ZAPF CREATION / ITHMI (NEW BORN BABY)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)
3 de Outubro de 2001 *

No processo T-140/00,

Zapf Creation AG, com sede em Rodental (Alemanha), representada por
A. Kocklduner, advogado, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen, A. von Miihlendahl e C. Rohl Seberg, na
qualidade de agentes, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Lingua do processo: alemio.
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ACORDAO DE 3. 10. 2001 — PROCESSO T-140/00
que tem por objecto um recurso interposto da decisdo da Terceira Cdmara de
Recurso do Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e

modelos), de 21 de Marco de 2000 (processo R 348/1999-3), respeitante ao
registo do sintagma New Born Baby como marca comunitaria,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secc¢io),

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili e R. M. Moura Ramos, juizes,

secretario: D. Christensen, administradora,

vista a peti¢do apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia, em
25 de Maio de 2000,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia, em
9 de Agosto de 2000,

vistos os documentos apresentados pela recorrente na audiéncia de 8 de Margo
de 2001, com o acordo do recorrido,

apOs essa audiéncia,
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profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 6 de Outubro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de marca
nominativa comunitaria ao Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na versdo alterada.

A marca cujo registo é pedido & o sintagma New Born Baby.

Os produtos para os quais o registo da marca é pedido relevam da classe 28, na
acepgdo do Acordo de Nice relativo 4 Classificagdo Internacional dos Produtos e
Servigos, para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como
revisto e alterado, e correspondem 4 seguinte descri¢do: «Bonecos para brincar e
acessOrios para esses bonecos sob a forma de brinquedos».

Por decisdo de 6 de Maio de 1999, o examinador do Instituto recusou o pedido,
ao abrigo do artigo 38.° do Regulamento n.® 40/94, com o fundamento de que o
sinal New Born Baby era descritivo dos produtos em causa e desprovido de
qualquer caracter distintivo.
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Em 22 de Junho de 1999, a recorrente interpOs recurso para o Instituto, nos
termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisdo do examinador.

Por decisdo de 21 de Mar¢o de 2000, a Terceira Cimara de Recurso negou
provimento ao recurso (a seguir «decisdo impugnada»).

Em substidncia, a Cimara de Recurso considerou que a forma como o
examinador tinha aplicado o artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento
n.° 40/94 estava bem fundamentada.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

Na audiéncia, a recorrente concluiu igualmente pedindo, a titulo subsidiario, que
o Tribunal se dignasse anular a decisdio impugnada na medida em que confirmou
a recusa do pedido de registo para os outros produtos que ndo bonecos para
brincar representando bebés até 4 idade de 28 dias.

I-2932



10

ZAPF CREATION / ITHMI (NEW BORN BABY)

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas do processo.

Matéria de direito

A recorrente invoca trés fundamentos quanto ao fundo, consistentes em violagdo
do artigo 7.° n.° 1, alinea c), e do artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, e em desconhecimento de registos nacionais prévios, bem como um
fundamento quanto a4 forma consistente na violagio dos seus direitos de defesa.

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

Argumentos das partes

A recorrente alega que o registo de uma marca comunitaria sd pode ser recusado,
com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do Regulamento n.® 40/94, se
houver um imperativo de disponibilidade do sinal em causa. Expde que a
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existéncia de tal imperativo s6 poderi ser demonstrada tomando em conta o uso
que os seus concorrentes fazem actualmente, ou possam fazer no futuro, do sinal
em questdo.

Ora, segundo a recorrente, nio foi demonstrado que os seus concorrentes
utilizem actualmente o sintagma New Born Baby para designar os produtos da
classe 28.

Sustenta, em seguida, que tal imperativo de disponibilidade ndo existe também no
futuro. Com efeito, por um lado, expde que se trata, no caso em aprego, de um
sinal inventado, que ndo consta de qualquer dicionario, sem que seja necessario
tomar em conta a questio de saber se reveste ou ndo um caricter inabitual ou
notavel. Por outro lado, indica que os seus concorrentes dispdem da possibilidade
de recorrer a um grande nimero de outros termos. Assim, o registo, enquanto
marcas, dos termos «NEW BABY», «NEO BABY», «NEWBORN» ¢ «NEW-
BORNS», segundo a recorrente, foi efectuado ou, pelo menos, pedido.

O Instituto lembra que, por for¢a do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 40/94, sera recusado o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais
ou indica¢Bes que possam servir, no comeércio, para designar, inter alia, a espécie,
a qualidade ou o destino do produto.

Quanto ao argumento da recorrente de exigéncia de um imperativo de
disponibilidade, o Instituto salienta que este ndo constitui um motivo de recusa
em si, nem um limite intrinseco do motivo de recusa definido pelo artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94. O Instituto expde que se deve
proceder, pelo contrario, a uma analise objectiva para demonstrar se o sinal, cujo
registo & pedido, € descritivo ou ndo dos produtos ou servicos em questio.
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No caso em apreco, segundo o Instituto, o sintagma New Born Baby &
compreendido, sem ambiguidade, por um angléfono representativo do pablico ao
qual se dirige, constituido pelas pessoas desejosas de comprar brinquedos, como
significando «bebé recém-nascido», independentemente da questdo de saber se se
trata ou ndo de uma tautologia.

O Instituto alega que os produtos a que o pedido de marca diz respeito, isto &,
bonecos para brincar e acessorios para esses bonecos sob a forma de brinquedos,
incluem bonecos que representam bebés recém-nascidos e cujo corpo funciona
como o de um verdadeiro bebé. Assim, segundo o Instituto, a marca é composta
exclusivamente de indicagdes que designam a espécie (e as qualidades) dos
produtos, tratando-se de bonecos para brincar, ou o seu destino, no que respeita
aos acessOrios para esses bonecos.

O Instituto sustenta que o sinal New Born Baby &, portanto, descritivo, na
acepgdo do artigo 7.° n.° 1, alinea c¢), do Regulamento n.® 40/94, para todos os
produtos visados no pedido de marca, pelo menos, nos Estados-Membros
anglofonos. Deduz dai que, por for¢a do artigo 7.° n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94, o seu registo, enquanto marca comunitaria, deve ser recusado.

Lembrando a jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia (acorddo de 12 de
Janeiro de 2000, DKV/IHMI, COMPANYLINE, T-19/99, Colect., p. II-1,
n.° 26), o Instituto sublinha que essa apreciacdo em nada é modificada pelo facto
de o sinal em questdo, seja ou ndo escrito com uma sd palavra, ndo constar,
enquanto tal, dos dicionarios.

Aprecia¢do do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.® 40/94, sera
recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes
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que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época de fabrico
do produto ou da prestagdo do servico, ou outras caracteristicas destes».

€ >

Além disso, deve apreciar-se o motivo absoluto de recusa, enunciado no
artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.° 40/94, em relagdo aos produtos
ou aos servigos para os quais é pedido o registo.

Por outro lado, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.® 40/94 estabelece que o
n.° 1 é «aplicavel mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da
Comunidade».

No que respeita aos bonecos para brincar, a Cimara de Recurso limitou-se a
declarar, nos pontos 19 e 20 da decisdo impugnada, que o sintagma New Born
Baby significa «bebé recém-nascido» e que «[c]onfrontado com a marca pedida e
sob a impressdo de conjunto que ela produz, o pablico interessado compreendera
imediatamente e sem mais anélise da matéria que os [...] bonecos para brincar [...]
tém a qualidade particular de representar bebés recém-nascidos».

A esse proposito, a supor que o sinal New Born Baby possa ser considerado
descritivo do que esses bonecos representam, essa consideracdo ndo bastaria para
demonstrar que o sinal em causa é descritivo dos proprios bonecos.

Com efeito, um sinal que € descritivo do que representa um brinquedo s6 podera
ser considerado como descritivo desse mesmo brinquedo na medida em que o
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pablico a que se dirige, na sua decisdo de compra, equipare esse brinquedo ao que
ele representa. Ora, a decisdo impugnada ndo contém qualquer declara¢do nesse
sentido. Em seguida, verifica-se que, nem no articulado de resposta nem nas suas
respostas as questdes do Tribunal na audiéncia, o Instituto sustentou que o
publico a que se dirige, isto &, as pessoas desejosas de comprar brinquedos, tinha
tal percepcdo dos produtos em causa.

A Cimara de Recurso ndo demonstrou, portanto, que o pablico a que se dirige
compreendia o sinal New Born Baby, imediatamente e sem mais reflexdo, como
designando uma qualidade ou outra caracteristica dos bonecos para brincar,

No que diz respeito aos acessorios para os bonecos sob a forma de brinquedos, a
Camara de Recurso declarou, no ponto 20 da decisio impugnada, que «o ptiblico
interessado compreendera imediatamente e sem mais analise da matéria que os
produtos visados pelo pedido, no caso em apreco [...] acessorios para [...] bonecos
sob a forma de brinquedos [...], tém a qualidade particular de representar bebés
recém-nascidos».

Esta argumentagio ndo podera ser retida. Com efeito, acessdrios para bonecos
sob a forma de brinquedos ndo representam recém-nascidos, mas outros objectos,
tais como vestidos ou sapatos em miniatura.

Além disso, a CAmara de Recurso reconheceu, no ponto 20, in fine, da decisiio
impugnada, que, «[nJo que respeita aos acessbrios, o pedido contém uma
indicagdo descritiva do destino, sendo eles concebidos especialmente para esse
género de bonecos».

A esse prop6sito, ha que reconhecer que os acessérios para bonecos sob a forma
de brinquedos ndo se destinam a bebés recém-nascidos. Com efeito, estes ndo sdo
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ainda capazes de brincar com bonecos nem, a fortiori, de manipular acessorios
para bonecos. Além disso, mesmo a supor que o sintagma New Born Baby seja
descritivo em relagdo aos bonecos para brincar e que os acessorios supra-referidos
se destinem a esses bonecos, ndo se podera deduzir dai que exista, para o ptblico
a que se dirige, uma ligacdo directa e concreta entre o sinal em causa e esses
acessorios. Com efeito, o facto de um produto se destinar, enquanto acessorio, a
outro produto, em relagio ao qual o sinal em causa é descritivo, ndo basta, em si,
para tornar esse mesmo sinal descritivo em relagdo ao produto acessorio.

Por isso, deve reconhecer-se que o sintagma New Born Baby ndo designa nem a
. 2 . q . .
qualidade, nem o destino, nem qualquer outra caracteristica dos acessorios para
bonecos sob a forma de brinquedos.

Segue-se que o fundamento de violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.® 40/94 € procedente.

Quanto ao fundamento de violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente lembra que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.® 40/94, serd recusado o registo «de marcas desprovidas de
caricter distintivo». Segundo a recorrente, resulta da utiliza¢dio do termo
«desprovidas» que se o sinal tiver caracter distintivo, mesmo de fraco grau, isso
basta para afastar o motivo de recusa.
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A recorrente sustenta que o sinal New Born Baby constitui uma «invengdo
inabitual», que apresenta o caracter de um barbarismo que o publico a que se
dirige pode facilmente reter e que &, por essa razdo, apto a individualizar os
produtos da recorrente e a distingui-los dos produtos que tém outra origem.

O Instituto alega que a combinacdo das palavras «new», «born» e «baby» se
compde unicamente de indicagdes descritivas, com a exclusio de qualquer outro
elemento que tornaria o sintagma, tomado no seu conjunto, adequado para
distinguir os produtos da recorrente dos de outras empresas. Assim, segundo o
Instituto, o sintagma em questdo & desprovido de qualquer caracter distintivo e
ndo pode, por essa razdo, ser registado enquanto marca comunitaria.

Aprecia¢do do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, & recusado
o registo «de marcas desprovidas de caracter distintivo».

Deve apreciar-se o caracter distintivo de um sinal em relagdo aos produtos ou aos
servigos para os quais & pedido o registo.

No caso em aprego, a CAmara de Recurso, no ponto 24 da decisdo impugnada,
deduziu a auséncia de eficacia distintiva do sinal em questio do seu caracter
descritivo e limitou-se, quanto ao resto, a declarar a falta «de qualquer caracter
imaginativo».

Ora, decidiu-se antes que a Camara de Recurso tinha considerado, sem razio,
que o sinal em causa caia na algada da proibi¢do estabelecida pelo artigo 7.°,
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n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.° 40/94. Por conseguinte, o raciocinio da
CAmara de Recurso, 4 luz do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94 deve ser afastado, porquanto & baseado nesse erro.

Em seguida, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia que a
auséncia de eficacia distintiva ndo podera decorrer da mera constatagdo, na
decisdo impugnada, de uma auséncia de imaginac¢do [acorddos de 31 de Janeiro
de 2001, Taurus-Film/IHMI (CINE ACTION), T-135/99, Colect., p. 1I-379,
n.° 31, e Taurus-Film/IHMI (CINE COMEDY), T-136/99, Colect., p. 1I-397,
n.° 31].

Segue-se que o fundamento de violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 & procedente.

Resulta de tudo o que precede que a decisdo impugnada deve ser anulada sem que
seja necessario decidir quanto aos outros fundamentos invocados pela recorrente.

Quanto as despesas

Nos termos do 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 o
Instituto sido vencido, ha que condena-lo a suportar as suas proprias despesas
bem como as efectuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)

decide:

1) A decisdo da Terceira Camara de Recurso do Instituto de Harmonizagdo do
Mercado Interno (marcas desenhos e modelos), de 21 de Marco de 2000
(processo R 348/1999-3), é anulada.

2) O Instituto suportard as suas despesas bem como as efectuadas pela
recorrente.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Proferido em audiéncia pablica no Luxemburgo, em 3 de Outubro de 2001.

O secretario O presidente

H. Jung P. Mengozzi
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