ACORDAO DE 15. 12. 2005 — PROCESSO T-262/04

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Secciio)
15 de Dezembro de 2005 *

No processo T-262/04,

BIC SA, com sede em Clichy (Franga), representada por M.-P. Escande e
A. Guillemin, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulagio da decisdo da Quarta Cimara de
Recurso do IHMI de 6 de Abril de 2004 (processo R 468/2003-4), relativa ao registo,
como marca comunitiria, de uma marca tridimensional que se apresenta sob a
forma de um isqueiro de pedra,

* Lingua do processo: francés.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIADAS COMUNIDADES EUROPEIAS
(Terceira Secgdo),

composto por: M. Jaeger, presidente, J. Azizi e E. Cremona, juizes,

secretdrio: B. Pastor, secretdria adjunta,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 25 de
Junho de 2004,

vista a contesta¢do entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Insténcia em
13 de Setembro de 2004,

ap6s a audiéncia de 11 de Maio de 2005,

profere o presente

Acordio

Antecedentes do litigio

A 5 de Julho de 2000, a recorrente apresentou, ac Instituto de Harmoniza¢io do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do
Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um pedido de registo de marca
comunitaria.
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> A marca cujo registo é pedido é a marca tridimensional seguinte:
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3 Os produtos para os quais foi pedido o registo enquadram-se na classe 34 na
acepgdo do Acordo de Nice relativo & Classificacdo Internacional dos Produtos e dos
Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e
correspondem & descrigdo seguinte: «Tabaco, artigos para fumadores, isqueiros,
fésforos». Nao figura no pedido qualquer reivindicagdo de cor.

4+ Em 5 de Junho de 2003, o examinador recusou o registo para os produtos «artigos
para fumadores, isqueiros», por o sinal em causa ser desprovido de caracter
distintivo.

5 Em 29 de Julho de 2003, a recorrente interpds recurso da decisdo do examinador
para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.
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Foi negado provimento ao recurso por decisio da Quarta Camara de Recurso de
6 de Abril de 2004 (a seguir «decisio impugnada»). A Camara de Recurso
considerou, em substincia, que a marca requerida é desprovida de caracter
distintivo na acepgio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.© 40/94 e que os
elementos fornecidos ndo permitem demonstrar que a mesma tenha adquirido tal
caracter pelo uso.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas se for negado provimento ao recurso na
integra;
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— condenar a recorrente a suportar as suas proéprias despesas se a decisdo
impugnada for anulada apenas parcialmente.

Questao de direito

Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos relativos a violagéo,
respectivamente, do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), e do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.5 n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

Segundo a recorrente, o caricter distintivo da forma do seu isqueiro, que representa
uma quota de mercado de 44% na Europa, ndo oferece qualquer ddvida quando
comparada com as outras formas de isqueiros mais representativas do mercado. A
apreciacdo do caracter distintivo deve ser feita tendo em vista os isqueiros seguintes:
CRICKET (16% do mercado), TOKAI (16% do mercado), TOM FLAME, BAIDE e
PROF (trés marcas asidticas de isqueiros que representam 23% do mercado),
CLIPPER e BRIO (1% do mercado).

A recorrente alega que, considerando estes isqueiros, a forma do seu isqueiro
apresenta-se sob a forma de um produto fortemente individualizado, distinguindo-
-se assim das formas tradicionais dos outros produtos apresentados no mesmo
mercado.
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O raciocinio do IHMI apresenta uma contradi¢io na medida em que este pretende
que os detalhes da forma que constituem a marca requerida sdo correntes no
mercado, embora realgando que esses mesmos detalhes se distinguem dos dos
outros isqueiros, ainda que esta distingio seja «pouco perceptivel» ou «pouco
discernivel».

A leitura da decisdo do IHMI leva, por outro lado, a supor que o mercado europeu
de isqueiros assenta num produto uniforme, com caracteristicas idénticas em todos
os fabricantes, quando o examinador salientou, por seu turno, a diversidade dos
produtos existentes no mercado.

A recorrente sustenta ainda que a apreciagio do IHMI, baseada numa andlise
fragmentada da forma em causa resultante da comparagio de cada um dos seus
pormenores com os dos diferentes modelos de isqueiros existentes no mercado, sem
se preocupar com o modo como esses pormenores foram combinados, constitui
uma aplicacdo errada do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

A recorrente observa a este propdsito que nenhuma das outras formas de isqueiros
actualmente disponiveis no mercado possui o conjunto das caracteristicas do
isqueiro representado pela marca requerida, designadamente a combina¢do de um
reservatério direito de forma oval, de uma cobertura de forma trapezoidal e de um
botdo de pressdo de forma semioval. Ainda que as caracteristicas da forma que
constituem a marca pedida se distingam insuficientemente dos pormenores das
outras formas de isqueiros para que cada uma apresente caracter distintivo, ndo é
menos certo, segundo a recorrente, que a sua combinagdo apresenta especificidades
e permite, portanto, conferir ao conjunto o cardcter distintivo necessirio ao seu
registo a titulo de marca comunitaria. Se alguns isqueiros se assemelham, por um
elemento préximo, a forma em causa, trata-se apenas da imita¢io de uma das suas
caracteristicas e ndo do conjunto.
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Por outro lado, a forma do isqueiro nio é imposta pela natureza nem pela funcio do
produto e ndo estd demonstrado que, quando da apresentagdo do pedido de marca
tridimensional, a forma do isqueiro constituia uma forma necesséria ao produto e
que a mesma ndo pudesse assim apresentar o cardcter distintivo de uma marca.

Segundo a recorrente, a decisio do IHMI deve, por conseguinte, ser anulada na
medida em que considerou que a marca pedida nio tinha, prima facie, caracter
distintivo.

O IHMI sustenta que a Camara de Recurso tinha razdes para considerar que a marca
requerida ndo era distintiva para os produtos referidos em relacio ao publico
pertinente.

Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Em conformidade com o artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, a forma de um
produto é susceptivel de constituir uma marca comunitdria, desde que seja adequada
para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas. Além disso,
nos termos do artigo 7.2, n.° 1, alinea b), desse regulamento, serd recusado o registo
de «marcas desprovidas de carécter distintivo».

Recorde-se, em primeiro lugar, que, de acordo com a jurisprudéncia, as marcas a que
se refere a alinea b) do n° 1 do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 sio,
designadamente, aquelas que, do ponto de vista do publico pertinente, sdo
comummente utilizadas, no comércio, para a apresentacio dos produtos ou dos
servicos em causa, ou a respeito das quais existem, pelo menos, indicios concretos
que permitam concluir que sdo susceptiveis de ser utilizadas desta maneira. Por
outro lado, os sinais a que se refere esta disposicdo sdo incapazes de exercer a func¢io
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essencial da marca, isto é, identificar a origem do produto ou do servigo, para assim
permitir ao consumidor que adquire o produto ou o servico que a marca designa
fazer, quando de uma aquisicdo posterior, a mesma escolha, se a experiéncia for
positiva, ou outra escolha, se a experiéncia for negativa [acérddos do Tribunal de
Primeira Instincia de 3 de Dezembro de 2003, Nestlé Waters France/IHMI (Forma
de uma garrafa), T-305/02, Colect., p. 1I-5207, n.° 28; de 31 de Margo de 2004,
Fieldturf/IHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE
GRASS) T-216/02, Colect., p. [1-1023, n.°® 23 e 24; e de 24 de Novembro de 2004,
Henkel/THMI (Forma de um frasco branco e transparente), T-393/02, Colect.,
p. I1-4115, n.° 30].

Assim o carcter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado,
relativamente aos produtos ou aos servicos para os quais é pedido o registo e, por
outro, em relacdo a percep¢io que deles tem o ptiblico pertinente [acérddo do
Tribunal de Justica de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a
C-472/01 P, Colect, p. [-5141, n.° 33; ac6érddos do Tribunal de Primeira Instincia de
30 de Abril de 2003, Axions et Belce/IHMI (Forma de cigarro de cor castanha e
forma de lingote de ouro), T-324/01 e T-110/02, Colect., p. II-1897, n.° 30; Forma de
uma garrafa, ja referido no n° 20, n° 29, e Forma de um frasco branco e
transparente, ja referido no n.° 20, n.° 32].

Quanto aos produtos designados no pedido de marca, importa lembrar que o sinal
reivindicado é constituido pela forma de um produto, a saber, a de um isqueiro que
se caracteriza por um reservatério direito de forma oval, uma cobertura de forma
trapezoidal e um botdo de pressio de forma semioval, pelo que os produtos a tomar
em consideragio para apreciar o cardcter distintivo da marca pedida sio os isqueiros
de pedra.

Quanto ao publico pertinente, importa considerar que os isqueiros de pedra sdo
produtos de consumo corrente destinados a totalidade dos consumidores, Cabe,
pois, apreciar o cardcter distintivo da marca requerida atendendo & expectativa
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presumida de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente
atento e avisado (acérdios Procter & Gamble/IHM], ja referido no n.° 21, n.° 33;
Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, ja referido no n.° 21,
n.° 31; Forma de uma garrafa, ja referido no n.° 20, n.° 33; e Forma de um frasco
branco e transparente, ja referido no n.° 20, n.° 33; v., também, por analogia, acérddo
do Tribunal de Justica de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C-363/99, Colect., p. I-1619).

Importa lembrar, em segundo lugar, que, segundo a jurisprudéncia, os critérios de
apreciacdo do caracter distintivo das marcas tridimensionais constituidas pela forma
do préprio produto néo sdo diferentes dos aplicdveis as restantes categorias de
marcas (acérdios Forma de cigarro de cor castanha e forma de lingote de ouro, ja
referido no n.° 21, n.° 32, e Forma de uma garrafa, ja referido no n.° 20, n.° 35; v,,
também, por analogia, acérddos do Tribunal de Justica de 18 de Junho de 2002,
Philips, C-299/99, Colect., p. [-5475, n.° 48, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o.,
C-53/01 a C-55/01, Colect., p. [-3161, n.”® 42 e 46).

No entanto, hd que ter em conta que, no dmbito da aplicagio destes critérios, a
percepc¢do do publico interessado ndo é necessariamente a mesma no caso de uma
marca tridimensional constituida pela forma do préprio produto e no caso de uma
marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto
dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios nio tém por habito
presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou no seu
acondicionamento, na auséncia de qualquer elemento grafico ou textual, e, por
isso, pode tornar-se mais dificil provar o cardcter distintivo quando se trata de uma
marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou
figurativa (acérdao do Tribunal de Justica de 29 de Abril de 2004, Henkel/THMI,
C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. 1-5089, n.° 38).

Nestas condigdes, quanto mais a forma cujo registo como marca é pedido se
aproxima da forma mais provavel que terd o produto em causa mais é verosimil que
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a referida forma seja desprovida de cardcter distintivo na acepgio do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94. Apenas uma marca que, de forma significativa,
diverge da norma ou dos hdbitos do sector e, por essa razio, cumpre a sua funcgéo
essencial de origem tem cardcter distintivo na acepgdo da referida disposicdo
(acérdéo Procter & Gamble/IHMLI, jé referido no n.° 21, n.° 37).

Deve observar-se ainda que a percep¢io da marca pelo piblico em causa, neste caso,
o consumidor médio, é influenciada pelo seu nivel de aten¢io, que é susceptivel de
variar em fungdo da categoria de produtos ou servicos em causa [acérddos do
Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Margo de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha
oval), T-194/01, Colect., p. II-383, n.° 42, e Forma de uma garrafa, ja referido no
n.° 20, n.° 34].

A este respeito, é de notar que foi com a razdo que a Camara de Recurso observou,
no essencial, que o isqueiro é um objecto de pequena dimensio, cujos detalhes sdo,
por conseguinte, dificilmente visiveis. Relativamente a produtos de consumo didrio,
o nivel de aten¢do do consumidor médio ndo é elevado em relacdo a forma do
isqueiro.

Em terceiro lugar, importa lembrar que, de acordo com a jurisprudéncia, para
apreciar se a forma do produto em causa pode ser apercebida pelo publico como
uma indica¢do de origem, hd que examinar a impressio de conjunto que produz esta
forma (v., neste sentido, acérdio do Tribunal de Justica de 19 de Setembro de 2002,
DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, ne° 24). Tal ndo é, no entanto,
incompativel com o exame sucessivo dos diferentes elementos da apresentacio
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utilizados (ac6érddos Procter & Gamble/I[HM], ja referido no n.° 21, n.° 45, e Pastilha
oval, jd referido no n.° 27, n.° 54).

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instincia observa, como assinala com razéo a
Cémara de Recurso no n.° 11 da decisdo impugnada, que a forma oblonga e direita
do reservatério é a forma que vem naturalmente ao espirito para um objecto
destinado a segurar com a mio e também a forma mais corrente para um isqueiro.
Mal se distingue da forma dos modelos cujo reservatério se estreita ligeiramente na
base. Quanto a forma oval do reservatério da marca requerida, o Tribunal de
Primeira Instdncia conclui que esta forma quase ndo se distingue da dos modelos
correntes com lados arredondados.

No que toca a forma trapezoidal da cobertura, é de concluir que, como observa a
Camara de Recurso no n.° 12 de deciséo impugnada, uma cobertura com esta forma
pouco se distingue das protecgdes rectangulares e quadradas de outros isqueiros
presentes no mercado e que todos tém a caracteristica de possuirem quatro lados, o
que torna pouco provével a distingio da marca pedida pelo consumidor.

Quanto a forma semioval do botdo de pressido da marca requerida, é com razio que
a Cémara de Recurso entende que este pouco se distingue da forma cléssica
(semicircular ou quadrada) do botdo de pressdo de outros isqueiros presentes no
mercado (n.° 13 da decisdo impugnada).

Além disso, o Tribunal de Primeira Instincia constata que, independentemente da
forma dos isqueiros, o sistema para os acender compreende uma roldana de metal
rugoso, uma cobertura e um botdo de pressdo que se situa na parte superior do
reservatério.
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Tendo em conta o que antecede, hd que considerar que a marca tridimensional
pedida é constituida por uma combinacio de elementos de apresentagio que vém
naturalmente ao espirito e sdo tipicos dos produtos em questdo Com efeito, a forma
em causa ndo se diferencia substancialmente de certas formas de base dos produtos
em causa, que sdo habitualmente utilizadas no comércio, mas surge antes como uma
variante destas. Dai que, como observa, com razdo, a Camara de Recurso, nenhum
elemento da referida marca, individualmente considerado ou em combinagio com
outros, possui cardcter distintivo.

Além disso, uma vez que o consumidor médio estd em geral pouco atento aos
detalhes da forma do isqueiro e apenas terd uma visdo global deste, a forma em
causa ndo permitird ao ptblico interessado distinguir, de modo imediato e seguro, os
isqueiros de pedra da recorrente daqueles que tém outra origem comercial. Assim, a
forma em causa é desprovida de cardcter distintivo relativamente a esses produtos.

Resulta do conjunto das consideragdes que precedem que a Camara de Recurso
considerou correctamente que a marca requerida era desprovida de caricter
distintivo na acepg¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Daqui decorre que o fundamento relativo & violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 deve ser julgado improcedente.
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Quanto ao segundo fundamento, relativo a vielagdo do artige 7. n.° 3, do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que todos os critérios enumerados no acérddo do Tribunal de
Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect.,
p. [-2779, n.°° 51 e 53), para apreciar a aquisi¢do do caricter distintivo pelo uso que é
feito de uma marca estdo preenchidos no caso concreto. Assim, no que se refere a
quota de mercado, em 2002, a recorrente detinha 44% do mercado europeu de
isqueiros. Quanto & intensidade do uso, a recorrente alega que vende mais de um
terco dos seus isqueiros nos Estados-Membros da Unifo Europeia.

No que toca a amplitude geogréifica do uso, a recorrente remete para duas
sondagens que juntou aos autos, que demonstram que grande parte do publico
interessado atribui & recorrente a forma do isqueiro que constitui a marca cujo
registo é pedido. Indica, além disso, que obteve o registo da forma do seu isqueiro
como marca em onze paises da Unido Europeia, e isto prima facie, ou seja, sem ter
de provar o uso da sua marca.

Quanto a duragéo do uso, a recorrente realca que o seu primeiro isqueiro foi lancado
em Franca em 1973.

A recorrente alega ainda que realizou um volume de negdcios superior a 350
milhdes de EUR, apoiado por investimentos publicitdrios e promocionais que, desde
1993, nunca foram inferiores a 55 milhées de EUR. Estes investimentos
demonstram, segundo a recorrente, que o consumidor deste tipo de produto é —
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como se viu na publicidade, nos media, e nos locais de venda — capaz de reconhecer
e de presumir que o mesmo é proveniente da recorrente.

Quando a propor¢io dos meios interessados que identifica o produto como
proveniente de uma determinada empresa, a recorrente afirma que os fumadores sdo
o alvo principal dos isqueiros que comercializa e que a quase totalidade dos mesmos
lhe atribui a forma que constitui a marca requerida. Além disso, defende, alids, que o
seu isqueiro se tornou ao longo dos anos um objecto incontornavel do século XX,
que possui uma identidade muito forte, o que constitui um elemento que lhe confere
o seu cardcter distintivo. Apresenta em apoio deste argumento excertos de livros e
de revistas francesas.

Além disso, os distribuidores da recorrente, a maior parte dos quais estabelecidos
nos paises da Unido Europeia, confirmaram que os isqueiros BIC representavam
uma parte significativa da sua actividade e que estes isqueiros eram largamente
reconhecidos pelos consumidores.

A recorrente critica a Cidmara de Recurso por esta ter considerado que os elementos
que lhe forneceu nio demonstravam que a marca requerida tinha adquirido caracter
distintivo pelo uso, dado que estes elementos ndo tinham uma conexdo
suficientemente comprovada com a referida marca e que essa relagio ndo foi
constatada na data da apresentacio do pedido.

Em primeiro lugar, no que se refere a conexdo entre as provas e a marca requerida, a
recorrente adianta que a Cémara de Recurso considerou erradamente que os
ntmeros comunicados como prova da importincia dos seus investimentos ndo
apresentavam uma conexdo suficientemente comprovada com a marca requerida
uma vez que ndo diziam exclusivamente respeito aos isqueiros mas também a
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laminas de barbear e esferogréficas por si produzidos. A recorrente indica a este
propdsito que lhe era dificil fornecer nimeros especificos quanto aos isqueiros, uma
vez que se concentrou desde hd 30 anos no fabrico e comercializacdo de trés
produtos, a saber, esferogréficas, isqueiros e laminas de barbear, que se caracterizam
pela sua homogeneidade, uma vez que constituem uma gama de produtos
descartdveis. Esta particularidade faz com que o mais pequeno investimento
publicitdirio ou promocional feito para um destes trés produtos aproveite
inevitavelmente aos outros dois.

A recorrente acrescenta que, embora ndo tenha apresentado numeros precisos
quanto aos investimentos que se referem a isqueiros, forneceu, no entanto,
elementos relativos a aplicacio destes investimentos comunicando numerosos
textos de imprensa e revistas internacionais, diferentes spots televisivos e
cinematograficos, bem como exemplos de parcerias a escala mundial.

A recorrente realca que, de todo o modo, confrontada com a deciséo impugnada,
conseguiu separar — nos anos posteriores a 1998 — os investimentos promocionais
e publicitirios de modo a considerar apenas os relativos aos isqueiros. Quanto aos
anos anteriores a 1998, os investimentos feitos pela recorrente foram semelhantes,
ou mesmo mais importantes, uma vez que foram determinantes quando do
langcamento de um produto.

No que toca a afirmacgio da Cdmara de Recurso segundo a qual a maior parte das
provas fornecidas ndo permite determinar se se tratava efectivamente da marca
requerida, sustenta a recorrente, em primeiro lugar, que foi errada e injustamente
que a Camara de Recurso considerou irrelevante o quadro relativo ao volume de
vendas. A Cémara de Recurso considerou a este propdsito que nio havia qualquer
elemento que permitisse saber se se tratava do isqueiro correspondente a forma que
constitui a marca requerida e que era insuficiente a indicacdo da recorrente de que
apenas comercializava duas categorias de isqueiros. A recorrente esclarece, a este
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propdsito, que os nimeros comunicados no dmbito do recurso interposto da decisdo
do examinador se referem unicamente & categoria de isqueiros de pedra.

Em segundo lugar, a recorrente alega que a Cémara de Recurso considerou
erradamente ndo estar demonstrada a conexdo entre a forma que constitui a marca
requerida e as declaragbes dos distribuidores que atestam as vendas do «isqueiro
BIC classico». Lembra que o isqueiro de pedra foi criado em 1973, enquanto o
isqueiro electrdnico s6 surgiu em 1991. Foi por isso naturalmente e por comodidade
que a denominacio «BIC cldssico» foi usada para diferenciar o isqueiro com pedra
— jé& corrente e familiar aos olhos do publico — do isqueiro de ignicdo electrénica.

A Camara de Recurso considerou também erradamente que as confirmagoes dos
distribuidores dificilmente podiam ser admitidas, uma vez que estes e a recorrente
tém interesses comuns. A este respeito, a recorrente alega que, embora nio possa ser
negada a ligacdo comercial entre ela e os referidos distribuidores, estes ndo teriam
qualquer interesse em confirmar o sucesso consideravel da forma em causa se disso
ndo estivessem convencidos, uma vez que, se assim ndo fosse, os seus interesses
passariam inevitavelmente pela distribuicio de outro produto.

Quanto a afirmagdo da Camara de Recurso segundo a qual é dificil identificar os
elementos que levam o publico a reconhecer a origem do produto, a Camara de
Recurso ndo podia, segundo a recorrente, observar que o sinal cujo registo era
pedido aparecia a cores, com um logétipo ou um sinal verbal particularmente
distintivos pelo que era dificil determinar qual o elemento — ou elementos — que
levariam o publico a reconhecer o produto como sendo o da recorrente. Com efeito,
segundo esta, o seu logétipo e a marca BIC sdo muito pouco visiveis quando apostas
no isqueiro e a cor é apenas secunddria.
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Em segundo lugar, de acordo com a recorrente, sdo totalmente irrelevantes os
fundamentos da decisdo impugnada segundo os quais as duas sondagens realizadas
pela recorrente, respectivamente, em Espanha, na Franca, na Itdlia, na Irlanda, na
Grécia, na Suécia e em Portugal ndo podem ser tomadas em conta, na medida em
que a data da sua realizacdo (Julho e Novembro de 2002) é posterior a data de
apresentacdo do pedido de registo.

A recorrente lembra que os resultados das duas sondagens comunicadas
demonstram que a forma que constitui a marca pedida adquiriu, incontestavel-
mente, no territério da Unido Europeia cardcter distintivo pelo uso. A recorrente
afirma que é por esta forma ser comercializada de modo intensivo no territério da
Unido Europeia desde hd 30 anos que pode, através das sondagens realizadas, obter a
prova da aquisi¢do do cardcter distintivo da marca pedida. Considera que os
resultados das sondagens teriam, sem duavida, sido sensivelmente os mesmos se
tivessem sido efectuadas na véspera da apresentacio do pedido de registo.

A recorrente conclui que a totalidade destes elementos demonstra que a forma que
constitui a marca requerida tinha adquirido caracter distintivo através do uso antes
da data da apresentacgio do pedido.

O IHMI alega que a apreciacdo da Camara de Recurso quanto a ndo aquisicdo de
caracter distintivo pelo uso que foi feito da marca estd em conformidade quer com a
redaccdo do artigo 3.°, n.° 3, 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 (JO 1989, L 40, p. 1), a luz do qual deve ser interpretado o
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, quer com a jurisprudéncia do Tribunal de
Primeira Instancia.
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Quanto ao pardmetro geogrifico, resulta, de acordo com o IHMI, da leitura
conjugada do artigo 7.°, n.”® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 que a aquisi¢do do
cardcter distintivo deve ser provada na parte da Comunidade em que esse cardcter
distintivo nio existe.

A este respeito, o IHMI é de opinido que a exigéncia geografica colocada pelo
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 é satisfeita desde que a aquisicdo do
cardcter distintivo seja demonstrada nas diferentes «regides» da Comunidade ou,
por outras palavras, nas diferentes «partes» do mercado comum (Centro, Este,
Oeste, Sul e Norte).

No caso concreto, ndo foi dada qualquer indicagdo quanto & percepgéo da marca na
parte central da Comunidade (Alemanha e Austria) e num Estado-Membro
importante em dimensio e populacio da parte oeste (Reino Unido).

Por conseguinte, o [HMI entende ser justificada a recusa do pedido de registo da
marca.

Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instincia

Por forca do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, os motivos absolutos
previstos no artigo 7.°, n.° 1, alineas b) a d), do mesmo regulamento néo se opdem ao
registo de uma marca desde que esta, na sequéncia de uma utilizagdo, tenha
adquirido um cardcter distintivo para os produtos para os quais é pedido o registo.
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Em primeiro lugar, resulta da jurisprudéncia que a aquisi¢do de caracter distintivo na
sequéncia da utilizagdo da marca exige que pelo menos uma fracgéo significativa do
publico pertinente identifique gragas & marca os produtos ou servicos em causa
como sendo provenientes de uma determinada empresa [acérddo do Tribunal de
Primeira Instdncia de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma
garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.° 42; v., também, por analogia,
acérdios Windsurfing Chiemsee, ja referido no n.° 38, n.° 52, e Philips, ja referido no
ne 24, n.”® 61 e 62].

Em segundo lugar, para ser admitido o registo de uma marca por forga do artigo 7.°,
n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o carécter distintivo adquirido pela utilizagdo da
referida marca deve ser demonstrado na parte substancial da Unido Europeia onde a
mesma néo tinha esse cardcter distintivo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) a
d), do referido regulamento [ac6rddo Forma de uma garrafa de cerveja, ja referido no
n.° 61, n.° 43, e acérdao do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Margo de 2003,
Alcon/ITHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. 1I-411,
n.° 52; v., também, neste sentido, acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de 30 de
Margo de 2000, Ford Motor/THMI (OPTIONS), T-91/99, Colect., p. II-1925, n.”® 26
e 27].

Em terceiro lugar, hd que realcar que o Tribunal de Justica declarou no acérdio
Windsurfing Chiemsee, jd referido no n.° 38 (n.° 49), que, «[plara determinar se uma
marca adquiriu um cardcter distintivo apds o uso que dela foi feito, a autoridade
competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a
marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de
uma empresa determinada e, portanto, [para] distinguir esse produto dos das outras
empresas».

A este respeito, importa tomar em consideragio, nomeadamente, a parte de
mercado detida pela marca, a intensidade, a drea geografica e a duracio do uso dessa
marca, a importancia dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a
proporcdo dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de
uma empresa determinada gracgas & marca, as declaragdes das cAmaras de comércio e
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de industria ou de outras associagdes profissionais bem como as sondagens de
opinido (v., neste sentido, acérddo Forma de uma garrafa de cerveja, ja referido no
n.e° 61, n.° 44; v., também, por analogia, acérdios Windsurfing Chiemsee, ja referido
no n.° 38, n.° 51, e Philips, jd referido no n.° 24, n.° 60).

Em quarto lugar, o caricter distintivo de uma marca, incluindo aquele que é
adquirido pelo uso, deve ser apreciado relativamente aos produtos para os quais o
registo da marca é pedido e tendo em conta a presumivel percepgio de um
consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e
razoavelmente atento e advertido (v., por analogia, acérddo Philips, ja referido no
n.e 24, n.°® 59 e 63).

Por fim, o cardcter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso
anterior & apresentacio do pedido de marca [acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect.,
p. II-5301, n.° 36; v., também, neste sentido, acérdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 13 de Dezembro de 2004, El Corte Inglés/THMI — Pucci (EMILIO

PUCCI), T-8/03, Colect., p. II-0000, n.”* 71 e 72].

E a luz destas consideragdes que importa apreciar se, no caso vertente, a Cimara de
Recurso cometeu um erro de direito ao nio acolher a argumentacdo da recorrente
segundo a qual a marca pedida deveria ter sido admitida a registo para os produtos
em causa por forga do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.c 40/94.

A decisdo impugnada ndo contém qualquer conclusdo quanto & parte da
Comunidade na qual a marca pedida é desprovida de cardcter distintivo a luz do
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artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. Entretanto, no caso das marcas
nio nominativas, como a que estd em causa no caso vertente, deve presumir-se que
a apreciacdo do seu cardcter distintivo a luz desta disposicdo é a mesma em toda a
Comunidade, a menos que existam indicios concretos em sentido contrdrio.

Y

No que diz respeito a prova da aquisi¢do do cardcter distintivo na sequéncia da
utilizagdo da marca, o Tribunal de Primeira Instincia considera que, no presente
caso, a mesma deve ser feita em relagio a uma parte substancial da Comunidade.

Importa, pois, examinar os elementos da prova apresentados a este propésito pela
recorrente,

Antes de mais, quanto aos quadros que indicam os investimentos publicitirios e
promocionais realizados em relacio & marca pedida, a Cimara de Recurso entendeu
correctamente serem insuficientes as provas apresentadas quanto a esses
investimentos. Com efeito, os dados relativos aos investimentos publicitirios e
promocionais sdo fornecidos para todos os produtos e nio se referem, por
conseguinte, exclusivamente aos isqueiros de pedra cuja forma é objecto da marca
em causa. A recorrente admite a este propdsito que nido apresentou ndmeros
relativos especificamente aos seus investimentos no que se refere a isqueiros. Torna-
-se, portanto, impossivel estabelecer uma conex&o entre os niimeros que figuram
nesses quadros e a marca pedida.

Quanto ao quadro do qual constam os valores quantificados dos investimentos
promocionais e publicitdrios relativos aos isqueiros para os anos posteriores a 1998,
bem como a carta de 15 de Abril de 2004 do conservador do Museu de Arte
Moderna de Nova lorque, hd que realcar que estes documentos foram apresentados
pela recorrente em anexo & sua peticio de recurso. A Cémara de Recurso sé é
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obrigada a ter em conta um elemento de prova que possa ser pertinente na
apreciacdo da aquisi¢io do cardcter distintivo pelo uso se o requerente da marca o
tiver apresentado durante o processo administrativo no IHMI (acérddo ECOPY, ja
referido no n.° 66, n.° 48). Dado que estes documentos nio foram apresentados
durante o processo administrativo no IHMI, os mesmos ndo podem por em causa a
legalidade da decisdo impugnada.

O quadro que se refere aos volumes de vendas do isqueiro BIC de 1972 a 2001 e o
que comprova a quota de mercado do isqueiro BIC sdo igualmente insuficientes,
uma vez que os dados que dele constam se referem aos isqueiros BIC e ndo contém
qualquer indicacio que se refira especificamente & marca pedida no caso concreto.
Nio hd nenhum elemento complementar que permita saber se se trata do isqueiro
correspondente a forma que constitui a marca pedida.

No que respeita ao quadro relativo aos volumes de vendas do isqueiro BIC (com
roldana) de 1997 a 2003, é de notar que os dados que contém se referem ao conjunto
da Comunidade nesse momento, bem como & Noruega, a Polénia e a Suica. Dado
que este quadro indica em termos gerais o volume de vendas nos pafses acima
referidos e nido estabelece qualquer distingdo entre estes diferentes mercados
nacionais, nio pode ser tomado em consideragio para a apreciagio do caracter
distintivo da marca adquirido na sequéncia da sua utilizacdo.

Quanto aos registos obtidos nos Estados-Membros relativos a forma que constitui a
marca pedida, o Tribunal de Primeira Instincia observa que a recorrente afirmou
perante a Camara de Recurso que estes registos tinham sido obtidos sem
demonstracio da aquisicio do cardcter distintivo na sequéncia da utilizacdo, o
que mostrava que o sinal possuia um caracter distintivo intrinseco. Assim, esses
registos ndo podiam ser tomados em consideracio pela Camara de Recurso para
efeitos da aplicacdo do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.c 40/94.
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No que concerne aos artigos surgidos na imprensa francesa, bem como ao excerto
do livro «Le Design» publicado pela editora francesa SCALA, que definem o
isqueiro BIC como um objecto de design ou de moda, importa notar que os mesmos
apenas se referem & percepcio do isqueiro BIC pelo ptblico francés, portanto, ndo
sdo susceptiveis de demonstrar que a forma que constitui a marca pedida adquiriu
um cardcter distintivo na sequéncia da utilizacgio numa parte substancial da
Comunidade.

Quanto ao material publicitdrio apresentado pela recorrente, 0 mesmo ndo permite
nenhuma conclusdo em concreto relativamente aos factores referidos no n.° 64
supra. Além disso, ndo pode constituir uma prova do uso da marca tal como foi
pedida, uma vez que, em todas as imagens apresentadas, a representacido da forma
reivindicada é acompanhada de um elemento nominativo e figurativo. Dai que este
material publicitdrio ndo possa constituir prova de que o publico interessado
apercebe a marca pedida como tal, na sua forma simples e independentemente do
logétipo BIC, como indicando a origem comercial dos produtos em causa (v., neste
sentido, acérdio Forma de uma garrafa de cerveja, ji referido no n.° 61, n.° 51).

Relativamente as declaracoes dos distribuidores juntas aos autos pela recorrente,
importa lembrar que, para apreciar o valor probatério de um documento, é
necessdrio, em primeiro lugar, verificar a verosimilhanca e a veracidade da
informagdo nele contida. Deve-se entdo ter em conta, nomeadamente, a origem
do documento, as circunstincias da sua elaboracio, o seu destinatdrio e perguntar-se
se, em funcdo do seu contetido, se afigura razoével e fidedigno [acérddo do Tribunal
de Primeira Instdncia de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/THMI — REWE-Zentral
(Salvita), T-303/03, Colect., p. I1-0000, n.° 42].

No caso vertente, em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instincia constata que
determinadas declaragdes de distribuidores como a BIC Belgium SPRL, a BIC
Netherlands BV, a BIC UK Ltd, a BIC Violex SA, que sio, de acordo com o relatério
anual de 2002 da recorrente, suas filiais, nas quais detém uma participacio de pelo
menos 99% (com excepgio da BIC Violex, na qual detém uma participacio de 50,5%,
e da BIC Ballograf AB, onde tem uma participagdo de 16%). Alids, esta constatagdo
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nio foi contrariada pela recorrente na audiéncia. E de notar que estas declaracdes
ndo podem, por isso, e por si, constituir prova suficiente da aquisi¢do pela utilizacdo
do caricter distintivo da marca requerida dada a importancia dos vinculos existentes
entre a recorrente e as suas filiais. Apenas constituem indicios que terdo de ser
corroborados por outros elementos probatérios. Em segundo lugar, o Tribunal de
Primeira Instincia observa que todas as declaragdes, incluindo as dos outros
distribuidores diferentes das filiais ou sociedades nas quais a recorrente tem uma
participacio, parecem ter sido ditadas pela recorrente, uma vez que apresentam
todas contetdo idéntico. Com efeito, afigura-se que todas as declaragdes sdo textos
pré-redigidos, traduzidos literalmente em vdrias versoes linguisticas, e, por vezes,
simplesmente fotocopiados, com espacos vazios que foram depois preenchidos pelos
distribuidores. Em terceiro lugar, o Tribunal de Primeira Instancia verifica que estas
declaragées nao fazem, alids, qualquer referéncia a dados relativos ao volume das
vendas efectuadas no territério em causa e apenas contém, quanto a importéncia
para o declarante das vendas dos referidos isqueiros, simples afirmagdes elogiosas.

Além disso, é de realcar que as referidas declaragbes demonstram, quanto muito, a
existéncia de uma distribuicio dos produtos em causa nos paises onde esses
distribuidores estdo presentes e apenas provam, por isso, a amplitude geogréfica da
distribuigio dos produtos designados pela marca requerida, o que é apenas um dos
factores que podem ser tomados em conta para apreciar a aquisicio do caracter
distintivo pela utilizacdo da marca requerida, constituida unicamente pela forma de
um isqueiro.

Atento o que precede, é de concluir que as declaracdes dos distribuidores
apresentadas pela recorrente tém uma forga probatéria insuficiente.

Por dltimo, quanto as duas sondagens realizadas pela recorrente apds a apresentacdo
do pedido de registo da marca, mas durante o procedimento administrativo, a saber,
em Julho e Novembro de 2002, é de observar que, de acordo com jurisprudéncia do
Tribunal de Justica, elementos de prova da utilizagio da marca posteriores a data da
apresentacio do pedido s6 podem ser tomados em consideragdo se permitirem tirar
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conclusdes sobre a utilizacdo da marca tal como se apresentava nessa mesma data
(v., neste sentido, despachos do Tribunal de Justica de 27 de Janeiro de 2004, La Mer
Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.° 31, e de 5 de Outubro de 2004, Alcon/
/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.° 41).

No caso concreto, o Tribunal de Primeira Instincia entende que as sondagens em
questio ndo permitem demonstrar que o publico pertinente identificava, com base
na forma que constitui a marca, o referido produto como proveniente da sociedade
BIC e ndo de outra sociedade.

Quanto a sondagem realizada em Novembro de 2002 a fumadores em Franca, na
Italia, na Irlanda, na Grécia, na Suécia e em Portugal, o Tribunal de Primeira
Instancia observa que foi mostrado as pessoas inquiridas um desenho ou apenas
uma foto dos isqueiros BIC, sem elementos nominativos ou figurativos, e foi-lhes
perguntado qual a marca a que mais associavam a imagem desse isqueiro. Por isso,
ndo se pode considerar que esta sondagem demonstra que uma parte significativa
dos consumidores franceses, italianos, irlandeses, gregos, suecos e portugueses
identifica através da marca requerida o produto em causa como proveniente da
sociedade BIC e nfo de outra sociedade. Teria sido diferente se, na sondagem,
tivessem sido mostradas diversas formas de isqueiros e ndo a Unica forma que
constitui a marca requerida. Seria entéo possivel ter em consideracio a percentagem
de pessoas que atribuem espontaneamente, sem qualquer influéncia, a imagem da
forma em causa a sociedade BIC.

Por outro lado, hé ainda que observar que, no caso de as pessoas inquiridas néo
saberem responder a questdo, foi-lhes apresentada uma lista de marcas nominativas
(BIC, CLIPPER, TOKAI, CRICKET, e outras) convidando-as a escolherem uma
resposta.

Ora, se é verdade, como sustenta a recorrente, que a sociedade BIC esteve na origem
da criagdo do mercado dos isqueiros de pedra descartdveis em 1973 e que é «lider no
mercado de isqueiros», seria perfeitamente légico e previsivel que a primeira marca
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que viesse ao espirito das pessoas inquiridas fosse a marca BIC, independentemente
de forma apresentada. E isso por maioria de razio, quando a questio colocada
continha uma lista de marcas nominativas as quais se podia associar a forma
apresentada. A este propdsito, é de observar que a prépria recorrente admitiu na
audiéncia que a resposta a questio colocada neste ultimo caso podia, com efeito, ter
sido influenciada.

As mesmas consideragdes se impdem quanto a sondagem feita em Espanha em
Julho de 2002, também a consumidores fumadores. Nesta sondagem, a imagem da
forma do isqueiro MiniBIC J5, que é simplesmente a versdo reduzida da forma que
constitui a marca pedida, foi apresentada as pessoas inquiridas ao mesmo tempo que
a lista das diferentes marcas nominativas (BIC, CLIPPER, BRIO ou TOKATI), com o
objectivo de saber a que marca os fumadores associavam a imagem apresentada.
Néo pode, por conseguinte, considerar-se que esta sondagem demonstra que uma
parte significativa dos consumidores espanhdis identifica o referido produto como
proveniente da sociedade BIC e distingue esse produto dos produtos de outras
empresas.

Além disso, o Tribunal de Primeira Instincia observa que a imagem do isqueiro
exibida aos fumadores espanhdis inquiridos na referida sondagem aparece em
posicio frontal e ndo de lado, pelo que as pessoas inquiridas ndo podiam reconhecer
a forma oval do reservatério que é, no entanto, no dizer da recorrente, uma das trés
caracteristicas que distingue o isqueiro BIC dos outros isqueiros existentes no
mercado.

Resulta do conjunto das consideragdes que antecedem que a Camara de Recurso
considerou correctamente que a recorrente nio demonstrou que a marca requerida
no caso concreto tinha adquirido um carécter distintivo pela utilizagdo numa parte
substancial da Comunidade.

Em consequéncia, improcede também o segundo fundamento bem como o recurso
na totalidade.
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Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instdncia, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido
pedido. Tendo a recorrente sido vencida, hi que condend-la nas despesas em
conformidade com o pedido do IHML

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Jaeger Azizi Cremona

Proferido em audiéncia puiblica no Luxemburgo, em 15 de Dezembro de 2005.

O secretario O presidente

E. Coulon M. Jaeger
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