EUROHYPO / IHMI (EUROHYPO)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Seccio)
3 de Maio de 2006 *

No processo T-439/04,

Eurohypo AG, com sede em Eschborn (Alemanha), representada por M. Kloth e
C. Rohnke, advogados, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. von Milhlendahl e J. Weberndorfer, na qualidade de
agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisdo da Quarta Camara de
Recurso do IHMI de 6 de Agosto de 2004 (processo R 829/2002-4), relativo ao
registo do sinal nominativo EUROHYPO como marca comunitaria,

* Lingua do processo: aleméo.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Terceira Seccio),

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czlcz, juizes,

secretario: C. Kristensen, administradora,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 5 de
Novembro de 2004,

vista a contestacdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 23 de
Fevereiro de 2005,

apds a audiéncia de 26 de Outubro de 2005,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 30 de Abril de 2002, a Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG,
posteriormente transformada em Eurohypo AG, apresentou um pedido de marca
comunitaria no Instituto de Harmonizagdo 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 comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), versao alterada.
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A marca cujo registo é pedido é o sinal nominativo EUROHYPO.

Os servigos para os quais o registo foi pedido pertencem a classe 36 na acep¢io do
Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957 (tal como revisto e alterado) e
correspondem a seguinte descricdo:

«Negdcios financeiros; negécios monetarios; negécios imobilidrios, servigos
financeiros, financiamentos, andlises financeiras, investimentos, seguros.»

Por decisio de 30 de Agosto de 2002, a examinadora indeferiu o pedido nos termos
do artigo 7.°, n.°® 1, alineas b) e ¢), e 2, do Regulamento n.° 40/94.

Em 30 de Setembro de 2002, a recorrente interpés recurso da decisio da
examinadora e fundamentou-o por meio de um articulado apresentado em 30 de
Dezembro de 2002.

Através de decisdo de 6 de Agosto de 2004 (a seguir «decisao impugnada»), a Quarta
Camara de Recurso concedeu provimento parcial ao recurso e anulou a decisdo da
examinadora relativamente aos servicos «andlises financeiras, investimentos,
seguros». Pelo contrario, foi negado provimento ao recurso relativamente aos
outros servicos da classe 36, ou seja aos «negdcios financeiros; negécios monetarios;
negdcios imobilidrios, servicos financeiros, financiamentos». Em substincia, a
Camara de Recurso considerou que o sinal nominativo EUROHYPO era descritivo
relativamente a estes ultimos servigos, referindo o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94. Acrescentou que este entendimento era, em qualquer dos
casos, valido nos paises de lingua alema e que isso bastava, nos termos do artigo 7.°,
n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, para justificar a recusa de proteccdo. Considerou

II - 1273



ACORDAO DE 3. 5. 2006 — PROCESSO T-439/04

além disso que os elementos «euro» e «hypo» continham uma indicacdo
directamente compreensivel das caracteristicas dos cinco servigos acima referidos
e que a associacido dos dois elementos num Gnico vocdbulo ndo tornava a marca
menos descritiva.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada, na parte em que negou provimento ao seu recurso;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

violacdo do
violacdo do

A recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respectivamente,
artigo 74.°, n° 1, primeiro periodo, do Regulamento n.> 40/94, e
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento.

a
a
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Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 74.°, n.° 1, primeiro
periodo, do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

Segundo a recorrente, o artigo 74.°, n° 1, primeiro periodo, do Regulamento
n.° 40/94, que preceitua que «o [IHMI] procederd ao exame oficioso dos factos»,
implica que o exame dos factos deve ser suficientemente aprofundado para que o
IHMI possa determinar com certeza se os fundamentos referidos no artigo 7.° do
Regulamento n.° 40/94 obstam ao registo da marca. O IHMI néo tem qualquer
poder discriciondrio nesta matéria e a decisio de registo resulta de uma competéncia
vinculada. Deste modo, quando os motivos de recusa sdo inexistentes, o requerente
tem um direito ao registo que decorre do facto de a propriedade intelectual, de que
também faz parte o direito das marcas, ser um direito fundamental reconhecido pelo
artigo 17.°, n° 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia,
proclamada em 7 de Dezembro de 2000 em Nice (JO C 364, p. 1) (a seguir «Carta»).

No presente caso, a Camara de Recurso baseou-se exclusivamente na sua concepcéo
dos dois elementos constitutivos da marca pedida, «euro» e «hypo», e este exame
ndo foi exaustivo, pelo que ndo permitiu apreciar correctamente a percep¢io que o
publico tem do sinal nominativo EUROHYPO.

Além disso, a decisio impugnada limitou-se a constatacoes relativas aos elementos
separados «euro» e «hypo», mas ndo comporta qualquer constatacéo de facto sobre
o caracter descritivo da denominacéao global «eurohypo». Segundo a recorrente, se a
Camara de Recurso tivesse efectuado uma pesquisa na Internet, teria constatado que
néo existe qualquer ocorréncia desta denominacio global utilizada como designagao
descritiva, mas que todas as ocorréncias desta denominacido remetem para a sua
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empresa. Apresenta, em anexo a peti¢do, os 100 primeiros resultados relativos ao
termo «eurohypo» entre os 10 000 encontrados na Internet, a fim de provar que este
sinal ndo é utilizado como uma descri¢do dos servigos financeiros em causa.

Além disso, o IHMI também néo provou que o publico em causa nio vé na marca
EUROHYPO uma indicagao da origem.

Segundo o IHMI, o artigo 74.°, n.° 1, primeiro periodo, do Regulamento n.° 40/94
néo especifica de modo algum a maneira segundo a qual deve proceder ao exame
dos factos. No caso das marcas nominativas, o IHMI deve tomar em conta a
compreensdo habitual do termo pelo ptblico ou por uma parte do publico ao qual a
marca se dirige, sem que seja necessirio proceder a um exame mais aprofundado
sobre se a susceptibilidade de registo da marca pode ser excluida, tendo em conta a
compreensdo habitual do termo em causa. Esta situacdo verificou-se manifesta-
mente no presente caso.

Acresce que, o direito de propriedade intelectual que resulta da Carta ndo é um
direito absoluto e os motivos de recusa enunciados no artigo 7.° do Regulamento
n.° 40/94 constituem limitacdes introduzidas a esse direito.

Apreciacdo do Tribunal

A recorrente alega, em substancia, que a decisdo impugnada viola o artigo 74.°, n.° 1,
primeiro periodo, do Regulamento n.° 40/94, nos termos do qual «[n]o decurso do
processo, o [IHMI] procedera ao exame oficioso dos factos», porque o exame dos
factos a que a Camara de Recurso procedeu nao foi exaustivo.
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Segundo a jurisprudéncia, o exame efectuado pela autoridade competente em
matéria de marcas deve ser rigoroso e completo a fim de evitar que sejam registadas
marcas indevidamente. Deste modo, por razdes de seguranca juridica e de boa
administracio, hd que garantir que as marcas cuja utilizacdo poderia ser contestada
com éxito nos Orgios jurisdicionais nido sejam registadas [v., relativamente a
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1), acérddo do Tribunal de Justica de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01,
Colect., p. I-3793, n.° 59, e jurisprudéncia citada].

No entanto, o artigo 74.°, n.° 1, primeiro periodo, do Regulamento n.° 40/94 ndo
precisa o modo segundo o qual o IHMI deve proceder ao exame dos factos.

Por outro lado, a susceptibilidade de registo de um sinal como marca comunitaria
deve ser apreciada exclusivamente com base na regulamentacdo comunitaria
pertinente, como interpretada pelo tribunal comunitério. Deste modo, basta que,
para tomar a sua decisdo, a Camara de Recurso tenha aplicado o critério do caracter
descritivo, tal como interpretado pela jurisprudéncia, ndo estando obrigada a
justificar-se pela apresentacdo de elementos de prova [acérdios do Tribunal de
Primeira Instincia de 8 de Julho de 2004, Telepharmacy Solutions/IHMI (TELE-
PHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Colect., p. 1I-2851, n.° 54, e de 22 de Junho
de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. 11-2383,
n.° 34].

No presente caso, a Camara de Recurso analisou o significado que os elementos
«euro» e «<hypo» tém para o consumidor alemao bem como os significados possiveis
do termo composto «eurohypo» (n.”® 13 a 16 da decisdo impugnada). A constatacao
da inexisténcia de referéncias a pesquisas suplementares na fundamentacdo da
decisdo impugnada, como uma apresentacido dos resultados de uma pesquisa em
sitios Internet, ndo pode ser suficiente para se concluir que a Camara de Recurso
substituiu pela sua prépria interpretacdo do termo em causa a interpretacio do
publico visado. O facto de a Camara de Recurso, por ter atingido um grau de
convicc¢ao suficiente quanto ao caracter descritivo dos elementos «euro» e «hypo» e
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do termo «eurohypo» para concluir pela recusa do registo, ter escolhido nao
efectuar pesquisas suplementares ndo é contrario ao artigo 74.°, n.° 1, primeiro
periodo, do Regulamento n.° 40/94.

Além disso, quanto ao caricter fundamental do direito de propriedade intelectual,
tal como resulta, segundo a recorrente, do artigo 17.°, n.° 2, da Carta, que enuncia
que «[é] protegida a propriedade intelectual», basta referir que esse direito nao é
absoluto e que a marca comunitdria existe designadamente dentro dos limites
impostos pelo artigo 4.°, conjugado com os artigos 7.° e 8.° do Regulamento
n.° 40/94.

Por outro lado, quanto aos resultados de uma pesquisa na Internet apresentados
pela recorrente em anexo a peti¢do, hd que recordar que a funcio do Tribunal ndo é
reexaminar as circunstancias de facto a luz das provas apresentadas pela primeira
vez perante si. Com efeito, os elementos de facto invocados no Tribunal que ndo
tenham anteriormente sido submetidos a uma das instincias do IHMI devem ser
ignorados [v., neste sentido, acérdao do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de
Margo de 2003, Alcon/THMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect.,
p. I1-411, n.*® 61 e 62, confirmado por despacho do Tribunal de Justica, proferido em
sede de recurso, de 5 de Outubro de 2004, Alcon/THMI, C-192/03 P, Colect.,
p.- 1-8993; acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 6 de Marco de 2003,
DaimlerChrysler/THMI (Calandre), T-128/01, Colect., p. II-701, n.° 18; de 3 de Julho
de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect.,
p. 1I-2251, ne 67; de 4 de Novembro de 2003, Diaz/ITHMI — Granjas Castellé
(CASTILLO), T-85/02, Colect., p. 11-4835, n.° 46; e de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/
/THMI THMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. I1-287, n.° 20].

Por ultimo, os argumentos da recorrente relativos a apreciacao feita pela Camara de
Recurso da opinido do publico em causa quanto ao caracter descritivo ou distintivo
do sinal nominativo EUROHYPO dirigem-se contra a justeza dos fundamentos da
decisao impugnada. Ha portanto que os analisar no 4mbito do exame do segundo
fundamento.

Decorre de todo o exposto que o primeiro fundamento é improcedente.
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Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A titulo preliminar, a recorrente observa que a Camara de Recurso baseou a sua
decisdao de recusa unicamente no artigo 7.°, ne° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94.

Segundo a recorrente, a Camara de Recurso considerou com razdo que os elementos
«euro» e «hypo» podiam suscitar associacbes com a moeda europeia e com o
vocdbulo «Hypothek» (hipoteca), mas ndo atendeu aos outros significados possiveis
destes dois elementos. Assim, «euro» ndo designa apenas a divisa da Uni&o
Europeia, sendo também a abreviatura do termo «Europa», como no nome do avido
«Euro-fighter» ou na designacdo social de uma das sociedades da recorrente,
«Eurohypo Europidische Hypothekenbank der Deutschen Bank AG». O elemento
«hypo» ndo estd forcosamente relacionado com o termo «Hypothek», derivando
antes do grego, como testemunham os termos alemaes «Hypothese» (hipétese),
«Hypotenuse» (hipotenusa), «Hypochonder» (hipocondriaco) ou «Hypozentrum»
(hipocentro). Por outro lado, a forma mais corrente de énus real sobre um bem
imével é «Grundschuld» (divida hipotecéria). A abreviatura «hypo» ndo é habitual
para o publico alemdo, contrariamente a outras abreviaturas como «Disco» para
«Discothek» (discoteca) ou «Auto» para «Automobil» (automével).

A recorrente alega, por outro lado, que o sinal nominativo EUROHYPO,
considerado no seu conjunto, ndo constitui uma descricio dos servicos para os
quais o registo foi recusado. O sinal nominativo EUROHYPO nao é correntemente
utilizado na lingua alema para descrever servicos financeiros e a pesquisa na Internet
acima mencionada no n.° 12 demonstra o caricter pouco habitual da utilizacdo desse
vocabulo num sentido descritivo.
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Os principios enunciados no acérdiao do Tribunal de Justica de 20 de Setembro
de 2001, Procter & Gamble/THMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251, a seguir «acdérdao
BABY-DRY») sdo inteiramente aplicaveis ao presente caso, uma vez que o termo
«eurohypo» constitui uma «invencéo lexical» e ndo uma denominacio usual para os
servicos financeiros em causa. Por outro lado, a inexisténcia de hifen entre os
elementos «euro» e «hypo» acentua a fusio grafica dos dois elementos para formar
uma combinacio de vocibulos muito especial.

O facto de muitos outros bancos utilizarem o elemento «hypo» na sua designacéo
social é um indicio de que as combinagbes de termos que apresentam o elemento
«hypo» tém por fungdo designar a origem comercial, em especial no dominio dos
servicos financeiros em causa. O sinal nominativo EUROHYPO tem, portanto, a
aptidiao exigida para ser compreendido como uma indicacdo da proveniéncia
comercial desses servigos.

A recorrente sublinha ainda que, para analisar se uma marca possui um caracter
distintivo, hd que examinar a utilizacdo que dele foi feita. Devido a utilizacio
intensiva do sinal EUROHYPO no dominio dos servicos em causa e & sua forte
presenca nos media, o publico em causa habituou-se a utilizacio deste sinal, que
adquiriu assim o cardcter distintivo exigido para ser registado como marca. Para
ilustrar a utilizacdo intensiva do termo «eurohypo», a recorrente anexou a peticao,
além dos documentos acima mencionados no n.° 12, o relatério de actividades do
seu grupo referente ao ano de 2003, um relatério sobre os bancos de créditos
hipotecarios bem como informacgdes retiradas do seu sitio Internet.

Acresce que, a susceptibilidade de registo do sinal nominativo EUROHYPO ¢é
confirmada pelo registo da marca nominativa suica n.° 03932/2002 EUROHYPO e
da marca nominativa internacional n.° 638974 EUROHYPO, cuja proteccio se
estende & Alemanha, Austria e Suica, o que corresponde a totalidade do espaco
linguistico alemao.
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Segundo o IHMI, para rejeitar o pedido da marca EUROHYPO para os servicos em
causa, a Camara de Recurso baseou-se correctamente, nas disposicoes do artigo 7.°,
ne 1, alineas b) e c), do Regulamento n.° 40/94, sendo estas duas disposicoes
expressamente mencionadas na decisdo impugnada e resultando a sua aplicagdo
igualmente do respectivo contetido. Alids, a recorrente abordou separadamente os
dois motivos de recusa na peticio.

O IHMI sustenta que o publico entende o elemento «euro» como a divisa da Unido
Europeia e que este elemento continuaria a ser descritivo ainda que lhe fosse dado o
sentido «Europa», uma vez que daria uma indicagio do territério em que os servigos
sdo fornecidos. De igual modo, o elemento «hypo» é entendido pelo publico como a
abreviatura do vocébulo «hipoteca». Qualquer outro significado do elemento
«hypo» apresentado pela recorrente nio é relevante, porque nio tem qualquer
relagdo com os servicos financeiros em causa. A ambiguidade dos vocabulos «euro»
e «hypo», nos termos em que foi alegada pela recorrente, também néo é relevante.

Para demonstrar que o elemento «hypo» é uma abreviatura usual, o I[HMI anexou a
contestacdo os resultados de uma pesquisa na Internet, que entende serem
admissiveis uma vez que, a luz das consideracdes constantes da decisao impugnada,
a recorrente ja dispunha de todas as indicacdes uteis para compreender a referida
decisdo e contestar a respectiva legalidade perante o érgao jurisdicional comunitario
[acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/
/THMI (Tom de laranja), T-173/00, Colect., p. 1I-3843, n.** 56 e segs., e de 31 de
Margo de 2004, Fieldturf/THMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...
PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Colect., p. II-1023, n.° 41].

A Camara de Recurso também considerou correctamente que a associacio dos dois
elementos «euro» e «hypo» ndo torna a expressao de conjunto menos descritiva.
Para o consumidor médio, tal associacdo descreve, relativamente aos servicos em
causa, a oferta respeitante ao financiamento ou a gestdo de empréstimos
hipotecarios pagos na divisa do espaco monetario europeu.
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Além disso, o IHMI precisa que os factos do acérddao BABY-DRY eram muito
diferentes do presente caso, uma vez que, nesse processo, estava em causa uma
associacdo ndo habitual de vocdbulos. Pelo contrério, a jurisprudéncia relativa aos
pedidos de registo de marcas compostas pelo prefixo «euro» é especialmente
relevante e confirma a pritica do IHMI que consiste em considerar o elemento
«euro» como estando dotado de um caracter descritivo e nao distintivo [acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth),
T-359/99, Colect., p. 11-1645, n.° 27].

O IHMI recorda que uma marca nominativa que seja descritiva das caracteristicas
de produtos ou de servicos em causa, na acepg¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de cardcter
distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou servicos, na acep¢io do
artigo 7.°, n° 1, alinea b), do mesmo regulamento (acérdao TELEPHARMACY
SOLUTIONS, n.° 19 supra, n° 24).

Quanto ao caricter distintivo da marca, o sinal EUROHYPO no seu conjunto néo é
apto para distinguir, no espirito do publico em causa, os servi¢os da recorrente dos
de outras empresas, pois constituem uma formacio vulgar de vocabulos, composto
de duas indicacdes descritivas e, para mais, desprovida de fantasia.

Y

No que se refere a utilizacdo intensiva da marca, o IHMI observa que, se a
recorrente quer deste modo invocar o caracter distintivo adquirido pela utilizacio
nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, ha que referir que esse
argumento nio foi suscitado em tempo ttil, tendo apenas sido feita uma referéncia
geral da posicdo da recorrente no mercado durante o processo que correu no IHMI
sem que qualquer elemento venha provar essa utilizacio. Os numerosos
documentos apresentados pela primeira vez no 4mbito do recurso para demonstrar
a intensidade da utilizacio da marca ndo podem ser tomados em conta pelo
Tribunal.
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Em ultimo lugar, quanto aos registos nacionais anteriores, a recorrente nio os
invocou perante a examinadora nem perante a Camara de Recurso. Além disso, o
IHMI recorda que o direito comunitario das marcas constitui uma regulamentacio
auténoma e que os registos nacionais constituem, quando muito, indicios da
inexisténcia de motivos de recusa nos territérios em causa.

Apreciacio do Tribunal

Hé que sublinhar que, contrariamente ao que alega o IHMI, resulta dos n.** 12 e
seguintes da decisio impugnada que a decisdo de recusa do pedido de registo do
sinal nominativo EUROHYPO para os servicos «negécios financeiros; negdécios
monetarios; negécios imobilidrios, servigos financeiros, financiamentos» refere
apenas o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. No entanto, a andlise
efectuada nos n.°® 13 a 16 que serve de base a referida decisido de recusa respeita ao
caracter descritivo do sinal nominativo EUROHYPO.

E jurisprudéncia assente que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados
no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 é independente dos outros e exige um
exame separado. Além disso, ha que interpretar os referidos motivos de recusa a luz
do interesse geral que estd na base de cada um deles. O interesse geral tomado em
consideracio deve reflectir consideracoes diferentes consoante o motivo de recusa
em causa (acordido do Tribunal de Justica de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/THMI,
C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.° 25, e jurisprudéncia citada).

No entanto, existe uma sobreposicdo evidente dos ambitos de aplicacdo respectivos
dos motivos enunciados nas alineas b) a d) da referida disposicdo (v. acérdao
TELEPHARMACY SOLUTIONS, n.° 19, supra, n.° 23, e jurisprudéncia citada).
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Resulta também da jurisprudéncia do Tribunal de Justica e do Tribunal de Primeira
Instancia que uma marca nominativa que seja descritiva das caracteristicas dos
produtos ou dos servicos em causa, na acepc¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.> 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de caricter
distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou servicos, na acep¢io do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento (acérdios do Tribunal de Justica
de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.° 19,
e Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. 1-1619, n.° 86; acérdio
TELEPHARMACY SOLUTIONS, ja referido no n.° 19, supra, n.° 24).

No presente caso, a apreciacio da legalidade da decisdo impugnada implica que se
verifique se a Camara de Recurso demonstrou que o sinal nominativo EUROHYPO
era descritivo dos servigos «negocios financeiros; negécios monetarios; negécios
imobilidrios, servigos financeiros, financiamentos» pertencentes a classe 36. Se tal se
verificar, a recusa do registo decorre de uma correcta aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94 ao mesmo tempo que decorre de uma correcta
aplicagdo do artigo 7.°, n° 1, alinea c), do mesmo regulamento, e a decisdo
impugnada tem de ser confirmada. Se, pelo contrario, o sinal em causa ndo for
descritivo dos servicos visados pelo pedido de registo, ha que verificar se a Camara
de Recurso apresentou outros motivos para considerar que o sinal pedido era
desprovido de caracter distintivo.

E jurisprudéncia assente que a apreciagio do caracter descritivo de um sinal s6 pode
ser feita, por um lado, em relagdo aos produtos ou aos servicos em causa €, por
outro, em relacio a compreensio que dele tem um publico-alvo [ac6rdio do
Tribunal de Primeira Instancia de 20 de Marco de 2002, DaimlerChrysler/IHMI
(CARCARD), T-356/00, Colect., p. I1-1963, n.° 25].

No presente caso, os servigos para os quais o registo foi recusado pertencem todos
ao dominio financeiro e definem-se como «negécios financeiros; negécios
monetarios; negocios imobilidrios, servicos financeiros, financiamentos».
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Quanto ao publico-alvo, a Camara de Recurso considerou que se tratava do
consumidor médio. Sendo os servigos em causa servicos financeiros destinados a
totalidade dos consumidores, ha que confirmar essa andlise, que a recorrente alids
nio contesta. Tendo o motivo absoluto de recusa sido apenas suscitado
relativamente a uma das linguas faladas na Unido Europeia, a saber o alemao, hd
que considerar que o publico relevante relativamente ao qual é necessario apreciar o
caracter descritivo da marca corresponde ao consumidor médio germanéfono.

A Cémara de Recurso analisou o significado dos elementos «euro» e «hypo» para o
publico em causa no n.° 13 da decisdo impugnada e concluiu, para cada um dos
elementos, que era descritivo dos servigos em causa.

A este respeito, ha que recordar que um sinal nominativo é descritivo se, num dos
seus significados potenciais, designar uma caracteristica dos produtos ou servigos
em causa (ac6rdao do Tribunal de Justica de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley,
C-191/01 P, Colect., p. 1-12447, n° 32, e ac6rdao PAPERLAB, ja referido no n.° 19,
supra, n.° 34).

Em primeiro lugar, o Tribunal constata que a Camara de Recurso considerou
acertadamente que o pablico em causa compreendia o elemento «euro», no dominio
financeiro, como a divisa que ¢é utilizada na Unido Europeia e que descreve este
espaco monetéario. Este elemento designa portanto, pelo menos num dos seus
significados potenciais, uma caracteristica dos servigos financeiros em causa. O facto
de, como alega a recorrente, o elemento «euro» também poder ser compreendido
como a abreviatura do vocdbulo «Europa» néo afecta esta concluséo.

Além disso, a Camara de Recurso julgou com razio que, no ambito dos servicos
financeiros, o elemento «hypo» era compreendido pelo consumidor médio como
uma abreviatura do termo «hipoteca». Esta conclusdo ndo é posta em causa pelo
facto de, como alega a recorrente, esse termo poder ter outros significados no
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dominio médico ou em grego antigo. Sendo a hipoteca uma garantia classica no
dominio financeiro, designadamente no dominio do imobilidrio, a Camara de
Recurso podia considerar validamente que o elemento «hypo» designa, num dos
seus potenciais significados, uma caracteristica dos servicos financeiros em causa
para o consumidor médio de lingua alemad. A este respeito, o argumento da
recorrente segundo o qual a forma mais corrente de énus real sobre um bem imével
¢ «Grundschuld» nao procede, uma vez que exclui que o elemento «hypo» evoque
para o consumidor médio de lingua alema uma hipoteca.

Neste contexto, hd no entanto que declarar inadmissiveis os documentos que
contém os resultados da pesquisa feita na Internet, apresentados pelo IHMI em
anexo a contestacdo. Como foi acima referido no n.° 22, relativamente aos resultados
de uma pesquisa na Internet apresentada pela recorrente em anexo a peti¢do, os
elementos de facto invocados no Tribunal que ndo tenham anteriormente sido
submetidos a uma das instancias do IHMI devem ser ignorados. Hi que afastar a
este respeito o argumento do IHMI segundo o qual esses elementos de prova sdo
admissiveis, uma vez que a recorrente ji dispunha, a luz das considera¢des que
figuram na decisdo impugnada, de todas as indicacbes uteis para compreender a
referida decisdo e contestar a sua legalidade no Tribunal. Com efeito, os acérdaos
Tom de laranja e LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE
GRASS invocados pelo IHMI respeitavam & questio de saber se, relativamente a
uma Camara de Recurso, o facto de esta ndo ter comunicado a uma parte os
resultados de uma pesquisa na Internet evocada na sua decisdo constituia uma
violacdo do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94. A solucgdo exposta nesses acérdios
nio pode assim ser transposta, porque, no presente caso, o IHMI apresentou no
Tribunal elementos de prova que nio foram tomados em consideracio pela Camara
de Recurso.

Sendo o sinal nominativo EUROHYPO um vocébulo composto, ha ainda que
analisar se o cardcter descritivo, verificado para os elementos que o compdem, existe
igualmente para o préprio vocabulo composto. Com efeito, resulta da jurisprudéncia
que uma marca constituida por um vocdbulo composto por elementos, sendo cada
um descritivo de caracteristicas dos produtos ou servicos em relacdo aos quais o
registo é pedido, é ela prépria descritiva das caracteristicas dos referidos produtos ou
servicos, salvo se existir um afastamento perceptivel entre o vocabulo e a simples
soma dos elementos que o compdem, o que pressupde que, devido ao caricter ndo
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habitual da combinacio relativamente aos referidos produtos ou servicos, o
vocabulo cria uma impressdo suficientemente afastada da que é produzida pela
simples reunido das indicagdes trazidas pelos elementos que o compdem, de modo
que prevalece a soma dos referidos elementos, ou que o vocabulo entrou na
linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é préprio, pelo que é
doravante auténomo relativamente aos elementos que o compdem. Neste dltimo
caso, ha entdo que verificar se o vocabulo que adquiriu um significado préprio nao é
ele préprio descritivo (v., por analogia, acérddo Koninklijke KPN Nederland, ja
referido no n.° 44, supra, n.° 104).

No presente caso, por um lado, o sinal nominativo EUROHYPO é uma simples
combinacio de dois elementos descritivos que ndo cria uma impressdo suficiente-
mente afastada da que é produzida pela simples reuniio dos elementos que o
compdem para prevalecer sobre a soma dos referidos elementos. Por outro lado, a
recorrente nido demonstrou que este vocabulo composto entrou na linguagem
corrente e que ai adquiriu um significado que lhe é préprio. Alega, pelo contraério,
que o sinal nominativo EUROHYPO nao entrou no uso corrente da lingua alema
para descrever servicos financeiros.

Por outro lado, contrariamente ao que alega a recorrente, a solucdo exposta no
acérdao BABY-DRY néo pode ser transposta para o presente caso. O sintagma em
causa nesse processo era uma invencéo lexical ndo habitual na sua estrutura, o que
nio sucede com o sinal nominativo EUROHYPO.

Foi assim legitimamente que a Camara de Recurso considerou que o sinal
nominativo EUROHYPO ¢ descritivo dos servicos «negécios financeiros; negécios
monetarios; negocios imobilidrios, servicos financeiros e financiamentos» perten-
centes a classe 36 e que, por esse facto, é desprovido de caracter distintivo. Daqui
resulta que, nos termos do que foi acima enunciado no n.° 45, ndo ha que analisar se
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a Camara de Recurso apresentou outros motivos para considerar que o sinal pedido
¢é desprovido de caricter distintivo.

Quanto a alegagio relativa a utilizacéo intensiva da marca, uma vez que a recorrente
confirmou na audiéncia que esse argumento foi invocado pela primeira vez no
Tribunal, hd que declara-la inadmissivel, bem como aos documentos apresentados
em seu apoio (v. n.° 30, supra), nos termos do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de
Processo, segundo o qual as respostas das partes ndo podem alterar o objecto do
litigio perante a Camara de Recurso. Os argumentos relativos aos registos nacionais
do sinal nominativo EUROHYPO na Alemanha, Austria e Suica, igualmente
invocados pela primeira vez no Tribunal, devem ser declarados inadmissiveis pelos
mesmos motivos. Acresce que, o regime comunitirio das marcas é um sistema
auténomo, constituido por um conjunto de regras que prosseguem objectivos que
lhe sdo especificos, sendo a sua aplicacdo independente de qualquer sistema
nacional [acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de 5 de Dezembro de 2000,
Messe Miinchen/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. I1I-3829, n.° 47].

Resulta de tudo o que precede que o segundo fundamento da recorrente, relativo a
violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.c 40/94, é improcedente.

Consequentemente, hi que negar provimento ao recurso na sua integra.

Quanto as despesas

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

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 Tiili Czucz

Proferido em audiéncia puiblica no Luxemburgo, em 3 de Maio de 2006.

O secretario O presidente

E. Coulon M. Jaeger
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