ACORDAO DE 11. 5. 2005 — PROCESSOS APENSOS T-160/02 A T-162/02

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Secgdo)
11 de Maio de 2005 *

Nos processos apensos T-160/02 a T-162/02,

Naipes Heraclio Fournier, SA, com sede em Vitoria (Espanha), representada por
E. Armijo Chévarri, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), inicialmente representado por J. Crespo Carrillo e em seguida por
O. Montalto e I. de Medrano Caballero, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: espanhal.
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sendo a outra parte no processo na CAmara de Recurso do IHM], interveniente no
Tribunal de Primeira Instancia,

France Cartes SAS, com sede em Saint Max (Franga), representada por C. de Haas,
advogado,

que tém por objecto um recurso interposto de trés decisdes da Segunda Camara de
Recurso do ITHMI de 28 de Fevereiro de 2002 (processos R 771/2000-2, R 770/2000-
-2 e R 766/2000-2), relativas aos processos de anulagdo entre a Naipes Heraclio
Fournier, SA e a France Cartes SAS,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Terceira Sec¢io),

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

secretdrio: I, Natsinas, administrador,

vistas as peti¢des e a réplica apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira
Insténcia, respectivamente, em 17 de Maio de 2002 e 16 de Junho de 2003,
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vistas as contestacdes e a tréplica do IHMI apresentadas na Secretaria do Tribunal
de Primeira Instancia, respectivamente, em 22 de Novembro de 2002 e 5 de Agosto
de 2003,

vistas as contestacdes e a tréplica da interveniente apresentadas na Secretaria do
Tribunal de Primeira Instincia, respectivamente, em 22 de Novembro de 2002 e 7 de
Novembro de 2003,

vista a apensagiio dos presentes processos para efeitos da fase escrita, da audiéncia e
do acérdio, nos termos do artigo 50.° do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instancia,

na sequéncia da audiéncia de 30 de Novembro de 2004,

profere o presente

Acéordao

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou trés pedidos de marca comunitdria
ao Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI) ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), tal como alterado.
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2 No processo T-160/02, a marca cujo registo foi pedido é um sinal figurativo
reproduzido a seguir que, de acordo com a descri¢do constante do pedido, tem as
cores azul, azul pélida, amarela e vermelha e representa uma «espada».

3 No processo T-161/02, a marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo
reproduzido a seguir que, de acordo com a descrigdo constante do pedido, tem as
cores vermelha, amarela, verde, ocre, castanha, azul e azul pélida.
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+ No processo T-162/02, a marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo
reproduzido a seguir que, de acordo com a descrigéio constante do pedido, tem as
cores amarela, ocre, branca, vermelha, azul e verde.

5 Os produtos para os quais foram pedidos os registos integram-se na classe 16 do
Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na sua redacgéo revista e alterada,
e correspondem A descri¢do seguinte: «cartas de jogar».

6 As marcas pedidas foram registadas em 15 de Abril de 1998.

7 Resulta do processo que a recorrente obteve, em 1998, o registo, como marca
comunitéria, de 23 marcas figurativas representando cartas de jogar espanholas ou
simbolos que figuram nessas cartas, entre as quais as trés marcas acima descritas.
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Resulta também do processo que a recorrente era titular de direitos de autor, até
10 de Fevereiro de 2000, sobre a representaciio de todas as 48 cartas do baralho
espanhol,

Em 7 de Fevereiro de 1999, a interveniente pediu que fosse declarada a nulidade
destes registos por forga do artigo 51.°, alineas a) e b), do Regulamento n.° 40/94,
porque, por um lado, os registos sido abrangidos pelos motivos absolutos de recusa
previstos no artigo 7., n.° 1, alineas b) a e), iii), do referido regulamento e, por outro,
porque a recorrente agiu de mé fé aquando da apresentagio dos pedidos de marca.

Em 15 de Junho de 2000, a Divisdo de Anulagio rejeitou os pedidos de nulidade das
marcas em causa, declarando que os registos tinham base juridica e condenou a
interveniente nas despesas.

Em 19 de Julho de 2000, a interveniente interpds trés recursos no IHMI, ao abrigo
dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decistes de 28 de Fevereiro de 2002 (processos R 771/2000-2, R 770/2000-2 e
R 766/2000-2) (a seguir «decisdes impugnadas»), notificadas & recorrente em 9 de
Margo de 2002, a Segunda Cémara de Recurso deu provimento aos recursos da
interveniente e anulou as decisdes da Divisio de Anulagio de 15 de Junho de 2000.
A Cémara de Recurso considerou que os sinais em causa estavam tanto desprovidos
de cardcter distintivo, na acepgio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, como eram descritivos, na acep¢io do artigo 7. n.° 1, alinea c), do mesmo
regulamento, uma vez que sio compreendidos pelo utilizador médio de cartas de
jogar como representando caracteristicas das cartas de jogar espanholas.
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Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular as decises impugnadas;

— condenar o IHMI nas despesas.

O THMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento aos recursos;

— condenar a recorrente nas despesas.

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— confirmar as decisdes impugnadas;

— declarar nulas as marcas comunitirias em causa;
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— condenar a recorrente nas despesas efectuadas pela interveniente nos processos
de anulagdo e de recurso.

Quanto a admissibilidade dos pedidos e dos fundamentos da interveniente

A recorrente alega que os pedidos e os fundamentos da interveniente nio podem ser
tomados em consideragéo pelo Tribunal de Primeira Instincia na medida em que
ndo visam a anulago ou a alteragfo das decisdes impugnadas. Segundo a recorrente,
o Tribunal ndo pode, a0 mesmo tempo, confirmar as decisdes impugnadas e julgar
procedentes os pedidos de que declare a nulidade das marcas em causa devido a
outros motivos de recusa além dos considerados nas decisées impugnadas.

A este propdsito, o Tribunal de Primeira Instincia lembra que, por forca do
artigo 134.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, os intervenientes dispem dos
mesmos direitos processuais que as partes principais. Podem intervir em apoio dos
pedidos de uma parte principal e formular pedidos e invocar fundamentos
auténomos em relagdo aos das partes principais. Por forca do n.° 3 do mesmo
artigo, os intervenientes podem, na resposta, formular pedidos de anulagiio ou de
alteracio da decisdo da instincia de recurso relativamente a pontos nio suscitados
na peticéo e apresentar fundamentos nela ndo invocados.

Por isso, a interveniente tinha o direito de apresentar pedidos e fundamentos
distintos dos das partes principais. A interveniente concluiu a sua resposta nos
seguintes termos: «Pede-se, pois, ao Tribunal de Primeira Instancia que confirme [as
decisdes impugnadas] na parte em que anularam a[s] decis[des] da Primeira Divisio
de Anulagio; que declare nula[s] a[s] marcals] [em causa] e que condene a
[recorrente] nas despesas dos processos de anulacdo e de recurso da [interveni-
ente]l.» Segundo a recorrente, nio resulta expressamente dos pedidos da
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interveniente que a mesma queira que o Tribunal de Primeira Instancia reforme ou
altere as decisbes impugnadas por aplicagdo do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alineas
a), d) e e), iii), do Regulamento n.° 40/94 e, subsidiariamente, no artigo 51.°, n.° 1,
alinea b), do mesmo regulamento.

Hé que interpretar os pedidos da interveniente, expostos no n.° 62 das suas
respostas, em conjugagio com os n.”* 8 e 9. Segundo o n.° 8, «[plede-se ao Tribunal
que confirme [as decisdes impugnadas] na parte em que a[s] mesmal[s] considerara
[m] que ofs] sinalis] estava[m] desprovido[s] de caricter distintivo para designar
cartas de jogar em toda a Comunidade, com base no artigo 7., [n.° 2], e [no
artigo 7.°, n.° 1], [alineas] b) e ¢), [do Regulamento n.° 40/94]; e que declare que as]
marcals] [sdo] nula[s] com base no artigo 7.° [n.° 1], [alinea] a), [alineas] d) e e), iii),
do [Regulamento n.° 40/94] e, subsidiariamente, com base no artigo 51.%, [ne 1],
[alinea] b), do [Regulamento n.° 40/94]». De acordo com o n.° 9, «[clontudo, pede-se
ao Tribunal que altere a[s] decis[6es] [impugnadas] na parte em que considerou que
o[s] sinalis] [tém] carécter distintivo em Espanha e, eventualmente, em Itdlia».

Resulta claramente dos articulados da interveniente referidos no n.° 19, supra, que
esta se limita a contestar alguns dos motivos considerados pela Cdmara de Recurso e
a propor ao Tribunal de Primeira Insténcia que considere motivos complementares
que justificam, em seu entender, que seja declarada a nulidade das marcas em causa.
Ao mesmo tempo, a interveniente néo contesta o alcance das decisdes impugnadas,
que declararam a nulidade das marcas. Por conseguinte, ndo se pode considerar que
a interveniente tenha pedido a anulagio das decisbes impugnadas na acepgdo do
artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94.

Por outro lado, a interveniente pede, no essencial, que o Tribunal ordene ao IHMI
que declare a nulidade das marcas em questéo.
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Recorde-se, a este propésito, que, nos termos do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento
n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessdrias & execugiio do acérdio do juiz
comunitdrio. Por isso, ndo cabe ao Tribunal dirigir uma injun¢io ao IHMI para agir.
Com efeito, incumbe a este tirar as consequéncias do dispositivo e dos fundamentos
dos acérdios do Tribunal [acérddos do Tribunal de Primeira Instancia de 31 de
Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ITHMI (Giroform), T-331/99,
Colect.,, p. 1I-433, n° 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI
(EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. 11-683, n° 12, e de 3 de Julho de 2003,
Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect.,, p. 1I-2251,
n.° 22]. Os pedidos da interveniente de que o Tribunal ordene ao IHMI que declare a
nulidade das marcas em questéo sdo, portanto, inadmissiveis.

Por ultimo, a interveniente pede que a recorrente seja condenada nas despesas do
processo de anulagdo e de recurso.

Importa lembrar que, nos termos do artigo 136.%, n.° 2, do Regulamento de Processo,
as «despesas indispenséveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo perante
a instancia de recurso e as despesas efectuadas com a produgdo das traducoes das
respostas ou outras pegas processuais na lingua de processo, nos termos do n.° 4,
segundo pardgrafo, do artigo 131.°, sdo consideradas despesas reembolséveis». Dai
resulta que as despesas efectuadas com o processo de nulidade nio podem ser
consideradas despesas reembolséveis. Os pedidos da interveniente de condenacéo da
recorrente nas despesas, na parte relativa as efectuadas com o processo de nulidade,
devem ser declarados inadmissiveis.

Quanto ao mérito

Em apoio dos seus recursos de anulagfio, a recorrente invoca dois fundamentos
baseados, respectivamente, em violagio do artigo 7.°, n° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 e em violagio do artigo 7.°, ne° 1, alinea c), do mesmo
regulamento.
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Importa comegar pela apreciagio do segundo fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, baseado em violagdo do artigo 7., n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que a proibicio prevista no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94 visa as indicagSes que sdo habitualmente utilizadas para
descrever as caracteristicas principais do produto ou do servi¢o, bem como as
indicagdes que sido razoavelmente susceptiveis de preencherem esta funcdo de
informacéio. Esta proibicio tem assim como tnica finalidade evitar o registo de
marcas de sinais ou de indicagbes que, devido a sua semelhanga com meios que
servem habitualmente para designar os produtos, servigos ou caracterfsticas destes,
ndo permitem preencher a fungio de identificagio das empresas que os
comercializam.

No caso vertente, a CAmara de Recurso considerou, erradamente, que as marcas em
questio sdio compostas exclusivamente por sinais descritivos das caracterfsticas dos
produtos que visam. A recorrente considera que a Camara de Recurso se limitou a
estudar os naipes de espadas e de paus do jogo de cartas & luz das disposigdes do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.

Ao fazé-lo, a CAmara de Recurso ndo formulou um raciocinio auténomo e
independente quanto A alegada violagdo do artigo 7.° n.e° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94 pelas marcas em causa.
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Além disso, a Camara de Recurso estendeu de um modo excessivo o ambito de
aplicagdo da proibigéo prevista nesta disposigdo. Os sinais que representam o valete
de paus e o rei de espadas ndo sdo constituidos exclusivamente por elementos
descritivos.

Com efeito, no que toca ao valete de paus, a marca contém um primeiro elemento
alegadamente descritivo, no caso o pau que o valete empunha, e um segundo
elemento que néo pode, de modo algum, ser abrangido por esta definico, no caso o
desenho do valete, adquirindo este mais importancia e conferindo & marca um
cardcter singular e distintivo que vai além da dimensdo alegadamente descritiva de
cada elemento tomado isoladamente. As mesmas consideragbes valem para o
desenho do rei de espadas, sendo o elemento alegadamente descritivo a espada
empunhada pelo rei.

A Cémara de Recurso néo tomou em consideragio o facto de que os motivos que
compoOem as marcas em causa nio sio sinais que sirvam para identificar um tipo
particular de produtos, tais como as cartas de jogar espanholas dos naipes de
espadas ou de paus, mas antes que se trata de motivos singulares e particulares, de
entre muitos outros, que servem para designar uma espada ou uma carta deste jogo.
A recorrente observa que existem centenas de representagdes diferentes para
identificar as dez ou doze cartas dos naipes de espadas ou de paus que fazem parte
do jogo de cartas espanhol, que tem 40 ou 48 cartas. No que se refere & espada, o
desenho que compde a marca em causa nio corresponde a nenhuma das cartas do
jogo espanhol, porque se trata de um motivo de fantasia. Os documentos
apresentados no IHMI demonstram ndo existir qualquer regra ou restrigio quanto
& forma, & cor ou aos pormenores que caracterizam as figuras do jogo de cartas
espanhol.

A recorrente contesta a tese da Camara de Recurso de que o publico-alvo que reside
fora do territério espanhol ou italiano reconhecera as marcas como um dos naipes
do jogo de cartas espanhol. Com efeito, é improvavel que o publico que reside fora
dos tetritérios jé referidos saiba que o jogo de cartas espanhol tem quatro naipes,
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entre os quais espadas e paus, e conheca as diferentes cartas do mesmo. De todo o
modo, é improvavel que o consumidor reconhega o aspecto do pau do valete de paus
ou da espada do rei de espadas e estabelega um nexo directo entre o sinal em causa e
os diferentes naipes do jogo de cartas espanhol.

Segundo a recorrente, quando o utilizador potencial de cartas de jogar estiver
perante as representagdes graficas em causa, ndo considerard estes sinais como uma
alusdo a um dos naipes do jogo de cartas espanhol (tratando-se do motivo que
representa uma pequena espada) ou a uma das cartas do jogo espanhol (no caso dos
stmbolos que representam o valete de paus e o rei de espadas), antes os reconhecerd
como sinais associados a um dado fabricante de cartas de jogar.

O IHMI sustenta que a Cdmara de Recurso aplicou correctamente o Regulamento
n.° 40/94, porque nio considerou de modo algum que os dois motivos absolutos de
recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, respectivamente alineas b) e c), do referido
regulamento sejam independentes nem negou que cada um destes motivos tenha
um ambito de aplicacio préprio. Isso ndo obsta a que, a partir de uma mesma
argumentacdo, a Camara de Recurso tenha chegado a conclusio de que os sinais em
questdo entram no ambito deste dois motivos absolutos de recusa.

Por conseguinte, a Cimara de Recurso entendeu correctamente que a espada
simples e banal e as cartas simples e banais com a representagio do valete de paus e
do rei de espadas remetem imediata e directamente para os produtos que estes sinais
devem identificar e concluiu correctamente que os sinais sdo descritivos, porque
serfio compreendidos pelo consumidor médio como representando as caracteristicas
das cartas de jogar espanholas.

A interveniente alega que as marcas em questao sdo constituidas exclusivamente por
sinais que descrevem as caracteristicas dos produtos em causa, a saber: carta de
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jogar do tipo espanhol do naipe de espadas e de valor 1; carta de jogar do tipo
espanhol do naipe de paus e com a figura do valete; carta de jogar do tipo espanhol
do naipe de espadas e com a figura do rei. Estes sinais néo podem em caso algum ser
reconhecidos como designando uma outra carta de jogar. Por conseguinte, o
publico-alvo ¢ imediatamente informado do tipo de produto (carta de jogar), da
finalidade deste produto (elemento de um baralho de cartas de jogar) e da qualidade,
da quantidade e do valor deste produto.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Importa recordar que, nos termos do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94, serd recusado o registo «[d]e marcas compostas exclusivamente por sinais
ou indicagdes que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de fabrico do
produto ou da prestagdo do servigo, ou outras caracteristicas dest[a]s». Além disso, o
artigo 7.°, n.° 2, do mesmo regulamento dispe que «[o] n.° 1 é aplicdvel mesmo que
os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

O artigo 7., n° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 impede que os sinais ou as
indicagdes por ele visados sejam reservados a uma tnica empresa com base no seu
registo como marca. Esta disposigio prossegue, assim, um fim de interesse geral, que
exige que esses sinais ou indicagdes possam ser livremente utilizados por todos
(v., por analogia, acérddos do Tribunal de Justiga de 4 de Maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779, n.° 25; de 8 de Abril de 2003,
Linde e o.,, C-53/01 a C-55/01, Colect., p. [-3161, n.° 73; de 6 de Maio de 2003,
Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 52; de 12 de Fevereiro de 2004, Campina
Melkunie, C-265/00, Colect., p. 1-1699, n° 35, e Koninklijke KPN Nederland,
C-363/99, Colect., p. 1-1619, n.° 95),
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Os sinais e as indicagdes referidas no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94 sdo, assim, os que podem servir, numa utilizagio normal do ponto de vista
do consumidor, para designar, seja directamente seja por referéncia a uma das suas
caracterfsticas essenciais, um produto ou um servico como aquele para o qual é
pedido o registo (acérdio do Tribunal de Justiga de 20 de Setembro de 2001, Procter
& Gamble/THMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.° 39).

A apreciaciio do cardcter descritivo de um sinal s6 pode ser feita, por um lado, em
relagio aos produtos ou aos servigos para os quais ¢ pedido o registo do sinal e, por
outro, em relacio a compreensio que dele tem um publico-alvo que é constituido
pelo consumidor desses produtos ou servigos [acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 20 de Marco de 2002, DaimlerChrysler/THMI (CARCARD), T-356/00,
Colect., p. 11-1963, n.° 25].

No caso vertente, ha que notar, antes de mais, que os produtos designados pelas
marcas em causa sdo cartas de jogar. E pacifico que se trata, designadamente, das
chamadas cartas de jogar espanholas, correntemente utilizadas em Espanha, se bem
que a recorrente pretenda também utilizar as marcas em causa para outros tipos de
cartas de jogar.

Resulta do processo que o jogo de cartas espanhol («la baraja espafiola») tem 40 ou
48 cartas, que vdo do 4s ao sete ou ao nove, seguido da dama («sota»), do valete
(«caballo») e do rei («rey»). Os quatro naipes sdo ouros («oros»), copas («copas»),
paus («bastos») e espadas («espadas»).

E, portanto, indiscutivel que duas das trés marcas em questdo representam duas das
cartas espanholas: o valete de paus (processo T-161/02) e o rei de espadas
(T-162/02). No que se refere & representacio da espada (processo T-160/02), ela néo
corresponde, enquanto tal, a representagéo de uma destas cartas, antes consiste num
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elemento, num simbolo, que é utilizado como representativo do naipe para as cartas
de espadas. Nao representa o valor 1 ou «ds» das cartas do naipe de espadas,
contrariamente ao que alega a interveniente. Com efeito, resulta do processo que a
carta que representa o 4s de espadas é diferente do simbolo reproduzido no n.° 2,
supra.

No que se refere ao publico-alvo, deve observar-se que se trata de todos os
consumidores potenciais, designadamente espanhéis, de cartas de jogar. Os
produtos em causa destinam-se ao consumo geral e ndio unicamente aos
profissionais ou amadores de jogos de cartas, uma vez que qualquer pessoa é
susceptivel, num momento ou noutro, de adquirir tais produtos, quer regular quer
pontualmente. Por conseguinte, o ptiblico-alvo é o consumidor médio normalmente
atento e informado, designadamente em Espanha.

Assim, importa, em primeiro lugar, para efeitos da aplicagio do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.° 40/94, examinar se existe, do ponto de vista do
ptblico-alvo, uma relagdo suficientemente directa e concreta entre as marcas
figurativas que representam o valete de paus e o rei de espadas e as categorias de
produtos para os quais o registo foi concedido [v., neste sentido, acérdio do
Tribunal de Primeira Instincia de 20 de Margo de 2002, DaimlerChrysler/THMI
(TELE AID), T-355/00, Colect., p. 11-1939, n.* 28].

A este propésito, hd que salientar que os desenhos do valete de paus e do rei de
espadas evocam directamente cartas de jogar para o ptblico-alvo, mesmo que uma
parte deste publico néo conhega necessariamente as cartas de jogar espanholas. Com
efeito, todos os que tenham jogado com qualquer tipo de cartas identificam nestes
desenhos a representagio de uma carta de jogar, uma vez que o rei e o valete sio
simbolos correntemente utilizados nas cartas de jogar. Esta conclusio nio é
infirmada pelo facto de a parte do piiblico que ndo conhece as cartas de jogar
espanholas ndo ser necessariamente capaz de estabelecer um nexo directo entre
estes desenhos e o naipe e o valor especifico de cada uma destas duas cartas.
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De todo o modo, no espirito do publico espanhol, os desenhos em questio designam
directamente o naipe e o valor preciso de duas cartas de jogar espanholas. Com
efeito, o consumidor potencial espanhol de cartas de jogar conhece cada um dos
sinais em causa como alusivos a uma carta especifica.

A este propésito, ha que declarar que, muito embora existam numerosas
representacdes diferentes que permitem identificar as cartas de um determinado
naipe, como sustenta a recorrente, todas as empresas que fabricam e comercializam
cartas de jogar espanholas utilizam necessariamente os simbolos do valete e do
naipe de paus para identificar a carta que corresponde ao valor onze do naipe de
paus ou os do rei e da espada para identificar a carta correspondente ao valor doze
do naipe de espadas. Por conseguinte, o argumento da recorrente de que néo existe
qualquer regra ou restricio quanto & forma, ao naipe ou aos pormenores que
caracterizam as figuras do jogo de cartas espanhol néo pode ser acolhido.

Além disso, importa lembrar que embora o artigo 7.°, n° 1, alinea ¢), do
Regulamento n.° 40/94 preveja que, para ser abrangida pelo motivo de recusa do
registo ai referido, a marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou
indicacbes que possam servir para designar caracteristicas dos produtos ou servigos
em questio, 0 mesmo ndo exige, ao invés, que estes sinais ou indicagGes sejam um
modo exclusivo de designagio das referidas caracteristicas (v., por analogia, ac6rddos
Campina Melkunie, j referido, n.° 42, e Koninklijke KPN Nederland, ja referido,
n.° 57). Por conseguinte, a possibilidade de desenhar um pouco diferentemente um
valete, um rei, espadas ou paus nada retira ao facto de que as marcas em questdo sao
descritivas de caracteristicas das cartas de jogar.

Assim, designadamente para o piblico espanhol, existe uma relagdo directa e
concreta entre as marcas em questdo e as cartas de jogar.
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Em segundo lugar, importa examinar se existe, do ponto de vista do ptiblico-alvo,
uma relagdo suficientemente directa e concreta entre a marca figurativa no que toca
a representagdo da espada e as categorias de produtos para as quais o registo foi
concedido.

H4 que dizer que o consumidor potencial, utilizador das cartas de jogar, pelo menos
em Espanha, compreenderd o sinal em questdo como aludindo a um dos naipes do
jogo de cartas espanhol. Assim, pelo menos para o puiblico espanhol, existe um nexo
directo e concreto entre a marca em questiio e os produtos respectivos, isto &, as
cartas de jogar.

Além disso, qualquer empresa que fabrique e comercialize cartas de jogar
espanholas utiliza necessariamente o simbolo das espadas para identificar as cartas
do naipe de espadas.

Uma vez que basta existir um motivo absoluto de recusa numa parte da
Comunidade para justificar a recusa de registo de uma marca requerida, basta
que a marca figurativa que consiste na representagio de uma espada seja descritiva
em Espanha.

Em terceiro lugar, contrariamente ao que alega a recotrente, o registo dos sinais em
causa pode ter por efeito impedir o registo ou a utilizacio de outros desenhos de
naipes de espadas ou de cartas de jogar correspondentes ao valete de paus e ao rei de
espadas das cartas de jogar espanholas.
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Nestas circunstincias, importa sublinhar que as marcas em questéo sdo descritivas
das caracteristicas dos produtos designados.

Quanto ao argumento da recorrente de que a Camara de Recurso ndo expds um
qualquer raciocinio auténomo e independente quanto a alegada violagdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, ¢ de declarar que cada um dos
motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.% n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94 ¢ independente dos outros e exige um exame separado. Além disso, hé que
interpretar os referidos motivos de reciisa & luz do interesse geral subjacente a cada
um deles. O interesse geral tomado em consideragdo no exame de cada um desses
motivos de recusa pode, ou mesmo deve, reflectir consideragdes diferentes,
consoante o motivo de recusa em causa (acérdios 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° 45 e 46, e de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/THMI, C-329/02 P, Colect,
p. 1-8317, n.° 25).

No entanto, existe uma sobreposicio evidente dos respectivos &mbitos de aplicagéo
dos motivos enunciados no artigo 7.°, n° 1, alineas b) a d), do Regulamento
n.° 40/94. Em especial, uma marca que seja descritiva das caracteristicas de produtos
ou servicos na acepcio do artigo 7.% n.° 1, alinea c), do referido regulamento ¢, por
esse facto, necessariamente desprovida de cardcter distintivo relativamente a esses
mesmos produtos ou servicos na acepgdo da mesma disposicdo, alinea b). Uma
marca pode, contudo, estar destituida de cardcter distintivo relativamente a
produtos ou a servigos por razdes diferentes do seu eventual cardcter descritivo
(v., por analogia, acérddos Campina Melkunie, j referido, n.”* 18 e 19, e Koninklijke
KPN Nederland, j& referido, n.°® 85 e 86).

No caso vertente, o facto de a Camara de Recurso ter concluido que os sinais em
questio estavam simultaneamente desprovidos de carécter distintivo na acepgéo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e eram descritivos na acepgao do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do mesmo regulamento, por serem compreendidos pelo
utilizador médio destas cartas de jogar como representando caracteristicas das
cartas de jogar espanholas, nio pode constituir violagdo do artigo 7., n° 1, do
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Regulamento n.° 40/94. Contrariamente ao alegado pela recorrente na audiéncia, o
raciocinio em que assentam as decisdes impugnadas ndo ¢ contrério aos principios
enunciados no acérddo SAT.1/IHM], j4 referido, uma vez que se verifica a condicio
de aplicagdo do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.c 40/94.

Por conseguinte, improcede o segundo fundamento invocado pela recorrente.

Nestas circunstincias e uma vez que basta que um dos motivos absolutos de recusa
enumerados se aplique para que o sinal nio possa ser registado como marca
comunitédria [acérddo do Tribunal de Justica de 19 de Setembro de 2002, DKV/
/THMLI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.° 29; acérddo Giroform, ja referido, n.° 30, e
acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de Novembro de 2003, Quick/
/THMI (Quick), T-348/02, Colect., p. II-5071, n.° 37], ndo hé que examinar o primeiro
fundamento da recorrente.

Assim, de todo o exposto resulta que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida deve ser condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
Tendo a recorrente sido vencida, hd que conden4-la nas despesas efectuadas pelo
IHMI e pela interveniente, a excepgdo das despesas efectuadas por esta no processo
na Divisdo de Anulagdo, em conformidade com os pedidos destes.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Terceira Secgio)

decide:

1) E negado provimento aos recursos,

2) Os pedidos da interveniente de condenacio da recorrente nas despesas sdo
julgados inadmissiveis no que se refere as despesas efectuadas com o
processo na Divisdo de Anulacdo.

3) A recorrente é condenada nas despesas efectuadas pelo Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e quanto
ao resto das despesas da interveniente.

4) Os restantes pedidos da interveniente sio julgados improcedentes.

Jaeger Tiili Cziicz

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 11 de Maio de 2005.

O secretdrio O presidente

H. Jung M. Jaeger
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