo de Paris, pelo facto de o
uso ou o registo nio serem manifestamente susceptiveis de induzir o pablico em
erro sobre a existéncia de uma ligacdo entre o utente e a organizagéo.

A este prop6sito, o IHMI alega que ndo had que determinar se o acrénimo «ECA»
pode apresentar virios significados, mas sim demonstrar se a marca é susceptivel
de induzir o pablico em erro sobre a existéncia de uma ligacio entre o utente ¢ a
organizagio. ’
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Por outro lado, o IHMI contesta o argumento da recorrente segundo o qual a
utilizagdo de um circulo de estrelas num fundo colorido, acompanhado de um
elemento nominativo, ndo é considerada violagio do artigo 6.° ter, n.° 1, alinea b),
da Convencio de Paris, de acordo com a pratica dos servigos nacionais de marcas.

O IHMI observa que recusou igualmente o registo de varias marcas em razdo da
sua semelhanca com o emblema europeu. Os exemplos que o IHMI juntou em
anexo a contestagio atestam que cada uma destas decisdes se baseou na existéncia
de um risco de associagio.

Dai que, segundo o IHMI, uma violagdo do principio da nédo discriminagdo ndo
pode constituir objecto de [ac6rddo do Tribunal de Primeira Instancia de 27 de
Feverciro de 2002, Streamserve/ITHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect.,
p. II-723, n.° 66]. Uma vez que se¢ trata de uma decisdo que resulta de uma
competéncia vinculada, as decisdes anteriores ndo podem ser tomadas como base
de referéncia. Com efeito, se as decisbes anteriores estio em conformidade com o
direito e se sdo efectivamente processos similares, a decisdo impugnada sé pode
ser anulada em razio de uma aplicacdo errada do direito, e ndo em razdo de uma
qualquer infrac¢do ao principio da ndo discriminagéo.

— Apreciagdo do Tribunal

Importa lembrar que o artigo 6.° fer, n.° 1, alinea c), segunda frase, da Convengdo
de Paris prevé a possibilidade, tratando-se do emblema de uma organizagio
internacional, de ndo se proibir o registo de uma marca, se ndo for de natureza a
sugerir, no espirito do pablico, um elo entre a organizagiio em causa e as armas, as
bandeiras, os emblemas, as iniciais ou as denominagdes, ou se este registo nio for
de natureza a, com verosimilhanca, induzir o ptiblico em erro sobre a existéncia de
uma ligagdo entre o utente e a organizacio.
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E erradamente que a recorrente alega que o IHMI nio exerceu o seu poder de
apreciacdo decorrente da referida disposi¢io. Com efeito, no n.° 24 da decisdo
impugnada, a Cimara de Recurso declarou o seguinte:

«A fim de demonstrar se o piblico a tomar em considera¢io estabelecerd uma
ligacdo entre a marca figurativa e as organizacdes intergovernamentais em causa,
ou se a aproximag¢io que fari entre a recorrente e as referidas organizacdes
internacionais é susceptivel de o induzir em erro quando esteja confrontado com a
marca figurativa no contexto dos produtos e servicos que ela designa, importa
apreciar a impressdo de conjunto produzida pela marca. Para responder
afirmativamente a esta questdo, importa que o publico interessado, quando
esteja confrontado com a marca no seu conjunto, isto é, quando na presenca dos
seus elementos grificos e nominativos, a considere uma referéncia ao sinal
protegido relativamente ds organizagbes que o utilizam. Esta apreciacio deve
também ter em conta a lista de produtos e servigos especificada no pedido.»

Resulta do nimero citado, bem como dos n.”* 25 a 29 da decisdo impugnada, que,
se bem que a Cidmara de Recurso ndo se refira expressamente ao artigo 6.° ter,
n.° 1, alinea c), da Conven¢do de Paris, examinou se a marca pedida ndo era
susceptivel de sugerir, no espirito do piblico, uma liga¢do entre a referida marca e
o Conselho da Europa ou a Comunidade Europeia, ou se ndo era susceptivel de
induzir o pablico em erro sobre a existéncia de uma ligacdo entre a recorrente € o
Conselho da Europa ou a Comunidade Europeia. Daf concluiu, com efeito, que o
registo e a utilizacdo da marca pedida se prestam a suscitar, no espirito do piblico
a tomar em consideracdo, a impressdo de que existe uma ligacdo entre a marca
pedida e o Conselho da Europa ou a Comunidade Europeia.

A este propésito, a Cidmara de Recurso considerou, em face dos produtos e
servigos para os quais a recorrente pediu o registo, que o piblico em causa era
quer o grande piblico quer o piiblico especializado. Com efeito, os cursos, por
exemplo, poderdo dirigir-se a um publico especializado bem definido ou ao
grande publico, consoante 0 modo como sdo ministrados e os temas tratados.

IT-1138



67

68

69

CONCEPT / IHMI (ECA)

Por outro lado, a Cimara de Recurso considerou, contrariamente ao que afirma a
recorrente, que existiam sobreposicbes da lista dos produtos e servicos desta com
as actividades do Conselho da Europa e da Comunidade Europeia ou da Unido
Europeia. A Cimara de Recurso referiu-se, nomeadamente, ao Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, disponivel em CD-ROM, isto é, num suporte de dados
registado, mediante pagamento, aos semindrios, programas de formacio e
conferéncias propostos pelo Conselho da Europa e a Comunidade Europeia nas
areas mais diversas, bem como a um grande ndmero de bases de dados postas a
disposi¢do do piiblico por estas institui¢des, nomeadamente a EUR-Lex.

Importa observar que, dada a grande variedade de servigos e de produtos que o
Conselho da Europa e a Unido Europeia ou a Comunidade Europeia podem
oferecer, a natureza dos produtos ou servigos para os quais o registo é pedido ndo
exclui a possibilidade de o piiblico interessado acreditar que existe uma ligacdo
entre a recorrente e essas instituicdes. Logo, foi correctamente que a Cimara de
Recurso concluiu que o registo da marca pedida era susceptivel de suscitar no
espirito do piiblico a impressio de que existe uma ligagdo entre a marca pedida e
as institui¢cdes em questdo.

No que toca ao elemento nominativo «ECA», importa notar que a presenga do
acrénimo «ECA» no centro do sinal da marca pedida corrobora a impressdo de
que existe uma ligagdo entre a recorrente ¢ a Unido Europeia ou a Comunidade
Europeia. Com efeito, como constatou o IHMI, a abreviatura «EC» remete
directamente para a Comunidade Europeia (European Community), pelo menos
na parte angléfona da Unido Europeia. Este acronimo é conhecido, mesmo fora
do Reino Unido, por representar a Comunidade Europeia. Além disso, o
acrénimo «ECA» pode remeter para o Tribunal de Contas (European Court of
Auditors). O facto de se acrescentar o elemento nominativo «<ECA» no interior de
um circulo de estrelas ndo anula a impressdo de uma ligagdo entre a recorrente e a
Unido Europeia ou a Comunidade Europeia, bem pelo contrério. Esta impresséo é
criada pelo circulo de estrelas, de modo que, ao acrescentar-se um elemento verbal
que comega por CE, que pode designar qualquer agéncia, érgdo, ou programa da
Unido Europeia ou da Comunidade Europcia, permanece esta impressdo.
Consequentemente, ndo procede a argumentagdo da recorrente relativa ao
elemento nominativo «ECA».
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No que se refere aos registos nacionais anteriores, invocados pela recorrente,
importa lembrar que, tal como resulta da jurisprudéncia, o regime comunitirio
das marcas é um sistema auténomo, constituido por um conjunto de regras e que
prossegue objectivos que lhe sdo especificos, sendo a sua aplica¢do independente
de qualquer sistema nacional [acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 5 de
Dezembro de 2000, Messe Miinchen/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-
-3829, n.° 47]. Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal como marca
comunitaria deve ser apreciada apenas com base na regulamentacio comunitiria
pertinente. Assim, o IHMI e, se for esse o caso, 0 juiz comunitirio ndo estio
vinculados por uma decisdo adoptada ao nivel de um Estado-Membro, ou mesmo
de um pais terceiro, que reconheca a viabilidade do registo desse mesmo sinal
como marca nacional [ac6rdio do Tribunal de Primeira Instincia de 7 de
Fevereiro de 2002, Mag Instrument/IHMI (Forma de lanternas portiteis),
T-88/00, Colect., p. 11467, n.° 41]. Os registos ja efectuados em Estados-
-Membros apenas constituem elementos que, sem serem determinantes, s6 podem
ser tomados em consideracio para efeitos de registo de uma marca comunitaria
[acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 16 de Fevereiro de 2000, Procter
& Gamble/THMI (Forma de um sabdo), T-122/99, Colect., p. 11-265, n.° 61; de
31 de Janeiro de 2001, Sunrider/THMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. 11-449,
n.° 33; de 19 de Setembro de 2001, Henkel/THMI (Pastilha redonda, vermelha e
branca), T-337/99, Colect., p. 1-2597, n.° 58; e de 5 de Mar¢o de 2003, Unilever/
/THMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. [1-383, n.° 68]. As mesmas
consideragtes valem, a fortiori, para os registos de outras marcas para além da
pedida no caso vertente.

No que se refere a pritica do préprio IHMI, resulta da jurisprudéncia que as
decisGes relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitaria, que as
Céamaras de Recurso sdo chamadas a tomar por for¢a do Regulamento n.® 40/94,
resultam de uma competéncia vinculada e ndo de um poder discriciondrio. Por
conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal como marca comunitaria s6 deve
ser apreciada com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz
comunitdrio, e ndo com base na prética anterior das Cimaras de Recurso
[acérdio STREAMSERVE, referido no n.° 62 supra, n.° 66; acérdios de 20 de
Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01,
Colect., p. [I-4881, n.° 32; e de 30 de Abril de 2003, Axions e Belce/[THMI (Forma
de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02,
Colect., p. 1I-1897, n.° 51].
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De qualquer modo, note-se que, embora se admita, é certo, que os fundamentos
de facto ou de direito constantes de uma decisdo anterior podem constituir
argumentos em apoio de um fundamento baseado na viola¢do de uma disposigdo
do Regulamento n.° 40/94 (acérddos STREAMSERVE, referido no n.° 62 supra,
n.° 69, e Kit Pro e Kit Super Pro, referido no n.° 71 supra, n.° 33), ha que
reconhecer que, no caso vertente, a recorrente ndo invocou a existéncia, nas
decisdes nacionais ou nas decisdes anteriores das Cimaras de Recurso que invoca,
de fundamentos susceptiveis de pOr em causa a resposta acima dada ao
fundamento baseado em violacio do artigo 7., n.° 1, alinea h), do Regulamento
n.° 40/94 (ac6rdio Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro,
referido no n.” 71 supra, n.° 52).

Assim, os argumentos da recorrente baseados na mera existéncia de registos
efectuados na Alemanha, nos outros paises, bem como a nivel comunitario sdo
irrelevantes.

Nio procede, portanto, o segundo aspecto do fundamento.

Consequentemente, deve ser integralmente negado provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, hd que condend-la nas despesas do THMI, em
conformidade com o pedido deste.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Legal Tiili Vilaras

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 21 de Abril de 2004.

O secretdrio O presidente

H. Jung H. Legal
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