ACORDAO DE 25, 9. 2002 — PROCESSO T-316/00

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)
25 de Setembro de 2002 *

No processo T-316/00,

Viking-Umwelttechnick GmbH, com sede em Kufstein (Austria), representada
por S. Vélker, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl, E. Joly e S. Bonne, na qualidade de
agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira Cimara de Recurso do
Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de
28 de Julho de 2000 (processo R §58/1999-1), que recusa o registo como marca
comunitiria de uma justaposi¢do das cores verde e cinzenta,

* Lingua do processo: alemio.
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VIKING-UMWELTTECHNIK / THMI (JUSTAPOSICAO DE VERDE E DE CINZENTO)

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secgdo),

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juizes,

secretario: J. Plingers, administrador,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 9 de
Outubro de 2000,

vista a contestagdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
4 de Janeiro de 2001,

ap6s a audiéncia de 27 de Fevereiro de 2002,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 30 de Janeiro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca
comunitiria ao Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas,
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desenhos e modelos) (IHMI), 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), com as alteragdes nele introduzidas.

A marca cujo registo é pedido é uma justaposi¢do de duas cores, como tal,
representada por um rectingulo verde, correspondente & referéncia de cor
Pantone 369c, encimando um rectingulo cinzento, correspondente a referéncia
de cor Pantone 428u.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido integram-se na classe 7
do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e Servigos,
para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e
alterado e correspondem 2 descri¢do seguinte: «Mdaquinas de cortar e triturar
para jardim, motoenxadas, maquinas de cortar relva, motogadanheiras frontais,
maquinas de cortar relva equipadas com assento, arejadores de prados,
cortadores de relva, tesouras de aparar sebes, varredouras mecénicas, limpa-
-neves, charruas, motoserras, serras para cortar troncos baixos e arbustos,
méquinas de lavagem de alta pressdo, todos os aparelhos a motor, com pegas,
pecas sobresselentes e acessdrios», inseridos na classe 7.

Por decisdo de 23 de Julho de 1999, o examinador indeferiu o pedido nos termos
do artigo 38.° do Regulamento n.® 40/94 pelo facto de a combinagdo das cores
verde e cinzenta ser desprovida de caricter distintivo e descritivo para os
produtos designados, na acepgio do artigo 7.° n.° 1, alineas b) e ¢), do mesmo
regulamento.

Em 31 de Agosto de 1999, a recorrente interpds recurso para o IHMI da decisdo
do examinador, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94.
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Por decisio de 28 de Julho de 2000 (a seguir «decisdo impugnada»), que foi
notificada a recorrente em 7 de Agosto de 2000, a Primeira Cimara de Recurso
confirmou a recusa de registo da marca pedida. Essencialmente, considerou que o
sinal pedido estd desprovido de cardcter distintivo na acepgdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

A recorrente invoca dois fundamentos baseados em violagio do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), e do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94.

H4i que salientar que, embora a CAimara de Recurso tenha desenvolvido
consideragbes que podem ser ligadas A nogio de caricter descritivo, concluiu,
todavia, pela recusa do sinal pedido, no n.° 24 da decisdo impugnada, com base
no artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94. Por conseguinte, o
fundamento baseado em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), é inoperante.

Em consequéncia, hi apenas que examinar o fundamento baseado em violagdo
do artigo 7.°% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.

Argumentos das partes

A recorrente recorda que, em principio, as cores podem ser protegidas, como tais,
por uma marca, tal como prevé a definigdo de sinais susceptiveis de constituirem
uma marca comunitiria dada pelo artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94. A
recorrente considera que esta definicio corresponde a uma concep¢do moderna
das marcas, que sdo cada vez mais constituidas por sinais ndo tradicionais tais
como os sons, as cores ou as embalagens.
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A recorrente alega que a utilizagdo de cores como meio de identificagdo, e ndo
como elemento decorativo, permite ao piiblico identificar 4 distdncia a gama de
produtos de uma empresa de entre um conjunto mais vasto, 20 passo que outros
elementos, tais como uma marca nominativa, permitem a identificacio final do
produto.

A recorrente considera que hd interesse comercial em proteger as cores,
abstractamente, independentemente da sua forma, uma vez que elas sdo
utilizadas em propor¢Bes varidveis em diferentes tipos de suportes ou nos
proprios produtos.

A recorrente explica que a caracterizacdo de um produto pela combinagio de
cores pedida se efectua, designadamente para pequenos aparelhos, por uma
reparti¢do do verde e do cinzento na caixa em plastico.

A recorrente afirma que ndo se pode concluir que combinagio cromética é muito
inabitual para provar o seu caricter distintivo. Com efeito, este critério é
inadequado, na medida em que, se uma empresa utiliza desde hd muito tempo
esta combinagdo, esta deixou de ser inabitual. Do mesmo modo, se uma empresa
passa a utilizar esta combinagdo apds a ter registado como marca, a referida
combinagio deixa de ser muito inabitual a partir do momento em que conhega
um certo sucesso.

No que diz respeito a cor cinzenta, a recorrente recorda que se trata de um
cinzento especifico (Pantone 428u), que ndo é geralmente utilizado para o
plastico, e que importa conhecer a definicdo de uma cor para apreciar o seu
caracter distintivo.
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Quanto a cor verde, a recorrente sublinha que os produtos dos seus concorrentes
se apresentam em cores variadas. Esta cor ndo desempenha, para os produtos em
causa, qualquer papel especifico e a sua associagdo eventual com a natureza é
pouco decisiva para a apreciagdo do seu caricter distintivo, nomeadamente
porque ela é constituida de uma variante particular em justaposi¢io com uma
outra tonalidade.

Finalmente, a recorrente salienta que a justaposi¢do particular de tonalidades
precisas dd aos produtos uma aparéncia visual especifica e um caracter préprio
que os distingue dos outros produtos, o que confere 4 marca o grau minimo
exigido de poder distintivo.

O IHMI recusa a argumentagio da recorrente. Considera que o sinal pedido deve
cumprir nio apenas as exigéncias do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, mas
também das disposi¢des do artigo 7.°% n.° 1, do referido regulamento. A este
respeito, considera que as cores devem permitir ao piblico distinguir os produtos
da recorrente dos dos seus concorrentes e nio serem percebidas como um simples
elemento ornamental corrente ou como uma referéncia a uma caracteristica ou a

uma qualidade do produto.

O THMI afirma que certas categorias de marcas estio intrinsecamente des-
providas de caricter distintivo, nomeadamente quando os circulos interessados
nio estabelecem qualquer relagio entre o sinal e uma empresa em especial. Assim
sucede com as cores quando a configuragio de um produto ndo é reivindicada.

Finalmente, o IHMI considera que a justaposi¢do das cores verde e cinzenta dé
impressdo de uma nuance verde, cor largamente espalhada e valorizadora dos
produtos em causa, aposta num fundo de nuance cinzento claro, cor que ndo tem
vocagio para chamar a atengio do ptiblico na medida em que é parecida com a
cor do metal e habitual em numerosos suportes. Assim, a combinagio verde e
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cinzento ndo serd percebida pelos circulos interessados como uma indica¢do de
origem.

Apreciacdo do Tribunal

H4 que salientar, antes de mais, que as cores ou as combinagdes de cores, como
tais, sdo susceptiveis de constituir marcas comunitarias, na medida em que sejam
adequadas para distinguir os produtos ou os servi¢os de uma empresa dos de uma
outra empresa.

No entanto, a aptiddo geral de uma categoria de sinais para constituirem uma
marca ndo implica que os sinais pertencentes a esta categoria possuam
necessariamente um caracter distintivo na acepg¢do do artigo 7.° n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94 em relagio a um produto ou a um servico
determinado.

Os sinais a que se refere o artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94
sdo considerados incapazes de desempenhar a fungdo essencial da marca, ou seja,
a de identificar a origem comercial do produto ou do servigo a fim de que o
consumidor que adquire o produto ou o servi¢o que a marca designa possa, em
posterior aquisi¢do, efectuar a mesma escolha, se a experiéncia se revelar
positiva, ou fazer outra escolha, se aquela se revelar negativa.

O caricter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado, por um lado, em
relagdo aos produtos ou aos servigos para os quais o registo é pedido e, por outro,
em relagdo a percepgdo que dele tem o publico pertinente.
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Além disso, h4 que salientar que o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94 ndo faz distingdo entre os sinais de diferentes naturezas. No entanto, a
percepcio do puiblico pertinente nio é necessariamente a mesma no caso de um
sinal constituido por uma cor ou uma combinagido de cores, como tais, que no
caso de uma marca nominativa ou figurativa que consiste num sinal independente
do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, embora o piiblico tenha o
hébito de perceber, imediatamente, as marcas nominativas ou figurativas como
sinais identificadores da origem comercial do produto, assim ndo sucede
necessariamente quando um sinal se confunde com o aspecto do produto para
o qual o sinal é pedido.

H4 que salientar, em primeiro lugar, que os produtos designados no pedido de
registo se destinam a todos os consumidores e, por conseguinte, a consumidores
nio especializados. Consequentemente, pressupde-se que o piiblico pertinente € o
consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
No entanto, hd que tomar em conta a circunstincia de que o consumidor médio
deve confiar na imagem imperfeita que deles conservou na memoria. Importa
igualmente tomar em consideragio o facto de o nivel de atengio do consumidor
médio ser susceptivel de variar em fungdo da categoria de produtos em causa (v.,
neste sentido, acérddo do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26).

No que concerne 3 cor verde, deve dizer-se que ela é habitualmente utilizada para
os produtos em causa e, por conseguinte, ndo constitui um elemento susceptivel
de ser percebido e memorizado, de imediato, como indicador de origem
comercial. De resto, a nuance de verde usada na justaposi¢cdo cujo registo foi
pedido ndo apresenta uma diferenga suficientemente perceptivel em relagdo as
nuances de verde comummente utilizadas no sector dos produtos designados.

No que diz respeito a cor cinzenta, é forgoso dizer que ela ndo apresenta qualquer
particularidade que permita ao consumidor pensar que ela ndo é a cor natural do
material ou que se trata de uma simples variante de cor deste material ou da
embalagem.
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Na medida em que o sinal, para o qual o registo foi pedido, é constituido pela
]ustaposu;ao das duas cores acima analisadas, hd que apreciar, portanto, o
caricter distintivo do conjunto constituido pela sua justaposi¢do.

A este respeito, hd que, em primeiro lugar, considerar que, de facto, tal como
resulta dos exemplos apresentados na contestacio do IHMI, estas duas cores ou
nuances similares sdo, em conjunto, comummente utilizadas para produtos de
jardinagem.

Além disso, hi que salientar que a simples justaposi¢do das cores verde e cinzenta,
tal como representada no pedido de registo, apresenta um cardcter abstracto e
impreciso em relacdo aos produtos em causa e ndo uma combinagio consistente
num arranjo determinado das referidas cores. A este respeito, a Cimara de
Recurso declarou, justamente, que ndo foi reivindicado qualquer arranjo de
cores.

Por conseguinte este sinal ndo poderi ser percebido e reconhecido na medida em
que uma reparti¢do desordenada das cores nos produtos pode levar a numerosos
arranjos diferentes que ndo permitem ao consumidor apreender e memorizar uma
combinagdo especial, que ele possa utilizar para reiterar uma experiéncia de
compra de modo imediato e certo.

Esta apreciagdo é, de resto, confirmada a luz dos exemplos retirados do catdlogo
apresentados pela recorrente na audiéncia, pelo facto de os produtos, com as
cores reivindicadas, se apresentarem sob formas diferentes que ndo permitem
associar as cores de modo homogéneo e, portanto, aplicar o sinal de modo
uniforme em conformidade com um arranjo determinado, numa certa ordem, dos
dois elementos presentes na justaposi¢do. Além disso, resulta do mesmo catélogo
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que, em relagdo a certos produtos, a justaposicdo do verde e do negro é mais
incisiva.

Finalmente, no que se refere ao argumento da recorrente de que as cores
utilizadas podem permitir ao consumidor identificar a distdncia produtos
pertencentes a uma mesma gama, basta salientar que, ao adiantar este
argumento, a recorrente admite, igualmente, que a identificagdo final de origem
comercial do produto é realizada por outros elementos caracteristicos, nomea-
damente por uma marca nominativa.

Por conseguinte, o consumidor ndo perceberd na justaposi¢do do verde e do
cinzento um sinal que indique que os produtos provém de uma mesma empresa,
antes a perceberd como um simples elemento de acabamento dos produtos em
causa.

Consequentemente, hd que concluir que o sinal pedido ndo permitird ao
consumidor pertinente reconhecer esse sinal como sinal distintivo quando esse
consumidor for levado a fazer a sua escolha no momento de uma aquisi¢do
posterior dos produtos em causa.

Esta conclusdo nio pode ser infirmada pelos argumentos da recorrente de que o
critério ligado ao caricter inabitual da combinagio cromatica é inadequado na
medida em que, se uma empresa utilizar esta combinagdo durante muito tempo,
esta tltima deixa de ser inabitual e, se esta combinac¢do puder ser registada como
marca, deixa também de ser inabitual a partir do momento em que tenha algum
sucesso. Com efeito, por um lado, a autoriza¢do de uma combinagdo cromdtica
durante um certo tempo, antes do seu eventual registo, por uma empresa, nio
implica automaticamente que esta combinacdo seja utilizada para os produtos
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referidos no pedido, por outras empresas. Por outro lado, ap6s o registo desta
combinagdo, na hipdtese de a marca ter um certo sucesso, o seu titular mantém o
direito de garantir a defesa da exclusividade que est4 ligada 4 marca dentro dos
limites estabelecidos pelo Regulamento n.° 40/94.

Segue-se que, ao declarar o cardcter habitual das cores e a sua falta de arranjo
concreto, a Cdmara de Recurso decidiu, correctamente, que a justaposi¢io das
cores verde e cinzenta ndo é distintiva para os produtos em causa na acepgdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.° n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal, a
parte vencida deve ser condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver
requerido. Tendo a recorrente sido vencida, hd que condeni-la nas despesas do
IHMI, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.
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2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vilaras Tiili Mengozzi

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 25 de Setembro de 2002.

O secretério O presidente

H. Jung M. Vilaras
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