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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
PHILIPPE LEGER

apresentadas em 12 de Novembro de 20021

1. Pode uma cor em si mesma, sem forma
nem contornos, constituir uma marca na
acep¢do da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho2, para determinados produtos
e servicos e, em caso afirmativo, em que
condicbes? Sdo estas, no essencial, as
questdes colocadas pelo Hoge Raad der
Nederlanden (Paises Baixos) no presente
processo.

I — Enquadramento juridico

2. O enquadramento juridico relevante
compreende a Convengdo da Unido de
Paris para a Protec¢do da Propriedade
Industrial3, a legislagio comunitdria e a
Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas.

1 — Lingua original: francés.

2 — Directiva de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislagoes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

3 — Convengdo de 20 de Margo de 1883 (a seguir «Convengio
de Paris»),
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A — Convengio de Paris

3. A Convengdo de Paris, a que aderiram
todos os Estados-Membros, constitui o
instrumento de base das normas interna-
cionais que regem a propriedade industrial.

4, A mesma nio contém a defini¢do de
sinais susceptiveis de constituirem uma
marca.

5. No artigo 6.° quinguies, A), prevé que
qualquer marca de fibrica ou de comércio
regularmente registada no pais de origem
sera admitida a registo e como tal protegida
nos outros paises da Unido, com as res-
tricbes indicadas nesse artigo. No
artigo 6.° quinquies, B), 2), indica que serd
recusado o registo das marcas quando
forem desprovidas de qualquer cardcter
distintivo ou entdo exclusivamente com-
postas por sinais ou indicagdes que possam
servir no comércio para designar a espécie,
a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, o lugar de origem dos produtos ou a
época da produgio, ou que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente ou
nos hébitos leais e constantes do comércio
do pafs em que a protecgdo é requerida.
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6. Nos termos do artigo 6.° quinquies, C),
para apreciar se a marca é susceptivel de
protecgdo deverdo ter-se em conta todas as
circunstincias de facto, principalmente a
durac¢do do uso da marca.

B — Legislacio comunitdria

7. A legislagdo comunitiria abrange a
directiva e o Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho .

1) Directiva

8. A directiva foi adoptada pelo Conselho
com o objectivo de suprimir as disparidades
entre as legislacdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas susceptiveis de
distorcer as condi¢des de concorréncia no
mercado comum. Visa aproximar as dispo-
si¢des dessas legislagdes que tenham uma
incidéncia mais directa sobre o funciona-
mento do mercado interno 3. Incide apenas
sobre as disposicdes relativas as marcas
adquiridas pelo registo®,

4 — Regulamento de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado (a seguir
«regulamento»).

5 — Primeiro ¢ terceiro considerandos.
6 — Quarto considerando.

9. A directiva prevé, assim, as condigdes
em que um sinal pode ser registado como
marca’. O artigo 2.°, que tem por epigrafe
«Sinais susceptiveis de constituir uma
marca», dispse:

«Podem constituir marcas todos os sinais
susceptiveis de representagdo grifica,
nomeadamente as palavras, incluindo os
nomes de pessoas, desenhos, letras, niime-
ros, a forma do produto ou da respectiva
embalagem, na condi¢do de que tais sinais
sejam adequados a distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas. »

10. O artigo 3.° da directiva, que refere os
motivos de recusa ou de nulidade, esta
assim redigido:

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

a) aos sinais que ndo possam constituir
uma marca;

b) &s marcas desprovidas de caricter dis-
tintivo;

7 — Sétimo considerando.
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c) as marcas constituidas exclusivamente
por sinais ou indicagbes que possam
servir, no comércio, para designar a
espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geo-
grafica ou a época de produgio do
produto ou da prestagdo do servigo, ou
outras caracteristicas dos mesmos;

d) as marcas constituidas exclusivamente
por sinais ou indica¢des que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente
ou nos hébitos leais e constantes do
comércio;

e) aos sinais constituidos exclusivamente:

— pela forma imposta pela prépria
natureza do produto,

— pela forma do produto necessdria a
obtencdo de um resultado técnico,

— pela forma que confira um valor
substancial ao produto;

3. Nio serd recusado o registo de uma
marca ou este ndo serd declarado nulo nos
termos do n.° 1, alinea b), ¢) ou d}, se, antes
da data do pedido de registo e apds o uso
que dele foi feito, a marca adquiriu um
cardcter distintivo. Os Estados-Membros
podem prever, por outro lado, que o
disposto no primeiro perfodo se aplicara
também no caso em que o caracter distin-
tivo tiver sido adquirido apds o pedido de
registo ou o registo.»

11. Nos termos do artigo 4.° da directiva,
pode ser recusado o registo de uma marca,
ou, tendo sido efectuado, ser declarado
nulo, se a marca for idéntica a uma marca
anterior ou se apresentar um risco de
confusio com a mesma, relativamente a
produtos e servigos idénticos ou similares
aqueles para os quais a marca anterior esta
protegida,

12. Com o objectivo de garantir a fungdo
de origem da marca, a directiva define em
seguida a protecgdo de que gozam as
marcas registadas nos Estados-Membros 8.
O artigo 5.° prevé:

«1. A marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habili-

8 — Nono ¢ décimo considerandos.
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tado a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, faga uso na vida comercial:

a) de qualquer sinal idéntico & marca para
produtos ou servigos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;

b) de um sinal relativamente ao qual,
devido a sua identidade ou semethanga
com a marca e devido A identidade ou
semelhanca dos produtos ou servigos a
que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do piblico, um risco
de confusio que compreenda o risco de
associacdo entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderd tam-
bém estipular que o titular fique habilitado
a proibir que terceiros fagam uso, na vida
comercial, sem o seu consentimento, de
qualquer sinal idéntico ou semelhante 3
marca para produtos ou servigos que nio
sejam semelhantes aqueles para os quais a
marca foi registada, sempre que esta goze
de prestigio no Estado-Membro e que o uso
desse sinal, sem justo motivo, tire partido
indevido do caracter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.»

13. Contudo, a directiva nio exclui a
aplicagdo 4s marcas de disposigdes do

direito dos Estados-Membros que nio
estejam abrangidas pelo direito de marcas,
tais como disposicdes relativas 4 concor-
réncia desleal, 4 responsabilidade civil ou a
defesa dos consumidores?. Assim, a direc-
tiva prevé, no seu artigo 5.°, n.° §:

«Os n.”* 1 a 4 ndo afectam as disposi¢oes
aplicdveis num Estado-Membro relativas a
protec¢do contra o uso de um sinal feito
para fins diversos dos que consistem em
distinguir os produtos ou servigos, desde
que a utilizagdo desse sinal, sem justo
motivo, tire partido indevido do caricter
distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudique.»

14, Todavia exige-se que as marcas regis-
tadas sejam efectivamente usadas sob pena
de caducidade 1°. Nos termos do artigo 10.°
da directiva, esta caducidade ocorre se,
num prazo de cinco anos, a marca nio tiver
sido objecto de uso sério pelo seu titular.
Nos termos do artigo 10.°% n.° 2, alinea a),
¢ considerado uso sério «[o] uso da marca
por modo que difira em elementos que nio
alterem o cardcter distintivo da marca na
forma sob a qual foi registada».

9 — Sexto considerando.
10 — Oitavo considerando.
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2) Regulamento

15. Como a directiva, o regulamento tem
por objecto a eliminagdo dos obsticulos a
livre circulacio de mercadorias e a livre
prestagio de servigos e a institui¢do de um
regime que assegure nio haver falseamento
da concorréncia 11, Prevé a criacdo de uma
marca protegida e que produza os seus
efeitos em todo o territério dos Estados-
-Membros da Comunidade, sem por em
causa o direito das marcas desses Estados.

16. As disposi¢des do regulamento relati-
vas 3 aquisi¢io dos direitos sobre a marca e
aos efeitos da marca estio redigidas nos
mesmos termos que as da directiva. Assim,
o artigo 4.° retoma as disposicdes do
artigo 2.° da directiva no que se refere aos
sinais susceptiveis de constituir uma marca
comunitdria, o artigo 7.°, as do artigo 3.°,
ja referidas, relativas aos motivos de recusa
de registo, e o artigo 9.°, as do artigo 5.°, ja
referidas, sobre os direitos conferidos pela
marca. Do mesmo modo, a marca comuni-
taria apenas é protegida na medida em que
seja utilizada. O artigo 15.° do regula-
mento retoma as disposi¢des do artigo 10.°
da directiva, ji referidas, relativas a utili-
zac¢do da marca.

11 — Primeiro considerando.
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C — Lei Uniforme Benelux sobre as Mar-
cas

17. Os trés Estados-Membros da Unido
Econémica Benelux estabeleceram o seu
direito das marcas através de uma lei
comum, a Lei Uniforme Benelux sobre as
Marcas 12, Esta lei foi alterada com efeitos
em 1 de Janeiro de 1996 por um protocolo,
assinado em Bruxelas em 2 de Dezembro
de 1992, que visava a transposi¢do da
directiva para os ordenamentos juridicos
dos trés paises do Benelux 13,

18. O artigo 1.° da LBM estabelece:

«S40 consideradas como marcas indivi-
duais as denominacdes, os desenhos, as
impressdes, os carimbos, as letras, os
algarismos, as formas dos produtos ou da
sua apresentacdo e os demais sinais que
sejam adequados para distinguir os produ-
tos de uma empresa.

Todavia, nio podem ser consideradas
como marcas as formas impostas pela
natureza do préprio produto, ou que
afectem o seu valor essencial ou produzam
resultados industriais.»

12 — Lei assinada em Bruxelas, em 19 de Margo de 1962,
Monitenr belge de 14 de Outubro de 1969 (a seguir
«LBM>»).

13 — Moniteur belge de 12 de Margo de 1996.
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19. O artigo 6.° bis da LBM estabelece:

«1. O Benelux-Merkenbureau recusar-se-4
a registar um depdsito quando considerar
que:

a. o sinal depositado ndo constitui uma
marca na acepgdo do artigo 1.°, nomeada-
mente por lhe faltar todo e qualquer
cardcter distintivo tal como previsto no
artigo 6.° quinquies, B), alinea 2), da
Convencio de Paris;

3. O Benelux-Merkenbureau informari o
depositdrio, imediatamente e por escrito,
da sua intencdo de recusar o registo no todo
ou em parte, indicando-lhe as razdes e
dando-lhe a faculdade de lhes dar resposta
num prazo a fixar pelo regulamento de
aplicacio.

4. Se as objec¢des do Benelux-Merkenbu-
reau contra o registo nio forem retiradas
no prazo fixado, o registo do depésito sera
recusado no todo ou em parte. O Benelux-
-Merkenbureau informard o depositante,
imediatamente e por escrito, indicando os
fundamentos da recusa e mencionando a
via de recurso desta decisdo, referida no
artigo 6.° ger.

5. A recusa de registo do depésito em
relacdo a todos os produtos ou uma parte
dos mesmos implica a nulidade total ou
parcial do depésito. Esta nulidade nio
produz efeitos antes de ter terminado, sem
ser utilizado, o prazo de recurso previsto no
artigo 6.° fer ou sem que tenha sido
indeferido irrevogavelmente o pedido de
registo.»

20. O artigo 6.° ter da LBM estd assim
redigido:

«Q depositante pode, nos dois meses sub-
sequentes a comunicacdo referida no
artigo 6.° bis, n.° 4, interpor para a Cour
d’appel de Bruxelas, para o Gerechtshof de
Haia ou para a Cour d’appel do Luxem-
burgo um recurso destinado a obter uma
ordem de registo do depésito [...]. O
tribunal territorialmente competente deter-
mina-se pelo domicilio do depositante, do
mandatario ou pelo endereco postal men-
cionado no momento do depésito.»

Il — Matéria de facto e tramitagdo pro-
cessual

21. Em 27 de Agosto de 1996, a Libertel
Groep BV ! requereu no Instituto Benelux
de Marcas 1% o registo da cor laranja.

14 — A seguir «Libertels.
15 — A seguir «IBM».
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22, Este pedido foi formalizado no reque-
rimento de registo através de uma superfi-
cie rectangular de cor laranja no espago
reservado 2 representacdio do sinal. Na
rubrica destinada, designadamente, a indi-
car a cor do sinal, era acrescentado «la-
ranja» 16,

23. Os produtos e servigos para os quais foi
pedido o registo desta cor integram as
classes 9 e 35 a 38 na acepgdo do Acordo
de Nice relativo a classificagdo internacio-
nal dos produtos e setvigos para o registo
de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto
e alterado. A Libertel especificou que se
trata, relativamente aos produtos da classe
9, de materiais de telecomunicagdes e, para
os servicos das classes 35 a 38, de servigos
de telecomunicagdes bem como da gestdo
material, financeira e técnica de meios de
telecomunicacgdes 17.

24, Por carta de 21 de Fevereiro de 1997, 0
IBM informou o mandatério da Libertel de
que o pedido era provisoriamente recusado
dado aquela no ter demonstrado que a cor
laranja tinha adquirido caricter distintivo
pelo uso 18,

16 — Despacho de reenvio, n.° 3.6.

17 — Conclusdes do procurador-geral junto do Hoge Raad der
Nederlanden, nota 1 {anexo 1 ao despacho de reenvio).

18 — Despacho de reenvio, n.° 3.1.
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25. A Libertel apresentou observages com
vista a fazer prova de tal aquisi¢do.

26. Por carta de 10 de Setembro de 1997, o
IBM notificou a recusa do registo da
referida cor por falta de caricter distintivo.

27. Ao recurso interposto pela Libertel
desta decisdo para o Gerechtshof de Haia
(Paises Baixos) foi negado provimento pela
mesma razio.

28. A Libertel interpds recurso de cassagdo
da decisdo do Gerechtshof de Haia para o
Hoge Raad der Nederlanden.

Il — As questdes prejudiciais

29. O Hoge Raad der Nederlanden, por
despacho de 23 de Fevereiro de 2001,
decidiu suspender a instincia e submeter
ao Tribunal de Justica as questdes prejudi-
ciais seguintes:

«1) Uma simples cor especifica, reprodu-
zida enquanto tal ou designada por um
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c6digo internacional, é susceptivel de
apresentar, para certos produtos e
servicos, um caricter dlStll‘lthO, na
acepcdo do artigo 3.%, n.° 1, alfnea b),
da directiva?

2) Em caso de resposta afirmativa 3
primeira questdo:

a) Em que circunstincias se pode
admitir que uma simples cor espe-
cifica possui carcter distintivo no
sentido acima referido?

b) O facto de o registo ser pedido
para um mimero importante de
produtos ou servicos ou apenas
para um produto ou servi¢o espe-
cifico ou para um grupo especifico
de produtos ou servigos pode alte-
rar a resposta a primeira questio?

3) Para apreciar o caricter distintivo que
pode apresentar determinada cor
enquanto marca, é necessario examinar
se existe um interesse geral que justifi-
que que esta cor se mantenha a dispo-
sicdo de todos, como é o caso dos sinais
que designam uma proveniéncia geo-
grafica?

4) Para responder & questio de saber se
um sinal depositado enquanto marca
possui cardcter distintivo na acepgdo
do artigo 3.° n.° 1, alinea b), da
directiva, o Instituto de Marcas Bene-
lux deve limitar-se a uma apreciagio
deste cardcter distintivo em abstracto
ou deve ter em conta todas as circuns-
tincias concretas do caso em aprego e,
designadamente, o uso que sera dado a
este sinal e 0 modo como ¢é utilizado?»

IV — Apreciacio

A — Objecto do litigio

30. Importa recordar que, de acordo com
jurisprudéncia constante, compete apenas
a0 juiz nacional, a quem foi submetido o
litigio e que deve assumir a responsabili-
dade pela decisdo jurisdicional a tomar,
apreciar, tendo em conta as especificidades
de cada processo, tanto a necessidade de
uma decisdo prejudicial para poder proferir
a sua decisio como a pertinéncia das
questdes que coloca ao Tribunal de Jus-
tica 1. Apesar disso, o Tribunal de Justica
considera que tem por missdo interpretar
todas as dxsposu;oes de direito comunitario
de que os 6rgdos jurisdicionais nacionais
t€m necessidade para decidir sobre os
litigios que lhes sdo submetidos, ainda que

19 — V., por exemplo, acérdio de 15 de Dczcmbro de 1995,
Bosman (C-415/93, Colect., p. I-4921, n.° 59).
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essas disposicbes ndo sejam expressamente
referidas nas questdes que lhe sdo subme-
tidas por esses 6rgos jurisdicionais 0,

31. Assim, no acérddo de 25 de Fevereiro
de 1999, Swaddling?!, o Tribunal de
Justica interpretou um acto de direito
derivado, quando o reenvio incidia unica-
mente sobre a interpretacdo de determina-
dos artigos do Tratado CE.

32. No caso concreto, o 6rgio jurisdicional
de reenvio submeteu ao Tribunal de Justica
vdrias questdes prejudiciais sobre o
artigo 3.° da directiva com o objectivo de
determinar se, e eventualmente em que
condi¢des, uma cor sem forma nem con-
tornos é susceptivel de apresentar um
caricter distintivo para certos produtos e
servicos.

33. Ora, como a Comissdo sublinha cor-
rectamente22, o exame destas questOes
exige que seja determinado previamente se
uma cor constitui por si s6 um sinal
susceptivel de constituir uma marca na
acepgdo do artigo 2.° da directiva.

34. Com efeito, apenas os sinais que preen-
cham as condicdes previstas neste artigo

20 — Acérdio de 18 de Margo de 1993, Viessmann (C-280/91,
Colect., p. -971, n.° 17). V., igualmente, acérddo de 8 de
Fevereiro de 2001, Lange (C-350/99, Colect., p. I-1061,
n.% 20 a 25).

21 — C-90/97, Colect., p. I-1075, n.° 21.
22 — N.° 69 das respectivas observagGes escritas,
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podem ser registados como marca. Como
confirma o artigo 3.° n.° 1, alinea a), da
directiva, os sinais que ndo preencham
essas condicSes sdo, por natureza, insus-
ceptiveis de constituir uma marca.

35. Importa, pois, apreciar se o artigo 2.°
da directiva deve ser interpretado no sen-
tido de que uma cor por si s6, sem forma
nem contornos, constitui um sinal suscep-
tivel de representacdo grifica adequado a
distinguir os produtos e servicos de uma
empresa dos de outras empresas.

B — Argumentos das partes intervenientes

36. A Libertel23, o IBM?4, o Governo
neerlandés 25, o Governo do Reino Unido2¢
e a Comissdo?2? consideram que uma cor,
s6 por si, pode ser registada como marca.

37. Segundo a Comissdo, uma cor,
enquanto caracterfstica visual &, por defi-
ni¢cdo, susceptivel de representagdo gra-
fica28, Além disso, uma cor pode, de um

23 — N.° 7.2 das suas observagdes escritas.
24 — N.° 4.1 das suas observagdes escritas.
25 — N.° 23 das suas observagdes escritas.
26 — N.° 13 das suas observagGes escritas.
27 — N.° 74 das suas observagdes escritas.
28 — N.° 71 das suas observagdes escritas.
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modo geral, ter um caracter distintivo. A
Comissdo sublinha que as cores podem
constituir um elemento importante da
comunica¢io entre uma empresa e 0s Seus
clientes ou os consumidores; com efeito,
captam a atengdo, podem possuir um
significado intrinseco e provocar determi-
nadas associa¢des no espectador 22,

38. A Comissdo, a Libertel e o IBM invo-
cam em apoio da sua tese a declaragdo
comum do Conselho da Unido Europeia e
da Comissdo que consta da acta da reunido
do Conselho em que a directiva foi adop-
tada. Nos termos desta declaracio, o
«Conselho e a Comissdo sdo da opinido
que o artigo 2.° [da directiva] ndo exclui a
possibilidade de registar como marca uma
combinagio de cores ou uma tnica cor [...]
desde que elas sejam adequadas a distinguir
os produtos ou servicos de uma empresa
dos de outras empresas» 39,

39. A Comissio, o Governo do Reino
Unido e o IBM sublinham, por fim, que a
sua posigéio é compartilhada pelo Instituto
de Harmonizacio do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
Segundo o IHMI, uma cor s6 por si pode,
em termos gerais, ser protegida como
marca por for¢a do artigo 4.° do regula-
mento, dado que entra na categoria desig-
nada pela expressdo «todos os sinais» que

29 — N.° 73 das suas obscrvagdes escritas.
30 — JO IHMI n.° 5/96, p. 607.

deve ser interpretada no sentido mais
amplo. Refere que limitar a proteccdo das
marcas de cor a uma representagio especi-
fica seria contrdrio ao espirito do direito
comunitirio das marcas e que nio é
necessario um contorno ou uma delimita-
¢do no caso de uma representagio grafica
na acepgéo do artigo 4.° do regulamento 31.

C — Andlise

40. Contrariamente as intervenientes,
entendemos que o artigo 2.° da directiva
se opde a que uma cor sem forma nem
contornos possa ser registada como marca.

41. Consideramos, com efeito, que uma cor
6 por si ndo preenche as condi¢des previs-
tas neste artigo no sentido em que, por um
lado, néo constitui um sinal susceptivel de
representacdo gréfica e, por outro, nio é
adequada a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras
empresas.

31 — Decisido da Terceira Camara de Recurso de 18 de Dezem-
bro de 1998, processo R 122/1998-3, n.°* 17 ¢ 18. Neste
processo, o requerente pedia o registo da cor «light green»
para pastilha cldstica destinada a utilizagées cosmética,
médica ¢ nio medicinal.
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42. Contudo, antes de examinar cada uma
das condi¢des controvertidas, parece-nos
titil lembrar sucintamente algumas caracte-
risticas essenciais do conceito de «cor».

1. O conceito de «cor»

43, «A cor é um conceito que todos com-
preendem intuitivamente, mas que é dificil
de definir em termos universais» 32, Con-
tudo, admite-se que a cor é uma sensagio.
Trata-se da percepcio através do aparelho
visual e da transmissio ao cérebro dos
efeitos de um feixe luminoso sobre a
matéria. A cor ndo constitui, portanto,
uma realidade objectiva pré-existente de
que nos limitemos a tomar consciéncia,
como uma pelicula colocada sobre um
objecto. Ela depende, por um lado, da
natureza e da intensidade da luz e, por
outro, do aparelho visual do observador.
Assim, a cor de um objecto altera-se em
funcdo da sua iluminagio e da distancia a
que o mesmo é observado. A sua percepgdo
varia igualmente em funcdo dos indivi-
duos33,

44. A cor foi objecto de varios modos de
organizagio. Newton, a quem é atribuida a
primeira interpretagio da decomposicdo de
uma luz complexa por um prisma, fixou em

32 — «La couleur», dossier pour la science n.° 27 (disponivel em
http:/fwww.pourlascience.com).

33 — Idem. V., igualmente, Manuel de la couleur, Solar, 2001,
pp. 6 e 138.
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sete o ndmero de cores principais do
espectro 34, Os pintores distinguem as cores
fundamentais, o amarelo, o vermelho e o
azul, a partir das quais é possivel produzir
as outras cores, chamadas «compostas».
Para as aplicacbes industriais da cor, os
profissionais elaboraram diferentes colec-
cOes de amostras rigorosamente especifica-
das mediante cédigos que permitem definir
um grande niimero de tonalidades 35. Con-
tudo, a visio humana apenas pode distin-
guir com precisio um nimero limitado de
matizes de cores35. Além disso, o niimero
de palavras especificas para denominar as
cores é ainda mais reduzido3?. O niimero
de cores que podem ser identificadas e
descritas com precisdo por um observador
é, pois, bastante restrito.

45, Por fim, a cor é uma linguagem. Como
se trata de uma sensa¢io que traduz a
aparéncia das coisas, pode suscitar senti-
mentos no observador. Pode também trans-
mitir informacdes. Estes sentimentos, como
as informacdes, sio fenémenos meramente
culturais. Baseiam-se em convengdes de
ordem psicolégica, simbélica, religiosa ou

34 — Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, indigo, violeta
(por referéncia as sete notas da gama).

35 — V. os diciondrios crométicos, os sistemas Pantone, RAL,
ACC, etc. {por exem lo, o sistema ACC, Acoat Color
Codification, pode definir até 2,4 milhdes de cores).

36 — Segundo Pastourcau, M., Dictionnaire des couleurs de
notre temps, Bonneton, Paris, 1999, uma pequena centena
de matizes, talvez duas centenas as pessoas mais treinadas.

37 — Em geral, menos de uma dizia na nossa sociedade
ocidental: branco, vermelho, preto, verde, amarelo, azul,
cinzento, castanho, rosa, violeta ¢ alaranjado, Utilizamos
também, para designar as cores, palavras relacionadas com
plantas (por exemplo, limdo, lilas), animais (por exemplo,
camurga, corvo), substancias minerais (por exemplo, rubi,
turquesa), fendémenos naturais {por exemplo, aurora,
horizonte) ou substdncias diversas (por exemplo, palha,
ferrugem). Contudo, a identificagio precisa dos matizes de
cores assim designadas caracteriza-se por uma grande
subjectividade.
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outras, que variam no tempo € no
espago 38, Contudo, na realidade, a cor
ndo tem existéncia auténoma. Procedendo
de uma interac¢do entre um feixe luminoso
e a matéria, é sempre o atributo de
qualquer coisa. Se, em funcio da sua
intensidade, da sua luminosidade, a cor de
um objecto atrai o nosso olhar, o que o
cérebro apercebe e regista ndo é a cor
enquanto tal, mas o objecto que apresenta
essa cor. Assim, a memoria visual, cujo
cardcter forte e duradouro a experiéncia
demonstrou 3? é constituida pelas represen-
tacdes mentais dos objectos que nos
rodeiam.

46. £ tendo em conta estas observacdes que
cabe apreciar as duas condigdes previstas
no artigo 2.° da directiva.

2. Sinal susceptivel de representagio grafica

47. Importa lembrar que, de acordo com
jurisprudéncia constante, para a interpre-

38 — Por exemplo, o azul, que, na Europa, constitui actualmente
uma cor «fria», era considerado, na Idade Média e no
Renascimento, uma cor «quente», Também actualmente
no Japdo, interessa menos saber sc a cor é vermelho, azul
ou amarclo do que saber se se trata de uma cor baga ou
brithante (Pastoureau, M., ji referido).

39 — De acordo com a Encyclopédie Hachette Multimédia, em
2500 diapositivos apresentados em vdrios dias, reconhe-
cem-s¢ 90%. Inversamente, a meméria especifica das cores
¢ bastante efémera. Para de tal nos convencermos, esta
enciclopédia propde uma experiéncia divertida: trata-se de
ler uma frase de cinco ou scis palavras cujas letras
aparecem escritas em quatro cores diferentes (por exem-
plo, azul, vermelho, amarelo ¢ verde) e tentar reproduzi-la
com canctas de feltro dessas cores utilizando a cor correcta
para cada letra, E muito dificil recordarmo-nos, ainda que
$6 dc algumas letras da cor correcta, ao passo que é facil
lembrarmo-nos da frase (http:/www.ant.chmel.hachette-
-multimedia.fr).

tacdo de uma disposicio de direito comu-
nitdrio, hd que ter em conta nio apenas os
seus termos, mas também o seu contexto e
os objectivos prosseguidos pela regulamen-
tacdo em que estd integrada 49,

48. Consideramos que os argumentos
adiantados pelas intervenientes a favor da
admissdo de uma cor por si s6 como marca,
baseados no texto do artigo 2.° da directiva
e na intengdo do legislador, nio sdo
convincentes.

49. Relativamente, antes de mais, 3 redac-
¢do do artigo 2.° da directiva, idéntico
neste particular na maioria das versdes
linguisticas, nenhuma conclusio pode ser
retirada, em nosso entender, da expressio
«todos os sinais», bem como do caricter
indicativo da lista dos sinais enumerados
nesse artigo e que sdo susceptiveis de serem
representados graficamente.

50. Ao invés, a ambiguidade do artigo em
causa quanto a questdo de saber se uma cor
por si s6 deve ser considerada um sinal
susceptivel de constituir uma marca resulta
do facto de a sua transposicio nos diferen-
tes ordenamentos dos Estados-Membros
ter dado lugar a solugdes diferentes. Assim,
o registo de uma cor enquanto tal ¢é

40 — V., por exemplo, acérdio de 14 de Junho de 2001,
Kvaerner (C-191/99, Colcct., p. 1-4447, n.° 30).

I-3809
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excluido expressamente pela legislacdo
portuguesa4l, Estd previsto, nos direitos
francés e italiano, unicamente no que
concerne respectivamente, a matizes de
cores#2 ou a tonalidades crométicas*3.
admitido no direito alemao #4. Por fim, ndo
é objecto de nenhuma resposta expressa
nos direitos do Benelux, dinamarqués,
grego, irlandés, austriaco, finlandés, sueco
e do Reino Unido. O mesmo sucede em
relacdo ao direito espanhol apés a entrada
em vigor, em 31 de Julho de 2002, da nova
lei de marcas*5.

41 — Nos termos do artigo 166.% n.° 1, alinea d), do Cédigo da
Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 26/95, de 24 de Janeiro de 1995, ndo podem ser
registadas como marcas, designadamente «As cores, salvo
se forem combinadas entre si ou com gréficos, dizeres ou
outros elementos por forma peculiar e distintiva.»

42 — O artigo L 711-1 do code de la proprieté intellectuelle
francés, com as alteragdes da Lei de 4 de Janeiro de 1991,
prevé que podem constituir uma marca os sinais figurati-
vos tais como «les dispositions, combinaisons ou nuances
de couleurs» (disposi¢des, cores combinadas entre si ou
matizes de cores).

43 — O artigo 16.° da lei de marcas italiana, alterada pelo
Decreto Legislativo de 4 de Dezembro de 1992, prevé:
«[plodem ser objecto de registo enquanto marca de
empresa todos os mnovos sinais susceptiveis de serem
representados graficamente, designadamente [...] as com-
binagdes de cores ou as tonalidades cromiticas, desde que
sejam aptas para distinguir os produtos ou os servios de
uma empresa dos de outras empresas»,

44— 0 § 3 da Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen (lei alemd sobre a_protecgdo de
marcas e outros sinais), de 25 de Outubro de 1994,
enuncia: «[sjdo susceptiveis de serem protegidos como
marcas todos os sinais [...] incluindo as cores e as
combinagdes de cores, adequadas a distinguir os produtos
ou os servigos de uma empresa dos de outras empresas».
Contudo, o Bundespatentgericht (Tribunal Federal de
Patentes) {Alemanha) continua a interrogar-se quanto a
aptidio de uma cor considerada abstractamente para
constituir uma marca ¢ submete ao Tribunal de Justiga
uma questio prejudicial no processo Heidelberger Bau-
chemie (C-49182), pendente no Tribunal de Justiga, que
iremos referir mais adiante em detalhe,

45 — A evolugdo da legislagdo espanhola & elucidativa no que
concerne & ambiguidade do texto da directiva sobre a
questio em causa no sentido de que o artigo 11.° da Lei
n.° 32/88 sobre as marcas prevé expressamente que uma
cot por si s ndo pode ser registada e que apenas o pode ser
se delimitada por uma forma. A lei nova retomou os
termos da directiva e deixou por resolver a questdo da
aptiddo de uma cor para por si s6 constituir uma marca.
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51. No que se refere, em seguida, a decla-
racdo comum do Conselho e da Comissao,
ja referida, a mesma afigura-se-nos despro-
vida de valor juridico, por duas razdes.

52, Por um lado, o Tribunal de Justica
declarou, no acérdio de 26 de Fevereiro
de 1991, Antonissen 46 que uma declaragido
constante da acta da reunido do Conselho
no decurso da qual foi adoptada uma
disposi¢io de direito derivado ndo pode
ser considerada para efeitos de interpreta-
cdo desta quando o contetido dessa decla-
racdo nio encontre qualquer expressdo no
texto da disposicio em causa, e aquela ndo
tenha, assim, alcance juridico. Esta posigdo
foi confirmada pelo Tribunal de Justica no
acérddo de 29 de Maio de 1997, VAG
Sverige 47.

53. Por outro lado, importa realgar que o
Conselho ¢ a Comissio indicaram, no
preAmbulo dessa declaragio, que esta ndo
prejudicava a interpretagdo da directiva
pelo Tribunal de Justica #8. O Conselho e a
Comissdo tiveram, portanto, a preocupa-
cdo de eles préprios limitarem expressa-
mente os efeitos juridicos da sua declara-
cdo. E, pois, excessivo inferir consequén-
cias da intencdo do legislador para a
interpretagdo do artigo 2.° da directiva.

46 — C-292/89, Colect., p. 745, n.° 18.

47 — C-329/95, Colect., p. I-2675, n.° 23.

48 — Este predmbulo estd assim redigido: «As declarages do
Conselho e da Comissio a seguir reproduzidas, ndo sdo
parte integrante do acto juridico ¢ ndo prejudicam, por
esse motivo, a sua interpretagio através do Tribunal de
Justica das Comunidades Europeias.»



LIBERTEL

54. A este propésito, é oportuno sublinhar
que o acordo sobre os aspectos dos direitos
de propriedade intelectual relacionados
com o comércio*’, a que aderiram os
Estados-Membros e a Comunidade nas
matérias da sua competéncia, apenas cita,
no artigo 15.° as combinacdes de cores 50,
Esta restricdo permite presumir que uma
cor, per se, foi considerada, no ambito das
negociagdes dos acordos OMC, como ina-
dequada para ser registada como marca.
Esta apreciacfio é corroborada pelo facto de
o texto original deste artigo, datado de
1990, mencionar as cores 51,

55. O exame da economia da directiva e do
objectivo subjacente & condigdo apreciada
leva igualmente a exclusdo de uma cor, por
si s6 considerada, dos sinais susceptiveis de
constituir uma marca.

56. Resulta, com efeito, da economia da
directiva, que esta prevé a proteccio da

49 — Que constituj 0 anexo 1 C do Acordo que institui a
Organizagio Mundijal do Comércio (OMC), aprovado em
nome da Comunidade, em relagio ds matérias da sua
competéncia, pela Decisio 94/800/CE do Consclho, de
22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, p. 1).

50 — O artigo 15.°, n.° 1, deste acordo cstd assim redigido:
«Qualquer sinal, ou qualquer combinagio de sinais,
susceptivel de distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa_dos de outras empresas poderd constituir uma
marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, letras, numerais, elementos figurativos ¢
combinagoes de cores, bem como qualquer combinagio
desses sinais, serdo elegiveis para registo enquanto marcas.
No caso de os sinais ndo serem intrinsecamente suscepti-
veis de distinguir os produtos ou servigos em questio, os
membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de
registo d presenga de um cardcter distintivo adquirido
através da utilizagio. Os membros podem exigir como
condigio do registo que os sinais scjam perceptiveis
visualmente.»

51 — Gervais, D., The TRIPS Agreement: drafting history and
analysis, Sweet & Max\vclﬁ 1998, p. 105.

marca antes de qualquer uso, a partir do
seu registo. Este estd, assim, subordinado a
um determinado nimero de condi¢des que
devem ser verificadas pelo organismo com-
petente.

57. Assim, o sinal em causa deve ter
aptiddo genérica para constituir uma marca
em obediéncia aos artigos 2.° e 3. n.° 1,
alinea a), da directiva. Além disso, ndo deve
colidir com nenhum dos outros motivos de
recusa previstos no artigo 3.% n.° 1, nem
com direitos anteriores referidos no
artigo 4.° da directiva.

58. Dado que a apreciagdo destas condi-
¢bes deve ocorrer, a priori, 3 margem da
tomada em consideracdo de um uso even-
tual, apenas pode ter lugar a partir do sinal
tal como este aparece descrito no requeri-
mento de registo.

59. Se o sinal preenche as condigbes pre-
vistas, € registado como marca. E, em
seguida, a partir da marca registada que a
autoridade competente podera apreciar se o
sinal de um concorrente é idéntico a este ou
apresenta risco de confusdo com o mesmo,
em conformidade com o artigo 5.° da
directiva. Por fim, é igualmente por refe-
réncia ao sinal registado que serd apreciada
a questdo de saber se o titular da marca
dela fez um uso suficiente para que o seu
direito ndo caduque, em conformidade com
o artigo 10.° da directiva.

I-3811
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60. Resulta, pois, da economia da directiva
que é a partir da representagdo grafica do
sinal que figura no requerimento de registo
que se efectua o exame do conjunto das
condicdes relativas a aquisi¢io dos direitos
sobre a marca e que sdo determinados os
direitos e as obrigagdes decorrentes do
registo desta.

61. A economia da directiva leva, portanto,
a interpretar a primeira condi¢do do seu
artigo 2.° como destinada a permitir conhe-
cer precisamente o sinal que serd utilizado
pelo depositante para distinguir os seus
produtos e servicos.

2

62. Esta interpretacdo é confortada pelo
objectivo que subjaz 4 condi¢io controver-
tida. Como expds o advogado-geral
Démaso Ruiz-Jarabo Colomer nas conclu-
sbes que apresentou no processo Sieck-
mann (C-273/00), pendente no Tribunal de
Justicas2, a condi¢do relativa 4 aptiddo
para uma representacio grifica é imposta
pelo principio da seguranca juridica.

63. Segundo o advogado-geral, «[ujma
marca registada confere um monopdlio ao
seu titular, o qual faz um uso exclusivo,
com exclusio de qualquer outra pessoa,
dos sinais que a constituem. A consulta do
registo deve permitir conhecer, em toda a
dimensdo inerente 4 publicidade dos regis-
tos, a natureza e o dmbito dos sinais, das

52 — Neste processo, & perguntado ao Tribunal de Justiga se um
odor pode constituir uma marca_{acérdio de 12 de
Dezembro de 2002, Colect,, p. I-11737, p. [-11739).
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indicacdes e dos simbolos registados como
marcas, e é com esse objectivo que se exige
a sua representacio grafica. Se uma
empresa se apropria de certos sinais e
indicaces determinadas, a fim de distin-
guir os seus produtos e servicos dos das
outras empresas, hi que conhecer detalha-
damente os simbolos de que se apropriou,
para que os outros saibam com o que
contam» 53, Assim, o monopdlio conferido
pelo registo da marca tem como contra-
partida uma verdadeira obrigagdo de infor-
magdo dos terceiros quanto ao sinal prote-
gido.

64. Assim sendo, ndo basta qualquer repre-
sentacdo grifica. Deve preencher duas
condigdes. A representagdo deve, em pri-
meiro lugar, ser clara e precisa para que se
possa saber, sem qualquer didvida possivel,
o que é objecto da exclusividade. Além
disso, deve ser inteligivel por aqueles que
pretendam consultar o registo, isto & os
outros produtores e os consumidores, ou
seja, ndo deve exigir um esforco exagerado
para determinar o sinal que serd efectiva-
mente utilizado pelo depositante 34,

65. Entendemos que uma cor sd por si ndo
preenche estas condi¢des. A titulo liminar,
cabe precisar que ndo fazemos distingdo
entre uma cor reproduzida no pedido de
registo e uma cor simplesmente designada
por um cédigo internacional. Neste dltimo

53 — N.° 36 das suas conclusdes.
54 — Ibidem, n.° 38.
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caso, ndo nos parece exagerado o esforco
pedido a um consumidor ou a um concor-
rente para consultar a colec¢io de amostras
correspondente para ver a tonalidade rei-
vindicada pelo depositante. Salvo no caso
de essa coleccio de amostras ser dificil-
mente acessivel, parece-nos que tal desig-
nacdo permite claramente e sem ambigui-
dades compreender qual a cor escolhida
pelo depositante.

66. Entendemos, no entanto, que a repro-
ducdo ou a designagio de uma cor
enquanto tal ndo permite determinar qual
serd o sinal utilizado pelo depositante para
distinguir os seus produtos e os seus
servicos.

67. Como indicdmos no n.° 45 das presen-
tes conclusdes, a cor é sempre atributo de
qualquer coisa. Diferentemente dos sinais
enumerados no artigo 2.° da directiva, tais
como palavras, desenhos, letras, nimeros,
a forma do produto ou da respectiva
embalagem, uma cor s6 por si nio tem
existéncia auténoma.

68. Por outras palavras, ndo é possivel
determinar com exactidio de que modo
aparecerd a cor reivindicada nos produtos
para os quais é pedido o registo. Assim,
tanto poderd constituir a coloragio da
totalidade da superficie externa destes ou

da respectiva embalagem, como aparecer
unicamente sobre uma parte destes, ou em
desenhos bem precisos, rodeada pela cor
genérica dos produtos.

69. O mesmo sucede no que se refere aos
servicos. Por hipltese, os servicos ndo
possuem qualquer forma material em si
mesmos, nem, portanto, qualquer cor. A
marca apenas poderd pois ser aposta em
documentos, veiculos ou outros objectos
que sirvam para a sua prestacio. Ainda ai,
a cor reivindicada podera constituir na
integra a respectiva tonalidade ou aparecer
unicamente sobre uma parte daqueles, no
ambito de desenhos bem precisos.

70. Alids, o facto de o depositante pedir o
registo da cor s6 por si e pretender, assim,
que lhe seja atribuido o seu uso exclusivo,
permite pensar que se reserva todas estas
possibilidades.

71. Esta apreciagdo é ainda mais pertinente
quando o depositante, como no processo
Heidelberger Bauchemie, ji referido,
requer o registo de vérias cores per se’S.
A auséncia de qualquer organizacio destas

55 — Neste processo, foi submetido ao Servigo de Marcas ¢ de
Patentes alemdo um pedido de registo das cores azul/
Jamarela. A marca pedida é objecto da seguinte descrigio:
«A marca apresentada é constituida pelas cores da firma
da requerente, que sdo utilizadas sob todas as formas
imagindveis, em especial em embalagens e etiquetas. A
descrigio precisa das cores é a seguinte:
RJIXL 5015/HKS 47 ~— azul ¢ RAL 1016/HKS 3 — ama-
relo.»
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cores num conjunto ou numa determinada
disposicio no pedido de registo permite
manifestamente, na realidade, uma plurali-
dade de combinagdes possiveis.

72. A reivindicagdo de uma cor sem forma
nem contornos dificilmente permitira, pois,
a autoridade competente verificar verda-
deiramente se estdo reunidas as outras
condicdes exigidas para o registo de uma
marca. Com efeito, consoante cubra a
totalidade do produto ou figure num dese-
nho bem preciso, a cor pode aparecer ao
consumidor como meramente ornamental
ou como componente de um sinal distin-
tivo. Igualmente, é possivel interrogarmo-
-nos sobre as condi¢des em que a autoridade
competente poderd apreciar verdadeira-
mente o risco de confusdo do sinal assim
reivindicado com uma marca anterior em
cuja composigio entra a cor reivindicada
ou um cambiante desta.

73. Entendemos ainda que o registo como
marca de uma cor, sé por si, ndo permite
aos outros operadores que consultem o
registo determinar quais sdo os seus direi-
tos.

74. Com efeito, nos termos do attigo 5.° da
directiva, o titular pode proibir que um
terceiro faca uso, na vida comercial, para
qualquer produto ou servico idéntico ou
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similar Aqueles para os quais a marca foi
registada, ndo s6 de um sinal idéntico a este
mas ainda de um sinal relativamente ao
qual possa existir, no espirito do piiblico,
um risco de confusio com a referida marca.

75. Se a marca registada é a propria cor s
por si, os outros operadores dificilmente
poderdo determinar de que modo tém
ainda possibilidade de fazer uso dessa cor
para produtos e servicos idénticos ou sim-
plesmente similares aqueles para os quais
tenha sido autorizado o registo da referida
cor.

76. Além disso, esta incerteza ndo diz
respeito unicamente a4 cor tal como €
reproduzida no registo ou é designada por
um cédigo internacional, mas a um grande
niimero de cambiantes préximos desta.
Com efeito, como vimos nos n.” 43 e 44
das presentes conclusdes, a possibilidade de
o piblico distinguir sem risco de confusdo
os cambiantes das cores é limitada pelas
propriedades da visio humana e pelo
caricter varidvel da cor dos objectos em
funcdo da luz e da distincia a que os
observamos.

77. Consideramos que tal incerteza é con-
traria ao principio da seguranga juridica
subjacente a exigéncia de aptiddo para uma
representacdo grafica. Importa lembrar
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que, no acérdio de 29 de Setembro
de 1998, Canon?’é, o Tribunal de Justica
reconheceu expressamente a importincia
que hd que atribuir a este principio no
ambito das marcas 57,

78. Atendendo ao conjunto destes elemen-
tos consideramos que uma cor sem forma
nem contornos ndo pode ser considerada
um sinal susceptivel de representacdo gra-
fica na acepgdo do artigo 2.° da directiva.

79. Uma cor, per se, também ndo preenche
a segunda condigdo prevista no artigo 2.°
da directiva, segundo a qual s6 podem
constituir marcas os sinais adequados a
distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas.

3. Capacidade para distinguir os produtos
e servicos de uma empresa dos de outras
empresas

80. Consideramos que o artigo 2.° da
directiva exclui as categorias de sinais ou
de indicagdes que sejam intrinsecamente
insusceptiveis de ter cardcter distintivo.

56 — C-39/97, Colect., p. 1-5507, n.° 27,

57 — No n.° 21, o Tribunal de Justiga declarou que, de qualquer

forma, por razdes de seguranga juridica ¢ de boa adminis-
tmgﬁo, hd que garantir que as marcas cuja utilizagio
poderia ser contestada com éxito nos 6rgios jurisdicionais
niio sejam registadas.

81. Esta anilise ndo estd em contradi¢io
com a jurisprudéncia do Tribunal de Pri-
meira Instdncia das Comunidades Euro-
peias 38 e do Tribunal de Justica 59, segundo
a qual o cardcter distintivo de uma marca,
deve ser analisado relativamente aos pro-
dutos ou aos servigos em relagdo aos quais
o registo é pedido®0. Com efeito, esta
jurisprudéncia foi desenvolvida no quadro
da apreciagdio dos motivos absolutos de
recusa previstos no artigo 7.%, n.° 1, alineas
b) a e), do regulamento e nas disposicdes
correspondentes da directiva, em processos
respeitantes aos sinais abrangidos por uma
categoria expressamente citada pelos
artigos 4.° do regulamento ou 2.° da
directiva, ou no quadro da aplicagio do
artigo 3.°, n.° 3, da directiva que se refere a
aquisi¢do do cardcter distintivo pelo uso 61,

82. Alias, recusar esta interpretagdo signi-
ficaria privar em grande parte de efeito itil
a segunda condigdo prevista no artigo 2.°
da directiva e, em larga medida, o
artigo 3.% n.° 1, alinea a), da mesma, de
acordo com o qual serd recusado o registo
aos sinais que ndo possam constituir uma
marca 52, Com efeito importa recordar que
a condi¢do segundo a qual deve ser recu-

58 — O Tribunal de Primeira Instincia enunciou esta regra
desde o primeiro acérddo proferido em matéria de marca
comunitaria (acérdio de 8 de Julho de 1999, Procter &
Gamble/IHMI «BABY-DRY», T-163/98, Colect.,
p. 11-2383, n.° 21), tendo-a regularmente reafirmado nos
acérddos posteriores Lv., desfgnadamcntc, acérdio de § de
Abril de 2001, Bank fiir Arbeit und Wirtschaf/IHMI
«Easybank», T-87/00, Colect., p. 1I-1259, n.° 21).

59 — Acérdio de 18 de Junho de 2002, Philips Electronics
(C-299/99, Colect., p. 1-5475, n.° 59).

60 — Consideramos que as disposigées do regulamento ¢ da
directiva redigidas em termos igénticos devem ter a mesma
interpretagio.

61 — Acérdio de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell
(C-517/99, Colect., p. 1-6959, n.° 30).

62 — O artigo 7.% n.° 1, alinea a), do regulamento ¢ ainda mais
explicito, uma vez que refere que serd recusado o registo
dos sinais que nio cstejam em conformidade com o
artigo 4.° desse regulamento.

I-3815



CONCLUSOES DE P. LEGER — PROCESSO C-104/01

sado o registo as marcas desprovidas de
cardcter distintivo é expressamente reto-
mada no artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da
directiva.

83. Além disso, embora até hoje ainda ndo
tenha sido chamado a pronunciar-se
quanto A questdo de saber se o pedido do
registo de um sinal ou de uma indicagdo
ndo previstos nos artigos 2.° da directiva 63
ou 4.° do regulamento pode ser recusado
unicamente com base nessas disposi¢des, o
Tribunal de Justica salientou, ndo obstante,
por variadas vezes, o caricter geral das
condigdes previstas nos artigos 2.° e 3.°%,
n.° 1, alinea a), da directiva 4. Do mesmo
modo, no acérddo Philips Electronics, jd
referido 63, indicou que «resulta claramente
da redac¢do do artigo 3.%, n.° 1, alinea a), e
da economia da directiva que esta disposi-
¢do visa essencialmente excluir do registo
os sinais que ndo possuem aptidio geral
para constituir uma marca».

84. Trata-se pois, nesta fase da anilise, de
apreciar se uma cor é s6 por si susceptivel
de apresentar caricter distintivo atendendo
unicamente as suas qualidades intrinsecas.
Entendemos que ndo, por duas razdes.

63 — Estdo actualmente pendentes no Tribunal de Justica vérios
ﬁocessos nesse sentido, Além dos processos Sieckmann e
cidelberger Bauchemie, ji referidos, foi igualmente
submetida a questio de saber se uma marca pode ser
constituida por ruidos ou sons [sprocesso Shield Mark,
C-283/01, pendente no Tribunal de Justiga).

64 — Acorddos ji referidos, Canon, n.° 27 ¢ Merz & Krell,
n.%23e24.

65 — N.° 37, sublinhado nosso.
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85. Por um lado, como acabimos de ver, o
pedido de registo de uma cor s6 por si ndo
permite determinar qual o sinal que apare-
cerd efectivamente nos produtos ou em
referéncia aos servigos respectivos. Ora, a
apreciacio da aptiddo para ter caricter
distintivo implica, em nosso entender,
conhecer precisamente qual é esse sinal.

86. Por outro, entendemos que uma cor
ndo pode s6 por si desempenhar a fungdo
de indicar a origem dos produtos ou
servicos. Com efeito, importa lembrar que
o Tribunal de Justica definiu essa funcio
como visando «garantir ao consumidor ou
ao utilizador final a identidade de origem
do produto que exibe a marca, permitindo-
-lhe distinguir, sem confusio possivel,
aquele produto de outros que tenham
proveniéncia diversa» 6. A marca deve,
pois, assegurar a garantia de proveniéncia
do produto portador dessa marca 67, Trata-
-se, por conseguinte, de um sentido muito
preciso.

87. Ora, como vimos no n.° 45 das pre-
sentes conclusdes, embora uma cor s por
si, isto é, enquanto entidade abstracta,
possa ter um significado ou suscitar senti-
mentos, estes consistem unicamente nos
que lhe atribuem as convengbes em vigor
numa sociedade numa dada época 8, Além
disso, mesmo este significado ou esses

66 — V., designadamente, acérdios de 17 de Outubro de 1990,
HAG GF {C-10/89, Colect., p. I-3711, n,° 14); Canon, ja
referido, n.° 28, e Merz & Krell, ja referido, n.° 22,

67 — Acérddo de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o.
(C-143/00, Colect., p. 1-3759, n.° 29).

68 — Assim, o negro representa o luto, o branco a pureza
(Pastoureau, M., j4 referido, pp. 31 ¢ 157).
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sentimentos, que podem basear-se em fené-
menos culturais solidamente implantados,
dependem das condigdes em que a cor nos
aparece %°. Dai que uma cor s6 pode ter um
sentido preciso se for vista no Ambito de
uma forma ou de um desenho determi-

nado 79,

88. E portanto errado, em nosso entender,
considerar que uma cor sem forma nem
contornos possa ter um sentido tdo preciso
como o de indicar sem confusdo possivel a
origem de um produto ou de um servico.

89. Ndo é menos verdade que o IHMI
procedeu por vérias vezes ao registo como
marca de uma cor per se. Assim, foram
registadas, designadamente, a cor lilds/
/ptirpura para chocolate 7!, a cor magenta
para equipamentos e servicos de telecomu-
nicages 72 e a cor amarela para produtos
anti-corrosdo 3. O ITHMI considerou que
cada uma destas cores tinha adquirido,
para a designacdo dos produtos ou dos
servicos em causa, cardcter distintivo pelo
uso que delas tinha sido feito 74.

69 — O uso de um véu negro evoca o luto; contudo, um vestido
preto numa soirée ndo tem necessariamente esse signifi-
cado.

70 — Klinkenberg, J.-M., «Qu'est-ce que le signe?», em Le
langage, éditions sciences humaines, p. 105. O autor cita o
seguinte exemplo, que foi buscar ao Cédigo da Estrada:
associado a uma forma circular, o vermelho significa
proibigdo; associado a uma forma triangular, adverte de
um perigo.

71 — Registo n.° 31336, de 27 de Outubro de 1999.

72 — Registo n.° 212787, de 3 de Agosto de 2000.

73 — Registo n.” 396176, de 9 de Janciro de 2001.

74 —~ Como nfo existe, nas estatisticas do IHMI, uma rubrica
que incida especificamente sobre as cores per se, é dificil
afirmar que nenhuma marca deste tipo tenha sido registada
a priori. Contudo, a jurisprudéncia do IHMI permite
deduzir que, se tais registos foram admitidos, foram-no
apenas a titulo muito excepcional {v., por exemplo,
processo R 122/1998-3, ja referido, n.®* 17, 18 ¢ 21).

90. Estes registos parecem-nos discutiveis,
atendendo ao sinal realmente apercebido
pelos consumidores e que estes se habitua-
ram a reconhecer como indicando a origem
dos produtos e dos servicos em questdo.
Com efeito, como referimos, a cor é sempre
um atributo de qualquer coisa. Por conse-
guinte, o que os consumidores se habitua-
ram a reconhecer ndo é a cor enquanto tal,
mas um objecto dessa cor75. A cor esti,
portanto, sempre associada mentalmente a
um outro elemento. A maior parte das
vezes, trata-se de um logotipo ou de uma
palavra 76, No minimo, este outro elemento
serd a forma do produto posto i venda.

91. Se este outro elemento faltar, os con-
sumidores deixardo de estar em condigdes
de identificar com exactiddo a origem do
produto ou do servico em questio. Por
outras palavras, se o logotipo ou a palavra
que se habituaram a ver no produto ou na
sua embalagem ji ai ndo figurar, ou se a
forma desse produto se alterar, os consu-
midores poderdo ter dividas quanto 2
origem deste, mesmo que a cor permanega
a mesma.

92. Por conseguinte, reduzir os sinais a cor
abstracta e registar esta como marca equi-

75 — V., neste sentido, n.° 70 das conclusées que apresentimos
o processo Toshiba Europe {acérdio de 25 de Outubro
de 2001, C-112/99, Colect., p. 1-7945).

76 — Sc o automobilista pode associar o verde is estagdes BP ¢
porque no logotipo desta companhia as letras «BP» surgem
sobre um fundo verde e determinadas partes da superficie
exterior dos edificios das estagées de servigos da referida
companhia sio da mesma cor. Igualmente, a palavra
«Milka» figura nas tabletes de chocolate para as quais a
cor lilds/pirpura foi registada como marca pelo IHMI.
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vale, em nosso entender, a tomar uma patte
da marca pelo todo. A marca ndo é cons-
tituida pela cor por si s6, mas por esta cor
associada a outro elemento ou aplicada a
um objecto.

93, Esta anilise foi adoptada por determi-
nados servicos nacionais. Assim, o servico
competente do Reino Unido nio registou a
cor verde, por si s6, a pedido da sociedade
petrolifera BP, para os produtos e servigos
oferecidos nas estagdes de distribuicdo de
combustiveis, mas sim esta cor aplicada as
superficies externas dos locais ou dos
edificios em conformidade com os esbogos
anexos aos pedidos de registo?”. Igual-
mente, este servico ndo registou a cor rosa,
por si s6, para materiais de isolamento, mas
«the colour pink, as defined by pantone
n° 196C, applied to the entire surface of the
goods» 78, Em matéria de servigos, a auto-
ridade irlandesa competente registou a
favor da United Parcel Service of America
a marca correspondente a seguinte defini-
¢do: «The mark consits of the colour brown
as shown on the form of application, being
the predominant colour applied to the
visible surface of the uniforms worn by
staff in the performance of the services» 7.

77 — High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery
Division, 16 de junho de 2000, BP Amoco PLC v. John
Kelly Ltd and Glenshane Tourist Services Ltd,

78 — Registo n.° 2004215, de 25 de Outubro de 1996. A
representagio da marca no registo mostra o desenho de um
material isolante.

79 — Registo n.° 221818, de 27 de Outubro de 1998. A
representagdo da marca no registo mostra um uniforme
da cor reivindicada.
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94, Aliés, esta anilise, segundo a qual ndo
é a cor por si s6 que pode adquirir caracter
distintivo com o uso, corresponde as dis-
posicdes em vigor no United States Patent
and Trademark Office (Servigo de Patentes
e Marcas dos Fstados Unidos) 80, A este
proposito, importa sublinhar que a marca
da sociedade Qualitex, que permitiu ao
Supremo Tribunal de Justica dos Estados
Unidos pronunciar-se pela primeira vez
quanto 3 protec¢do das cores como marcas
e a admitir a sua possibilidade, ndo é
constituida pelo cambiante verde dourado
em si mesmo, mas por «a particular shade
of green-gold applied to the top and the
surfaces of the goods» 81,

95. Tendo em conta estes elementos, enten-
demos que os exemplos acima referidos de
registos de uma cor per se como marca ndo

80 — Segundo o Trademark Manual of Examining Procedures,
revisto em Junho de 2002, o registo de uma marca estd
subordinado ao seu uso prévio. A section 1202.05, que tem
por titulo «Color as a’mark», prevé: «Color marks are
marks that consists solely of one or more colors used on
particular obzects. For marks used in connection with
goods, the color may be used on the entire surface of the
goods, on a portion of the goods, or on all part of the
packaging for the goods [...] Similarly, service marks may
consist 0? color used on all or part of materials used in the
advertising and rendering of the services [...] Color marks
are never inherently distinctive, and cannot be registered
on the Principal Register without a showing of acquired
distinctiveness [...]» {http://www.uspto.gov.).

81 — Registo n.° 1633711. A representagio da marca no registo
mostra o desenho do produto, No acérddo Qualitex Co. v.
Jacobson Products Cl:). 514 U.S. 159(1995), o Supremo
Tribunal de Justica declarou que uma cor s6 pode ser
registada como marca se se demonstrar que adquiriu com
o tempo «a secondary meaningy, isto é, que os consumi-
dores lhe reconhecem uma fungio de origem. O Supremo
Tribunal de Justiga confirmou a sua posigdo no acérdio
Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers, Inc.,
165 F.3d 120(2000).
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infirmam a nossa interpretagdo do
artigo 2.° da directiva 82,

96. Ao invés, os registos citados no n.° 93
das presentes conclusdes demonstram, em
nosso entender, que os operadores econé-
micos que utilizam uma cor para identificar
os seus produtos ou servicos devem poder
beneficiar da protec¢do conferida pelo
regime das marcas sem necessidade de
registar a cor por si s6. Além disso, estes
operadores podem igualmente recorrer as
disposi¢des do direito dos seus Estados-
-Membros relativas 4 concorréncia desleal,
a responsabilidade civil ou 4 defesa dos
consumidores, como resulta do sexto con-
siderando e do artigo 5.°, n.° §, da
directiva.

97. Assim, nenhum elemento permite pen-
sar que a protec¢io desses operadores

82 — Na mesma linha vio os ac6rddos do Tribunal de Primeira
Instdncia, de 25 de Setembro de 2002, Viking-Umwelt-
technik/IHMI «justaposicio das cores verde e cinzenta»
(T-316/00, Colect., p. 1I-3715) e de 9 de Outubro de 2002,
KWS SaatTHMI «tom de laranja» (T-173/00, Colect.,
p. H-3843;\Iprofcridos depois da audiéncia no presente

rocesso. Nesses acordios o Tribunal considera, desde
ogo, que as cores ou combinagdes de cores, enquanto tais,
sd0 susceptiveis de constituir uma marca comunitdria na
medida em que sejam adequadas para distinguir os
produtos ou servigos de uma empresa dos de outra
cmpresa {acérddos jd referidos, Viking-Umwelttechnik/
MHMI «justaposi¢io das cores verde e cinzentas, n.° 23, ¢
KWS Saat/IHMI «tom de laranja», n.° 25). Além disso,
neste dlimo acérddo, o Tribunal de Primeira Instincia
considera que um tom laranja, enquanto tal, ¢ susceptivel
de apresentar carédcter distintivo para determinados servi-
gos. Realce-se, desde jd, que a questdo de saber se uma cor
cenquanto tal, sem forma nem contornos, ¢ susceptivel de
constituir uma marca comunitdria na accpgio do artigo 4.°
do regulamento ndo foi discutida no Tribunal de Primeira
Instdncia, No que se refere, em scguida, aos fundamentos
em que o Tribunal de Primcira Instdncia se bascou para
admitir que um tom de cor laranja, enquanto tal, pode ter
cardcter distintivo para determinados servi;ios, 0S Mesmos
ndo nos levam a por em causa a nossa analise.

contra os concorrentes que, pela utilizagio
da mesma cor ou de um cambiante desta,
pretendam retirar proveito da reputacio ou
do caricter distintivo da marca daqueles é
impedida ou diminuida pela exclusio das
cores enquanto tais das categorias de sinais
previstas no artigo 2.° da directiva.

98. Ao invés, existem boas razbes para
acreditar que o registo como marca de
cores enquanto tais pode ter consequéncias
negativas para a livre concorréncia que,
como vimos no n.° 8 das presentes con-
clusoes, constitui a finalidade da directiva.

99. Com efeito, o registo de uma cor
apenas enquanto tal conduz, por aplicagio
do artigo 5.° da directiva e, pelo menos,
devido a impossibilidade de os outros
operadores econdmicos poderem determi-
nar precisamente se e de que modo podem
ainda utilizar essa cor, a atribuir o seu uso
exclusivo ao titular da marca. Além disso,
como vimos no n.° 76 das presentes con-
clusdes, este uso exclusivo nio incide
unicamente sobre a cor tal como figura no
pedido de registo ou como é designada por
um cddigo internacional, mas pode alar-
gar-se a um grande niimero de cambiantes
desta. Por outras palavras, é bem provavel
que o registo como marca de um tom
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particular de azul leve a atribuir ao seu
titular o uso exclusivo do azul 83,

100. Seguidamente, tendo em conta os
sentimentos que podem suscitar no obser-
vador e a sua natureza mais ou menos
visivel, o niimero de cores realmente utili-
zdveis para um produto ou um servigo em
particular é ainda mais restrito. Para de tal
NOS CONVencermos, remeter-se-4 para as
«cores das sociedades de distribuicio de
combustiveis», citadas como exemplo pelos
partiddrios do registo de cores per se como
marca 84, O nimero de cores utilizadas por
estas sociedades nas superficies externas
dos seus edificios e nos logotipos é inferior
ao das cores que tém um nome especifico e
a maioria delas sdo utilizadas simultanea-
mente por varias sociedades 8.

101. Bastaria, portanto, que virias cores
enquanto tais fossem registadas como
marca para conferir um verdadeiro mono-
polio de utilizagio da cor a alguns opera-
dores econdémicos. Ora, tal monopdlio
pode ser susceptivel de falsear as condigdes
de concorréncia.

83 — Esta apreciagdo é idéntica 4 do IHML V., no que se refere 3
cor azul, a decisio da Segunda Cdmara de Recurso, de
29 de Fevereiro de 2000, processo R 342/1999-2, que
recusou o pedido de registo apresentado pela sociedade
AIO{%. V. igualmente a decisio R 122/1998-3, j4 referida,
n.°29.

84 — V. observagdes escritas da Libertel, n.° 7.1.

85 — Por exemplo, o amarelo pelas Shell, Agip ¢ BP, o azul pelas
ARAL, Total e ELF, o vermelho pela Total e pela ELF, o
alaranjado pela Total e pela Esso, etc.
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102. Com efeito, como a Comissdo muito
cortectamente sublinhou nas suas observa-
cbes escritas86, as cores revestem hoje
grande importancia para as empresas. Cada
vez mais estas utilizam uma cor para os
seus produtos e objectos relacionados com
a prestacdo dos seus servigos 87, Estas cores
servem para captar a atengdo dos consu-
midores 88. Além disso, gracas aos senti-
mentos que suscitam, permitem as empre-
sas situar os seus produtos € servicos no
nosso imaginario 8%, As cores tornaram-se,
pois, um verdadeiro instrumento de comu-
nicacdio entre as empresas € os consumido-
res. E provével que a sua utilizagio tenda a
crescer, considerando que a imagem ocupa
actualmente um lugar preponderante na
comunicacao.

103. Por conseguinte, é legitimo pensar que
um operador econdmico que fosse privado
da possibilidade de utilizar as cores ou
mesmo um determinado néimero delas seria
desfavorecido relativamente aos seus con-

86 — N.° 73.

87 — Segundo o Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses
états, «numerosos industriais criam, na sua estrutura de
design, uma equipa especializada em cores e materiais, Foi
a Moulinex que comegou, em 1997, a colorir de amarelo
ou verde os seus pequenos electrodomésticos [...] Actual-
mente, a Apple produz em cores os seus IMac, a Nurofen
as suas caixas de medicamentos e a Philips os seus
televisores», p. 218.

88 — Segundo Kapferer, J.-N., «acor é a Primeira referéncia de
uma marca para o consumidor em ‘self-service’», em Les
marques, Capital de Pentreprise, Les chemins de la
reconguéte, Les éditions d’organisation 1995, Paris, p, 355.

89 — As cores aciduladas encarnam como valor a regressio e
lembram ao consumidor as cores da infincia, as cores
Fritantes a transgressio, dando-he a impressio de se
ibertar das convengdes, os tons naturais a autenticidade,
conferindo aos produtos um aspecto rdstico de quictude,
as cores high tec (verde metalizado) a seguranga, induzindo
confianga, pelo facto de serem sinénimo de perfeigdo
(Géodys 2000/2001, j4 referido, p. 218).
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correntes, e que um monopdlio de utiliza-
¢do das cores pode mesmo criar dificulda-
des ao acesso de novos operadores a um
mercado determinado.

104. Tendo presentes estas consideragdes,
a finalidade do direito de marca pode
igualmente justificar que o uso exclusivo
das cores enquanto tais nio possa ser
atribuido a determinados operadores eco-
némicos e que as mesmas continuem a
disposicdo de todos.

V — Conclusio

105. Atentos os fundamentos expostos,
propomos que o Tribunal de Justica res-
ponda que o artigo 2.° da directiva deve ser
interpretado no sentido de que uma cor por
si s4, sem forma nem contornos, nio
constitui um sinal susceptivel de represen-
tacio grifica adequado a distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos
de outras empresas.

106. Tendo em conta esta resposta, ficam
sem objecto as outras questdes submetidas
pelo 6rgéo jurisdicional de reenvio no que
se refere ao litigio no processo principal.
Entendemos que ndo hi que dar-lhes res-
posta.

107. Em face das considera¢bes que precedem, propomos que o Tribunal de
Justica responda do seguinte modo as questdes colocadas pelo Hoge Raad der

Nederlanden:

«O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma cor por si s, sem
forma nem contornos, ndo constitui um sinal susceptivel de representacio grafica
adequado a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras

€mpresas. »
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