KWS SAAT / THMI (TOM DE LARANJA)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)
9 de Outubro de 2002 *

No processo T-173/00,

KWS Saat AG, com sede em Einbeck (Alemanha), representada por G.
Wiirtenberger, advogado, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl, E. Joly, J. Miranda de Sousa e
A. Di Carlo, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: alemio.
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ACORDAO DE 9. 10. 2002 — PROCESSO T-173/00
que tem por objecto um pedido de anulagio da decisdo da Segunda Cimara de

Recurso do Instituto de Harmonizagido do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) de 19 de Abril de 2000 (processo R 282/1999-2),

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Seccio),

composto por: R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij,
juizes,

secretdrio: B. Pastor, administradora principal,

vista a peti¢do apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em
28 de Junho de 2000,

vista a contestacdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia
em 10 de Outubro de 2000,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
9 de Janeiro de 2001,

vista a tréplica apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
20 de Fevereiro de 2001,

ap6s a audiéncia de 26 de Fevereiro de 2002,
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profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 17 de Marco de 1998, a recorrente apresentou um pedido de marca
comunitaria ao Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (IHMI) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na redacgfo entdo em vigor.

O sinal cujo registo foi requerido consiste no tom de cor laranja, enquanto tal,
apoiado na referéncia HKS7.

Os produtos e servigos para os quais foi requerido o registo do sinal
enquadram-se nas classes 7, 11, 31 e 42 na acep¢do do Acordo de Nice relativo
3 Classificacdo Internacional dos Produtos e Servigos para efeitos de registo de
marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a
seguinte descri¢do:

— «Instalacdes de acondicionamento de sementes, nomeadamente destinadas a
purificagdo, desinfecgio, revestimento, calibragem, tratamento de subs-
tAncias activas, controlo de qualidade e crivagio de sementes», compreen-
didas na classe 7;
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— «Instalagdes de acondicionamento de sementes destinadas i secagem,
compreendidas na classe 11»;

— «Produtos agricolas, horticolas e florestais», incluidos na classe 31;

— «Consultadoria técnica e em matéria de gestio empresarial no dominio do
cultivo de plantas, em especial do sector das sementes», compreendida na
classe 42.

Por decisdo de 25 de Marco de 1999, o examinador recusou o pedido ao abrigo
do artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, pelo facto de a marca requerida ndo ter
caracter distintivo na acep¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do mesmo
regulamento.

Em 21 de Maio de 1999, a recorrente interpds recurso para o Instituto, ao abrigo
do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisio do examinador.

Por decisdo de 19 de Abril de 2000 (a seguir «decisio impugnada»), notificada a
recorrente em 28 de Junho de 2000, a Segunda CAmara de Recurso negou
provimento ao recurso. No essencial, a Cdmara de Recurso considerou que a
marca requerida era desprovida de caricter distintivo na acepgdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.
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Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

-— negar provimento a0 recurso,

— condenar a recorrente nas despesas.

Na audiéncia, a recorrente requereu verbalmente ao Tribunal que fosse limitada a
lista dos produtos e servicos designados no pedido de registo de marca. No
essencial, a lista limitar-se-ia a produtos e servigos de carécter industrial, no que
se refere as classes 7 e 11, e de caricter agro-industrial, no que se refere as classes
31 e 42. A recorrente afirma que, com base nesta delimitagfio, seriam mais
claramente evidenciados os meios profissionais que realmente estdo em causa.
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O recorrido considera, por um lado, que o referido pedido ndo pode ser
apresentado na pendéncia da instincia e, por outro, que, mesmo assim entendida,
a cor dos produtos designados ndo tem caricter distintivo para os meios
industriais interessados.

A este respeito, deve recordar-se que a faculdade de limitar a lista de produtos e
Servigos pertence apenas ao requerente de uma marca comunitaria, o qual pode, a
todo o momento, dirigir ao Instituto um pedido nesse sentido no idmbito das
disposi¢des do artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94 e da regra 13 do
Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995,
relativo 4 execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1).

Resulta destas disposi¢des que a limitagdo da lista dos produtos ou servigos
designados num pedido de marca comunitiria deve ser realizada segundo
determinadas regras especificas. Dado que o pedido formulado verbalmente na
audiéncia pela recorrente ndo obedece a essas regras, nio pode ser considerado
um pedido de altera¢do na acepgio das disposicdes ja referidas. Por tiltimo, ndo
resulta do processo que a recorrente tenha apresentado um requerimento de
alteragio durante o procedimento na Cimara de Recurso [v., neste sentido,
ac6rdio do Tribunal de Primeira Instincia de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/
/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. I1-449].

Por outro lado, admitir o presente pedido equivaleria a alterar o objecto do litigio
na pendéncia da instincia, violando assim o principio do contraditério. Nos
termos do artigo 135.%, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instincia, as respostas das partes ndo podem alterar o objecto do litigio
perante a instdncia de recurso. Efectivamente, compete ao Tribunal de Primeira
Instincia, no presente contencioso, fiscalizar a legalidade das decisdes das
Cémaras de Recurso. Ora, por maioria de razdo, uma limitacio da lista de
produtos e servigos designados e, em consequéncia, uma alteragdo do piiblico
relevante, quando da audiéncia no Tribunal de Primeira Instancia, alteraria
necessariamente o alcance do litigio de modo contririo ao Regulamento de
Processo. Por outro lado, isso ndo exclui a desisténcia parcial, que, contudo, ndo
se verifica no presente caso.
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A luz das consideragdes que antecedem, o pedido de limitagdo dos produtos e
servicos referidos no pedido de marca apresentado pela recorrente deve ser
julgado inadmissivel. Consequentemente, o presente litigio respeita a situagio tal
como foi analisada pela Cimara de Recurso.

Quanto ao pedido de anulacdo

Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos assentes, por um
lado, na violacdo do artigo 7.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 e, por
outro, na violacio dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao fundamento assente na violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento »n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente salienta que as cores sdo entendidas pelos clientes como um
indicador da proveniéncia comercial dos produtos em questdo. Isto resulta da
publicidade da empresa que propde a coloragio das sementes como meio de as
diferenciar das sementes dos concorrentes. Observa que cada produtor utiliza
para as respectivas sementes uma cor que lhe é tipica, determinadas sementes s6
sdo vendidas, alids, sob forma colorida.
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A recorrente salienta que as cores geralmente utilizadas para a coloragdo de
sementes sdo diferentes tons de azul, de amarelo ou de vermelho e nio de laranja,
que, consequentemente, constitui uma cor de fantasia, pouco habitual e original
no que respeita aos produtos em causa. Acresce que o tom especifico de laranja
requerido, apoiado na referéncia HKS7, ndo corresponde a cor natural dos
produtos em causa. Assim, para a clientela em questdo, torna-se imediatamente
perceptivel que, quando os produtos estio revestidos da cor HKS7, sdo
provenientes de um fornecedor bem determinado.

Além disso, a recorrente discorda do entendimento da CAmara de Recurso
segundo o qual a cor em questdo deve continuar disponivel. Ao contririo de
outras cores de uso generalizado, o laranja de modo algum é habitual no sector
profissional em questio. Consequentemente, 0s concorrentes nio tém necessi-
dade de utilizar esta cor especifica.

Quanto as instalagdes de acondicionamento de sementes, a recorrente observa
que a cor habitualmente utilizada é o vermelho e nio o laranja e que as
instalaghes em questdo se distinguem das mdquinas agricolas em geral.

No que respeita aos servicos de consultadoria técnica e em matéria de gestdo
empresarial no dominio do cultivo de plantas, a recorrente afirma que a tnica
referéncia invocada pelo Instituto, e apenas nesta fase do processo, a uma
empresa neerlandesa que utiliza a cor laranja relativamente a servigos que
consistem na colocag¢do a disposi¢do do sector agricola de meios publicitirios e de
difusdo de informacdo, nio apresenta qualquer conexdo com os servigos
oferecidos pela recorrente e, assim, nio pode bastar para fundamentar o caricter
habitual da cor laranja no dominio especifico dos servicos acima referidos.

O Instituto considera que para uma cor poder por si s6 constituir uma marca,
deve ser susceptivel de distinguir os produtos e servigos em questio sem que seja
necessaria uma informagdo prévia ao piiblico para que este reconheca que se trata
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de uma marca. A cor por si sé deve permitir, sem elementos adicionais, identificar
a origem comercial dos produtos e servicos aos quais estd associada, sem
transmitir outras informacdes aos consumidores.

No que respeita as sementes, o Instituto salienta que alguns destes produtos tém,
por natureza, a cor laranja. Assim, o consumidor ird associar a cor aos produtos e
ndo a sua origem comercial. O Instituto salienta que a cor tem por fungdo
advertir o consumidor em relacio a determinadas caracteristicas particulares,
como o acondicionamento do produto ou uma condi¢io da respectiva utilizagéo,
e ndo indicar a origem comercial do mesmo. Daqui conclui que, mesmo que a cor
tenha por objectivo indicar essa origem, somente uma pratica constante e séria
poderé acabar por criar uma associagdo no espirito do consumidor entre uma cor
e um produtor.

Em relacio as maquinas agricolas, o Instituto realca que a cor laranja, em todos
os seus tons, é muito utilizada. Acresce que o laranja é a cor natural do minio de
chumbo, que é um anticorrosivo utilizado nas referidas maquinas. Consequen-
temente, a cor laranja HKS7 ndo é entendida como indicando a origem comercial
dos aparelhos, mas como um elemento decorativo ou funcional. Acresce que o
Instituto afirma que, tendo em conta as respectivas caracteristicas e finalidade, as
instalagbes de acondicionamento de sementes se enquadram na categoria geral
das méaquinas agricolas em relagdo a qual é corrente a utilizagdo de diferentes
tintas vermelho e laranja.

Em relacdo aos servicos, o Instituto observa que, em todos os sectores de
actividade, as cores sdo exploradas para fins decorativos, ndo sendo, por isso,
entendidas pelo consumidor como identificando a origem comercial dos
produtos, mas como mero elemento decorativo de uma apresentagido comercial.
No caso concreto, o Instituto considera ndo existem indicios que permitam ao
consumidor ligar a cor em questio a identificagdo da origem comercial dos
servicos. Por outro lado, observa que pelo menos um concorrente da recorrente
utiliza a cor laranja, e que a referida cor ndo pode, por isso, ser considerada como

totalmente excepcional para os servigos em causa.
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Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Deve desde logo salientar-se que as cores ou combinaces de cores, enquanto tais,
sao susceptiveis de constituir uma marca comunitdria na medida em que sejam
adequadas para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outra
empresa.

Contudo, a aptiddo geral de uma categoria de sinais para constituir uma marca
ndo implica que os sinais dessa categoria possuam necessariamente caricter
distintivo na acep¢io do artigo 7.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 em
relacdo a um produto ou a um servigo determinado.

Os sinais destituidos de caricter distintivo a que faz referéncia o artigo 7.%, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.® 40/94 sdo incapazes de exercer a fungio essencial
da marca, isto é, identificar a origem do produto ou do servico, para assim
permitir que o consumidor que adquire o produto ou o servigo que a marca
designa faga, no momento de uma aquisi¢do posterior, a mesma escolha se a
experiéncia for positiva ou outra escolha se a experiéncia for negativa.

O caracter distintivo de um sinal apenas pode ser apreciado, por um lado, em
relagdo aos produtos e servigos para os quais o registo é pedido e, por outro, em
relagdo a percepcdo que dele tem o piiblico relevante.

Deve ainda salientar-se que o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
° « o S S X

n.° 40/94 ndo faz distingdo entre os sinais de natureza diferente. Contudo, a

percepgido do publico relevante ndo é necessariamente a mesma no caso de um

sinal constituido por uma cor ou uma combina¢io de cores, enquanto tais, ou no
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caso de uma marca nominativa ou figurativa que consista num sinal independente
do aspecto dos produtos que identifica. Efectivamente, se o piiblico estd
habituado a apreender imediatamente as marcas nominativas ou figurativas
como sinais identificadores da origem comercial do produto, o0 mesmo nio sucede
necessariamente quando o sinal se confunde com o aspecto exterior do produto
ou quando é constituido apenas por uma cor ou cores utilizadas para anunciar
Sservicos.

Por tltimo, hd que salientar que as cores ou combinagdes de cores podem ter
varias funcdes, designadamente técnicas, decorativas ou indicativas da origem
comercial de um produto ou de um servigo. A este respeito, na medida em que o
puiblico relevante apreende o sinal como uma indicagdo da origem comercial do
produto ou do servico, o facto de esse sinal desempenhar virias funges em
simultdneo é irrelevante para o seu cardcter distintivo.

No presente caso, a Cimara de Recurso concluiu que «os produtos e servicos [em
causa] ndo se enquadram nos bens de necessidade quotidiana, antes se dirigem a
uma clientela especializada que opera num sector especifico». Deve considerar-se
que o publico relevante é um publico particular que dispde de um grau de
conhecimentos e de atencio mais elevado do que o piblico em geral. Nessa
medida, o piiblico em questdo ndo é nem especialista de cada um dos produtos ou
servicos individualmente considerados, como preconiza indirectamente a recor-
rente, nem um piblico ndo profissional, constituido pelos meios interessados em
geral, como o Instituto o definiu na audiéncia.

No que respeita aos produtos agricolas, horticolas e florestais abrangidos pela
classe 31 e, designadamente, no que respeita as sementes, produto mais
particularmente avancado pela recorrente, hd que considerar que, tendo em
conta a respectiva natureza, designadamente os seus tamanho e forma, que
podem tornar dificil a aposi¢io de uma marca nominativa ou figurativa, ¢ uma
vez que o grau de conhecimento do publico relevante lhe permite distinguir
imediatamente o tom da cor pretendida da cor natural desses produtos, o mesmo
ptiblico pode apreender que se trata de um elemento especifico do produto que
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permite identificar a sua origem comercial. Acresce que, uma vez que as sementes
se destinam a ser langadas a terra e, portanto, a escaparem 3 percep¢do visual, o
publico relevante ndo serd levado a pensar que o tom da cor desempenha uma

funcdo decorativa ou estética, antes foi efectivamente utilizado para distinguir os

produtos assim coloridos de produtos com origem comercial diferente.

Apesar disso, como concluiu a Cimara de Recurso no n.° 18 da decisdo
impugnada, a utiliza¢io de cores, incluindo o tom laranja requerido ou tons
muito aproximados, ndo é rara em relagio a estes produtos. Assim, o sinal
requerido nfo permitird que o ptblico relevante distinga de forma imediata e
segura os produtos da recorrente dos de outras empresas coloridos com outros
tons de laranja.

Por outro lado, mesmo na hipétese de a referida cor ndo ser habitual para
determinadas categorias de sementes, como as sementes de milho ou de beterraba
a que a recorrente se referiu na audiéncia, hi que salientar que outras cores sdo
igualmente utilizadas por determinadas empresas para indicar que as sementes
foram sujeitas a acondicionamento.

A este respeito, deve recordar-se que o piblico relevante dispde de um grau de
conhecimentos particular, conforme foi salientado no n.° 31 supra, no minimo
suficiente para ndo ignorar que as cores das sementes podem servir, entre outras
coisas, para indicar que as sementes foram sujeitas a acondicionamento. Assim,
como realcou a Cimara de Recurso, o publico relevante nio apreenderd a cor
requerida como uma indicagdo da origem comercial das sementes em causa.

Esta conclusdo ndo é contrariada pelo argumento da recorrente segundo o qual a
cor requerida, para os seus produtos, ndo tem uma fungdo técnica para efeitos da
preparagio das sementes.
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Efectivamente, tendo em conta a utilizagdo das cores em geral para finalidades
técnicas no sector em questdo, o piblico relevante ndo pode pér desde logo de
parte a hipétese de que a cor laranja €, ou pode ser, utilizada para indicar que as
sementes foram sujeitas a acondicionamento. Consequentemente, se nao tiver
sido previamente advertido, o piblico relevante ndo pode concluir que o tom
laranja requerido representa a indicac¢io da origem comercial das sementes.

Por outro lado, o pedido de marca ndio se limita as sementes de beterraba
agucareira e de milho e, por isso, deve ser apreciado em relagdo as sementes em
geral, categoria mencionada como exemplo de produtos agricolas em causa no
pedido de marca, e ndo em relagdo a sementes de uma espécie em particular
especificamente designada.

No que respeita as instalagdes de acondicionamento, abrangidas pelas classes 7 e
11, ha que salientar que estes produtos pertencem a categoria geral das maquinas
agricolas. A recorrente ndo adiantou elementos que, em funcdo da natureza
dessas instalacdes, do seu destino ou do seu modo de comercializagdo, permitam
criar uma categoria particular de produtos para a qual ndo sejam vulgarmente
utilizadas determinadas cores. Acresce que o publico relevante em causa é
igualmente o consumidor médio, no caso concreto, o da totalidade das méquinas
agricolas, e ndo um piiblico demasiado especifico que disponha de uma atengéo
ou de conhecimentos que possam influenciar a sua percepgdo das cores que
apresentam as méquinas agricolas, e que esteja particularmente informado
apenas em relaciio as instalagdes de acondicionamento.

A luz destas consideracies, a CAmara de Recurso concluiu correctamente, no
n.° 21 da decisdo impugnada, que ndo é raro encontrar miquinas com a referida
cor ou uma pintura semelhante. £ de notar que, uma vez que é habitual, a cor
laranja ndo permitird ao piiblico relevante distinguir de modo imediato e seguro
as instalacbes da recorrente de mAaquinas coloridas em tons de laranja
semelhantes que tenham outra origem comercial. Assim, o publico relevante
apreendera sobretudo a cor requerida como um mero elemento de acabamento
dos produtos em causa.
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No que respeita aos servicos abrangidos pela classe 42, conforme resulta do n.° 21
da decisio impugnada, a Cimara de Recurso considerou que o tom de cor
requerido ndo pode ser considerado indicagdo de origem na falta de elementos
suplementares, graficos ou verbais.

A este respeito, deve realcar-se, em primeiro lugar, que, no que respeita aos
servi¢os, uma cor ndo se aplica ao servico em si mesmo, que é por natureza
incolor, e ndo lhe confere qualquer valor substancial. O piiblico relevante pode,
por isso, distinguir a utiliza¢io de uma cor correspondente a um mero elemento
decorativo da sua utilizagio como indicador da origem comercial do servigo.
Efectivamente, na auséncia, designadamente, de elementos verbais, o piblico
relevante pode desde logo aperceber-se se a cor utilizada em conexdo com os
servicos resulta de uma opg¢do arbitrdria da empresa que oferece os referidos
Servicos.

Quanto a este ponto, é de notar que, no exemplo apresentado pelo Instituto para
ilustrar o caricter habitual da cor laranja em apresentacio comercial de servigos,
a cor é utilizada como elemento de um logotipo, em conjugacdo com outras cores
e de modo secunddrio em relagdio a um sinal verbal predominante, e ndo
enquanto tal.

Em segundo lugar, é de salientar que a cor em questio desempenha outras
fun¢Bes mais imediatas; pode ser ficil e imediatamente memorizada pelo piblico
relevante como sinal distintivo para os servigos identificados. A este respeito, a
debilidade de uma marca deste tipo enquanto meio de comunicagio, resultante
do facto de, na falta de elementos graficos adicionais, a marca ndo permitir
identificar por si s6 a recorrente como prestadora dos servigos em questdo, é
irrelevante para o seu caricter distintivo. Efectivamente, nfo é necessario que o
sinal requerido transmita uma informagdo exacta quanto a identidade do
prestador de servicos. Basta que a marca permita ao publico em questdo
distinguir o servigo que ela designa dos servigos que tém outra origem comercial.
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Além disso, na medida em que a cor reivindicada para determinados servigos em
especial corresponde a um tom especifico, continuam a estar disponiveis muitas
outras cores para servicos idénticos ou similares. Assim, a Cimara de Recurso
referiu erradamente que o registo do sinal representaria uma limitagdo ilegitima
da escolha dos concorrentes de utilizarem essa cor para apresentarem os seus
servicos ou identificarem a sua empresa.

Consequentemente, é de concluir que o sinal constituido pelo tom de laranja
enquanto tal é susceptivel de permitir ao piiblico relevante distinguir os servigos
em questio dos que t€m outra origem comercial, ao ter de fazer a sua opgio
quando de uma aquisi¢do ulterior.

Resulta de todas as consideragdes que antecedem que o fundamento assente na
violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 deve ser julgado
procedente no que respeita aos servigos abrangidos pela classe 42 e improcedente
no que respeita a totalidade dos produtos agricolas, horticolas e florestais
abrangidos pela classe 31, e das instalagdes de acondicionamento abrangidas
pelas classes 7 e 11.

Quanto ao fundamento assente na viola¢io dos artigos 73.° e 74.° do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente salienta que o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94 obriga o
Instituto a fundamentar as suas decisdes. Esta obrigagio tem por objectivo
obrigar a administragio a preparar cuidadosamente a sua decisdo através de
averiguagdes de facto.
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A recorrente afirma que nio lhe foram comunicados os documentos em que o
Instituto se baseou para adoptar a sua decisio, o que a impede de verificar a
adequagdo das averiguacdes efectuadas pelo mesmo, de entender o raciocinio
subjacente e a justeza das mesmas e, eventualmente, de contestar as conclusdes
que delas foram extraidas. Por este motivo, a recorrente considera ter sido
privada do seu direito de ser ouvida e da possibilidade de limitar a lista dos
produtos e servigos contida no pedido.

Além disso, no entender da recorrente, toda e qualquer decisdo, nos termos do
artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, deve ser baseada em factos
concretos. No presente processo, a existéncia de decisdes andlogas a decisdo
impugnada nio suprime a exigéncia de fundamentagdo no processo em causa.

O Instituto observa que hd que distinguir entre o dever de fundamentagio e um
dever de demonstra¢io no sentido de provar de modo irrefutivel a materialidade
dos factos e a exactidio juridica da fundamentagio.

Salienta que o artigo 73.° do regulamento deve ser interpretado a luz da
jurisprudéncia comunitiria que faz depender o grau de exigéncia da fundamen-
tacdo da natureza do acto em causa e do contexto em que o mesmo foi adoptado.

O Instituto observa que, ao conceder a recorrente a possibilidade excepcional de
apresentar uma réplica, o Tribunal de Primeira Instincia entendeu justamente
proporcionar-lhe a ocasido de contestar a pertinéncia das alegacdes desenvolvidas
pelo Instituto e dos documentos apresentados em apoio destas.
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Aprecia¢do do Tribunal de Primeira Instdncia

Em primeiro lugar, hd que realgar que o dever de fundamentacéo das decisdes do

Instituto estd consagrado no artigo 73.°, primeiro perfodo, do Regulamento
[¢]

n.° 40/94.

Esta fundamentaciio deve permitir dar a conhecer, sendo caso disso, as razdes do
indeferimento do pedido de registo e impugnar utilmente a decisdo controvertida
[v., neste sentido, acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 31 de Janeiro
de 2001, Taurus-Film/IHMI (Cine Action), T-135/99, Colect., p. II-379, n.° 35, e
Taurus-Film/IHMI (Cine Comedy), T-136/99, Colect., p. 1I-397, n.° 351.

No presente caso, resulta da decisdo impugnada que a Cidmara de Recurso refere
os diferentes critérios utilizados para determinar se uma cor tem carcter
distintivo, isto é, designadamente a percepgio da cor requerida pela «clientela
visada» e o caracter habitual da mesma cor bem como a utilizagfo que dela é feita
no que respeita aos diferentes produtos e servigos visados. Ainda que a
fundamentag¢io da decisio impugnada seja sucinta, a mesma permite a recorrente
conhecer as razdes do indeferimento do seu pedido de registo relativamente a
cada um dos produtos e servigos designados. Acresce que, quanto ao aspecto
dificil relacionado com a presenga ou auséncia de cores nas sementes, a Camara
de Recurso elaborou uma fundamentaciio mais detalhada incluindo referéncias
aos elementos de facto utilizados. Assim, a recorrente dispds dos elementos
necessdrios para compreender a decisdo impugnada e contestar a respectiva
legalidade perante o 6rgdo jurisdicional comunitario.

Em segundo lugar, hi que salientar que, nos termos do artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94, as decisdes do Instituto s6 se podem basear em
fundamentos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

If - 3863



58

59

60

61

ACORDAO DE 9. 10. 2002 — PROCESSO T-173/00

No que respeita aos argumentos da recorrente relacionados com o facto de que
ndo lhe foram comunicados os documentos nos quais a Cimara de Recurso se
baseou para adoptar a decisio impugnada e de que nio pdde apresentar as suas
observagdes relativamente a esses documentos, hid que concluir que esses
documentos ndo lhe eram indispensiveis para entender a referida decisdo e
eventualmente exercer o seu direito de limitar a lista dos produtos e servigos
designados. Com efeito, na fundamentacdo do recurso que interpds para a
Cémara de Recurso, afigura-se que a recorrente conhecia, no essencial, os
argumentos e elementos que iam ser examinados pela mesma cimara para
infirmar ou confirmar a decisdo do examinador e, por isso, que a recorrente teve
possibilidade de se manifestar a esse respeito.

Consequentemente, a Cadmara de Recurso ndo violou o artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94 ao ndo transmitir A recorrente documentos utilizados
unicamente a fim de preparar e basear a decisio impugnada em fundamentos e

num raciocinio ji conhecidos da recorrente.

Além disso, no que respeita ao dever do Instituto de proceder ao exame oficioso
dos factos, em conformidade com o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94,
é de concluir que a Cimara de Recurso examinou devidamente e utilizou
determinado nimero de factos relevantes para avaliar o caricter distintivo do
sinal no que respeita aos diferentes produtos e servigos visados no pedido de
marca. A este respeito, as decisbes andlogas a decisdo impugnada anteriormente
adoptadas pelo Instituto ou os exemplos encontrados na Internet nio constituem
uma substitui¢do do raciocinio desenvolvido na decisdo impugnada nem factos
novos que ndo tenham sido oficiosamente examinados, mas sim elementos
complementares adiantados pelo Instituto nos seus articulados para permitir
verificar o fundamento juridico da decisdo impugnada.

Tendo em conta as consideragbes que antecedem, improcede o fundamento
assente na viola¢do dos artigos 73.° e 74.°
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Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.% n.° 3, do Regulamento de Processo, o Tribunal pode
determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes se cada parte obtiver
vencimento parcial. No caso concreto, uma vez que o recurso da recorrente
apenas foi julgado procedente no que respeita & categoria dos servigos, ha que
decidir que a recorrente suporte as suas despesas, bem como dois tergos das
despesas do recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgfio)

decide:

1) A decisdao da Segunda Cimara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 19 de Abril de 2000
(processo R 282/1999-2), é anulada no que respeita aos servigos abrangidos
pela classe 42.
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2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante,

3) A recorrente suportara as suas proprias despesas bem como dois tercos das
despesas do recorrido. O recorrido suportara um terco das suas despesas.

Moura Ramos Pirrung Meij

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 9 de Outubro de 2002.

O secretario O presidente

H. Jung R. M. Moura Ramos
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