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Direito das Marcas

Prefacio

Uma marca é um sinal utilizado no comércio para identificar produtos ou servicos. O
Regulamento (CE) n.° 40/94 ', sobre a marca comunitdria, instituiu umregime
comunitario de marcas que permite a qualquerinteressado adquirir, através deum
procedimento Unico, uma marca que goza de protecao uniforme e produz efeitos em
todo o territorio da Unido Europeia. Atualmente, este regime é regido pelo Regulamento
(UE)2017/1001 sobre a marca da Unido Europeia 2. Por outro lado, a protecdo das
marcas a nivel nacional nos Estados-Membros da Unido foi harmonizada pela Diretiva
(UE) 2015/2436, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas 3, facilitando assim o registo e a gestdo das marcas em toda a Unido.

O direito das marcas constitui, atualmente e ha ja muitos anos, fonte de contencioso
significativo paraos 6rgaos jurisdicionais da Uniao Europeia. Assim, a titulo de exemplo,
note-se que, durante o ano de 2024, o Tribunal de Justica e o Tribunal Geral proferiram
mais de 360 decisBes nesta matéria, o que se explica, nomeadamente, pelo facto de, por
um lado, o Tribunal Geral ser competente para a apreciacao dos recursos interpostos
das decisdes proferidas pelas Camaras de Recurso do Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) e, por outro, o Tribunal de Justica conhecer dos
recursos das decisdes do Tribunal Geral na matéria, bem como das questdes
prejudiciais sobre a interpretacao da Diretiva (UE) 2015/2436. O volume muito
significativo deste contencioso justifica plenamente que sejam disponibilizadas
ferramentasndosé ao Tribunal de Justica e ao Tribunal Geral, mas também a qualquer
pessoa interessada, proporcionando-lhes uma visao de conjunto da jurisprudéncia mais
relevante nesta matéria. Este €, com efeito, o objetivo da presente ficha tematica.

Nesta otica, esta ficha inclui os resumos de 50 acérdaos do Tribunal deJustica e do
Tribunal Geral proferidos até ao final de 2025 e relativos ao direito das marcas. Esta
selecdo de jurisprudéncia foi elaborada no ambito da estreita colaboracao estabelecida
entre o Tribunal de Justica da Unido Europeia e a Organiza¢do Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) durante o ano de 2023. Neste contexto, com efeito, a Direcdo da
Investigacao e Documentacdo foi incumbida de proceder a uma sele¢do dos acérdaos
mais importantes do Tribunal deJustica e do Tribunal Geral em matéria de propriedade
intelectual, a fim de alimentar a base de dados da OMPI e, assim, disponibilizar ao
publico, nositio Internet dessa organizagao, a jurisprudéncia essencial no ambito do
direito da Unido neste dominio. A sele¢do efetuada para esse efeito foi complementada

' Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (O 1994, L 11, p. 1).

Regulamento (UE)2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (O 2017,
L 154, p. 1).

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (O 2015, L 336, p. 1).
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pelos acérdaos maisimportantes proferidos nesta matéria durante os anos de 2024 e
2025.
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Lista dos atos em questao

REGULAMENTOS

Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobrea marca
comunitaria(JO 1994,L 11, p. 1).

Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos
desenhos ou modelos da Unido Europeia (JO 2002, L 3, p. 1), na sua versdo anterior a
entrada em vigor do Regulamento (UE) 2024/2822 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2024 (JO L 2024/2822).

Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a
marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

Regulamento (UE) n° 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio
de 2012, relativo a disponibilizacdo no mercado e a utilizacdo de produtos biocidas
(02012,L 167, p. 1).

Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembrode 2015, que alterao Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho sobre a
marca comunitaria e o Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissao relativo a execucao
do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho sobre a marca comunitaria, e que revoga o
Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comissdo relativo as taxas a pagar ao Instituto de
Harmonizac¢do do Mercado Interno (JO 2015, L 341, p. 21).

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho
de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017,L 154, p. 1).

Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissao, de 5 de mar¢o de 2018, que
complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho
sobre a marca da Unido Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430
(O 2018,L 104, p. 1).

DIRETIVAS

Diretiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1984, relativa a publicidade
enganosa e comparativa (JO L 250, p. 17), conforme alterada pela Diretiva 97/55/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 1997 (JO L 290).

Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matériade marcas (JO 1989, L 40,

p.1).
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Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000,
relativa a certos aspetos legais dos servicos da sociedade de informacdo, em especial do
comércio eletronico, no mercadointerno (JO L 178, p. 1).

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008,
gue aproxima as legislagbes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008,
L 299, p. 25).

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2015, que aproxima as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(reformulacao) (JO 2015, L 336, p. 1).

CONVENTOES INTERNACIONAIS

Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional de Produtos e Servi¢os para
efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em
20 de marco de 1883, revista pela ultimavez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e
alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828,

n.° 11851, p. 305).
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I.  Motivos absolutos de recusa de registo

1. Representacdo graficade umsinal

Acordao de 27 de novembro de 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641)

«Marcas — Aproximagéo das legislacdes — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 2.° — Sinais suscetiveis
de constituir uma marca — Sinais suscetiveis de uma representacdo grdfica — Sinais sonoros —
Notacdo musical — Descricdo escrita — Onomatopeia»

A Shield Mark é titular de catorze marcas registadas no Instituto de Marcas do Benelux
para diferentes produtos 4, onze das quais consistem nas nove primeiras notas da
composi¢cdo musical «Fur Elise» de L. van Beethoven e as trés restantes na onomatopeia
docantode um galo.

No decurso de uma campanha publicitaria que teve inicio em 1995, J. Kist, consultor em
comunicacao, utilizou uma melodia constituida pelas nove primeiras notas de «Fur
Elise» e vendeu um programa informatico que, quando ativado, fazia ouvir o canto de
um galo. A Shield Mark intentou, assim, uma a¢dao com base em contrafacdo de marca e
concorrénciadesleal contra]. Kist. Este pedido foi parcialmente acolhido em primeira
instancia, na parte em que se baseava em responsabilidade civil. Em contrapartida, foi
julgadoimprocedente na parte em que se baseava no direito das marcas, com o
fundamento de que a intencao dos Governos dos Estados-Membros do Benelux era
recusar oregisto de sons como marcas.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela Shield Mark, o 6rgao jurisdicional
de reenvio apresentou um pedido de decisao prejudicial relativo a interpretacdo do
artigo 2.° da Diretiva 89/104 sobre as marcas ° e, designadamente, a possibilidade de
registar sinais sonoros como marcas.

O Tribunal de Justica declara, em primeiro lugar, que o artigo 2.° da Diretiva 89/104 deve
ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser considerados
marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou servi¢os de uma
empresa dos de outras empresas e sejam suscetiveis de representacao grafica.

Em segundo lugar, consideraque o artigo 2.° da Diretiva 89/104 deve ser interpretado
no sentido de que pode constituir uma marca, na ace¢do desta disposicdao, um sinal que
nao é, em si mesmo, suscetivel de ser visualmente percetivel, desde que possaser
objeto de representac¢do grafica, nomeadamente através de figuras, linhas ou

Tratava-se de produtos e servicos pertencentes as classes 9, 16, 35, 41 e 42 na acecdo do Acordo de Nice relativo a Classificacdo
Internacional de Produtos e Servicos para efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢des dos Estados-Membros em matéria
de marcas (O 1989, L 40, p. 1).
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caracteres, que seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente acessivel,
inteligivel, duradoura e objetiva.

Tratando-sede um sinal sonoro, estas exigéncias ndo sao satisfeitas se o sinal for
representado graficamente através de uma descricdo querecorre a linguagem escrita,
como aindicacao de que o sinal é constituido por notas que compdem uma obra
musical conhecida ou a indicacdo de que setrata do grito de um animal, ou através de
uma simples onomatopeia sem outra precisao, ou de uma sucessao de notas musicais
sem outra precisao. Em contrapartida, as referidas exigéncias sao satisfeitas quando o
sinal é representado por meio de uma pauta dividida em compassos e da qual constem,
designadamente, uma clave, notas musicais e siléncios cuja forma indica o valor relativo
e, se for caso disso, acidentes.

Acoérdao de 27 de outubro de 2005, Eden/IHMI (Odor de morango maduro) (T-305/04,
EU:T:2005:380)

«Marca comunitdria — Marca olfativa ‘Odeur de fraise midre’ — Motivo absoluto de recusa —
Sinal ndo suscetivel de representacdo grdfica — Artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE)
n.° 40/94»

Em 1999, a Laboratoires France Parfum SAapresentou um pedido de registo de marca
comunitaria ao Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno (IHMI), a fim de registar
um sinal olfativo, ndo percetivel visualmente, descrito pelas palavras «odor de morango
maduro» e acompanhado de uma imagem a cores.

No entanto, o examinador rejeitou o pedido com fundamento em que, por um lado, o
sinal olfativo pedido ndo podia ser representado graficamente e, por outro, carecia de
carater distintivo relativamente a alguns dos produtos revindicados. A Laboratoires
France Parfum SA interpds recurso na Primeira Camara de Recurso, que lhe negou
provimento. Esta Ultima considerou que o sinal pedido ndao podia ser objeto de
representacdo graficana acecdo do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94 ¢ e que, por
conseguinte, era abrangido pelo motivo de recusa previstono artigo 7.°,n.° 1, alinea a),
doreferido regulamento.

Chamado a conhecer de um recurso da decisdo da Camara de Recurso do IHMI, ao qual
nega provimento, o Tribunal de Primeira Instancia esclarece que o artigo 4.° da Diretiva
40/94 deve ser interpretado no sentido de que um sinal que nao é, em si mesmo,
suscetivel de servisualmente apreendido pode constituir uma marca desde que possa
ser objeto de representacao grafica, nomeadamente através de figuras, linhas ou
caracteres, que seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente acessivel,
inteligivel, duradoura e objetiva. A representacdo grafica de um sinal deve permitir que
este possa ser identificado com exatidao a fim de garantir o bom funcionamento do

6 Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria O 1994, L 11, p. 1).

Janeiro de 2026 9 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-305/04

Direito das Marcas

sistema do registo das marcas. Por conseguinte, as condi¢des para se admitir a validade
de uma representacdo grafica ndao podem ser alteradas nem flexibilizadas com o
objetivo facilitar o registo dos sinais cuja natureza torna a representacdo grafica mais
dificil.

Tratando-sede um sinal olfativo, o Tribunal de Primeira Instancia considera que ndo se

pode excluir que esse sinal possa eventualmente ser objeto de uma descricao que
preencha todos os requisitos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94.

Acoérdao de 25 de janeirode 2007, Dyson (C-321/03, EU:C:2007:51)

«Marcas — Aproximacéo das legislacbes — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 2.° — Conceito de sinal
suscetivel de constituir uma marca — Recetdculo ou ca@mara de recolha transparente que faz
parte da superficie externa de um aspirador»

Desde 1993, a Dyson LTD fabrica e comercializa o aspirador Dual Cyclone, um aspirador
sem saco, que recolhe olixo e 0o p6 numa caixa de plastico transparente, integrada no
aparelho. Em 1996, a sociedade Notetry Ltd, detida por James Dyson, apresentou no
Registrar of Trade Marks (autoridade competente em matéria de registo de marcas,
Reino Unido, a seguir «Registrar») um pedido de registo de seis marcas para «aparelhos
paralimpar» 7. Este pedido foi abandonado no que respeita a quatro dessas marcas,
mas foi mantido para as outras duas, descritas do seguinte modo: «[a] marca consiste
num recetaculo ou camara de recolha transparente que faz parte da superficie externa
de um aspirador, como representado na figura».

No entanto, o Registrar indeferiu o referido pedido e o Hearing officer confirmou esta
decisao. A Dyson interp0s entao recurso para o High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division [Tribunal Superior de Justica (Inglaterra e Pais de Gales), Secao da
Chancelaria, Reino Unido], que considerou que as duas marcas em causa eram
desprovidas de carater distintivo e que eram descritivas das caracteristicas dos
produtos constantes do pedido de registo. Pelo contrario, interrogava-se sobre se as
referidas marcas nao tinham adquirido carater distintivo pelo uso a data do pedido. Foi
nestas condi¢bes que decidiu submeter ao Tribunal de Justica um pedido de decisao
prejudicial relativo a interpretacdo da Diretiva 89/104.

O Tribunal de Justica consideraque o artigo 2.° da Diretiva 89/104, deve serinterpretado
no sentido de que o objeto de um pedido de registo de marcas, que abrange todas as
formas imaginaveis de umrecetaculo ou camara derecolha transparente que faz parte
da superficie externa de um aspirador, ndao constitui um«sinal» na acecao desta
disposicdo e, portanto, nao é suscetivel de constituir uma marca na ace¢cdao da mesma.

7 Tratava-se de produtos pertencentes a classe 9 na ace¢do do Acordo de Nice.
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Com efeito, o objeto desse pedido, que consiste, na realidade, numa mera propriedade
do produto em causa, pode assumir varios aspetos diferentes e, portanto, ndo esta
determinado. Tendo em conta a exclusividade inerente ao direito das marcas, o titular
de uma marca relativa a um tal objeto indeterminado obteria, contrariamente ao
objetivo prosseguido pelo artigo 2.° da diretiva, uma vantagem concorrencial indevida,
uma vez que teria o direito de impedir que os seus concorrentes oferecessem
aspiradores apresentando na sua superficie externa qualquer tipo de caixade recolha
transparente, independentemente da sua forma.

Acérdao de 24 de outubro de 2018, Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (Representacao de
uma ranhura em forma de «L») (T-447/16, EU:T:2018:709) 8

«Marca da Uniéo Europeia — Processo de declaracdo de nulidade — Marca figurativa da Uniéo
Europeia que representa uma ranhura em forma de «L» — Motivo absoluto de recusa — Sinal
exclusivamente composto pela forma do produto necessdria para a obtencdo de um resultado
técnico — Artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento (CE) n.° 40/94 — Artigo 7.°, n.° 1,

alinea e), ii), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento
2017/1001] — Regulamento (UE) 2015/2424 — Aplicagcdo da lei no tempo — Forma do produto —
Natureza do sinal — Tomada em conta de elementos uteis para a identificacéo das
caracteristicas essenciais do sinal — Interesse geral subjacente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea e), i), do
Regulamento n.° 40/94»

Desde 2002, a recorrente, Pirelli Tyre SpA, é titular da marca figurativa da Uniao
Europeia querepresenta uma ranhura em forma de «L», parapneus °.. Em 2012, a
interveniente, The Yokohama Rubber Co. Ltd, apresentou um pedido de declara¢do de
nulidade '°, que foi deferido pela Divisdo de Anula¢do do Instituto da Propriedade
Intelectual da Unidao Europeia (EUIPO), com o fundamento de que o sinal controvertido
era composto exclusivamente pela forma dos produtos em causa, necessaria a
obten¢dao de um resultado técnico.

Todavia, a decisdao da Divisdao de Anulacao foi anulada pela Camara de Recurso do
EUIPO que, dando parcialmente provimento ao recurso interposto pela recorrente,
considerou que a referida Divisdo tinha errado ao declarar nula a marca controvertida
para produtos que ndo constavam do pedido de declara¢dao de nulidade e que, por
conseguinte, a nulidade que tinha declarado excedia o alcance desse pedido.

Chamado a conhecer, por sua vez, de um recurso interposto pelarecorrente da decisao
da Camara de Recurso, o Tribunal Geral anula parcialmente a decisdo da Camarade
Recurso e examinase o sinal controvertido € composto exclusivamente pela forma do

Foi negado provimento aos dois recursos deste acérddo pelo Acérdao de 3 de junho de 2021, Yokohama Rubber e EUIPO/Pirelli Tyre
(C-818/18 Pe C-6/19 P, EU:C:2021:431).

Tratava-se de produtos pertencentes a classe 12 na acegdo do Acordo de Nice.

Baseado no artigo 52.°, n.° 1, alinea a) do Regulamento n.° 40/94, lido em conjugacdo com o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), ou com o artigo 7.°,
n.° 1, alinea e), ii), do mesmo regulamento.
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produto necessaria a obtencdo de umresultado técnico ''. Para o efeito, examina a
natureza dosinal controvertido e, nomeadamente, a sua representacao grafica.

A este respeito, o Tribunal Geral recorda, por um lado, que a representacao grafica de
uma marca deve ser completa por siso, facilmente acessivel e inteligivel paraque um
sinal possa ser objeto de uma percec¢dao constante e estavel que garanta a funcdo de
origem da referida marca. Por outro lado, sublinha que o requisito da representagdo
grafica tem por funcao, designadamente, definir a propria marca, a fim de determinar o
objeto exato da protecdo conferida pelamarca registada ao seu titular.

2. Marcasdesprovidasde caraterdistintivo

Acérdao de 6 de maio de 2003 (petit plenum), Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244)

«Marcas — Aproximagdo das legislagbes — Diretiva 89/104/CEE — Sinais suscetiveis de constituir
uma marca — Cardter distintivo — Cor em si mesma — Cor-de-laranja»

A Libertel é uma sociedade com sede nos Paises Baixos, cuja atividade principal consiste
na prestagao de servigos de telecomunicagdes méveis.

O Benelux-Merkenbureau (Instituto de Marcas do Benelux, a seguir <cBBM») é a
autoridade competente em matéria de marcas para o Reino da Bélgica, o Grao-Ducado
do Luxemburgo e o Reino dos Paises Baixos. Desde 1 de janeiro de 1996, compete ao
BBM analisar os pedidos deregisto de a luz dos motivos absolutos de recusa de registo.

Em 27 de agosto de 1996, a Libertel requereu ao BBM o registo como marca de uma cor
laranja para determinados produtos e servicos de telecomunica¢des. O impresso de
depdsitoincluia, no espaco destinado a conter a reproducdo da marca, um retdngulo de
cor-de-laranja, e, no espaco destinado a conter a descricdo damarca, a referéncia
«laranja», sem que fosse indicado qualquer cédigo de cor.

Por carta de 21 de fevereirode 1997, 0 BBM informou a Libertel de que recusava
provisoriamente o registo desse sinal, por carecer de qualquer carater distintivo na
acecdodoartigo 6.° bis, n.° 1, alinea a), da lei uniforme Benelux sobre as marcas,
conforme alterada (a seguir «LBM») 2. Na sequéncia da oposicdo apresentada pela
Libertel a essa recusa provisoria, o BBM, considerando que ndo havia que reapreciar tal
recusa, notificou a recusa definitiva por carta de 10 de setembro de 1997.

" Naacecdodoartigo 7.2, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.® 40/94.

O Reino da Bélgica, o Grao-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Pafses Baixos consagraram o seu direito das marcas numa lei comum, a
lei uniforme Benelux sobre as marcas (Trb. 1962, 58). Esta lei foi alterada, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 1996, pelo protocolo de 2
de dezembro de 1992 que alterou a referida lei (Trb. 1993, 12), a fim de transpor adiretiva para os ordenamentos juridicos dos trés
Estados-Membros.

12
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Nos termos do artigo 6.° ter da LBM, a Libertel interpds recurso da referida recusa para
o Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de Recurso da Haia, Paises Baixos), o qual
negou provimento ao recurso por decisdao de 4 de junho de 1998.

Em 3 de agostode 1998, a Libertel interpOs recurso de cassa¢ao para o Hoge Raad der
Nederlanden (Supremo Tribunal dos Paises Baixos), que submeteu ao Tribunal de
Justica varias questdes prejudiciais relativas a interpretacdo, nomeadamente, do
artigo 3.°,n.° 1, alinea b), da Diretiva 89/104.

O Tribunal de Justica recorda, antes de mais, que uma cor por si s é suscetivel de
constituir uma marca naacecdo do artigo 2.° da Diretiva 89/104, desde que constitua
um sinal suscetivel de representacdo grafica e adequado a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas. Segundo o Tribunal de Justica, o
numero e o carater detalhado dos obstaculos ao registo de uma marca especificados
nos artigos 2.° e 3.° da referida diretiva, bem como o amplo leque de recursos
possibilitados em caso de recusa, indicam que a analise efetuada pela autoridade
competente aquando do pedido de registo ndo deve ser minimalista. Esta andlise deve
serrigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente.
Com efeito, por razfes de seguranca juridica e de boa administracdo, ha que garantir
gue as marcas cuja utilizacdo poderia ser contestada com éxito nos 6rgaos jurisdicionais
nao sejam registadas.

Em seguida, o Tribunal deJustica observa que para apreciar o carater distintivo, na
acecdaodoartigo3.°,n.* 1, alinea b), e 3, da Diretiva 89/104, que uma determinada cor
pode apresentar enquanto marca, € necessario ter em conta o interesse geral em nao
restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que
oferecem produtos ou servicos do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. No
casode uma cor por si s, a existéncia de um carater distintivo antes de qualquer
utilizacdo, na ace¢dodo artigo 3.°,n.> 1, alinea b), e 3, da Diretiva89/104, s6 é de
conceber em circunstancias excecionais. Contudo, mesmo que uma cor nao tenha por si
SO, ab initio, carater distintivo nessa acecao, pode adquiri-lo, relativamente aos produtos
ou servigos reivindicados, na sequéncia da sua utilizacdo em conformidade comon.° 3
doreferido artigo. Tal carater distintivo pode ser adquirido, designadamente, ap6s um
processo normal de familiarizacdo do publico em causa. Tratando-se de uma cor por si
sO, sem delimitacdo no espaco, o Tribunal de Justica considera que a mesma é suscetivel
de apresentar, paradeterminados produtos e servicos, carater distintivo na ace¢do do
artigo 3.°,n. 1, alinea b), e 3, da Diretiva 89/104, desde que, designadamente, possa ser
objeto de uma representacdo graficaclara, precisa, completa em si mesma, facilmente
acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva. Esta ultima condicdo ndo pode ser
preenchida pelamera reproducao em papel dacor em questao, mas pode sé-lo pela
designacdo dessa cor através de um codigo de identificacao internacionalmente
reconhecido.

O Tribunal de Justica precisaainda que uma cor por si s6 pode serreconhecida como
tendo carater distintivo, na acec¢do do artigo 3.°,n.* 1, alinea b), e 3, da Diretiva 89/104,
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desde que, em relacdo a percecdao do publico relevante, a marcasejaaptaa identificar o
produto ou o servi¢o para o qual oregisto é pedido como proveniente de uma empresa
determinada e a distinguir esse produto ou esse servico dos de outras empresas.
Segundo o Tribunal de Justica, é relevante o facto de o registo como marca de uma cor
por siséser pedido para um numero significativo de produtos ou de servicos, ou de o
ser para um produto ou um servi¢o especifico ou para um grupo especifico de produtos
ou de servi¢os, juntamente com as restantes circunstancias do caso concreto, tanto para
apreciar o carater distintivo, na acecao do artigo 3.°,n.* 1, alinea b), e 3, da Diretiva
89/104, da cor cujo registo € pedido como paraapreciar se o seu registo é contrario ao
interesse geral em nao restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os
restantes operadores que oferecem produtos ou servigos do tipo daqueles para os
quais oregisto é pedido. Por ultimo, o Tribunal de Justicaindica que, para apreciar se
uma marca possuicarater distintivo na acecdo do artigo 3.°,n.* 1, alinea b), e 3,da
Diretiva 89/104, a autoridade competente em matéria deregisto de marcas deve
proceder a uma analise concreta, tendo em conta todas as circunstancias do casoem
apreco e, designadamente, o uso que foi feito da marca.

Acérdao de 3 de julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY) (T-122/01, EU:T:2003:183)

«Marca comunitdria — Marca figurativa com o sinal nominativo best buy — Motivo absoluto de
recusa — Cardter distintivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94»

Em 7 de maiode 1999, a recorrente apresentou ao IHMI um pedido de marca figurativa
comunitaria, ao abrigo do Regulamento n.® 40/94. A marca objeto do pedido era
constituida pela forma de uma etiqueta nas cores amarela (fundo) e preta (letras,
contornos, circulo), incluindo o sinal nominativo BEST BUY e 0 elemento «®». Os servi¢os
para os quais o registo da marca tinha sido pedido pertenciam as classes 35,37 e 42, na
acecaodoAcordode Nice relativo a Classificacdao Internacional de Produtos e Servicos
para efeitos de registo de marcas.

Por Decisdaode 19 de novembro de 1999, o examinador recusou o pedido, em aplicacdo
do artigo 38.° do Regulamento n.°40/94, com fundamento no facto de que a marca
pedida estava abrangida pelo ambito de aplicacdo do artigo 7.°,n.° 1, alineas b) a d), do
Regulamento n.° 40/94.

Em 22 de dezembro de 1999, a recorrenteinterpds recurso da decisao do examinador,
no IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decisdode 21 de marc¢o de 2001, a Camara de Recurso negou provimento ao
recurso. Considerou, em substancia, que o sinal em causa eradesprovido de carater
distintivo, que era descritivo e, portanto, que lhe era aplicavel o disposto no artigo 7.°,
n.° 1, alineas b) e ), do Regulamento n.° 40/94.

Chamado a conhecer de um recurso da referida decisdo da Camara de Recurso, ao qual
nega provimento, o Tribunal de Primeira Instancia declara que é desprovida de carater
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distintivo, na acecao do artigo 7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, a marca
figurativa constituida pela forma de uma etiqueta colorida contendo o sinal nominativo
BEST BUY e o0 elemento «®», cujo registo tinha sido pedido para os servicos de
consultadoria de gestdo de negécios (classe 35 do Acordo de Nice), instalacao e
manutencdo de equipamento (classe 37), bem como consultadoria e assessoria técnicas
para o estabelecimento e gestdo de lojas especializadas (classe 42). Com efeito, o
referido sinal nominativo, composto por palavras comuns da linguainglesa que indicam
de modo evidente uma relacao vantajosa entre o preco dos servicos visados no pedido
e o seu valor de mercado, é imediatamente apreendido pelo publico pertinente como
uma simples forma promocional ou um s/logan mais do que como uma indicagao da
origem comercial dos servicos. Além disso, as etiquetas de pregos coloridas sdo
comummente utilizadas no comércio paratodo o tipo de produtos e servi¢os e a
presenca deelementos do tipo «®», ao lado de outros, ndo basta para conferir carater
distintivo a uma marca considerada no seu todo. Por conseguinte, a marca pedida, no
seu todo, é composta apenas por elementos que, considerados separadamente, se
revelam desprovidos de carater distintivo paraa comercializacdo dos servicos em causa,
nado existindo entre esses diferentes elementos interacdo suscetivel de conferirum
carater distintivo ao conjunto.

Acérdao de 21 de janeirode 2010, AUDI/IHMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29)

«Recurso de decis@o do Tribunal de Primeira Insténcia — Marca comunitdria — Regulamento (CE)
n.° 40/94 — Artigos 7.°, n.° 1, alinea b), e 63.° — Marca nominativa Vorsprung durch Technik —
Marcas constituidas por slogans publicitdrios — Cardter distintivo — Pedido de marca para uma
pluralidade de produtos e servicos — Ptblicos relevantes — Apreciacéo e fundamentagéo

global — Documentos novos»

Em 30 deJaneirode 2003, a Audi pediu ao IHMI, aoc abrigo do Regulamento n.® 40/94, o
registo da marca nominativa Vorsprung durch Technik como marca comunitaria. Os
produtos e servi¢os paraos quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 9,
12,14,16, 18, 25,28, 35a 43 e 45, na acecdo do Acordo de Nice.

Em 7 de Janeiro de 2004, o examinador considerou, na comunica¢do dos motivos de
recusa, que a expressao «Vorsprung durch Technik» (avanco pela técnica) constituia
para determinados produtos e servicos, incluidos nas classes 9,12, 14, 25,28,37a40 e
42 e relacionados com a técnica, uma mensagem objetiva que é entendida como
descricdo publicitaria pelo consumidor em causa. Por conseguinte, a marca pedidaera
desprovidade carater distintivo para os referidos produtos e servi¢os. Todavia, no que
diz respeito aos produtos da classe 12, indicou que o registo da dita marca podia ser
admitido devido ao carater distintivo que esta tinha adquirido para os veiculos
automoveis e seus componentes. A este propdésito, referiu-se a marca nominativa
comunitaria Vorsprung durch Technik, a qual tinha sido registada em 27 de abril de 2001
sob o numero 621086 para os referidos produtos da classe 12.
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Por carta de 24 de fevereiro de 2004, a Audi contestou os fundamentos expostos pelo
examinador na referida comunicacao alegando, nomeadamente, que a marca
comunitarian.®° 621086 tinha sido registada, ndao pelo carater distintivo adquirido pelo
uso, mas porque, intrinsecamente, possuia um carater distintivo. Numa segunda
comunicag¢ao dos motivos de recusa, de 30 de junho de 2004, o examinador explicou
qgue, inadvertidamente, ndo tinha comunicado a Audi, no momento da apreciacdo do
pedido de registo da dita marca, que a mesmatinha sido registada unicamente em
razdo do seu carater distintivo adquirido. No entanto, datando o referido pedido de
1997, impunha-se que a Audi fizesse prova do carater distintivo adquirido pela marca
pedida relativamente a todos os produtos e servi¢os visados, incluindo os da classe 12.

Por decisdo de 12 de janeiro de 2005, o examinador recusou parcialmente o registo da
referida marca para determinados produtos e servicos das classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 a
40 e 42, retomando os fundamentos expostos na sua comunica¢ao dos motivos de
recusa de 7 de janeiro de 2004. Nesta nova decisao de recusa, referiu também que ndo
tinha sido apresentada nenhuma prova de aquisi¢do de carater distintivo relativamente
aos produtos pertencentes a classe 12.

Pela decisdo controvertida, a Segunda Camara de Recurso julgou procedente o recurso
interposto pela Audiem relagdo aos produtos pertencentes a classe 12, visto que a
decisao anterior relativa ao registo da marcan.®° 621086 constituia a prova dequea
marca pedida tinhaadquirido carater distintivo para os veiculos e aparelhos de
locomogdo por terra. Quanto ao restante, designadamente no que respeita aos outros
produtos e servicos que deramorigem a obje¢8es do examinador, foi negado
provimento ao recurso.

A este proposito, a Camara de Recurso considerou duvidosa a distin¢ao feita pelo
examinador entre produtos e servicos relacionados com a técnica. Segundo a mesma,
«[qJuase todos os produtos e servicos estdo mais ou menos relacionados com a técnica.
Esta desempenhaigualmente um papel importante no sector do vestuario. Um
fabricante desses produtos cuja técnica seja avancada encontra-se em grande vantagem
relativamente as empresas concorrentes. O slogan “Vorsprung durch Technik” transmite
uma mensagem objetiva de acordo com a qual a superioridade técnica permite o
fabrico e o fornecimento de melhores produtos e servicos. Uma combinacado de
palavras que se limita a esta mensagem objetiva banal é, em principio, desprovida de
carater distintivo. Uma vez que, com excecdo dos produtos da classe 12, a recorrente
nao fez prova da implantagao do slogan “Vorsprung durch Technik” enquanto marca
juntodo publico, o pedido deve ser indeferido porquanto se refere a produtos e
servicos compreendidos noutras classes».

Com o acérdaorecorrido, o Tribunal de Primeira Instancia negou provimento ao recurso
da decisdo controvertida interposto pela Audi.
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Chamado, por sua vez, a pronunciar-se sobre o processo, na sequéncia de um recurso
interposto pela Audi, o Tribunal de Justica da provimento ao recurso do acérdao
recorrido.

A este respeito, considera, em primeiro lugar, que o simples facto de umamarcaser
entendida pelo publico relevante como uma férmula promocional e de, tendo em conta
o seu carater laudativo, poder, em principio, ser utilizada por outras empresas nao é por
si s6 suficiente para concluir que esta marca é desprovida de carater distintivo, na
acecdodoartigo7.°,n.°1,alineac), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca
comunitaria. Com efeito, a conotac¢ao laudativa de uma marca nominativa ndo exclui
gue esta seja, ndo obstante, apta para garantir aos consumidores a proveniéncia dos
produtos ou dos servicos que designa. Assim, tal marca pode ser concomitantemente
entendida pelo publico relevante como uma férmula promocional e uma indicacdo da
origem comercial dos produtos ou servicos. Daquiresulta que, desde que o publico
entenda a marcacomo uma indicacdo desta origem, o facto de a mesma ser
simultaneamente, ou até em primeiralinha, apreendida como uma férmula
promocional é irrelevante para o seu carater distintivo.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica considera que ndo se pode exigir que ums/ogan
publicitario apresente um «carater de fantasia», ou mesmo um «campo de tensdo
conceitual, que tenha por consequéncia um efeito de surpresa e do qual se possa,
assim, recordar», para que tal slogan tenha o carater distintivo minimo exigido pelo
artigo7.°,n.°1,alineab), do Regulamento n.°40/94.

Quanto a uma marca poder ter varios significados, poder constituir um jogo de palavras
ou ser entendida como fantasista, surpreendente e inesperada e, por isso mesmo,
poder ser memorizavel, embora a existéncia de tais caracteristicas ndo constitua uma
condicdo necessaria para demonstrar o carater distintivo de um slogan publicitario, ndo
é menos verdade que a sua presenca é, em principio, suscetivel delhe conferir tal
carater.

Em terceirolugar, o Tribunal de Justica salienta que as marcas compostas por sinais ou
indicacBes que sao, por outro lado, utilizados enquanto s/ogans publicitarios, indicacdes
de qualidade ou expressdes que incitam a compra de produtos ou servi¢os designados
por essas marcas veiculam, por definicdo, em maior ou menor grau, uma mensagem
objetiva. Tais marcas nao sao, por esse simples facto, desprovidas de carater distintivo
na acecaodoartigo7.°,n.° 1, alineab), do Regulamento n.° °40/94.

Assim, desde que essas marcas nao sejam descritivas na acecaodo artigo 7.°,n.° 1,
alinea c), do referido regulamento, podem exprimir uma mensagem objetiva, ainda
qgue simples, e serem, contudo, suscetiveis de indicarao consumidor a origem
comercial dos produtos ou servicos em causa. Tal pode ser designadamente o caso
guando essas marcas nao se reduzema uma mensagem publicitariacomum, mas
possuem uma determinada originalidade ou ressonancia, exigem um minimo de
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esforcode interpretacdo ou desencadeiam um processo cognitivo junto do publico
relevante.

Por ultimo, em quarto lugar, o Tribunal de Justica sublinha que nao é desprovido de
carater distintivo, na acecdao do artigo 7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94
sobre a marca comunitaria, o slogan «Vorsprung durch Technik» cujo registo é pedido
para «Veiculos; aparelhos delocomocgao por terra, por ar ou por agua» pertencentes a
classe 12 na acecao do Acordo de Nice e para produtos e servi¢os das classes 9, 14, 16,
18, 25,28, 35a 43 e 45.

Mesmo admitindo que o slogan «Vorsprung durch Technik» veicula uma mensagem
objetiva, segundo a qual a superioridade técnica permite o fabrico e o fornecimento de
melhores produtos e servicos, esta circunstanciando permite concluir que a marca
pedida seja desprovida de qualquer carater distintivo intrinseco. Com efeito, por mais
simples que seja essamensagem, nao pode ser qualificada de comum a pontode se
poder excluir imediatamente e sem nenhuma analise ulterior que a referidamarca é
suscetivel de indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos ou servi¢os em
causa.

A referida mensagem ndo decorrede modo ébvio do mencionado slogan. A sequéncia
de palavras «Vorsprung durch Technik», que significa «avango pela técnica», deixa
apenas entrever, num primeiro momento, uma relacao de causalidade e exige por isso
um determinado esfor¢o de interpretacdo por parte do publico. Além disso, este slogan
revela uma certaoriginalidade e forca expressiva que o tornam facilmente memorizavel.
Por ultimo, na medidaem que se tratade um slogan prestigioso e utilizado ha javarios
anos pelarecorrente, ndo se pode excluirque o facto de o publico relevante estar
habituado a estabelecer um nexo entre este slogan e os automdéveis fabricados pela
recorrente facilite também a identificacdo por esse publico da origem comercial dos
produtos ou servicos designados.

Acoérdao de 25 de novembro de 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forma de uma garrafa escura)
(T-862/19, EU:T:2020:561)

«Marca da UniGo Europeia — Registo internacional que designa a UniGio Europeia — Sinal
tridimensional — Forma de uma garrafa escura — Motivo absoluto de recusa — Falta de cardter
distintivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE)2017/10017»

A Brasserie St Avold designou a Unido Europeia para o registo internacional de um sinal
tridimensional. O sinal consiste narepresentacdo tridimensional de uma garrafa escura,
fechada com uma carica. Um rétulo branco esta colocado de forma irregular a volta da
parte inferior do corpo da garrafa, com exce¢do de uma saliéncia cujo bico aponta para
cima e que ndo se encontra em contacto com o corpo da garrafa. A prote¢do da marca
foi pedida para bebidas. O EUIPO recusou a protecao do registo internacional com o
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fundamento de que o sinal eradesprovido de carater distintivo, na acecao do artigo 7.°,
n.°1,alinea b), do Regulamento 2017/1001 '3,

Tendo sidointerposto recurso de anula¢do da decisao do EUIPO, o Tribunal Geral nega
provimento ao recurso. Esclarece a definicdo da norma e dos habitos do setor no
ambito da apreciacdo do carater distintivo das marcas tridimensionais constituidas pela
forma do produto.

O Tribunal Geral comeca por recordar que, sendo o acondicionamento de um produto
liquido um imperativo de comercializagdo, o consumidor médio Ihe atribui, em primeiro
lugar, esta simples fungdo. S6 uma marca que, de forma significativa, divirja da norma ou
dos habitos do setor ndo é desprovida de carater distintivo. Deste modo, quando uma
marca tridimensional é constituida pelaforma do produto para o qual o registo é pedido
ou pela forma da sua embalagem, o simples facto de esta forma ser uma variante de uma
das formas habituais deste tipo de produtos ou das suas embalagens nao é suficiente
para demonstrar que a referida marca ndo é desprovida de carater distintivo.

Em seguida, o Tribunal Geral constata que o EUIPO demonstrou que a norma e os
habitos no setor das bebidas se caracterizam por uma grande variedade das formas e
dos modos de posicionamento dos rétulos nas garrafas. O Tribunal Geral especifica
entdo que, ainda que se admita na sua maioria os rétulos dos produtos em questao sao
retangulares, que estdo totalmente apostos numa parte do corpo cilindrico da garrafa, a
norma e os habitos do setor ndao podem ser reduzidos apenas a forma estatisticamente
mais comum, antes incluindo todas as formas que o consumidor habitualmente
encontra no mercado.

Por ultimo, o Tribunal Geral sublinha que o rétulo em causa constitui apenas uma
variante possivel das formas ja existentes. Nao diverge significativamente da norma ou
dos habitos do setor. Por conseguinte, o Tribunal Geral declara que o sinal controvertido
nao é suscetivel de designar a origem dos produtos em causa. Nao possui, assim, o
carater distintivo minimo exigido.

Acérdao de 7 de julho de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinacdo de sons
ao abriruma lata de bebida gaseificada) (T-668/19, EU:T:2021:420)

«Marca da Uniéio Europeia — Pedido de marca da Uniéo Europeia que consiste numa
combinagdo de sons ao abrir uma lata de bebida gaseificada — Motivo absoluto de recusa —
Falta de carater distintivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 —
Artigo 95.°, n.° 1, do Regulamento 2017/10017»

A Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG apresentou ao EUIPO um pedido de
registo de um sinal sonoro como marcada Unido Europeia. Este sinal, apresentado

3 Regulamento (UE)2017/1007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Uni&o Europeia (O 2017,
L 154, p. 1).
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através de um ficheiro audio, recorda o som que se ouve ao abrir umalata de bebida,
seguido de um siléncio de cerca de umsegundo e de uma efervescéncia de cerca de
nove segundos. O registo foi pedido para diferentes bebidas, bem como para
recipientes metalicos paratransporte e armazenamento.

O EUIPO rejeitou este pedido de registo com o fundamento de que a marca pedida nao
tinha carater distintivo.

No seu acordao, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso da Ardagh Metal
Beverage Holdings e pronuncia-se, pela primeira vez, sobre o registo de uma marca
sonora apresentada em formato dudio. Fornece esclarecimentos quanto aos critérios de
apreciagdo do carater distintivo das marcas sonoras e a perce¢do dessas marcas, em
geral, pelos consumidores.

Antes de mais, o Tribunal Geral recorda que os critérios de aprecia¢do do carater
distintivo ' das marcas sonoras ndo diferem dos aplicaveis as outras categorias de
marcas e que um sinal sonoro deve possuir uma certa capacidade de se impor que
permita ao consumidor visado perceciona-lo como marca e ndo como um elemento de
natureza funcional ou um indicador sem caracteristica intrinseca propria '°. Assim, o
consumidor dos produtos ou dos servi¢cos em causa deve poder, pela simples percecao
da marca, sem que esta sejacombinada com outros elementos como, nomeadamente,
elementos nominativos ou figurativos, ou mesmo outra marca, estabelecer a ligacao
com a respetiva origem comercial.

Em seguida, na medida em que o EUIPO aplicou por analogia a jurisprudéncia '
segundo a qual sé uma marca que diverge, de forma significativa, da normaou dos
habitos do setor ndo é desprovida de carater distintivo, o Tribunal Geral sublinha que
essa jurisprudéncia foi desenvolvida relativamente as marcas tridimensionais
constituidas pelaforma do préprio produto ou da suaembalagem, quando existe uma
norma ou habitos do setor relativos a essa forma. Ora, em tal caso, o consumidor em
causa, que esta habituado a ver uma ou mais formas correspondentes a norma ou aos
habitos do setor, ndo percecionaraa marcatridimensional como umaindica¢do da
origem comercial dos produtos se a sua forma for idéntica ou semelhante a ou as
formas habituais. O Tribunal Geral acrescenta que essa jurisprudéncia ndo estabelece
novos critérios de apreciacao do carater distintivo de uma marca, limitando-se a
precisar que, no ambito da aplicacdo desses critérios, a percecdao do consumidor médio
nao é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional e no caso de
uma marca nominativa, figurativa ou sonora, que consiste num sinal independente do
aspeto exterior ou da forma dos produtos. Consequentemente, o Tribunal Geral
entende que a referida jurisprudéncia relativa as marcas tridimensionais nao pode, em
principio, ser aplicada as marcas sonoras. Todavia, embora o EUIPO tenha aplicado

" Naacecdodoartigo 7.2, n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001.

> Acérdao de 13 de setembro de 2016, Globo Comunicagéo e Participacdes/EUIPO (Marca sonora) (T-408/15, EU:T:2016:468, n.°541 e 45).
6 v, nomeadamente, Acordio de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.° 31).
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erradamente essa jurisprudéncia, o Tribunal Geral declara que esse errondo é
suscetivel de viciar o raciocinio exposto na decisao impugnada, que se baseia também
noutro motivo.

Quanto a este outro motivo, relativo a percecao da marca pedida pelo publico
pertinente como um elemento funcional dos produtos em causa, o Tribunal Geral
observa, por umlado, que o som emitido com a abertura de uma lata sera efetivamente
considerado, tendo em conta o tipo de produtos, um elemento puramente técnico e
funcional. Com efeito, a abertura de uma lataou de uma garrafa € intrinsecaa uma
solugao técnica ligada a manipulagdo de bebidas com vista ao seu consumo, pelo que tal
som ndo sera percecionado como indica¢do da origem comercial desses produtos. Por
outrolado, o publico pertinente associa imediatamente o som da efervescéncia de
bolhas a bebidas. Além disso, o Tribunal Geral salienta que os elementos sonoros e o
siléncio de cercade um segundo, considerados no seu conjunto, ndo possuem
nenhuma caracteristicaintrinseca que Ihes permita ser percecionados por esse publico
como uma indica¢do da origem comercial dos produtos. Estes elementos ndo sao
suficientemente marcantes para se distinguirem de sons comparaveis no dominio das
bebidas. Por conseguinte, o Tribunal Geral confirma as conclusdes do EUIPO quanto a
inexisténcia de carater distintivo da marca pedida.

Por ultimo, o Tribunal Geral refuta a conclusdo do EUIPO segundo a qual seriainabitual,
nos mercados de bebidas e das respetivas embalagens, assinalar a origem comercial de
um produto apenas atraves de sons, com o fundamento de que esses produtos sao
silenciosos até serem consumidos. Com efeito, o Tribunal Geral salienta que a maior
parte dos produtos sdo silenciosos em simesmos e s6 produzem um som nNo momento
do seu consumo. Assim, o simples facto de um som sé poder ser ouvido no momento
do consumo ndo significa que a utilizacdo de sons para assinalar a origem comercial de
um produto num determinado mercado seja inabitual. No entanto, o Tribunal Geral
explica que umeventual erro do EUIPO a este respeito ndo implica a anulagao da
decisdaoimpugnada, porquanto nao teve uma influéncia determinante no dispositivo
dessa decisdo.

Acérdao de 13 de novembro de 2024, Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, EU:T:2024:821)

«Marca da Uniéo Europeia — Pedido de marca figurativa da Unido Europeia RUSSIAN WARSHIP,
GO F**K YOURSELF — Motivo absoluto de recusa — Falta de cardter distintivo — Artigo 7.°,

n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 — Slogan politico — Igualdade de tratamento —
Principio da boa administracdo — Artigo 71.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1007»

No seu acorddo, o Tribunal Geral aborda, pela primeiravez, a questdo da possibilidade
de registo de um «slogan politico» como marca.
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Um guarda de fronteira ucraniano, antecessor legal darecorrente, a Administration of the
State Border Guard Service of Ukraine, apresentou ao EUIPO um pedido de registo do
sinal figurativo RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF como marca da Unido Europeia
para diferentes produtos e servicos 7. O examinador indeferiu este pedido de registo
na sua totalidade com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento
2017/1001, segundo o qual é recusado o registo de marcas contrarias a ordem publica
ou aos bons costumes. A recorrente interpds recurso da decisdao do examinador no
EUIPO. Através da decisdo impugnada '8 a Camara de Recurso negou provimento ao
recurso com o fundamento de que a marca pedida era desprovida de carater distintivo
para os produtos e servicos em causa, devendo, portanto, ser recusado o seu registo
por forca doartigo 7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001.

O Tribunal Geral observa que a recorrente sustenta em vao que a Camara de Recurso
cometeu um erro ao qualificar a marca pedida de «slogan politico».

Com efeito, a frase reproduzida na marca pedida tinha sido amplamente usada, logo
apos a sua primeira utilizagdo, para angariar apoio para a Ucrania, tendo-se tornado,
muito rapidamente, um simbolo da luta da Ucrania contra a agressdo da Federacao da
Russia. Assim, esta frase foi utilizada num contexto politico, de forma reiterada e com o
objetivo de exprimir e promover o apoio a Ucrania. Tal situa¢do corresponde
perfeitamente a definicdo da expressdo «slogan politico», apresentada pela prépria
recorrente na sua peticao de recurso, ou seja, uma expressao, utilizada num contexto
politico ou social, que reiterauma ideia ou um propdsito, com o objetivo de persuadir o
publico ou um grupo alvo dentro deste.

Afrase reproduzida namarca pedida tem sido utilizada de forma muito intensiva num
contexto ndo comercial e o publico relevante associa-la-a necessariamente, de forma
muito estreita, a este contexto. Com efeito, a frase reproduzida na marca pedida
tornou-se muito rapidamente um dos simbolos daluta da Ucrania contra a agressao
russa, associado a um soldado do exército ucraniano e, assim, a Ucrania. Dada a
amplitude da cobertura medidtica deste acontecimento, essa frase sera associada a este
momento histérico recente, bem conhecido do consumidor médio da Uniao.

A este respeito, o Tribunal Geral considera que a Camara de Recurso ndo cometeu um
errode direito ao considerar que o principio geral segundo o qual o publico pertinente
presta pouca aten¢do a um sinal que ndo lhe indica imediatamente a origem dos
produtos e dos servicos em causa, dado que ndo o perceciona nem o recorda como
marca, também se aplicava a sinais cuja mensagem principal era de natureza politica.

Ora, tendo em conta a funcado essencial deuma marca deidentificar a origemdo
produto ou do servi¢o designado por esta, um sinal € incapaz de cumprir essa funcao se

7" Mais especificamente, a marca pedida designava os produtos e servicos das classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 e 41, na acecdo do Acordo de Nice.

'8 Decisdo da Primeira Camara de Recurso do EUIPO de 1 de dezembro de 2023 (processo R 438/2023-1).
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o consumidor médio ndo percecionar, na sua presenca, a indicacdo da origemdo
produto ou do servi¢o, mas apenas uma mensagem politica.

Quanto ao dever de fundamentacao, o Tribunal Geral recorda que, quando o mesmo
motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos
ou de servi¢os, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentacao global
relativamente a todos os produtos ou servi¢cos em causa. A jurisprudéncia esclareceu
gue essa faculdade sé se estendia a produtos e servicos que apresentam, entre eles, um
vinculo suficientemente direto e concreto, ao ponto de formarem uma categoria ou um
grupo de produtos ou de servicos com homogeneidade suficiente. No entanto, indicou
gue, para apreciar se os produtos e os servi¢os apresentavam, entre eles, um vinculo
suficientemente direto e concreto e podiam ser agrupados em categorias ou grupos
com homogeneidade suficiente, havia que ter em conta que o objetivo desse exercicio
consiste em permitir e facilitar a apreciagao in concreto da questdo de saber se a marca
aque diz respeito o pedido de registo era ou ndo abrangida por um dos motivos
absolutos de recusa. Do mesmo modo, a reparticdo dos produtos e servicos em causa
por ou varios grupos ou categorias deve ser feita, designadamente, com base nas
caracteristicas quelhessdo comuns e que tém pertinéncia para a analise da
oponibilidade, ou ndo, de determinado motivo absoluto de recusa a marca pedida para
os referidos produtos e servicos. Daqui resulta que essa aprecia¢do deve ser efetuadain
concreto para o exame de cada pedido de registo e, sendo caso disso, para cadaum dos
diferentes motivos absolutos de recusa eventualmente aplicaveis.

No casoem apreco,a Camara de Recurso considerou, na decisao impugnada, que
publico pertinente ndo percecionaria a marca pedida como uma indicagao de uma
origem comercial. Por outro lado, precisou que a frase reproduzida na marca pedida
seria, antes de mais, interpretada como uma mensagem politica e que essa percecao
seria idéntica para todos os produtos ou servicos designados por essa marca. Daqui
resulta que a Camarade Recurso considerou que os produtos e os servicos designados
pela marca pedida formavam um grupo suficientemente homogéneo, tendo em conta o
motivo absoluto de recusa que, em seu entender, colidia com o registo da referida
marca.

Uma vez que a Camara de Recurso considerou, com razdo, que a marca pedidanao
seria entendida, pelo publico pertinente, como indicando uma origem comercial, mas
como uma mensagem politica que promove o apoio a luta da Ucrania contra a agressao
militar da Federacdo da RUssia, podia validamente agrupar todos os produtos e servigos
designados pela marca pedida numa Unica categoria, apesar de apresentarem
caracteristicasinerentes diferentes.

Por conseguinte, tendo em conta a especificidade damarca pedida e a sua percecdo
idéntica pelo publico pertinente relativamente a todos os produtos e servi¢os
designados pelo pedido de registo, o Tribunal Geral considera que a Camara de Recurso
ndo cometeu um erro de apreciacdo ao considerar que os referidos produtos e servi¢os
integravam um unico grupo ao qual se aplicava, da mesma forma, o motivo de recusa
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qgue tinha confirmado e ao concluir, com razao, que a marca pedida era desprovida de
carater distintivo, na ace¢cdao do artigo 7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001.

Acordao de 10 de setembro de 2025, BVG/EUIPO (Som de uma melodia) (T-288/24,
EU:T:2025:847)

«Marca da Uniéio Europeia — Pedido de marca da UniGo Europeia que consiste no som de uma
melodia — Motivo absoluto de recusa — Cardter distintivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento (UE) 2017/1001»

No seu acérdao, o Tribunal Geral anula a decisdo da Camara de Recurso do EUIPO " por
esta ndoter apreciado corretamente o carater distintivo de uma marca da Unido
Europeia cujo registo foi pedido para umsinal sonoro que consiste num som de uma
melodia, aluz doartigo7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001.

Arecorrente, a Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), pediu o registo de uma marca que
consistia no som de uma melodia e designava determinados servicos de transporte %,
Na sequéncia do indeferimento deste pedido pela examinadora, a recorrente interpds
recurso no EUIPO.

A Camara de Recurso declarou que marca pedida era desprovida de carater distintivo.
Por se tratar de um sinal sonoro de dois segundos que consistia numa simples sucessao
de quatro sons diferentes percetiveis, a referida marca era tdo curta e banal que nao
tinha nenhuma caracteristica evidente nem capacidade para serreconhecida pelos
consumidores como sendo uma indica¢do da origem comercial dos servicos em causa. A
marca seria simplesmente entendida como um elemento sonoro funcional destinado a
chamar a atencdo do ouvinte.

Arecorrente interpOs recurso para o Tribunal Geral dessa decisdo de indeferimento.

O Tribunal Geral considera que varios elementos permitem considerar que as
caracteristicas da marca pedida, em termos de durac¢do e de evidéncia, sdo suscetiveis
de demonstrar a existéncia — e ndo a auséncia — de carater distintivo, na acecao do
artigo7.°,n.° 1,alinea b), do Regulamento 2017/1001 e da jurisprudéncia conexa.

Com efeito, primeiro, no que respeita aos habitos do setor econdmico em causa, é
notdrio que os operadores do setor dos transportes recorrem cada vez mais a «jingles»,
isto €, a curtos motivos sonoros, com o objetivo de moldar uma identidade sonora
reconhecivel pelo publico, equivalente audio da identidade visual de uma marca, para os
produtos e servicos que lhe estdo associados. Esses jingles permitem captar a aten¢ao
dos ouvintes em ambientes por vezes ruidosos, seja nos atrios dos aeroportos como
nos cais das estac¢des ferroviarias e rodoviarias, e introduzir ou acompanhar mensagens

® Decisdo da Quinta Camara de Recurso do EUIPO de 2 de abril de 2024 (processo R 2220/2023-5).
X Estes servicos pertencem a classe 39 na ace¢do do Acordo de Nice e correspondem & seguinte descricio: «Transportes; transporte de
passageiros; servigos de embrulho e embalagem; armazenamento; organizacdo de transporte para passeios turisticos».

Janeiro de 2026 24 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-288/24

Direito das Marcas

destinadas ao publico visado para fins publicitarios ou relacionados com servigos
conexos.

Segundo, o som da melodia que compde a marca pedidando tem nenhuma relacao
direta com os servicos visados e ndo parece ser ditado por consideracfes técnicas ou
funcionais. Além disso, ndo esta demonstrado que esse som ja seja conhecido do
publico, o que permite presumir que se trata de uma obra original. Neste contexto,
pode considerar-se que este som se destina essencialmente a servir dejingle, isto €, de
sequéncia sonora curta, impactante e suscetivel, como tal, de ser memorizada. Tal
apreciagado é, alias, confirmada pela pratica decisoria e pelas Orientacdes relativas ao
Exame no EUIPO em matéria de marcas sonoras, que podem constituir uma fonte de
referéncia.

Tendo em conta as caracteristicas damarca pedida em termos de dura¢do, de melodia
utilizada e de sons percetiveis, bem como as diferentes indicacdes fornecidas pelo
EUIPO no passado quanto ao papel desempenhado por essas caracteristicas na
apreciagao do carater distintivo de uma marca sonora cujo registo é pedido, a
aprecia¢ao da Camara de Recurso revela-se errada a luztanto dos habitos do setor em
causa como dos elementos que caracterizam a marca pedida. Nema duracdo damarca
pedida nem a sua alegada simplicidade ou banalidade, que naoimpede, por sisé, que a
melodia correspondente possa ser reconhecida, sdo obstaculos suficientes, enquanto
tais, para justificar a auséncia de qualquer carater distintivo.

Terceiro,a Camara de Recurso comete um erro ao considerar que a marca pedida
desempenhavaapenas um papel funcional e que era pratica corrente difundir uma
curta sequéncia de sons antes dos anuncios por altifalante nos meios de transporte,
para chamar a atencdo dos passageiros. Mesmo admitindo que se deva considerar um
dos usos potenciais damarca pedida, ou seja, evocar a sua utilizagdo numa estacao para
anunciar o servi¢o de transporte associado, essa utilizacao, ainda que desempenhe um
papel funcional, ndo impede de modo nenhum que a marca pedida exer¢a a suafunc¢ao
deindica¢do da origem comercial do referido servico.

Quarto, no que respeita aos outros servicos visados pelamarca pedida, que nao diziam
diretamenterespeito ao transporte, mas a aspetos conexos, o Tribunal Geral considera
que é dificil compreender, a luzdas conclusées da Camarade Recurso, por um lado, a
que aspetos desses servicos se pode associar o som da melodia que compde essa
marca e, por outro, de que modo o facto de o sinal sonoro pedido poder ser utilizado no
ambito da publicidade a esses servicos milita contra o seu registo como marca.

A luz destas consideraces, o Tribunal Geral concluiu que a Camara de Recurso ndo
apreciou corretamente o carater distintivo da marca pedida.
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3. Marcasdescritivas

Acoérdao de 23 de outubro de 2003 (Tribunal Pleno), IHMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:579)

«Recurso de decisdo do Tribunal de Primeira Insténcia — Marca comunitdria — Regulamento (CE)
n.° 40/94 — Motivo absoluto de recusa de registo — Cardter distintivo — Marcas compostas
exclusivamente por sinais ou indica¢ées descritivas — Sintagma Doublemint»

Em 1996, a Wm Wrigley Jr. Company (a seguir «Wrigley») requereu ao IHMI o registo
como marca comunitaria do sintagma Doublemint para gomas para mascar.

Tendo o examinador do IHMI indeferido este pedido, a Wrigley interp&s recurso para a
Camara de Recurso. No entanto, esta negou provimento ao recurso com o fundamento
de que ovocabulo «Doublemint», resultante da combina¢do de duas palavrasinglesas
sem adicdo de quaisquer elementos de fantasia ou imaginativos, era descritivo de certas
caracteristicas das gomas para mascar, a saber, a sua composicao a base dehorteld e o
seu sabor a horteld, nao podendo, por isso, nos termos do artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 40/94, ser registado como marca comunitaria.

O Tribunal de Primeira Instancia deu provimento ao recurso interposto pela Wrigley
desta ultimadecisdo. O Tribunal de Primeira Instancia conclui que o vocabulo
«Doublemint», quando associado a gomas de mascar, tinha um sentido equivoco e
sugestivo, suscetivel de diversas interpreta¢des, o que nao permitia ao publico relevante
identificar de imediato e sem qualquer reflexao adicional a descricdo de uma
caracteristica dos produtos em causa. Nao sendo exclusivamente descritivo, este
vocabulondo podia, segundo o Tribunal de Primeira Instancia, ser objeto de umarecusa
de registo.

Neste acorddo, o Tribunal de Justica da provimento ao recurso interposto pelo IHMI do
acérddodo Tribunal de PrimeiraInstanciae anula o acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia.

Antes de mais, o Tribunal de Justicarecorda que o artigo 7.°,n.° 1, alinea c¢), do
Regulamento n.® 40/94 sobre a marca comunitaria disp&e que é recusado o registo das
marcas «compostas exclusivamente por sinais ou indica¢des que possam servir, N0
comeércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, ovalor, a
proveniéncia geografica ou a época defabrico do produto ou da prestacao do servico,
ou outras caracteristicas destes».

Em seguida, o Tribunal deJustica considera que para que o IHMI decidarecusar um
registo com fundamento neste artigo, ndo é necessario que os sinais e as indica¢des
gue constituem a marca ai referidos sejam efetivamente utilizados, no momento do
pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou servicos como aqueles para os
quais o pedido foi apresentado ou das caracteristicas desses produtos ou servigos.
Basta, como resulta da propria letra dessa disposicdo, que esses sinais e indicacdes
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possam ser utilizados paratais fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objeto de uma
recusa de registo, em aplicacdo da referida disposicdo, se, em pelo menos umdos seus
significados potenciais, designar uma caracteristica dos produtos ou servi¢os em causa.

Por ultimo, o Tribunal de Justica especifica que, interpretar o artigo 7.°,n.° 1, alinea c),
no sentido de que impede o registo de marcas «exclusivamente descritivas» dos
produtos ou servicos para os quais o registo é pedido, ou das suas caracteristicas,
implica a aplicagdo de um critério que ndo € o previsto nesta disposi¢cdo e queignora o
seu alcance.

Acoérdao de 12 de janeiro de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/IHMI (EUROPREMIUM)
(T-334/03, EU:T:2005:4) 21

«Marca comunitdéria — Sinal nominativo EUROPREMIUM — Motivo absoluto de recusa —
Cardter descritivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE) n.® 40/94»

A Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH apresentou no IHMI um pedido de registo do
sinal nominativo EUROPREMIUM como marca comunitaria. Tendo este pedido sido
indeferido, a Deutsche Post EURO EXPRESS interpds recurso da decisdao do examinador.

A Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso com o fundamento de que
amarca EUROPREMIUM erasuscetivel de ser percecionada pelos consumidores como
uma indicacdo da qualidade superior e da origem europeia dos produtos e servicos
objetodo pedido de marca.

Chamado a conhecer, por sua vez, de um recurso interposto pela Deutsche Post EURO
EXPRESS desta Ultima decisao, que anula, o Tribunal de Primeira Instancia aprecia o
carater descritivo do sinal pedido %2,

Em primeirolugar, o Tribunal de Primeira Instancia considera que o registo de uma
marca comunitaria constituida por sinais ou indica¢des que sejam também utilizados
como slogans publicitarios, indicagdes de qualidade ou expressdes que incitem a
compra dos produtos ou servicos visados por essa marcando é, enquanto tal, excluido
devido a essa utiliza¢cdo, desde que a marcaem causa possa serimediatamente
percecionada como umaindicacdo da origem comercial dos produtos ou servigos
visados, de modo a permitir ao publico relevante distinguir, sem risco de confusao, os
produtos ou servicos do titular da marcadaqueles que tenham outra proveniéncia
comercial.

Esta aptidao de tal marca ser percecionada como uma indica¢ao da origem comercial
dos produtos e servicos deve ser apreciada no ambitodo artigo 7.°,n.° 1, alineab), do
Regulamento n.° 40/94.

21 Orecurso deste acérdio foi cancelado por Despacho do presidente do Tribunal de Justica de 14 de dezembro de 2005, IHMI/Deutsche

Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, EU-.C:2005:767).

2 Naacecdodoartigo 7.2, n.° 1, alinea c), do Regulamento 40/94.
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Em contrapartida, para ser abrangida pela proibicdo prevista no artigo 7.°,n.° 1,

alinea c), do Regulamento n.® 40/94, uma marca deve servir paradesignar de modo
especifico, ndo vago e objetivo as caracteristicas essenciais dos produtos e servigcos em
causa.

Em segundolugar, o Tribunal de Primeira Instancia constata que ndo esta demonstrado
gue o sinal nominativo EUROPREMIUM, cujo registo como marca comunitaria € pedido,
designadamente, para produtos em diversos materiais destinados a embalagem, ao
acondicionamento ou ao transporte, servicos de publicidade, gestao ou assisténcia em
matéria comercial e servicos de transporte e armazenagem pertencentes as classes 16,
20,35e 39, naacecaodoAcordode Nice e que poderia ser compreendido pelo
consumidor médio angléfono como referéncia a produtos e servi¢os de origem
europeia e de grande qualidade, pode servir para designar diretamente, na acecao do
artigo7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94, os referidos produtos e servigos.

Por um lado, com efeito, o sinal em causando é composto por elementos descritivos
dos produtos e servicos reivindicados, uma vez que o prefixo «euro» ndo os designa
nem diretamente nem através damenc¢do de uma das suas caracteristicas essenciais e
que otermo «premium» é apenas um termo laudativo destinado a evocar uma
caracteristica que orecorrente pretende atribuir aos seus préprios produtos, sem, no
entanto, informar os consumidores das caracteristicas especificas e objetivas dos
produtos ou servigos propostos.

Por outro lado, ndo esta provado que o termo «kEUROPREMIUM», considerado no seu
todo, é, ou poderia ser, uma denominacao genérica ou habitual paraidentificar ou
caracterizar os produtos ou os servicos que designa.

Acérdao de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P,
EU:C:2011:139)

«Recurso de decisdo do Tribunal de Primeira InstGncia — Marca comunitdria — Sinal
exclusivamente constituido por algarismos — Pedido de registo do sinal“1000" como marca para
brochuras, publicagbes periédicas e jornais — Cardter alegadamente descritivo do referido

sinal — Critérios para aplicacdo do artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE)n.° 40/94 —
Obrigagdo de o IHMIter em conta a sua pradtica deciséria anteriors

A Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (a seguir «Technopol») apresentou no IHMI
um pedido de registo como marca comunitaria do sinal 7000 para brochuras,
publica¢bes periddicas e jornais. No entanto, este pedido foi indeferido com o
fundamento de que o sinal 7000 ndo tinha carater distintivo e constituia umaindicacao
descritivado conteldo ou de outras caracteristicas dos produtos em causa.

A Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela Technopol
da decisdo do examinador, considerando que o sinal 7000 podia servir para designar as
publicacbes da Technopol e que, de qualquer forma, este sinal nao era distintivo,
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porque seria apreendido pelo consumidor como o elogio das referidas publicacdes, e
ndo como uma indica¢ao de proveniéncia.

Em seguida, a Technopol interpds recurso parao Tribunal de Primeira Instancia, ao qual
foi também negado provimento. Chamado a conhecer deum recurso do acérdado do
Tribunal de Primeira Instancia, ao qual nega provimento, o Tribunal de Justica teve
ocasido de apreciar os critérios relativos a aplicacdo do motivo absoluto de recusa de
registo respeitante ao carater descritivo de um sinal.

Em primeirolugar, o Tribunal de Justica considera que cada um dos motivos de recusa
enumerados no artigo 7.°,n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, deve ser interpretado a luz
dointeresse geral que lhe esta subjacente. O interesse geral subjacente ao artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do referido regulamento consiste em assegurar que sinais descritivos de
uma ou varias caracteristicas dos produtos ou dos servi¢os para os quais é pedido o
registo como marca possam ser livremente utilizados por todos os operadores
econdmicos que oferecem esses produtos ou servigos.

Afim de garantir a plena realizagdo deste objetivo de livre utiliza¢ao, paraque o IHMI
recuse o registo com fundamento no artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.°40/94,ndo é necessario que o sinal em causa seja efetivamente utilizado, no
momento do pedido de registo, para fins descritivos. Basta que o referido sinal possa
ser utilizado para tais fins. Do mesmo modo, a aplicacao deste motivo de recusa nao
depende da existéncia de um imperativo de disponibilidade concreto, atual ou sério,
sendo, portanto, irrelevante conhecer o numero de concorrentes que tém ou poderao
ter interesse em utilizar o sinal em causa. Além disso, é indiferente que existam outros
sinais mais usuais do que o que esta em causa para designar as mesmas caracteristicas
dos produtos ou dos servicos mencionados no pedido de registo. Decorre de todo o
exposto que a aplicacdo do artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do referido regulamento exige que
o sinal em causa corresponda a modalidades habituais de designacgao.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justica entende que os sinais descritivos referidos no
artigo 7.°,n.°1,alinea c¢), do Regulamento n.° 40/94, sao também desprovidos de carater
distintivo, na acecaodo artigo 7.°,n.° 1, alinea b), desse regulamento. Em contrapartida,
um sinal pode serdesprovido de carater distintivo, no sentido do referido artigo 7.°,
n.°1,alinea b), por razdes diferentes do seu eventual carater descritivo. Assim, existe
uma certa sobreposicao dos respetivos ambitos de aplicacao do artigo 7.°,n.° 1,

alinea b),edoartigo 7.°,n.° 1, alinea c), distinguindo-se a primeira destas disposicdes,
no entanto, da segunda na medida em que abrange todas as circunstancias em que um
sinal ndo é suscetivel de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de
outras empresas.

Nestas condi¢8es, importa, para efeitos de uma aplicacdo correta do artigo 7.°,n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94, assegurar que a aplicacdo do motivo de recusa previsto nesse
artigo7.°,n.° 1,alinea c), seja devidamente reservada para os casos propriamente
contemplados por esse motivo de recusa.
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Em terceirolugar, o Tribunal de Justica indica que os casos propriamente visados pelo
motivo de recusa enunciado no artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, sao
aqueles em que o sinal cujo registo como marca é pedido pode designar uma
«caracteristica» dos produtos ou dos servicos para os quais o pedido é feito. Com efeito,
através da utilizacdo, no artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do referido regulamento, da
expressdo «a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geografica ou a épocade fabrico do produto ou da prestacao do servico, ou outras
caracteristicas destes», o legislador indicou, por um lado, que a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica e a época de fabrico ou da
prestacdao devem ser considerados caracteristicas dos produtos ou dos servicos e, por
outro, precisou que esta lista ndo € exaustiva, podendo qualquer outra caracteristica
dos produtos ou dos servi¢os ser tambémtomada em consideracao.

A escolha pelolegislador do termo «caracteristicas» realca o facto de os sinais visados
pela referida disposicao serem apenas aqueles que servem para designaruma
propriedade, facilmente reconhecivel pelos meios interessados, dos produtos ou dos
Servigos para os quais o registo é pedido. Assim, s6 pode serrecusado o registo de um
sinal com fundamentono artigo 7.°,n.° 1, alinea c¢), do Regulamento n.° 40/94, se for
razoavel considerar que sera efetivamente reconhecido pelos meios interessados como
uma descricdo de umadas referidas caracteristicas.

Estas precisdes tém uma importancia especial quando se trata de sinais exclusivamente
constituidos por algarismos. Com efeito, dado que esses sinais sdo geralmente
equiparados a numeros, podem designadamente servir, no comércio, para designar
uma quantidade. Contudo, para que o registo de um sinal exclusivamente constituido
por algarismos possa ser recusado, com fundamento no artigo 7.°,n.° 1, alinea c), pelo
facto de designar uma quantidade, deve serrazoavel considerar que, na perspetiva dos
meios interessados, a quantidade indicada pelos algarismos caracteriza os produtos ou
0S servi¢os para os quais o registo é pedido.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justica recorda que a regra enunciada no artigo 12.°,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94 nado influencia de modo determinante a
interpretagao do artigo 7.°,n.° 1, alinea c), deste regulamento. Com efeito, o artigo 12.°
doreferido regulamento diz respeito ao limite dos efeitos da marca comunitaria, ao
passo que oartigo 7.° do mesmo regulamento estabelece os motivos derecusa de
registo de sinais como marcas.

A circunstancia deoreferido artigo 12.°, alinea b), assegurar que qualquer operador
econdémico possa livremente utilizar as indica¢des relativas as caracteristicas de
produtos e de servicos ndo restringe de modo nenhum o alcance do referido artigo 7.°,
n.°1,alinea c). Bem pelo contrario, a referida circunstancia evidencia o interesse em que
esse motivo, alids absoluto, de recusa previstono artigo 7.°,n.° 1, alinea c), seja
efetivamente aplicado a qualquer sinal que possa designar uma caracteristica dos
produtos ou dos servicos para os quais é pedido o seu registo como marca.
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Acordao de 25 de outubro de 2018, Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN) (T-122/17,
EU:T:2018:719) 23

«Marca da Uniéio Europeia — Processo de declara¢éGo de nulidade — Marca nominativa da Uniéo
Europeia DEVIN — Motivo absoluto de recusa — Cardter descritivo — Nome geogrdfico —

Artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE)n.° 207/2009 [atual artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento (UE) 2017/1001]»

Em 11 dejulhode 2014, a Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Camara
de Comércio e Industria de Haskovo, Bulgaria) apresentou um pedido de declaragdo de
nulidade da marca nominativa da Uniao DEVIN, pertencente a Devin AD e registada pelo
EUIPO em 2011 para produtos pertencentes a classe 32 na ace¢do do Acordo de Nice,
correspondentes a bebidas nado alcodlicas, nomeadamente, agua mineral.

A Divisao de Anulacao do EUIPO julgou procedente o pedido de declaracao de nulidade
com fundamento no artigo 7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 % e
declarou a nulidade da marcaem causa na sua integralidade, considerando que esta era
composta por um sinal que podia servir para designar a proveniéncia geograficado
produto 2°. A Camara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso interposto
dessa decisao pela Devin AD, com o fundamento de que a cidade bulgarade Devinera
conhecida do grande publico na Bulgaria e de uma percentagem consideravel de
consumidores nos paises vizinhos, como a Gréciae a Roménia, sobretudo enquanto
célebre estancia termal, e que o nome dessa cidade era associado nos meios
interessados a categoria de produtos da classe 32, nomeadamente as aguas minerais.

No seu acorddo, o Tribunal Geral anula a decisdo da Camara de Recurso do EUIPO e
fornece precisdes sobre a apreciacdo do carater descritivo de umsinal que consiste
num nome geografico na acecaodo artigo 7.°,n.° 1, alinea c¢), do Regulamento

n.° 207/20009.

No que toca, em particular, aos sinais ou indica¢des suscetiveis de servir para designar a
proveniéncia ou destino geografico de categorias de produtos ou o lugar de prestacdo
de categorias deservigos para os quais é pedido o registo de umamarca da Unido
Europeia, em especial os nomes geograficos, o Tribunal Geral recorda que existe um
interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, nomeadamente, a sua
capacidade ndo s6 de eventualmente salientar a qualidade e outras propriedades das
categorias de produtos ou servicos em causa mas também de influenciar de diversas
formas as preferéncias dos consumidores, por exemplo, associando os produtos ou
servi¢os a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos.

Z Foinegado provimento ao recurso interposto deste acérd&o por Despacho de 11 de julho de 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P,
EU:C:2019:606).
% Regulamento (CE)n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (O 2009, L 78, p. 1).

Na acegdo doartigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.° 207/2009.
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A este respeito, estao excluidos, por um lado, o registo como marcas de nomes
geograficos quando designemzonas geograficas determinadas que ja sejam reputadas
ou conhecidasem relacdo a categoria de produtos ou servicos em causa e que, por isso,
tenham, aos olhos dos meios interessados, um nexo com essa categoria e, por outro
lado, o registo de nomes geograficos suscetiveis de ser utilizados pelas empresas, 0s
quais devem também ficar a disposi¢cdao destas como indica¢des de proveniéncia
geografica dacategoriade produtos ou servicos em causa.

Todavia, em principio, o artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 ndo se
op0e ao registo de nomes geograficos que sejam desconhecidos nos meios
interessados ou, pelo menos, desconhecidos enquanto designacao de um lugar
geografico, ou aindade nomesem relacao aos quais, devido as caracteristicas do lugar
designado, seja inverosimil que os meios interessados possam pensar que a categoria
de produtos ou de servicos em causa provém desse lugar ou nele é concebida.

Por outro lado, no que respeita a apreciacao do carater descritivode um tal sinal, o
Tribunal Geral constata que o EUIPO é obrigado a demonstrar que o nome geografico é
conhecido nos meiosinteressados como designacdao de um lugar. Além disso, é
necessario que o nome em causa apresente efetivamente, aos olhos dos meios
interessados, uma relacao com a categoria de produtos ou de servi¢os em causa, ou
gue seja razoavel pensar que esse nome possa designar, aos olhos desse publico, a
proveniéncia geografica da referida categoria de produtos ou de servicos. No ambito
desta apreciacao, importa, em especial, ter em conta o maior ou menor grau de
conhecimento que os meios interessados tém do nome geografico em causa, bem como
as caracteristicas do lugar por este designado e da categoria de produtos ou servicos
em causa.

No presente caso, o Tribunal Geral declara que a marca nominativa DEVIN ndo é
descritivade uma proveniéncia geografica para o consumidor médio dos paises vizinhos
da Bulgaria, a saber, a Grécia e a Roménia, nem para o dos restantes Estados-Membros
da Unido, com excecdo da Bulgaria.

Embora o nome geografico Devin seja conhecido dos meios interessados na Bulgaria, é
amplamente desconhecido ou, pelo menos, desconhecido enquanto designacdo de um
lugar geografico, nos meios interessados dos outros Estados-Membros da Unido.

O mero facto de a cidade de Devin ser detetada pelos motores de busca da Internet nao
basta para considerar provado que se tratade um lugar conhecido de uma parte
importante do publico relevante da Grécia e da Roménia. A existénciade um «perfil
turistico na Internet», em si mesmo, ndo basta paradar como provado o conhecimento
de uma pequena cidade pelo publico relevante no estrangeiro. Com efeito, o
consumidor médio de agua mineral e de bebidas naUnido ndo goza de um alto grau de
especializacao em geografiaou em turismo. A Camara de Recurso, ao focar-se
erradamente nos turistas estrangeiros, nomeadamente gregos ou romenos, que visitam
a Bulgaria ou Devin, ndo tomou em consideracdo o publico relevante no seu conjunto,
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constituido pelo consumidor médio da Unido, nomeadamente da Grécia e da Roménia,
mas limitou-se, erradamente, a uma minoria ou a uma parte infimado publico
relevante, a saber, os turistas estrangeiros que visitam a Bulgaria ou Devin, que, em
todo o caso, se revela negligenciavel e ndo pode ser tida como suficientemente
representativa do publico relevante a luz da jurisprudéncia. Assim, a Camara de Recurso
aplicou um teste errado, que a conduziu a uma apreciacao factual errada da perce¢do
do termo «devin» pelo publico relevante.

No que diz respeito a disponibilidade do nome geografico Devin, importa considerar
que é permitida uma utilizacao descritiva do nome «Devin» para efeitos de promover a
cidade enquanto destino turistico. O Regulamento n.® 207/2009 sobre a marcada UE
prevé, na propriadefinicdo do direito exclusivo conferido por uma marca, salvaguardas
destinadas a preservar os interesses deterceiros. O nome da cidade de Devin continua
disponivel para terceiros ndo sé através de uma utilizagao descritiva, como a promoc¢ao
do turismo nessa cidade, mas também como sinal distintivo em caso de «justo motivo»
e de ausénciade risco de confusdo que exclua a aplicagdo dos artigos 8.° e 9.° do
Regulamento n.®207/2009. O interesse geral em preservar a disponibilidade deum
nome geografico como a da cidade termal de Devin pode assim ser protegido gracas a
permissao das utilizacbes descritivas desses nomes e as salvaguardas que limitam o
direito exclusivo do titular da marca controvertida, sem que seja necessaria a anulagdo
dessa marca.

Acérdao de 7 de maiode 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, EU:T:2019:291)

«Marca da Uniéo Europeia — Pedido de marca nominativa da Unido Europeia vita — Motivos
absolutos de recusa — Falta de cardter distintivo — Cardter descritivo — Conceito de
caracteristica — Nome de cor — Artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento (UE)
2017/1001»

No Acordao Fissler/EUIPO («vita») (T-423/18), proferido em 7 de maio de 2019, o Tribunal
Geral anulou a decisao do EUIPO que recusou o registo da marca nominativa vita como
marca da Unido Europeia para produtos como robds de cozinha, panelas elétricas e
utensilios parauso doméstico. No caso em apreco, o EUIPO recusou o registo da
referida marca para produtos pertencentesas classes 7,11 e 21 (nomeadamente, rob0s
de cozinha elétricos, panelas de pressao elétricas e utensilios para uso doméstico), com
o fundamento de que esta era descritiva e desprovida de carater distintivo [artigo 7.°,
n.°1,alineas c) e b), do Regulamento 2017/1001]. Considerou, nomeadamente, que
sendo a marca pedidaum termo dalingua sueca («vita» é a forma determinada e plural
da palavra «vit», que significa «branco» em sueco), o publico relevante era o publico de
lingua sueca da Unido Europeia. Em substancia, O EUIPO baseou o carater descritivo da
marca pedida em dois fundamentos. Em primeiro lugar, os produtos visados estavam
disponiveis em cor branca, de umaforma bastante habitual sem ser a mais usual. Em
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segundo lugar, estes produtos sao muitas vezes chamados «vitvaror» («produtos
brancos») em sueco.

No que se refere a utilizacdo, mais ou menos habitual, da cor branca no fabrico dos
produtos visados, o Tribunal Geral foi chamado a determinar se essa utilizacdo podia
ser qualificada de «caracteristica» desses produtos, na ace¢ao da jurisprudéncia O
Tribunal Geral recordou que o registo de um sinal s6 pode serrecusado devido ao seu
carater descritivo [com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
2017/1001] se for razoavel considerar que sera efetivamente reconhecido pelos meios
interessados como uma descricdo de uma das referidas caracteristicas. Além disso,
embora seja indiferente que tal caracteristica seja essencial ou acessériano plano
comercial, uma caracteristica, na acecao do referido artigo, deve, ndo obstante, ser
«objetiva e [inerente] a natureza do produto» ou do servico, e «intrinseca e
permanente» para esse produto ou servigo.

No casoem apreco, o Tribunal Geral constatou que a cor branca ndo constituiuma
caracteristica «intrinseca» e «[inerente] a natureza» dos produtos visados (tais como
robGs de cozinha, panelas elétricas e utensilios de uso doméstico), mas um aspeto
puramente acidental e episddico que apenas uma parte deles pode, eventualmente,
apresentare, emtodo o caso, sem nenhumarelacdo direta e imediata com a sua
natureza.Com efeito, esses produtos estao disponiveis numavasta gama de cores,
entre as quais figura, sem qualquer preponderancia, a cor branca. O simples facto de os
produtos visados estarem disponiveis em cor branca, de forma mais ou menos habitual
e a par de outras cores, ndo é contestado, mas é inoperante, uma vez que ndo é
«razoavel», na acecao da jurisprudéncia, considerar que, apenas por este facto, a cor
branca sera efetivamente reconhecida pelo publico relevante como uma descricao de
uma caracteristicaintrinseca e inerente a natureza desses produtos. O termo «vita» ndo
é, portanto, descritivo de uma caracteristica dos produtos em causa e, por conseguinte,
nao se inscreve no ambito do motivo de recusa estabelecido no artigo 7.°,n.° 1,

alinea c), do Regulamento 2017/1001.

Por outro lado, o Tribunal Geral recordou que o interesse geral subjacente ao
artigo7.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001, que exclui o registo de uma
marca desprovida de carater distintivo, diz respeito a prote¢ao do consumidor ao
permitir-lhe distinguir, sem confusao possivel, a proveniéncia dos produtos ou dos
servi¢os designados pela marca, em conformidade com a sua func¢ao essencial de
indicacdo de origem, ao passo que o interesse geral subjacente a regra inscritano
artigo7.°,n.° 1, alinea c), que se op&e ao registo de uma marca descritiva, se
concentra na protecdo dos concorrentes contra qualquerrisco de monopolizacdo, por
um unico operador, de indica¢des descritivas de caracteristicas desses produtos ou
servi¢os. Assim, uma marca nao descritiva, Como no caso em apreco, ndo &, por isso,
necessariamente distintiva.
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Considerando que o publico relevante nao entenderaa marca pedidacomouma
simples mensagem objetiva de acordo com a qual os referidos produtos estao
disponiveis em cor branca, mas antes como uma indica¢do da suaorigem, o Tribunal
Geral concluiu, em substancia, que a referida marca era distintiva.

Em face do exposto, o Tribunal Geral julgou os dois fundamentos procedentes e anulou
a decisdodo EUIPO.

Acérdao de 16 de julho de 2025, Iceland Foods/EUIPO — islandsstofa (Promote Iceland) e o.
(ICELAND) (T-105/23, EU:T:2025:729)

«Marca da Uniéio Europeia — Processo de declara¢éo de nulidade — Marca nominativa da Uniéo
Europeia ICELAND — Causa de nulidade absoluta — Cardter descritivo — Artigo 7.°, n.° 1,

alinea c), do Regulamento (CE)n.° 40/94 [atual artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (UE)
2017/1001]»

Com os seus acérdaos, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre o carater descritivo de dois
sinais que contém o nome de um pais europeu (/ICELAND) e nega provimento aos
recursos interpostos das decis6es da Grande Camara de Recurso do EUIPO com o
fundamento de que esses sinais sdo descritivos da origem geografica dos produtos e
servi¢os visados ou das suas caracteristicas.

Alceland Foods Ltd, a recorrente, apresentou no EUIPO pedidos de registo do sinal
nominativo /CELAND e do sinal figurativo Iceland em rela¢do a varios produtos e servi¢os,
respetivamente, em 19 de abrilde 2002 e em 12 de fevereiro de 2013. Posteriormente,
foram apresentados dois pedidos de declaracdo de nulidade das marcas em causa na
Divisdo de Anulacdo do EUIPO, em relacdo a alguns dos produtos e servicos abrangidos
por essas marcas 26, A Divisdo de Anulacdo deferiu esses pedidos de declaragdo de
nulidade para todos os respetivos produtos e servicos.

Arecorrente interpds entao dois recursos contra cada uma das decisGes da Divisdo de
Anulacdo. Por Decisdesde 15 de dezembro de 2022, a Grande Camara de Recurso
negou provimento a esses recursos (a seguir «decisdes impugnadas»). Considerou que
as marcas controvertidas eram percecionadas pelo publico relevante, a saber, o grande
publico angléfono da Unido Europeia, como uma indicacao de que os produtos e os
servi¢os designados por esta provinham da Islandia e que deviam ser consideradas
descritivos ?’. Apo6s ter constatado que basta que um dos motivos absolutos de recusa
se apliqgue paraque os sinais ndo possam ser registados como marca da Unido
Europeia, a Grande Camara de Recurso considerou que, em todo 0 caso, se as marcas

26
27

Os produtos e servicos pertencem as classes 7, 11, 16,29 a 32 e 35 e as classes 29, 30 e 35 na acecado do Acordo de Nice.
Na acegdo doartigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.° 40/94, posterior artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.° 207/2009,
entretanto substitufdo pelo artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento 2017/1001.
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controvertidas devessem igualmente ser examinadas a luz do seu carater distintivo %8,
se concluiria inevitavelmente que as mesmas eram desprovidas desse carater °,

Por conseguinte, a recorrente interpds recurso para o Tribunal Geral de cadauma das
decisGes impugnadas *°.

Antes de mais, o Tribunal Geral recorda que estdo excluidos dois tipos de registo de
nomes geograficos. O primeiro dizrespeito ao registo de nomes geograficos como
marcas quando designem zonas geograficas determinadas que ja sao reputadas ou
conhecidas em relagdo a categoria de produtos ou servicos em causa e que, deste
modo, tenham um nexo com esta aos olhos dos meios interessados. O segundo
refere-se ao registo dos nomes geograficos suscetiveis de serem utilizados pelas
empresas, os quais devem também ficar a disposicao destas como indica¢es de
proveniéncia geografica da categoria de produtos ou servicos em causa.

Além disso, o Tribunal Geral constata que a apreciacdo do carater descritivo das marcas
controvertidas necessita da tomadaem consideracao de um conjunto de fatores
pertinentes, como o conhecimento da Islandia e das suas caracteristicas e a associacao
entre as categorias de produtos e de servicos e as marcas controvertidas.

A este respeito, salienta que as marcas controvertidas designam o nome de um pais,
situado na Europa, composto por um territério, é certo, relativamente pouco povoado,
mas dotado de uma superficie maior do que a de certos Estados-Membros da Unido e
do Espaco Economico Europeu (EEE).

O Tribunal Geralindica, assim, que a palavra «lceland» era conhecida por uma parte
significativa do publico relevante, composto pelo grande publico angléfono da Unido.

Por outrolado, o Tribunal Geral confirma que os elementos de prova em que a Grande
Camara de Recurso se baseou demonstram que, primeiro, a Islandia era um pais
respeitador do ambiente, devido nomeadamente a diversas centrais de energia
geotérmica e hidraulica, segundo, que a Islandia era um destino turistico atrativo e,
terceiro, que a Islandia propunha uma vasta gama de produtos e de servi¢os, mantendo,
ao mesmo tempo, rela¢des comerciais importantes com os paises do EEE.

O Tribunal Geral observatambém que ha que ter em conta um conjunto de
circunstancias, existentes a datado pedido de registo da marca em causa, incluindo
numa abordagem prospetiva, e ndo se limitar apenas a questdo do «prestigio» de que a
Islandia gozava junto do publico relevante, ou de que era suscetivel de vira gozar no

% Na acecdodoartigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, acima referido, posterior artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento

n.° 207/2009, ja referido, entretanto substituido pelo artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento 2017/1001, acima referido.

A alegacdo dos requerentes da declaracdo de nulidade, segundo a qual as marcas em causa eram contrarias a ordem publica [na ace¢do
das disposi¢Bes conjugadas do artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 40/94 (posteriormente artigo 52.°, n.° 1, alinea a), do
Regulamento n.° 207/2009, atual artigo 59.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 2017/1001) e do artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento
n.° 40/94 [posteriormente artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 207/2009, atual artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento
2017/1001], foi julgada inadmissivel pela Grande Camara de Recurso, devido a sua apresentacao tardia. Assim, esta questdo nao foi
examinada pela Camara de Recurso nem, posteriormente, pelo Tribunal Geral.

Processos Iceland Foods/EUIPO fslandsstofa (Promote Iceland) e o. (CELAND) (T-105/23) sobre a marca nominativa ICELAND e Iceland
Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) relativa a marcafigurativa /celand.
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futuro, emrelacdo aos produtos e servicos designados pelas marcas controvertidas.
Além disso, as diferentes caracteristicas da Islandia sdo importantes para determinar
em que medida a proveniéncia geografica dos produtos ou servicos em causa é
suscetivel de serrelevante, para os meios interessados, na apreciacdo da qualidade ou
de outras caracteristicas dos produtos ou servi¢os em causa. Pelas mesmas razdes, o
Tribunal Geral declara que a Grande Camara de Recurso teve, com razdo, em conta a
prosperidade econdmica, incluindo a apreciacdao do produto interno bruto,a mao de
obra qualificada ou ainda a presenca de industrias diferentes, uma vez que estes
critérios podiam permitir determinar se a Islandia era suscetivel de se tornar conhecida
ou considerada prestigiada como local de proveniéncia geografica dos produtos e
servigos em causa.

Em seguida, no que respeitaaos produtos que incluem géneros alimenticios de origem
vegetal e animal, e liquidos destinados ao consumo humano, o Tribunal Geral considera
gue as marcas controvertidas tém carater descritivo em relagdo a esses produtos.
Assim, a data do registo das marcas controvertidas, a Islandia produzia e exportava
esses produtos e erasuscetivel de produzir outros dessetipo, pelo que, quandoum
desses produtos é comercializado sob uma das marcas controvertidas, pode ser
percecionado como proveniente desse pais. Por outro lado, admitindo que a exportacao
atual dos géneros alimenticios pela Islandia ndo constitui uma parte relativamente
significativa das suas exporta¢des em geral, o Tribunal Geral entende que tal alega¢ao
nao permite por em causa a relagao descritivaentrea marca e os produtos visados, na
medida em que ndo tem em conta umavisdo prospetiva da relacdo que pode
razoavelmente ser estabelecida entre a marca controvertida e os produtos visados.

Por ultimo, o Tribunal Geral constata que a Grande Camara de Recurso procedeu a uma
analise pormenorizada do carater descritivo das marcas controvertidas a luz de todos os
produtos e servicos em causa. Além disso, no que respeita a marcafigurativa Iceland 3",
acrescentaquenem a tipografianem a cor da marca controvertida lhe conferemum
efeito invulgar ou surpreendente. Com efeito, o elemento nominativo da referida marca
é representado numafonte deletras brancas padrao, sem nenhuma particularidade
tipografica. Embora seja certo que é colocado sobre um fundo retangular vermelho,
laranja e amarelo, cujo efeito amarelo e laranja dd a impressdao de um aspeto um pouco
descolorado, o fundo colorido, nomeadamente nas cores laranja e amarela, é, no
essencial, corrente na publicidade ou nas embalagens, pelo que o consumidor o
considera um elemento decorativo. Nestas circunstancias, os elementos figurativos da
marca controvertidaem questdo serviam unicamente para evidenciar o elemento
nominativo da referida marca e ndo alteravam de modo nenhum o conteudo descritivo
veiculado por este ultimo elemento.

3 Acérddode 16 de julho de 2025, Iceland Foods/EUIPO — Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
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No que respeitaaoartigo 12.°, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 *2, relativo a
limitagdo dos efeitos da marca, que permitiria a utilizagcdao do nome «Iceland» as
entidadesislandesas, o Tribunal Geral recorda que esta disposicdo visa,
nomeadamente, regular os problemas que surgem quando uma marca composta no
todo ou em parte por um nome geografico tenhasido registada, ndo conferindo aos
terceiros o direito de utilizar esse nome como marca, antes se limitando a garantir que o
possam utilizar de modo descritivo, ou seja, como indica¢do relativa a proveniéncia
geografica, desde que a utilizacdo seja feita em conformidade com praticas honestas em
matéria industrial ou comercial. Além disso, a circunstancia de o artigo 12.°, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 assegurar que qualquer operador econémico possa utilizar
livremente indica¢des relativas as caracteristicas de produtos e de servicos nao permite
assegurara protec¢do do interesse geral subjacente ao artigo 7.°,n.° 1, alinea c), deste
regulamento. Bem pelo contrario, o referido facto evidencia o interesse em que a causa,
alias absoluta, de nulidade enunciada no artigo 51.°,n.° 1, alinea a), lido em conjugacao
como artigo7.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94 seja efetivamente aplicada a
qualquersinal que possa designar uma caracteristica dos produtos ou servi¢os para 0s
quais a marca foi registada.

4. Marcascompostas exclusivamente por sinaisou indica¢bes quese
tenham tornado habituais

Acérdao de 16 de marcgo de 2006, Telefon & Buch/IHMI — Herold Business Data (WEISSE
SEITEN) (T-322/03, EU:T:2006:87)

«Marca comunitdria — Admissibilidade do recurso — Caso fortuito — Pedido de declaracdo de
nulidade — Artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94 — Marca nominativa
WEISSE SEITEN — Motivos absolutos de recusa — Artigo 7.°, n.° 1, alineas b)a d), do
Regulamento n.° 40/94»

A Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH apresentou ao IHMI um pedido de registo do
sintagma WEISSE SEITEN para diferentes produtos . A Herold Business

Data GmbH & Co. KG, apresentou um pedido de declaracdo de nulidade desseregisto
com fundamentono artigo 7.°,n.° 1, alineas b) a d), e g), do Regulamento n.° 40/94. Este
pedido foi parcialmente deferido pela Divisdao de Anulagao. A Camara de Recurso, por
seu lado, declarou a nulidade da marca com o fundamento de que, no que respeita aos
produtos pertencentes as classes 9 e 16, esta era composta exclusivamente por sinais
ou indicagbes que setornaram habituais na linguagem corrente ou nos habitos leais e

32
33

Posterior artigo 12.°, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, atual artigo 14.°, alineab), do Regulamento 2017/1001.
Tratava-se de produtos pertencentes as classes 9, 16, 41 e 42 na ace¢do do Acordo de Nice.

Janeiro de 2026 38 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-322/03

Direito das Marcas

constantes do comércio. Além disso, considerou que o artigo 7.°,n.° 1, alineas b) e ), do
Regulamento n.® 40/94 era também aplicavel a todos os produtos e servicos visados.

Chamado a conhecer de um recurso desta Ultima decisao, ao qual nega provimento, o
Tribunal de Primeira Instancia sublinha, antes de mais, que o carater usualde uma
marca sé pode ser apreciado, por um lado, em relacdo aos produtos e aos servi¢os
visados pela marca, mesmo que a disposicdo em causa nao faga referéncia explicita aos
mesmos, e, por outro, em relacdo a percec¢ao que dela tem o publicovisado. Em
seguida, no que respeita a este Ultimo, esclarece que deve ser tomada em consideracao
a presumivel expectativa de um consumidor médio do tipo de produto em causa, que se
repute estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por ultimo,
indica que os sinais ou indicagdes constitutivos de uma marca que se tornaram usuais
na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio para designar os
produtos ou os servi¢os visados por essa marca nao sao adequados para distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas e ndao preenchem,
portanto, a func¢do essencial da referida marca.

A luz destas consideracdes, o Tribunal de Primeira Instancia considera que, no caso em
apreco, o sintagma WEISSE SEITEN nao deviater sido registado como marca comunitaria
para os produtos pertencentes as classes 9 e 16 na acecao do Acordo de Nice, por se
verificar o motivo absoluto de recusa previstono artigo 7.°,n.° 1, alinea d), do
Regulamento n.° 40/94, na medida em que foi demonstrado que, para o consumidor
médio germandfono, o sintagma «weile Seiten» se tinha tornado usual, a data da
apresentacdo do pedido de registo da marca, como denominagdo genérica da lista
telefénica dos particulares, nao sé em versao papel mastambém em formato
eletrénico.

Acordao de 18 de maio de 2018, Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17,
EU:T:2018:282)

«Marca da Uniéio Europeia — Processo de extingo — Marca da UniGo Europeia nominativa
VSL#3 — Marca que se transformou numa designagéo comercial usual de um produto ou deum
servico para o qual esta registada — Marca suscetivel de induzir o publico em erro — Artigo 51.°,
n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento (CE)n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alineas b)e c), do
Regulamento (UE) 2017/1001]»

A Actial Farmaceutica Srl eratitular da marca nominativa da Unido Europeia VSL#3 para
produtos farmacéuticos. A Mendess.u.r.l.apresentou um pedido de extincao desta
marca, alegando, por um lado, que a mesma se tinha transformado, devido a atividade
ou a inatividade da interveniente, na designacao comercial usual dos produtos em causa
e, por outro, que induzia o publico em erro na sequéncia da sua utilizagao. Este pedido
foi indeferido pela Divisao de Anula¢do do EUIPO. A Camarade Recurso do EUIPO negou
provimento ao recurso interposto desta decisao.
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Chamado a conhecer de um recurso desta Ultima decisao, ao qual nega provimento, o
Tribunal Geral salienta, num primeiro momento, que decorre da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica aplicavel, por analogia, ao artigo 51.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009 que este artigo visa uma situacao em que a marca deixou de ser apta a
cumprir a suafungao de indicagao de origem. Entre as diversas fun¢des da marca, a
funcao deindicacdo de origem temum papel essencial, uma vez que permite identificar
o produto ou o servico designado pela marca como proveniente deuma empresa
determinada, distinguindo, portanto, esse produto ou servi¢o dos das outras empresas.
Areferida empresa é aquela sob cujo controlo o produto ou servi¢o é comercializado. O
legislador da Unido Europeia consagrou a fungao essencial deindicacdo de origem da
marca, ao dispor, no artigo 4.° do Regulamento n.° 207/2009, que os sinais suscetiveis
de representacdo graficasé podem constituir uma marca na condicdo de serem
adequados a distinguir os produtos ou servicos de umaempresados de outras
empresas.

Assim, enquanto o artigo 7.° do Regulamento n.® 207/2009 enumera as situacbes em
gue a marca nao é suscetivel, ab initio,de cumprir a fun¢do de indicagdo de origem, o
artigo51.°,n.° 1, alinea b), desteregulamento diz respeito a situagdo em que a utilizacao
da marca se generalizou de tal forma que o sinal que a constitui tende a designar a
categoria, 0 género ou a natureza dos produtos ou servi¢os visados pelo registo, e ja
ndo os produtos ou os servi¢os especificos provenientes de uma empresa determinada.
A marca, que se transformou na designacao usual de um produto, perdeu, portanto, o
seu carater distintivo, pelo que deixou de cumprir essa func¢do. O titular de uma marca
pode entdo ser destituido dos direitos que Ihe confere o artigo 9.° do Regulamento
n.°207/2009, desde que, primeiro, a referida marca se tenha transformado na
designacdo comercial usual de um produto ou de um servico para o qual esta registada
e, segundo, essatransformacdo se deva a atividade ou inatividade do referido titular.
Trata-se de condi¢des cumulativas.

Num segundo momento, o Tribunal Geral recorda que a jurisprudéncia segundo a qual,
guando intervém intermediarios na distribuicdo ao consumidor ou ao utilizador final de
um produto designado por uma marcaregistada, 0s meios interessados, cujo ponto de
vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou na
designac¢do comercial usual do produto em causa, sao constituidos por todos os
consumidores ou utilizadores finais e, em funcdo das caracteristicas do mercado do
produto em causa, por todos os profissionais que intervém na comercializacdo desse
produto. Com efeito, a marca faz parte integrante de um processo de comunicacao
entre os vendedores e os compradores. Este processo s6 pode alcangar o sucesso
pretendido e a marca sé pode cumprir a funcdo que justifica a sua existéncia quando
ambas as partes intervenientes nacomunica¢do apreendem a marca como tal, isto é,
estando conscientes da sua funcao de indicagao da origem. Se um dos dois grupos
considerara marcacomo uma designacao genérica, verifica-se uma falha na
transmissao da informacao comunicada pela marca. No entanto, mesmo que o
comprador ignore que se trata de uma marca, esta pode continuar a cumprir a sua
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funcdo de indicacdo de origem sempre que um intermediario exerca umainfluéncia
determinante na decisdo de aquisicdo do comprador, contribuindo o seu conhecimento
da fun¢ao de indicacdo de origem da marca para o sucesso do processo de
comunicac3o. E o que sucede quando, no mercado em causa, é habitual que o
intermediario preste aconselhamento determinante para a decisdo de aquisi¢cao, ou
mesmo que o intermediario tome, ele proprio, essa decisdo em vez do consumidor,
como acontece no caso dos farmacéuticos e dos médicos no que respeita aos
medicamentos sujeitos a receita médica.

Assim, embora os meios interessados sejam constituidos, antes de mais, pelos
consumidores e utilizadores finais, devem também ser tidos em conta os intermediarios
gue desempenham um papel na apreciacdo do carater usual da marca. Decorre desta
jurisprudénciaque o meio interessado, cujo ponto de vista deve sertido em conta para
apreciar se a marca controvertida se transformou na designacao comercial usual do
produto comercializado sob a sua designacao, deve ser definido a luz das caracteristicas
do mercado do referido produto.

5. Sinais constituidos exclusivamente pela forma do produto

Acoérdao de 14 de setembro de 2010 (Grande Secc¢ao), Lego Juris/IHMI (C-48/09 P,
EU:C:2010:516)

«Recurso de deciséo do Tribunal Geral — Regulamento (CE) n.° 40/94 — Marca comunitdria —
Aptiddo da forma de um produto para ser registada como marca — Registo do sinal
tridimensional constituido pela superficie superior e dois lados de uma pega de Lego — Anulagéo
do referido registo a pedido de uma empresa que comercializa pegas de jogo com a mesma
forma e dimensées — Artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do referido regulamento — Sinal composto
exclusivamente pela forma do produto necessdria para obter um resultado técnico»

A Kirkbi A/S, sociedade a qual sucedeu a Lego Juris A/S, registou como marcada Unido
Europeia o sinal tridimensional constituido por uma peca de Lego vermelha. A Mega
Brands Inc. apresentou um pedido de declaracdo de nulidade desse registo baseado no
artigo 7.°,n.° 1, alineas a), e), ii) e iii), e f), do Regulamento n.® 40/94, que foi deferido
pela Divisao de Anulagdo do IHMI. Esta decisao foi confirmada, em primeiro lugar, pela
Grande Camarade Recurso do IHMI e, em seguida, pelo Tribunal de Primeira

Instancia 3*, com o fundamento de que a marca controvertida era composta
exclusivamente pelaforma do produto necessaria para obter um resultado técnico.

*  Acérddo de 12 de novembro de 2008, Lego Juris/IHMI — Mega Brands (Tijolo da Lego vermelho) (T-270/06, EU:T:2008:483).
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Chamado a conhecer de um recurso, ao qual nega provimento, o Tribunal deJustica
precisa o alcancee os critérios de apreciacdao do motivo absoluto de recusa relativo aos
sinais compostos exclusivamente pelaforma do produto *>.

Em primeirolugar, o Tribunal deJustica indica que o requisito segundo o qual é
abrangido pelo referido motivo de recusa qualquer sinal composto «exclusivamente»
pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico € preenchido
guando todas as caracteristicas essenciais da forma desempenham a fung¢ao técnica,
naotendorelevancia, neste contexto, a presenca de caracteristicas ndo essenciais sem
funcao técnica. Esta interpretacdo reflete a ideia de que a presenca de um ou mais
elementos arbitrarios menores numsinal tridimensional cujos elementos essenciais sao
ditados, na sua totalidade, pela solu¢do técnicaa qual esse sinal da expressdao ndao tem
incidénciana conclusdo de que oreferido sinal € composto exclusivamente pela forma
do produto necessaria para obter umresultado técnico. Alémdisso, na medidaem que
implica que o motivo de recusa previstono artigo 7.°,n.° 1, alineae), ii), do Regulamento
n.° 40/94 é apenas aplicavel quando todas as caracteristicas essenciais do sinal sao
funcionais, a referida interpreta¢do garante que, com base nessa disposi¢cao, ndo pode
ser recusado oregisto de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa
incorporar um elemento ndo funcional principal, como um elemento ornamental ou de
fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica precisa que o requisito de que sé pode ser
recusado o registo de uma forma de produto como marca se for «necessaria» para
obter oresultado técnico visado ndo significa que a forma em causa deva sera Unica
que permite obter esse resultado. E verdade que, em determinados casos, o mesmo
resultado técnico pode ser obtido através de diferentes solu¢des. Assim, pode haver
formas alternativas, com outras dimensdes ou outro desenho, que permitam obter o
mesmo resultado técnico. Todavia, esta circunstancia ndo significa, por si s6, que o
registo da forma em causa como marca nao afete disponibilidade, para os outros
operadores econémicos, da solugdo técnica que incorpora. A este respeito, nos termos
doartigo9.°,n.° 1,do Regulamento n°40/94, o registo como marca de uma forma
exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir as
outras empresas nao so a utilizacdo da mesma forma mas também a utilizacao de
formas semelhantes. Deste modo, corre-se orisco de que numerosas formas
alternativas se tornem inutilizaveis para os concorrentes do referido titular. Seria assim,
em especial, no caso de acumulacao de registos de diversas formas exclusivamente
funcionais de um produto, acumulagdo esta que pode impedir totalmente outras
empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada
funcao técnica.

Em terceirolugar, o Tribunal de Justica indica que a situacdo de uma empresa que
desenvolveu uma solugdo técnica relativamente aos concorrentes que comercializam

®  Na acecdodoartigo 7.°,n.° 1, alinea e), i), do Regulamento 40/94.
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copias servisda forma do produto, que incorpora exatamente a mesma solu¢do, nao
pode ser protegida atribuindo um monopdlio a referida empresa através do registo
como marca do sinal tridimensional composto pela referidaforma, mas pode,
eventualmente, ser examinada a luzdasregras em matéria de concorréncia desleal.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justica sublinha que uma aplicacdo corretado artigo 7.°,
n.°1,alinea e), ii), do Regulamento n.® 40/94 implica que as caracteristicas essenciais do
sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que
decide do pedido de registo deste sinal como marca. Assim, a expressao «caracteristicas
essenciais» deve serentendida no sentido de que serefere aos elementos mais
importantes do sinal. A identificacdo das referidas caracteristicas essenciais deve ser
feita casuisticamente. Ndo existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistematica entre os
diferentestipos de elementos que podem compor um sinal. Além do mais, na
determinacao das caracteristicas essenciais deum sinal, a autoridade competente pode
basear-se diretamente na impressao geral suscitada pelo sinal, ou, primeiro, examinar
sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal. Além disso, a
identificacdo das caracteristicas essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma
eventual aplicagdo do motivo de recusa enunciado no artigo 7.°,n.° 1, alinea e), ii), do
referido regulamento pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau
de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo
contrario, basear-se numa analise aprofundada no ambito da qual sejam tidos em conta
elementos Uteis a apreciagdo, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a
direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relagdo ao produto em
causa. Uma vez identificadas as caracteristicas essenciais do sinal,incumbe ainda a
autoridade competente verificar se todas essas caracteristicas desempenham a funcao
técnica do produto em causa. Com efeito, o artigo 7.°,n.° 1, alineae), ii), do referido
regulamento ndao pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por
objeto uma forma de produto na qual um elemento nao funcional, como um elemento
ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante. Nesse caso, as empresas
concorrentes tém facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade
equivalente, de modo que ndo existerisco de restricdo da disponibilidade da solucao
técnica. Nesse caso, esta solugdo podera ser incorporada sem dificuldade, pelos
concorrentes do titular da marca, em formas de produto que ndao tenham o mesmo
elemento nao funcional que aquele que faz parte da forma do produto do referido
titular e que, em relagdo a esta, ndo sejam, portanto, nem idénticos nem semelhantes.

Em quinto e ultimo lugar, o Tribunal de Justica considera que a percecdo presumidado
sinal pelo consumidor médio ndo é um elemento decisivo na aplicacdo do motivo de
recusa enunciadonoartigo 7.°,n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, podendo,
guando muito, constituir um elemento de apreciacao util para a autoridade competente,
guando esta identifica as caracteristicas essenciais do sinal.
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Acérdao de 6 de outubrode 2011, Bang & Olufsen/IHMI (Representacdo de um altifalante)
(T-508/08, EU:T:2011:575)

«Marca comunitdria — Pedido de marca tridimensional comunitdria — Representacdo de um
altifalante — Execu¢do pelo IHMIde um acérdéo de anulagcdo de uma decisdo das suas cGmaras
derecurso — Artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [atual artigo 65.°, n.° 6, do
Regulamento (CE) n.° 207/2009] — Motivo absoluto de recusa — Sinal constituido exclusivamente
pela forma que confere valor substancial ao produto — Artigo 7.°, n.° 1, alinea e), iii), do
Regulamento (CE) n.° 40/94 [atual artigo 7.°, n.° 1, alinea e), iii), do Regulamento n.° 207/2009]»

A Bang & Olufsen A/S apresentou no IHMI um pedido de registo como marca
comunitariade um sinal tridimensional constituido pela forma de um altifalante. O
examinador indeferiu o pedido, com o fundamento de que a marca eradesprovidade
carater distintivo e que ndo o tinha adquirido pelo uso 3. Esta decisdo foi inicialmente
confirmada pela Camara de Recurso, mas posteriormente anulada pelo Tribunal de
Primeira Instancia 3. Retirando as consequéncias deste acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia, a Camara de Recurso anulou entdo a decisdo do examinador no que respeita
ao carater distintivo da marca, por um lado, e, por outro, indeferiu o pedido de registo
com o fundamento de que o sinal em causa era exclusivamente composto pelaforma
gue confere um valor substancial ao produto.

Chamado a conhecer de um recurso desta Ultima decisdao, ao qual nega provimento, o
Tribunal Geral confirma a decisdo da Camara de Recurso e fornece precisfes sobrea
articulacao do motivo absoluto de recusa quevisa os sinais exclusivamente compostos
pela forma que confere umvalor substancial ao produto, na acecaodo artigo7.°,n.° 1,
alinea e), iii), do Regulamento n.°40/94, com a aquisi¢ao do carater distintivo pelo uso,
na acecdaodoartigo7.°,n.° 3, deste regulamento.

A este respeito, o Tribunal Geral sublinha que um sinal abrangido pelo artigo 7.°,n.° 1,
alinea e), do Regulamento n.° 40/94 nunca podera adquirir carater distintivo, na acecao
doartigo7.°,n.° 3,do mesmo regulamento, pela utilizagdo que dele tenhasido feita, ao
passo que, nos termos desta Ultima disposi¢do, essa possibilidade existe para os sinais
visados pelos motivos derecusa previstosno artigo 7.°,n.° 1, alineas b) a d), do
Regulamento n°40/94.

Consequentemente, a apreciacdo de um sinala luzdo artigo 7.°,n.° 1, alineae), do
Regulamento n.° 40/94, que conduza a conclusao de que um dos critérios mencionados
nesta disposicao esta preenchido, dispensa a apreciacdo do mesmo sinal a luzdo
artigo 7.°,n.° 3,do mesmo regulamento, uma vez que, nesse caso, ja se concluiu pela
impossibilidade deregisto do sinal. Esta dispensa explicao interesse de proceder a uma
apreciagao préviadosinalaluz doartigo7.°,n.° 1, alinea e), do Regulamento n.° 40/94
nos casos em que é possivel aplicarvarios dos motivos absolutos de recusa de registo

% Naacecdodoartigo 7.2, n.° 1, alinea b), e 3. do Regulamento 40/94.

3 Acérddo de 10 de outubro de 2007, Bang & Olufsen/IHMI (Forma de um altifalante) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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previstos nesse n.° 1, sem que tal dispensa possa no entanto ser interpretada no
sentido de que implica a obriga¢do de apreciacao prévia do mesmo sinal a luz do
artigo7.°,n.° 1, alinea e), do Regulamento n.® 40/94.

6. Marcascontrariasa ordem publica ou aos bons costumes

Acérdao de 15 de marco de 2018, La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTAA LA
MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146)

«Marca da UniGo Europeia — Processo de declaracéo de nulidade — Marca figurativa da Unido
Europeia La Mafia SE SIENTA A LA MESA — Motivo absoluto de recusa — Contrariedade & ordem
publica ou aos bons costumes — Artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento (CE) n.° 207/2009
[atual artigo 7.°,n.° 1, alinea f), do Regulamento (UE) 2017/1001]»

A La Honorable Hermandad, SL, a qual sucedeu a sociedade La Mafia Franchises, SL, era
titular da marca figurativa da Unido Europeia La Mafia SE SIENTA A LA MESA. A Republica
Italiana apresentou um pedido de declaracdo de nulidade dessa marca, considerando
que esta era contrariaa ordem publica e aos bons costumes. Este pedido foi acolhido
pela Divisao de Anulagdo do EUIPO e a decisdo desta foi confirmada pela Camara de
Recurso.

Chamado a conhecer de um recurso, ao qual nega provimento, o Tribunal Geral fornece
precisdes sobre a apreciagao do motivo absoluto relativo a ofensaa ordem publica ou
aos bons costumes na ace¢ao do artigo 7.°,n.° 1, alinea f), do Regulamento

n.° 207/20009.

O Tribunal Geralindica, antes de mais, que o interesse geral subjacente ao motivo
absoluto de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.®207/2009 é
o de evitar oregisto de sinais que sejam contrarios a ordem publica ou aos bons
costumes aquando da sua utilizacdo no territério da Unido. O registo de uma marca
como marca da Unido Europeia contraria este motivo absoluto de recusa,
nomeadamente, se a mesma for profundamente ofensiva.

Em seguida, consideraque a apreciacdo da existéncia desse motivo de recusando se
pode basear na percecdo da parte do publico pertinente a qual nada choca, nem, de
resto, na percecdo da parte do publico que se ofende muito facilmente, devendo sim ser
feita com base nos critérios de uma pessoa razoavel que tenha niveis médios de
sensibilidade e de tolerancia. Por outro lado, o publico pertinente ndo pode ser limitado,
para efeitos da analise do referido motivo de recusa, ao publico ao qual sao
diretamente destinados os produtos e 0s servicos cujo registo é pedido. Com efeito,
importa ter em conta o facto de que os sinais visados por esse motivo de recusa
chocardonaoso6opublicoa quese destinam os produtos e os servigos designados pelo
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sinal, mas também outras pessoas que, ndo sendo visadas pelos referidos produtos e
servicos, serdo confrontadas com esse sinal a titulo incidental na sua vida quotidiana.

Por outro lado, o Tribunal Geral salienta que o publico pertinente situado no territério
da Unido est3, por defini¢do, situado no territorio de um Estado-Membro e que os sinais
suscetiveis de seremapreendidos como contrarios a ordem publica ou aos bons
costumes nao sao os mesmos em todos os Estados-Membros, nomeadamente por
razdes linguisticas, histéricas, sociais e culturais. Daqui decorre que, na aplicacdo do
referido motivo absoluto de recusa, ha que ter em consideracao tanto as circunstancias
comuns a todos os Estados-Membros da Unido como as circunstancias particulares de
determinados Estados-Membros, individualmente considerados, suscetiveis de
influenciar a perce¢do do publico relevante situado no territério destes Estados.

Por ultimo, precisa que, quando um sinal apresenta um carater particularmente
chocante ou ofensivo, deve ser considerado contrario a ordem publica ou aos bons
costumes, independentemente dos produtos e servi¢os para os quais esta registado.
Por outro lado, resulta da leitura conjunta das diferentes alineas do artigo 7.°,n.° 1, do
Regulamento n.® 207/2009, que estas se referem as qualidades intrinsecas damarcaem
causa e ndo a circunstancias relativas ao comportamento do requerente da marca.

Acdérdao de 27 de fevereiro de 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P,
EU:C:2020:118)

«Recurso de decisdo do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Regulamento (CE)
n.° 207/2009 — Artigo 7.°, n.° 1, alinea f) — Motivo absoluto de recusa — Marca contrdria aos
bons costumes — Sinal nominativo “Fack Ju Gohte” — Recusa do pedido de registo»

A Constantin Film Produktion apresentou, no EUIPO, um pedido de registo como marca
da Unido Europeia do sinal nominativo Fack Ju Géhte, que é, por outro lado, o titulo de
uma comeédia cinematografica alema produzida pelarecorrente, paradiferentes
produtos e servicos 8 Todavia, o examinador recusou o pedido de registo por este ser
contrario a ordem publica e aos bons costumes . Esta recusa foi confirmada, em
primeiro lugar, pela Camarade Recurso do EUIPO e, em seguida, pelo Tribunal Geral .

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela recorrente, o Tribunal de Justica
anula os acérdaos do Tribunal Geral e da Camarade Recurso do EUIPO e pronuncia-se
sobre o conceito de «bons costumes», bem como sobre os critérios de apreciacdo do
motivo de recusa previsto no artigo 7.°,n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 207/2009.

Antes de mais, o Tribunal de Justica precisa que nao estando o conceito de «bons
costumes» definido no Regulamento n.° 207/2009, a interpreta¢do deste deve tomar em

38
39

Tratava-se de produtos e servicos pertencentes as classes 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41, na acecdo do Acordo de Nice.
Na acegdo doartigo 7.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugagdo com o artigo 7.°, n.° 2, deste regulamento.
O Acérdio de 24 de janeiro de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T:2018:27).
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consideracao o seu significado habitual, bem como o contexto em que este é
geralmente utilizado. Este conceito refere-se, no seu sentido habitual, aos valores e as
normas morais fundamentais a que uma sociedade adere num dado momento, os quais
sao suscetiveis de evoluir aolongo do tempo e de variar no espaco, devendo, portanto,
ser determinados em funcdao do consenso social prevalecente nessa sociedade no
momento da avalia¢do, tendo em conta o contexto social, incluindo, se for caso disso, as
diversidades culturais, religiosas ou filosoficas que o caracterizam.

Além disso, o Tribunal deJustica salienta que a questao de saber se um sinal, cujo
registo foi pedido, é contrario aos bons costumes requer uma analise de todos os
elementos especificos do caso concreto para se determinar de que forma o publico
pertinente perceciona essesinal em caso de utilizagdo deste como marca para os bens
ou para os servicos reivindicados. A esterespeito, o Tribunal de Justica precisaque nao
basta que o sinal em causa seja considerado de mau gosto, devendo este, no momento
do exame, ser percecionado pelo publico pertinente como sendo contrario aos valores e
as normas morais fundamentais da sociedade conforme estas existam nesse momento.
Para determinar se é esse 0 caso, é necessario basear-se na perce¢ao de uma pessoa
razoavel dotada de niveis médios de sensibilidade e de tolerancia, tomando-se em
consideracao o contexto em que a marca é suscetivel de ser encontrada, bem como,
eventualmente, circunstancias especiais especificas da parte da Unido em causa. Para
este efeito, sdo pertinentes elementos como os textos legislativos e as praticas
administrativas, a opinido publica e, eventualmente, a forma como o publico pertinente
reagiu no passado a essesinal ou a sinais semelhantes, bem como qualquer outro
elemento suscetivel de permitir avaliar a percecdo desse publico. Por conseguinte, esse
exame nao se pode limitar a uma apreciacao abstrata da marca pedida, ou mesmo de
alguns dos seus componentes, devendo antes ser provado que a utilizacdo da referida
marca no contexto social concreto e atual é efetivamente percecionada por esse publico
como sendo contraria aos valores e as normas morais fundamentais da sociedade. Por
outrolado, a liberdade de expressao, consagradano artigo 11.° da Carta dos Direitos
Fundamentais da Unido Europeia, deve também ser tomada em consideracdo, o que é
corroborado tanto pelo considerando 21 do Regulamento 2015/2424 41, que alterou o
Regulamento n.® 207/2009, como pelo considerando 21 do Regulamento 2017/1001, os
quais sublinham expressamente a necessidade de aplicar estes regulamentos de forma
a garantir o plenorespeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial da
liberdade de expressao.

No que respeita, mais precisamente, ao sinal examinado, o Tribunal de Justica considera
que ndo é de modo nenhum necessario que o titulo de um filme seja descritivo do
respetivo conteudo para constituirum elemento de contexto pertinente para apreciar
se o0 publico pertinente perceciona este titulo e um sinal nominativo epénimo como

“ Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE)

n.° 207/2009 e o Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo relativo a execugdo do Regulamento (CE) n.° 40/94, e que revoga o
Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comissdo relativo as taxas a pagar ao Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhcs e
modelos) (O 2015, L 341, p. 21).
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sendo contrarios aos bons costumes. Além disso, embora seja certo que o sucesso de
um filme ndo prova automaticamente a aceita¢do social do seu titulo e de um sinal
nominativo epdnimo, nao deixa de ser certo que se trata, pelo menos, de um indicio de
tal aceitacdo que ha que avaliar a luzde todos os elementos pertinentes do caso
concreto para determinar de forma concreta a perce¢cao desse sinal em caso de
utilizacdo deste como marca. Nestas condi¢des, atendendo ao facto de que nao foi
apresentado nenhum elemento concreto para explicar de forma plausivel por que razao
o grande publico germandéfono percecionaria o sinal nominativo examinado como
sendo contrario aos valores e as normas morais fundamentais da sociedade quando
este fosse utilizado como marca, embora este mesmo publico ndo pareca ter
considerado que o titulo das comédias epénimas era contrario aos bons costumes, o
Tribunal de Justica declara que tanto a Camara de Recurso do EUIPO como o Tribunal
Geral interpretaram e aplicaram erradamente o artigo 7.°,n.° 1, alinea f), do
Regulamento n.° 207/20009.

7. Marcasenganosas

Acordao de 13 de maio de 2020, SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)
(T-86/19, EU:T:2020:199)

«Marca da Unido Europeia — Processo de declaragéo de nulidade — Marca nominativa da Uniéo
Europeia BIO-INSECT Shocker — Motivo absoluto de recusa — Marca suscetivel de enganar o
publico— Artigo 7.°,n.° 1, alinea g), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

No seu Acorddo SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19),
proferido em 30 de abril de 2020, o Tribunal Geral anulou parcialmente a decisao do
EUIPO com o fundamento de que este tinha cometido um erro de apreciacao ao
considerarque a marca nominativa B/IO-INSECT Shocker nao era enganosa em relacao a
produtos biocidas.

A SolNova AG, a recorrente, tinha apresentado um pedido de declaracao de nulidade da
marca nominativa BIO-INSECT Shocker para todos os produtos por elaabrangidos,
incluindo produtos biocidas, com fundamento, designadamente, na sua suscetibilidade
de enganar o publico quanto a natureza ou a qualidade dos produtos. O EUIPO tinha
indeferido este pedido, considerando que a marca controvertida ndo era suscetivel de
enganar o publico, uma vez que a recorrente ndo tinha provado que esta marca podia
ser qualificada de enganosa na acecao do artigo 7.°,n.° 1, alinea g), do Regulamento
n.°207/2009 e que era possivel uma utilizagdo ndao enganosa da referida marca. No
recurso que interpds no Tribunal Geral, a recorrente alegou, nomeadamente, que a
marca controvertida era percecionada pelo publico pertinente como relativa a produtos
biolégicos ou produtos associados ao respeito pelo ambiente.
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O Tribunal Geral comecou por recordar a sua jurisprudéncia constante segundo a qual
os casos de recusa de registo de marcas suscetiveis de enganar o publico, previstos no
artigo7.°,n.° 1,alinea g), do Regulamento n.® 207/2009, pressupdem que se possa
aceitar a existéncia de umengano efetivo ou de um risco suficientemente grave de
engano do consumidor.

Em seguida, depois de se ter referido as disposicdes do Regulamento n.° 528/2012 42,
que definemo conceito de produto biocida e que estabelecem os requisitos aplicaveis a
rotulagem e a publicidade dos referidos produtos, o Tribunal Geral constatou que
resulta destas disposi¢cdes que a presenca de meng¢des num produto biocida, como
aqueles para os quais a marca controvertida esta registada, que sugerem que este
produto é natural, que ndo é prejudicial para a saude ou que é respeitador do ambiente
é suscetivel deinduzir em erro e de enganar o consumidor. Assim, a presenca de uma
menc¢ao deste tipo num produto biocida é suficiente para determinar que existe um
risco suficientemente grave de enganar o consumidor.

A este respeito, no que se refere ao elemento nominativo «bio» da marca controvertida,
o Tribunal Geral recordou que este ja tinhaadquirido um alcance altamente evocativo,
que,em geral, remete para a ideia de respeito pelo ambiente, da utilizacdo de materiais
naturais, ou mesmo de processos de fabrico ecoldgicos.

Assim, o Tribunal Geral concluiu que a presenca do termo «bio» nos produtos biocidas é
suficiente para determinar que existe um risco suficientemente grave de enganar o
consumidor.

Por ultimo, o Tribunal Geral considerou, ao contrario do EUIPO, que a possibilidade de
uma utilizacdo ndo enganosa damarca, admitindo que esteja provada, nao é suscetivel
de excluir uma violagao do artigo 7.°,n.° 1, alinea g), do Regulamento n.® 207/20009.

Acérdao de 29 de junho de 2022, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez/EUIPO — Irlanda e
Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404) 43

«Marca da UniGo Europeia — Processo de declaracéo de nulidade — Marca figurativa da Unido
Europeia La Irlandesa 1943 — Causas de nulidade absoluta — Declara¢éo de nulidade pela
Grande Camara de Recurso do EUIPO — Elementos de prova apresentados pela primeira vez no
Tribunal Geral — Data pertinente para o exame de uma causa de nulidade absoluta — Marca
suscetivel de enganar o publico — Artigo 7.°, n.° 1, alinea g), do Regulamento (CE) n.° 207/2009
[atual artigo 7.°, n.° 1, alinea g), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Ma-fé — Artigo 52.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 59.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
2017/1001]»

2 Artigos 3.°,n.° 1, alinea a), 69.°, n.° 2, e 72.°,n.° 3, do Regulamento (UE) n.° 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio
de 2012, relativo a disponibilizagdo no mercado e a utilizagdo de produtos biocidas (O 2012, L 167, p. 1).

O recurso interposto deste acérddo ndo foi recebido (Despacho de 8 de margo de 2023, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez/EUIPO,
C-605/22 P, EU:C:2023:199).

43
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Durante décadas, a Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA, a recorrente, comprava
manteiga irlandesa a Ornua Co-operative Ltd e vendia-a nas ilhas Canarias (Espanha)
sob marcas que incluiam o elemento «la irlandesa». Apds o termo desta relacao
comercial em 2011, a recorrente continuou a vender produtos sob essas marcas. Em
2014, obteve, junto do EUIPO, o registo da marcafigurativa da Unido Europeia La
Irlandesa 1943 para diversos produtos alimentares 44, A Irlanda e a Ornua Co-operative
apresentaram ao EUIPO um pedido de declaracdo de nulidade dessa marca com o
fundamento de que a mesma tinha carater enganador e que o seu registo tinhasido
pedido de ma-fé . A Divisdo de Anulacdo do EUIPO indeferiu o pedido de declaracdo de
nulidade. No entanto, a Grande Camarade Recurso do EUIPO anulou a decisdo da
Divisao de Anulagao e declarou a nulidade da marca controvertida. Considerou que, a
data do depdsito do pedido de registo, esta marca era suscetivel de enganar o publico
guanto a proveniéncia geografica dos produtos em causa e que o seu registo tinha sido
pedido de ma-fé.

Arecorrente interpds recurso para o Tribunal Geral pedindo a anula¢do da decisao da
Grande Camarade Recurso. O Tribunal Geral nega provimento a esse recurso,
considerando que a marca controvertidando era enganosa no momento do pedido de
registo, mas que a recorrente agiu de ma-fé ao apresentar esse pedido. Nesta ocasido, o
Tribunal Geral fornece precisdes sobre as condi¢des de aplicacdo dos conceitos de
«marca enganosa» e de «ma-fé do requerente» no contexto das marcas que indicam
uma proveniéncia geografica dos produtos.

Antes de mais, o Tribunal Geral salienta que, ao ver a marca controvertida aposta nos
produtos em causa, os consumidores hispanéfonos, que constituem o publico
pertinente, julgardo que os mesmos provém da Irlanda.

Em seguida, quanto ao carater enganador da marca controvertida, o Tribunal Geral
sublinha que, diferentemente do exame de um pedido de extin¢do %, que exige que
sejam tomados em consideracdo elementos posteriores ao deposito da marca, como a
utilizacdo que dela é feita, a apreciacdo de um pedido de declaragao de nulidade
baseado no carater enganador da marca 4 exige que se demonstre que o sinal
depositado para efeitos do registo como marca era, em si mesmo, suscetivel de enganar
o consumidor no momento do deposito do pedido de registo, sendo a gestao posterior
doreferido sinal desprovida de pertinéncia. Com efeito, em matéria de declaracdo de
nulidade, ha que apreciar se a marcanao devia ter sido registada ab initio, por motivos
ja existentes a datadoreferido pedido, uma vez que a tomada em consideracao de
elementos posteriores s6 pode servir para esclarecer as circunstancias tal como se
apresentavam nessa data.

Tratava-se de produtos como carne ou produtos lacteos, pertencentes a classe 29 na acegdo do Acordo de Nice.

Na acegdodoartigo 7.°,n.° 1, alinea g), e do artigo 52.°, n.° 1, alineas a) e b), do Regulamento 207/2009.

Na acegdo doartigo 51.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento 207/2009.

Apresentado ao abrigo do artigo 52.°, n.° 1, alinea a), em conjugacdo com o artigo 7.°, n.° 1, alinea g), do Regulamento n.° 207/2009.
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No casoem apreco, a Grande Camara de Recurso devia verificar se, a datado pedido de
registo, ndo existia contradi¢do entre a informacdo que a marca controvertida
transmitia e as caracteristicas dos produtos designados nesse pedido. Ora, uma vez que
a lista dos produtos nao continhanenhuma indicacao da sua proveniéncia geografica e
podia, portanto, abranger produtos provenientes da Irlanda, tal contradicdo ndo existia
a data do pedido, pelo que estava excluida a conclusdo de que a marca controvertida
revestia carater enganador nessa data. Assim, a Grande Camara acusou erradamente a
recorrente de ndo ter limitado essa lista aos produtos provenientes daIrlanda. Além
disso, uma vez que a marca controvertidando podia ser considerada enganosa a data
do pedido de registo, as provas posteriores, que ndo diziam respeito a situacao nessa
data, ndo podiam confirmar esse carater enganador. Por conseguinte, a Grande Camara
cometeu um erro a este respeito.

Por ultimo, no que respeita a ma-fé darecorrente no momento do depdsito da marca
controvertida “8 o Tribunal Geral constata que, para decidir esta questdo, a Grande
Camara de Recurso podia validamente basear-se em elementos de prova — e mesmo
na utilizagdo da marca — posteriores a data do referido depdsito, uma vez que
constituiamindicios relativos a situacdo na data relevante.

No presente caso, primeiro, uma parte ndo negligenciavel dos produtos vendidos pela
recorrente sob a marca controvertidando era deorigem irlandesa e, portanto, nao
correspondia a percecao que delatinha o publico pertinente. Embora esta circunstancia
sejairrelevante para efeitos do exame do carater enganador da marca, ndo o é para
efeitos do exame da ma-fé darecorrente. Com efeito, uma vez que os consumidores
hispanofonos tinham sido habituados, durante décadas, a aposi¢cdo da marca
controvertida namanteiga proveniente da Irlanda, podiam ser induzidos em erro
guanto a proveniéncia geografica desses produtos depois de a recorrente ter alargado a
utilizacdo da marca a produtos distintos da manteiga de origem irlandesa.

Segundo, 0s processos em que marcas semelhantes a que esta em causa no caso em
apreco foram anuladas ou recusadas pelo EUIPO e pelas autoridades espanholas
confirmam que a marca controvertida podia ser entendida como indicando a origem
irlandesa dos produtos. Indicam também que a utilizacdo da marca para produtos que
naotém origemirlandesa era objeto de controvérsia quanto ao seu potencial carater
enganador, facto que a recorrente necessariamente conhecia a data do pedido de
registo e que &, portanto, suscetivel de corroborar a existéncia da sua ma-fé nessa data.

Terceiro, a recorrente tinha adotado uma estratégia comercial de associa¢do com as
marcas que incluiam o elemento «la irflandesa» que estavam ligadas a sua antiga rela¢do
comercial com a Ornua Co-operative, a fim de continuar a beneficiar dessa relacao
terminada e das marcas correspondentes.

% Naacecdodoartigo52.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento 207/2009.
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Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que o registo da marca controvertida era
contrario aos usos honestos em matériaindustrial e comercial e que a Grande Camara
de Recurso concluiu corretamente pela ma-fé darecorrente. Uma vez que esta
conclusao é suscetivel de justificar, por si s6, o dispositivo da decisdo da Grande Camara
de Recurso, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso.

8. Ma-fédorequerente

Acérdao de 12 de setembro de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO
(C-104/18 P, EU:C:2019:724)

«Recurso de deciséo do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Regulamento (CE)
n.° 207/2009 — Causas de nulidade absoluta — Artigo 52.°, n.° 1, alinea b) — Md-fé no ato de
depdsito do pedido de marca»

No Acérdao Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), proferido
em 12 de setembro de 2019, o Tribunal de Justica anulou o acérddo do Tribunal Geral #°
e precisou o conceito de «ma-fé» no momento do depdsito do pedido de marcada
Unido Europeia.

Nadal Esteban e a Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, empresatitular das
marcas figurativas KOTON, mantiveram rela¢bes comerciais até 2004. Em 25 de abril de
2011, N. Esteban apresentou um pedido de registo como marcada Unido Europeiado
sinal figurativo STYLO & KOTON para produtos e servicos pertencentes as classes 25,35 e
39 na acecaodo Acordo de Nice.Na sequénciado acolhimento parcial da oposicao
deduzida pela Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, com fundamento nas suas
marcas KOTON registadas para produtos e servicos pertencentes as classes 18, 25 e 35,
amarca STYLO & KOTON foi registada para servicos pertencentes a classe 39. A Koton
Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaretapresentou entdo um pedido de declaracdo de
nulidade com base no artigo 52.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, nos
termos do qual a ma-fé dorequerente no ato de depdsito do pedido de marca é uma
causa de nulidade absoluta.

O Tribunal Geral, confirmando a decisdo adotada pelo EUIPO de indeferimento do
pedido de declaracdo de nulidade, considerou que ndo podia existir ma-fé umavez que
nem a identidade nem a semelhanga criavam confusao entre os produtos ou servi¢os
para os quais as marcas tinham sido registadas. Em sede de recurso, o Tribunal de
Justica foi chamado a esclarecer o conceito de «ma-féx.

4 Acérddo do Tribunal Geral de 30 de novembro de 2017, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban
(STYLO &KOTON)(T-687/16, EU:T:2017:853).
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Em primeirolugar, o Tribunal deJustica precisou que, embora, em conformidade com o
seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «ma-fé» pressuponha a
existéncia deum estado de espirito ou de umaintencdo desonesta, este conceito deve,
além disso, ser entendido no contexto do direito das marcas, que é o da vida comercial.
Ora, as regras sobre a marca da Unido Europeia visam, em especial, contribuir para o
sistema de concorréncia nao falseada na Unido, no qual cada empresa deve, a fim de
captar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus servicos, ter a
possibilidade de obter o registo como marcas de sinais que permitamao consumidor
distinguir, sem possibilidade de confusao, esses produtos ou servi¢os dos que tenham
outra proveniéncia. Por conseguinte, o Tribunal de Justica considerou que uma marca
deve ser anulada por ma-fé quando resulte de indicios pertinentes e concordantes que
o titular dessa marca apresentou o pedido de registo nao com o objetivo de participar
de forma leal no jogo da concorréncia mas com a intencdo de prejudicar, de forma
incompativel com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intencdo de
obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins
diferentes dos que fazem parte das fun¢bes de uma marca, nomeadamente dafungao
essencial de indicacdo de origem.

Em seguida, o Tribunal deJustica declarou que ndo resultavado Acérddo de 11 de junho
de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spruingli (C-529/07, EU:C:2009:361), que a existéncia
de ma-fé sé podia ser constatadano caso de a utilizagdo de umsinal idéntico ou
semelhante no mercado interno para produtos idénticos ou semelhantes criar confusao
com o sinal cujoregisto é pedido. Com efeito, pode haver casos em que um pedido de
registo de uma marca seja suscetivel de ser considerado como tendo sido apresentado
de ma-fé, apesarda inexisténcia, no momento desse pedido, de utilizagdo por um
terceiro,no mercado interno, de um sinal idéntico ou semelhante para produtos
idénticos ou semelhantes. No caso de um pedido de declaracdo de nulidade com base
noartigo 52.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, ndo se exige que o
requerente sejatitular de uma marca anterior para produtos ou servicos idénticos ou
semelhantes. Além disso, nos casos em que se verifique que, no momento do pedido de
registo da marca controvertida, um terceiro utilizava, pelo menos num Estado-Membro,
um sinal idéntico ou semelhante a marca controvertida, nao € necessariamente exigido
demonstrar a existénciade um risco de confusdo entre esses sinais no espirito do
publico. Nao havendo risco de confusao entre o sinal utilizado por um terceiroe a
marca controvertida, nem utiliza¢do, por um terceiro, de um sinal idéntico ou
semelhante a marca controvertida, outras circunstancias factuais podem, se for caso
disso, constituir indicios pertinentes e concordantes que demonstram a ma-fé do
requerente.

Por ultimo, o Tribunal de Justica declarou que o Tribunal Geral se absteve de tomar em
consideracao, na suaapreciacdo global, o conjunto das circunstancias factuais
pertinentes tal como apresentadas no depésito do pedido, apesar de este momento ser
determinante. Com efeito, uma vez que a declaragao de nulidade da marca foi solicitada
na sua totalidade, o pedido devia, desta forma, ter sido analisado a luz dainten¢do de
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N. Esteban no momento em que apresentou o pedido de registo da referida marca. Por
conseguinte, o Tribunal de Justica anulou o acérdao recorrido.

Acérdao de 6 de julho de 2022, ZdUut/EUIPO — Nehera e o. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430)

«Marca da UniGo Europeia — Processo de declaracéo de nulidade — Marca figurativa da Unido
Europeia NEHERA — Causa de nulidade absoluta — Inexisténcia de mad-fé — Artigo 52.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento (CE)n.° 207/2009 [atual artigo 59.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
(UE) 2017/1001]»

Em 2014, Ladislav Zdut, o recorrente, registou, junto do EUIPO, a marca figurativa da
Unido Europeia NEHERA para produtos pertencentes ao setor téxtil.

I. Nehera,].-H. Nehera e N. Sehnal apresentaram, em 2019, um pedido de declaracdo de
nulidade da referida marca com o fundamento de que o recorrente estava de ma-fé no
momento do depdsito do pedido de registo 0. Alegaram que o seu avd, Jan Nehera,
tinha criado na Checoslovaquia, nos anos 30 do século XX, uma empresa que
comercializava vestuario e acessorios, e que tinha registado e utilizado uma marca
nacional, que gozava de prestigio, idéntica a marca controvertida. Este pedido foi
deferido pelaSegunda Camara de Recurso do EUIPO. Esta concluiu que o recorrente
tinha intencdo de retirar indevidamente proveito do prestigio de Jan Nehera e da antiga
marca checoslovaca e que, por conseguinte, o recorrente estava de ma-fé aquando do
depdsito do pedido de registo da marca controvertida. O recorrente interpds recurso no
Tribunal Geral destinado a obter a anulacao dessa decisdo da Camarade Recursodo
EUIPO.

O Tribunal Geral anula a decisdorecorrida e esclarece o conceito de «<ma-fé» quando
esta se baseia numa inten¢do de retirarindevidamente proveito do prestigio de uma
marca antiga ou da celebridade do nome de uma pessoa.

O Tribunal Geral comeca por salientar que, para apreciara ma-fé dorequerente, é
possivel tomar em consideracdo o grau de notoriedade de que o sinal em causa gozava
no momento em que o seu registo foi pedido, nomeadamente nos casos em que esse
sinal ja foi objeto de registo ou ja foi utilizado por um terceiro como marca. Com efeito,
a circunstanciade a utilizacdo de um sinal cujo registo é pedido permitir que o
requerenteretire indevidamente proveito do prestigio de uma marca ou de um sinal
anterior, ou ainda, do nome de uma pessoa célebre é suscetivel de demonstrar a ma-fé
dorequerente. O publico pertinente para apreciar a existéncia do prestigio e do
proveito indevidamente retirado desta é o consumidor médio dos produtos para os
guais a marca controvertida foi registada.

' Naacecdodoartign 52.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009.
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Em seguida, o Tribunal Geral considera que um comportamento de parasitismo em
relacdo ao prestigio de um sinal ou de um nomesé €, em principio, possivel se esse
sinal ou esse nome gozar efetivamente e atualmente de um certo prestigio ou de uma
certa celebridade. Ora, no caso em apre¢o, no momento em que foi apresentado o
pedido de registo da marca controvertida, a antiga marca checoslovaca e onome de Jan
Nehera ja nao estavam registados nem protegidos, nem eram utilizados por um terceiro
para comercializar vestuario, nem sequer gozavam de prestigio junto do publico
pertinente. Neste ambito, o Tribunal Geral especifica que a mera circunstancia deo
requerente da marca saber ou dever saber que um terceiro tinha utilizado, no passado,
uma marca idéntica ou semelhante a marca pedida ndo é suficiente paraprovara
existéncia dama-fé deste ultimo.

Além disso, o Tribunal Geral recorda que a existéncia de uma associa¢do entrea marca
controvertida e o sinal anterior na mente do publico pertinente nao é, por si s6,
suficiente para concluir pela existéncia de umavantagemindevidamente retirada do
prestigio do sinal ou do nome anterior. A esterespeito, sublinha que orecorrente
despendeu um esfor¢co comercial concreto para fazer reviver aimagem da antiga marca
checoslovaca e que o mero facto de se ter referido a estamarcae a imagem historica do
seu criador para fins promocionais ndao contraria os usos honestos em matéria
industrial ou comercial.

Por outro lado, o Tribunal Geral reconhece que ndo se pode excluir que, em
determinadas circunstancias concretas, a reutilizacdo por um terceiro de uma antiga
marca que no passado gozou de prestigio ou do nome de uma pessoa que foi célebre
possa dar origem a uma falsa impressao de continuidade ou de heran¢a em rela¢do
essa antiga marcaou a essa pessoa. Tal poderia suceder, nomeadamente, se 0
requerente da marca se apresentar perante o publico pertinente como o sucessor
juridico ou econémico do titular da antiga marca, embora ndo existanenhuma rela¢ao
de continuidade ou de heranca entre o titular da antiga marca e esserequerente. Tal
circunstancia pode sertomadaem consideracdo para provar, sendo caso disso, a ma-fé
dorequerente.Ora, no casoem apreco, segundo o Tribunal Geral, ndo se afigura que o
requerente tenha procurado deliberadamente criar umafalsa impressao de
continuidade ou de heranca entre a suaempresae a empresa deJan Nehera.

Por ultimo, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre a pretensa intencao do recorrente de
defraudar os descendentes e os herdeiros de Jan Nehera e de usurpar os respetivos
direitos. A este respeito, salienta que no momento em que foi apresentado o pedido de
registo da marca controvertida, a antiga marca checoslovaca e o nome de Jan Nehera ja
ndo eram objeto de protecdo juridica. Por conseguinte, os descendentes e os herdeiros
deste ultimo ndo eramtitulares de um direito suscetivel de ser objeto de fraude ou de
ser usurpado pelorecorrente.

Por conseguinte, o Tribunal Geral conclui pelainexisténcia de ma-fé por parte do
recorrente e anula a decisdo da Segunda Camara de Recurso do EUIPO.
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9. Agquisicaodo caraterdistintivo pelouso

Acérdao de 12 de dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY) (T-247/01, EU:T:2002:319)

«Marca comunitdria — Vocdbulo ECOPY — Desvio de poder — Cardter distintivo adquirido pelo
uso posteriormente a data de apresentacdo do pedido — Artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento (CE)
n.° 40/94»

La société eCopy, Inc, anteriormente denominada Simplify Development Corporation,
apresentou no IHMI um pedido de registo da marca nominativa ECOPY para produtos
correspondentes a «software e aparelhos de digitalizacdo e de distribuicao eletrénica de
documentos». Todavia, este pedido foi recusado pelo examinador, com o fundamento
de que a marca pedida era descritiva para os produtos em causa e desprovida de
qualquer carater distintivo. A Cdmara de Recurso negou também provimento ao recurso
interposto desta decisao.

Chamado a conhecer de um recurso da decisao desta ultima, ao qual nega provimento,
o Tribunal de Primeira Instancia especifica os critérios de apreciacao do carater
distintivo adquirido pelo uso, na ace¢cao do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94,
bem como o alcance do exame realizado pelo IHMI.

Segundo o Tribunal de Primeira Instancia, o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94
deve ser interpretado no sentido de que o carater distintivo de uma marca deve ter sido
adquirido através de um uso anterior a apresentacao do pedido. Por conseguinte, a
circunstanciade uma marcater adquirido carater distintivo por um uso posterior a data
de apresentacao do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador
ou, eventualmente, a Camara de Recurso, decide sobre a questdo de saber se existem
motivos absolutos de recusa de registo que obstam ao registo dessa marca é destituida
de pertinéncia. Daquiresultaque qualquer prova relativa ao uso posterior a data de
apresentac¢do do pedido ndo pode ser tida em consideragdo pelo IHMI.

Quanto ao exame realizado pelo IHMI, o Tribunal de Primeira Instancia indica que, na
apreciacdo do carater distintivo de uma marca comunitaria adquirido pelo uso, o IHMI
sO é obrigado a examinar factos suscetiveis de conferir a marca pedida esse carater se o
requerente os tiver invocado. Com efeito, embora seja verdade que, no que dizrespeito
ao artigo 7.°,n.° 3,do Regulamento n.° 40/94, ndo existe nenhumaregra que estabeleca
gue o exame, pelo IHMI (isto é, pelo examinador ou, eventualmente, pela Camarade
Recurso), se limita aos factos invocados pelas partes, contrariamente ao que dispde o
artigo 74.°,n.° 1, in fine, do mesmo regulamento, acerca dos motivos relativos de recusa,
o IHMlI fica, na falta de alegacao pelo requerente da marca do carater distintivo desta
adquirido pelo uso, impossibilitado materialmente de ter em conta o factode a marca
pedida ter adquirido esse carater. De igual modo, o IHMI s6 esta obrigado a ter em
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conta provas destinadas a demonstrar que a marca pedida adquiriu um carater
distintivo pelo uso, se o requerente da marcativer apresentado essa prova durante o
procedimento administrativo no IHMI, porque nao existe uma diferenca substancial
entre, por um lado, a invoca¢ao do facto que a marca adquiriu um carater distintivo pelo
uso e, por outro, a apresenta¢ao de provas para sustentar essa alegacao.

Acérdao de 19 de junho de 2014, Oberbank e 0. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012)

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.°,n.°s 1 e 3 — Marca que
consiste numa cor encarnada sem contornos, registada para servicos bancdrios — Pedido de
declaragéo de nulidade — Cardter distintivo adquirido através do uso — Prova — Sondagem de
opiniéio — Momento em que o cardter distintivo através do uso deve ser adquirido — Onus da
prova»

O DSGV era titular de uma marca nacional que consistia numa cor encarnadasem
contornos, que foi registada no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemao de
Patentes e Marcas, a seguir <kDPMA») para servicos bancarios. O Oberbank pediu a
declaragdo de nulidade da marcaem causa, alegando nomeadamente que esta nao
tinha adquirido carater distintivo através do seu uso. Este pedido foi indeferido pelo
DPMA. Além disso, o Banco Santander e o Santander Consumer Bank apresentaram
também um pedido de declaracdao de nulidade da marca em causa devido a nao
aquisicao de carater distintivo pelo uso, que foi também indeferido.

Chamado a conhecer de dois recursos, interpostos pelo Oberbank, por um lado, e,
por outro, pelo Banco Santander e pelo Santander Consumer Bank, o
Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes, Alemanha) pediu ao Tribunal de
Justica que clarificasse o grau de reconhecimento exigido para considerar que uma
marca adquiriu carater distintivo pelo uso, bem como a data pertinente a ter em
conta para esse exame.

Em primeirolugar, o Tribunal deJustica observa que o artigo 3.°,n.* 1 e 3, da Diretiva
2008/95 sobre as marcas °', deve ser interpretado no sentido de que se op&e a uma
interpretacdo do direito nacional segundo a qual, em processos que suscitam a questao
de saber se uma marca de cor sem contornos adquiriu carater distintivo pelo uso, é
sempre necessario que uma sondagem de opinido tenha como resultado um grau de
reconhecimento desta marca de pelo menos 70 %.

Em segundo lugar, o Tribunal deJustica considera que, quando um Estado-Membro nao
tiver feito uso da faculdade prevista no artigo 3.°,n.° 3, segundafrase, da Diretiva
2008/95 sobre as marcas, o artigo 3.°, n.° 3, primeira frase, desta diretiva deve ser
interpretado no sentido de que, no ambito de um processo de declara¢do de nulidade

I Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislaces dos Estados-Membros

em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
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gue tem por objeto uma marcadesprovida de carater distintivo intrinseco, para apreciar
se essa marca adquiriu carater distintivo pelo uso, ha que analisar se esse carater foi
adquirido antes da data de apresentacao do pedido de registo dessa marca. A este
respeito, nao € relevante que o titular da marca controvertida alegue que esta ultima,
seja como for, adquiriu carater distintivo através do uso depois da apresentacao do
pedido de registo, mas antes do seu registo.

Em terceiro e ultimo lugar, o Tribunal de Justica conclui que, numa situacdo em que um
Estado-Membro nao tenha feito uso da faculdade previstano artigo 3.°, n.° 3, segunda
frase, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas, o artigo 3.°, n.° 3, primeira frase, da mesma
diretiva deve ser interpretado no sentido de que nao se opde a que, no ambitode um
processo de declaracdo de nulidade, a marca controvertida seja declarada nula quando
seja desprovida de carater distintivo intrinseco e quando o seu titular ndo consiga
provar que essa marca adquiriu, antes da data de apresenta¢do do pedido de registo,
carater distintivo através do uso que dela foi feito.

Acoérdao de 21 de abril de 2015, Louis Vuitton Malletier/IHMI — Nanu-Nana (Representacao de
um padrdo de xadrez castanho e bege) (T-359/12, EU:T:2015:215) 52

«Marca comunitdria — Processo de declaracdo de nulidade — Marca figurativa comunitdria
que representa um padrdo de xadrez castanho e bege — Motivo absoluto de recusa — Falta de
cardter distintivo — Falta de cardter distintivo adquirido pelo uso — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b),
e n.° 3, do Regulamento (CE)n.° 207/2009 — Artigo 52.°, n.%s 1 e 2, do Regulamento

n.° 207/2009»

Louis Vuitton Malletier era titular da marca figurativa comunitaria que representava um
padrdo de xadrez castanho e bege. A Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fur
Geschenkartikel & Co. KG apresentou um pedido de declaragcao de nulidade, que foi
admitido pela Divisao de Anulagao do IHMI com o fundamento de que a marca era
desprovidade carater distintivo e ndo o tinha adquirido pelo uso. A Camara de Recurso
do IHMI confirmou esta decisao.

Chamado a conhecer de um recurso da decisdo da Camara de Recurso, a que nega
provimento, o Tribunal Geral considera que o motivo absoluto de recusa relativo a
falta de carater distintivo de um sinal >> ndo se op&e ao registo de uma marca, se esta
tiver adquirido, pelo uso que dela foi feito, carater distintivo para os produtos para os
quais oregisto foi pedido. A prova do carater distintivo adquirido pelo uso sé deve ser
produzida nos Estados que eram membros da Unido a data do depdsito do pedido de
registo da marca controvertida. Assim, um sinal desprovido de carater distintivo
intrinseco que, emrazao do uso que dele foi feito antes do depdsito de um pedido

2 Foinegado provimento ao recurso interposto deste acérd&o por Despacho do presidente do Tribunal de Justica de 21 de julho de 2016,

Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P e C-364/15 P, EU:C:2016:595).

»  Naacecdodoartigo 7.2, n.° 1, alinea b), do Regulamento 207/2009.

Janeiro de 2026 58 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=t-359/12
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/15

Direito das Marcas

destinado a obter o respetivo registo como marca comunitaria, tenha adquirido esse
carater para os produtos ou servi¢os abrangidos pelo pedido de registo é admitido a
registo, uma vez que nao se trata de uma marca «registada contrariamente ao
dispostonoartigo 7.°». O artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009 nao é,
portanto, de modo nenhum relevante neste caso, uma vez que visa as marcas cujo
registo era contrario aos motivos de recusa previstos no artigo 7.°,n.° 1, alineas b) a
d), do Regulamenton.® 207/2009 e que, na falta de tal disposicao, deveriam ter sido
anuladas. Com efeito, o artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009 tem,
precisamente, como objetivo manter o registo das marcas que, em virtude do uso que
delas foi feito, adquiriram entretanto, isto é, ap6s o seu registo, carater distintivo para
os produtos e servicos para os quais foram registadas, pese embora a circunstancia
de, nomomento em que ocorreu, esse registo ser contrarioao artigo 7.° do
Regulamento n.®° 207/2009.

A marca comunitaria tem «carater unitario», o que implica que «produz os mesmos
efeitos em toda a Comunidade». Daqui resulta que, para ser registado, um sinal deve
possuir carater distintivo em toda a Uni&o. E por este motivo que deve ser recusado o
registo de uma marca desprovida de carater distintivo numa parte da Unido. O

artigo 7.2, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser lido a luz destas
exigéncias. Por conseguinte, é necessario demonstrar a aquisi¢cao de carater distintivo
pelousoem todo o territério onde a marca era, ab initio, desprovida de tal carater.
Resulta necessariamente das consideracdes expostas que, quando a marca
controvertida seja desprovida de carater distintivo em toda a Unido, a prova do carater
distintivo adquirido pela referida marca deve ser feita em cada um dos
Estados-Membros. E certo que o Tribunal de Justica considerou que, embora seja
verdade que a aquisic¢do, por uma marca, de carater distintivo pelo uso deve ser
demonstrada para a parte da Unido onde essa marca naotinha, ab initio, esse carater,
seria excessivo exigir que a prova dessa aquisicdo fosse feita para cada
Estado-Membro individualmente considerado. Todavia, deve salientar-se que, ao
recordar a jurisprudéncia segundo a qual uma marca sé pode ser registada se for
demonstrado que, pelo uso que dela foi feito, adquiriu carater distintivo na parte da
Unidoonde ndo possuia, ab initio, esse carater, que devia ser toda a Unido, o Tribunal
de Justica ndo se afastou da sua jurisprudéncia.

Acérdao de 25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez
UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596)

«Recurso de decisdo do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Marca tridimensional que
representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras — Recurso que tem por objeto
os fundamentos — Inadmissibilidade — Regulamento (CE)n.° 207/2009 — Artigo 7.°, n.° 3. —
Prova de cardter distintivo adquirido através da utilizacdo»
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A Société des produits Nestlé SApediu ao EUIPO o registo como marca da Unido
Europeia dosinal tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate
de quatro barras para produtos do setor dos doces e produtos de padaria >*. A Cadbury
Schweppesplc(que passou a Cadbury Holdings, e, em seguida, a Mondelez) intentou
uma acao de declaracdo de nulidade do registo com fundamento na falta de carater
distintivo desse sinal >°, que foi julgada procedente pela Divisdo de Anulacdo do

EUIPO. Todavia, a Camara de Recurso do EUIPO anulou esta decisao, com o fundamento
de que osinal controvertido tinha adquirido carater distintivo pela utilizagdo que dele
tinha sido feita °°.

Chamado a conhecer de um recurso desta Ultima decisdo, o Tribunal Geral *’
anulou-a naintegra, considerando que a mesma nao continha qualquer apreciacao
sobre a perce¢ao da marca controvertida pelo publico pertinente em varios
Estados-Membros.

Na sequéncia dos recursos interpostos pela Nestlé e pelo EUIPO, aos quais nega
provimento, o Tribunal de Justica precisa o ambito territorial da utilizacdo de um sinal
necessario paraque se possa considerar que este adquiriu carater distintivo na ace¢ao
doartigo7.°,n.° 3, do Regulamento n.® 207/20009.

Em primeirolugar, o Tribunal de Justica precisa o alcance do Acérddo de 18 de abril de
2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253). A esterespeito, sublinha que ja
decidiu, é certo, que as exigéncias aplicaveis a verificacdo da utilizacdo séria de uma
marca *® sdo analogas as relativas a aquisicdo do carater distintivo de um sinal pela
utilizacdo para efeitos do seu registo *° e que, paraapreciar a existéncia de uma
«utilizacao séria na Comunidade», ha que desconsiderar as fronteiras do territorio dos
Estados-Membros. No entanto, o Acérddo Colloseum Holding ndo incide sobre o ambito
geografico pertinente para apreciar a existéncia de uma utiliza¢do sériana ace¢cdo do
artigo 15.°,n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009 mas sobre a possibilidade de considerar
que a condicdo da utilizacdo sériade umamarca na acecao da referida disposicao esta
preenchidaquando uma marca registada, que adquiriu o seu carater distintivo em
virtude da utilizacdo de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, sé
seja utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando s seja utilizada
em conjunto com outra marca, estando a prépria combinacao dessas duas marcas,
além disso, registada como marca. O n.° 34 do Ac6rdao Colloseum Holding ndo pode
assim ser lido no sentido de que as exigéncias que prevalecem no que diz respeito a
apreciagao do ambito territorial que permite o registo de uma marca através da

g

Tratava-se de produtos pertencentes a classe 30 na ace¢do do Acordo de Nice.

Na acegdo doartigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento 207/2009.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento 207/2009.

Acérddo de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de
chocolate) (T-112/13, EU:T:2016:735).

®  Naacecdodoartigo 15.°,n.° 1, do Regulamento n° 40/94 e do artigo 15.%, n.° 1, do Regulamento n°® 207/2009.

% Acérddo de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816).
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utilizacdo sdo analogas as que permitem a manutencdo dos direitos do titular de uma
marca registada.

O Tribunal de Justica observa também que, em matéria de utilizagdo sériade uma
marca da Unido Europeia ja registada, ndo existe uma disposi¢cao analoga a do artigo 7.°,
n.°2,do Regulamento n.® 207/2009, pelo que ndo se pode considerar a partida que essa
utilizacdo ndo existe apenas pelo facto de a marca em causa nao ter sido utilizadanuma
parte da Unido. Por conseguinte, embora se possa justificar que se pode esperar que
uma marca da Unido Europeia seja objeto de uma utilizacgdo num territério mais vasto
doque ode um unico Estado-Membro para que essa utilizagdo possa ser qualificada de
«utilizacao séria», nao estad excluido que, em certas circunstancias, o mercado dos
produtos ou dos servi¢os para os quais umamarca da Unido Europeia foi registada seja,
de facto, limitado ao territério de um Unico Estado-Membro, pelo que uma utilizacdo da
referida marca nesse territorio pode satisfazer o requisito da utilizagdo sériade uma
marca da Unido Europeia.

Em segundolugar, no que se refere a aquisicdo por uma marca de carater distintivo
através da utilizacdo que dela foi feita, o Tribunal de Justica recorda a sua
jurisprudéncia segundo a qual um sinal sé pode ser registado como marca da Unido
Europeia, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.® 207/2009, se for feita
prova de que este adquiriu, através da utilizacao que dele foi feita, carater distintivo
na parte da Unido na qual ab initio ndo tinha esse carater. Esta parte da Unido pode
ser constituida, eventualmente, por um Unico Estado-Membro. Por conseguinte,
relativamente a uma marca desprovida de carater distintivo ab initio em todos os
Estados-Membros, tal marca sé pode ser registada ao abrigo desta disposicdo se for
demonstrado que adquiriu carater distintivo através da utilizagcdo em todo o territério
da Unido. Além disso, o Tribunal de Justica sublinha que ndo decorre do Acérdao de
24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli/IHMI (C-98/11 P,
EU:C:2012:307, n.° 62), que, quando uma marca é desprovida de carater distintivo
intrinseco em toda a Uniao, basta, para que seja registada como marca da Unido
Europeia, provar que adquiriu carater distintivo através da utilizacdo numa parte
significativa da Unido, ainda que essa prova ndo tenha sido feita para cada um dos
Estados-Membros.

Em terceiro e ultimo lugar, no que respeita a prova da aquisi¢ao do carater distintivo
pela utilizacao, o Tribunal de Justica considera que, uma vez que nenhuma disposicao
do Regulamento n.® 207/2009 imp&e que se demonstre, através de provas distintas, a
aquisicao de carater distintivo pela utilizagdo em cada Estado-Membro considerado
individualmente, nao se pode, portanto, excluir que elementos de prova daaquisi¢ao,
por um determinado sinal, de carater distintivo pela utilizagcdo sejam pertinentes no que
respeita a varios Estados-Membros, ou mesmo a toda a Unido. Nomeadamente, é
possivel que, para certos produtos ou servi¢os, os operadores econoémicos tenham
agrupado varios Estados-Membros na mesma rede de distribuicdo e tenham tratado
estes Estados-Membros como se constituissem um Unico e mesmo mercado nacional,
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em especial, do ponto de vista das suas estratégias de marketing. Neste caso, 0s
elementos de prova da utilizacdo de um sinal nesse mercado transfronteirico podem ser
pertinentes para todos os Estados-Membros em causa. Sucedera o mesmo quando,
devido a proximidade geografica, cultural ou linguistica entre dois Estados-Membros, o
publico relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos ou dos
servi¢os presentes no mercado nacional do segundo.

Resulta destas considerac¢des que, embora ndo seja necessario, para efeitos do
registo de uma marca desprovida ab initio de carater distintivo em todos os
Estados-Membros da Unido, ao abrigodo artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.°207/2009, que seja feita prova, para cada Estado-Membro considerado
individualmente, da aquisi¢do por esta marca de carater distintivo através da
utilizacdo, as provas apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisicdo em todos
os Estados-Membros da Unido. A questdo de saber se os elementos de prova
apresentados sao suficientes para provar a aquisicao, por um determinado sinal, de
carater distintivo através da utilizagao na parte do territério da Unido na qual esse
sinal nao possuia tal carater ab initio enquadra-se na apreciacdo das provas que
incumbe, em primeiro lugar, as instancias do EUIPO. Esta apreciacdo esta sujeita a
fiscalizacdo do Tribunal Geral, o qual, quando perante ele seja interposto recurso de
uma decisdode uma Camara de Recurso, é o Unico com competéncia para apurar os
factos e, assim, para os apreciar. Em contrapartida, a apreciagao dos factos nao
constitui, exceto em caso de desvirtuacao, pelo Tribunal Geral, dos elementos que lhe
foram submetidos, uma questdo de direito submetida, enquanto tal, a fiscalizacdo do
Tribunal de Justica no ambito de um recurso de uma decisao do Tribunal Geral. Nao
deixa de ser certo que, caso as instancias do EUIPO ou o Tribunal Geral, depois de
apreciados todos os elementos de prova que lhes foram submetidos, declarem que
alguns destes elementos sao suficientes para provar a aquisi¢ao, por um sinal
determinado, de carater distintivo através da utilizacdao na parte da Unidao na qual ab
initio ndo tinha semelhante carater distintivo e para justificar, desta forma, o seu
registo como marca da Unido Europeia, devem claramente enunciar este fundamento
de decisdo nas suas respetivas decisoes.
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Il. Motivos relativos de recusa de registo

1. Riscode confusao

Acérdao de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS) (T-162/01, EU:T:2003:199)

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Marcas figurativas e verbais anteriores
compreendendo o vocdbulo GIORGI — Pedido de marca comunitdria verbal GIORGIO BEVERLY
HILLS — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.°,n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE)n.° 40/94»

A Giorgio Beverly Hills, Inc. apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca
comunitariado sinal nominativo G/IORGIO BEVERLY HILLS para produtos pertencentes a
diferentes classes naacecdo do Acordo de Nice .

A Laboratorios RTB deduziu oposi¢do ao registo desta marca comunitaria com
fundamento na existéncia derisco de confusdo entrea marca pedida e as marcas
figurativas anteriores que incluiam os sinais nominativos J G/IORGI, GIORGI LINE e MISS
GIORGI/, de que a recorrente era titular.

A Divisao de Oposicao do IHMI indeferiu a oposicdo com fundamento no facto de as
diferencas entre os sinais em conflito ndo criarem risco de confusdo no espirito do
publico doterritério espanhol, onde as marcas anteriores estdo protegidas.

Arecorrente interpds recurso no IHMI da decisdo da Divisdo de Oposic¢ao, ao qual foi
negado provimento pela Camara de Recurso. Esta Ultima considerou, no essencial, que,
apesar da identidade dos produtos em causa, existiam diferencas suficientes entre a
marca pedida G/ORGIO BEVERLY HILLS e as marcas figurativas anteriores das quais
constavam os sinais nominativos J GIORGI, GIORGI LINE e MISS GIORGI para excluir
qualquerrisco de confusao.

Arecorrente interpds recurso da decisdo da Camara de Recurso, ao qual o Tribunal de
Primeira Instancia negou provimento.

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instancia considera que nao existe, para o
publico espanhol, risco de confusdo entre a marca nominativa GIORGIO BEVERLY HILLS,
cujo registo como marca comunitaria é pedido para sabonetes de toilette, perfumes,
entre outros, pertencentes a classe 3 na acecdo do Acordo de Nice, e marcas figurativas
que incluem os sinais nominativos / GIORG/, GIORGI LINE e MISS GIORGI, anteriormente
registadas em Espanha paradesignar produtos de perfumaria e cosméticos
pertencentes a mesma classe. Com efeito, mesmo que exista identidade ou semelhanca
entre os produtos visados pelas marcas em conflito, as diferencas visuais, fonéticas e

®  Trata-se das classes 3, 14, 18 e 25, na ace¢ao do Acordo de Nice.
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conceptuais entre os sinais constituem motivos suficientes para afastar a existéncia do
referido risco, pelo que ndo esta preenchida umadas condi¢des paraaplicar o artigo 8.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitaria.

Acérdao de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)
(T-316/07, EU:T:2009:14)

«Marca comunitdria — Processo de declaracdo de nulidade — Marca nominativa comunitdria
easyHotel — Marca nominativa nacional anterior EASYHOTEL — Motivo relativo de recusa —
Inexisténcia de semelhanc¢a dos produtos e dos servicos — Artigo 8.°, n.° 1, alinea b), e artigo 52.°,
n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94 — Apoio judicidrio — Pedido apresentado pelo
administrador da insolvéncia de uma sociedade comercial — Artigo 94.°, n.° 2, do Regulamento
de Processo»

A easyGroup IP Licensing Ltd apresentou no IHMI um pedido de registo do sinal
nominativo easyHotel como marca comunitaria para diferentes produtos e servicos . A
Commercy AG apresentou um pedido de declaragcdo de nulidade da marca em causa
baseado na marcanominativa nacional anterior EASYHOTEL, registada na Alemanha para
diversos produtos e servi¢cos. A easyGroup IP Licensing renunciou a marca controvertida
para determinados produtos e servicos.

A Divisao de Anulacao rejeitou o pedido de declaracao de nulidade por considerar que
uma das condi¢des necessarias para a aplicacdo do artigo 8.°,n.° 1, alineab), do
Regulamento n.® 40/94 nao estava preenchida, a saber, a identidade ou a semelhanca
dos produtos e dos servicos abrangidos pelas marcas controvertidas. A Camara de
Recurso rejeitou o recurso da recorrente e confirmou a decisdo da Divisao de Anulacao.
No essencial,a Cdmara de Recurso entendeu que 0s produtos e 0s servicos em causa
nao eram nem idénticos nem semelhantes e que, portanto, o artigo 8.°,n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.® 40/94 ndo era aplicavel.

O Tribunal de Primeira Instancia negou provimento ao recurso interposto da decisao da
Camara de Recurso, considerando, em primeiro lugar, que um pedido de declaracao de
nulidade baseado no artigo 8.°,n.° 1, desse regulamento, sé pode ser apresentado
pelos titulares das marcas anteriores invocadas em apoio desse pedido ou pelos
licenciados habilitados para tal ®2. Ora, a qualidade de administrador no processo de
insolvéncia de uma sociedade comercial que € titular das marcas anteriores em questao
nao corresponde a nenhuma destas categorias. Consequentemente, um pedido de
declara¢do de nulidade apresentado pelo referido administrador em seu préprio nome
deve ser declarado inadmissivel.

' Os produtos e os servicos para os quais a marca foi pedida pertencem as classes 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 na acecio do

Acordo de Nice.
Artigo 55.%,n.° 1, alinea b), do Regulamento n® 40/94 sobre a marca comunitaria, lido em conjugagdo com o artigo 42.°, n.° 1, e o artigo 52.°,
n.° 1, deste regulamento.

62

Janeiro de 2026 64 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=t-316/07

Direito das Marcas

Com efeito, quando a sociedade em questao apresentou um pedido de declaracao de
nulidade de uma marca comunitaria invocando marcas anteriores de que é titular, é
essa mesma sociedade, eventualmente representada pelo administrador dainsolvéncia,
que tem legitimidade para impugnar as decisGes da Divisdao de Anulacdo e da Camara
de Recurso. Em contrapartida, um recurso na Camara de Recurso e no Tribunal de
Primeira Instancia, interpostos pelo administrador da insolvéncia da mesma sociedade,
em seu proprio nome, devem ser julgados improcedentes, uma vez que foram
interpostos ® por uma pessoa que ndo tem legitimidade para impugnar as decisdes
visadas por estes recursos.

Em segundo lugar, o Tribunal de Primeira Instancia considera que ndo existe, para o
grande publico, risco de confusdo ® entre o sinal nominativo easyHotel, cujo registo
como marca comunitaria é pedido para servi¢os das classes 39 e 42 na acecao do
Acordo de Nice, bem como para produtos e servicos das classes 16, 25,32, 33, 35,36 e
41, e a marca nominativa EASYHOTEL, registada anteriormente na Alemanha para
sistemas informaticos pertencentes, respetivamente, as classes 9 e 42 na acecao do
referido acordo.

Os produtos e os servicos em questdo diferem quanto a sua natureza, destino e
utilizacdo e nao apresentam um carater concorrencial ou complementar. Com efeito, os
produtos e os servi¢os em causa designados pela marca anterior sdo de natureza
informatica enquanto os servicos de informacdo, marcacdo e reserva designados pela
marca pedida tém natureza diferente e apenas utilizam a informatica como suporte
para veicular umainformacdo ou para permitir reservas de alojamento em hotéis ou de
viagens.

Com efeito, os produtos e o0s servicos em causa abrangidos pela marca anterior
destinam-se especialmente as empresas do sector hoteleiro e de viagens e os servi¢os
de informacado, marcacao e reserva designados pela marca pedida destinam-se ao
publico em geral. Além disso, os produtos e 0s servicos em causa abrangidos pela
marca anterior sao utilizados para permitir a um sistema informatico e, mais
exatamente, a uma loja em linha, funcionar enquanto os servicos de informacao,
marcacao e reserva designados pela marca pedida sao utilizados para reservar um
alojamento em hotéis ou umaviagem. A simples circunstancia de os servicos de
informac¢ao, marcacao e reserva designados pela marca pedida serem exclusivamente
fornecidos por Internet e exigirem, portanto, um suporte informatico, como o fornecido
pelos produtos e servicos designados pela marca anterior, ndo basta para afastar as
diferencas essenciais existentes entre os produtos e 0s servigos em causa quanto a sua
natureza, destino e utilizacao.

Em terceiro e ultimo lugar, os produtos ou os servicos complementares sao aqueles
entre os quais existe umarelacdo estreita, no sentido de que um é indispensavel ou

63
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Contrariamente ao previsto, respetivamente, nos artigos 58.° e 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
Na acegdo doartigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento 40/94.
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importante para a utilizacdo do outro, de modo que os consumidores podem pensar
qgue a responsabilidade pelo fabrico desses produtos ou pelo fornecimento desses
servi¢os incumbe a mesma empresa.

Esta definicdo jurisprudencial implica que os produtos ou os servicos complementares
sejam suscetiveis de serem utilizados conjuntamente, o que pressupde que se dirijam
ao mesmo publico. Dai que ndo se possa considerar que existe umarelacdo de
complementaridade entre, por um lado, os produtos ou 0s servigos que sdo necessarios
para ofuncionamento de uma empresa comercial e, por outro, os produtos ou os
servi¢cos que estaempresafabrica ou fornece. Estas duas categorias de produtos ou de
servi¢os ndo sdo utilizadas conjuntamente, uma vez que os da primeira categoria sao
utilizados pela propria empresa em questao, enquanto que os da segunda sao utilizados
pelos clientes da referida empresa.

Acoérdao de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, EU:C:2009:378)

«Diretiva 89/104/CEE — Marcas — Artigo 5.°, n.°s 1 e 2 — Uso em publicidade comparativa —
Direito de proibir esse uso — Partido indevidamente tirado do prestigio — Prejuizo das fun¢bes
da marca — Diretiva 84/450/CEE — Publicidade comparativa — Artigo 3.°-A, n.° 1, alineas g)

e h) — Condicbes de licitude da publicidade comparativa — Partido indevidamente tirado do
renome de uma marca — Apresentac¢éo de um produto como imitacdo ou reproduc¢do»

A L'Oréal SA, a Lancéme parfums et beauté & Cie SNS e o Laboratoire Garnier & Cie séo
membros do grupo L'Oréal, que fabrica e comercializa perfumes de luxo. Sao titulares
das marcas de prestigio Trésor, Miracle, Anais-Anais e Noa.

A Malaika e a Starion comercializam, no Reino Unido, imita¢des desses perfumes,
produzidas pela Bellure. Os frascos e as embalagens utilizadas para comercializar essas
imitacBes apresentamuma semelhanca geral com os frascos e embalagens utilizadas
pela L'Oréal, os quais sao protegidos por marcas nominativas e figurativas. Estas
sociedades utilizam listas comparativas, transmitidas aos retalhistas, que indicama
marca nominativa do perfume de luxo de que o perfume comercializado é uma
imitacdo.

A L'Oréal intentou, no High Court of Justice (England & Wales) [Tribunal Superior de
Justica (Inglaterra e Pais de Gales), Seccao da Chancelaria, Reino Unido] uma agao por
contrafacdo contraa Bellure, a Malaika e a Starion.

O orgaojurisdicional nacional pediu ao Tribunal de Justica que esclarecesse a
interpretacao de determinadas disposi¢des da diretiva sobre as marcas e da diretiva em
matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa .

®  Diretiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa (O L

250, p. 17), conforme alterada pela Diretiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 1997 (JO L 290).
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Quanto a utilizacdo de embalagens e de frascos semelhantes aos dos perfumes finos
comercializados pela L'Oréal, o Tribunal de Justica foi interrogado sobre a questao de
saber se se pode considerar que um terceiro que utiliza um sinal semelhante a uma
marca de renome tira partido indevido da marca, quando essa utilizacao lhe
proporciona um beneficio na comercializagdo dos seus produtos ou servicos, sem,
contudo, gerar um risco de confusao para publico ou causarum prejuizo ao titular da
marca.

O Tribunal de Justica responde afirmativamente a esta questao. Deste modo, decide que
o partidoindevidamente tirado do carater distintivo ou do prestigio da marca ndo
pressupde a existéncianem deum risco de confusdao nem de umrisco de prejuizo para
o titular da marca. Considera que, paradeterminar se a utilizacdo do sinal tira
indevidamente partido do carater distintivo ou do prestigio da marca, é necessario
proceder a uma apreciacao global que tenha em conta, nomeadamente, a intensidade
do prestigio e o grau do carater distintivo da marca, o grau desemelhanca entre as
marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos em causa. No caso
vertente, a Malaika e a Starion tiram um beneficio comercial da utilizagdo, para
comercializar as suas imitacdes de «gama baixa», de embalagens e frascos semelhantes
aos utilizados pela L'Oréal para os seus perfumes de luxo. Por outro lado, a semelhanca
foi procurada deliberadamente para gerar uma associagdo na mente do publico, com o
objetivo de facilitar a comercializacdo dos produtos. O Tribunal de Justica entende que,
nestas condicdes, ha que ter em conta, nomeadamente, que a utilizacdo das
embalagens e dos frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tem o objetivo de
beneficiar, para fins publicitarios, do carater distintivo e do prestigio das marcas sob as
quais esses perfumes sdo comercializados. O Tribunal de Justica conclui que, quando
um terceiro procura, através da utilizacdo de um sinal semelhante a um marca de
prestigio, colocar-se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atracao, da sua
reputacdo e do seu prestigio, e para explorar, sem nenhuma compensacdo financeira e
sem ter de despender esforcos proprios paratanto, o esforco comercial despendido
pelotitular da marcaparagerar e manter aimagem dessa marca, considera-seque o
partido obtido com o referido uso é indevidamente tirado do carater distintivo ou do
prestigio da referida marca.

No que respeitaas listas comparativas de perfumes que indicam os nomes dos
perfumes de luxo da L'Oréal, protegidos por marcas nominativas, o Tribunal de Justica
conclui, em primeiro lugar, que aquelas sao suscetiveis de ser qualificadas de
publicidade comparativa. Recorda, em seguida, que a utiliza¢do por um anunciante, em
publicidade comparativa, de um sinal idéntico ou semelhante a marca de um
concorrente é suscetivel de ser proibida, se for caso disso, ao abrigo da diretiva sobre as
marcas, exceto se essa publicidade cumprir todas as condi¢des delicitude previstas na
diretiva em matériade publicidade enganosa e de publicidade comparativa. Neste
contexto, o Tribunal de Justica considera que o titular de uma marca esta habilitado a
proibir o uso, por um terceiro, de um sinal idéntico a essa marca, mesmo quando esse
usonado é suscetivel de prejudicar a funcao essencial damarca, que é indicar a
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proveniéncia dos produtos ou dos servicos, desde que o referido uso prejudique ou seja
suscetivel de prejudicar umadas outras fun¢des damarca, tais como as fungdes de
comunicacao, de investimento ou publicidade. Quanto a questdo de saber se aslistas
comparativas de perfumes cumpremtodas as condi¢bes de licitude enumeradas na
diretiva em matériade publicidade enganosa e de publicidade comparativa, o Tribunal
de Justica declara que esta proibe o anunciante de destacar, na publicidade
comparativa, que o produto ou servico que comercializa € umaimitagdo ou reprodugao
do produto ou servico de marca. Ora, no caso em apreco, as listas comparativas tém por
objetivo e por efeitoindicar ao publico em causa o perfume original de que,
supostamente, os perfumes comercializados pela Malaika e pela Starion sdo imita¢des.
O Tribunal de Justica constata que essas listas comprovam, assim, que estes Ultimos
perfumes constituemimitacdes dos perfumes comercializados pela L'Oréal e,
consequentemente, apresentam os produtos comercializados pelo anunciante como
imitacdes de produtos que ostentam uma marca protegida. Por Ultimo, o Tribunal de
Justica precisa que ha que considerar que o partido que o anunciante obtém com essa
publicidade comparativa ilicita é «indevidamente tirado» do renome dessa marca, o que
também é contrario as exigéncias impostas pela diretivaem matéria de publicidade
enganosa e de publicidade comparativa.

Acérdao de 22 de setembro de 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719)

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE)n.° 207/2009 — Marca da UE — Cardter unitdrio —
Constatacéo de um risco de confusdo apenas para uma parte da Unido — Ambito territorial da
proibi¢éo visada no artigo 102.° do referido regulamento»

A combit Software GmbH, sociedade de direito alemdo, era titular das marcas
nominativas alema e da UE combit para produtos e servicos na area da informatica.

A Commit Business Solutions Ltd, sociedade de direito israelita, vendia, em varios
paises, através do seu sitio Internet www.commitcrm.com, programas informaticos que
continham o sinal nominativo «Commit».

A Combit Software intentou uma a¢ao contra a Commit Business Solutions no
Landgericht Dusseldorf (Tribunal Regional de Dusseldorf, Alemanha), pedindo, a titulo
principal, que fosse ordenado a Commit Business Solutions que deixasse de utilizar, na
Unido, o sinal nominativo Commit para os programas informaticos que comercializava, e,
a titulo subsidiario, que fosse ordenado a esta sociedade que deixasse de utilizar, na
Alemanha, o mesmossinal.

O Landgericht Dusseldorf(Tribunal Regional de Dusseldorf) julgou improcedente o
pedido principal apresentado pela combit Software, mas julgou procedente o seu
pedido subsidiario.

Chamado a conhecer do recurso interposto pela combit Software, o Oberlandesgericht
Dusseldorf (Tribunal Regional Superior de DUsseldorf, Alemanha) pediu ao Tribunal de
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Justica que se pronunciasse sobre a utilizacdo de um sinal na Unido Europeia que cria
um risco de confusdo com uma marca da UE numa parte do territorio da Unido, nao
criando esse risco noutra parte deste territorio.

Em primeirolugar, o Tribunal deJustica observa que ja declarou, num processo relativo
ao direitode otitular de uma marca da UE deduzir oposi¢ao ao registo de umamarca
da UE semelhante quecriaria um risco de confusao, que tal oposicao deve ser julgada
procedente quando esteja provada a existénciado risco de confusdo numa parte da
Unido, podendo essa parte ser, por exemplo, o territério de um Estado-Membro. O
Tribunal de Justica deduz dai que se imp&e uma solucdo analoga nos processos relativos
ao direito dotitular deuma marca da UE de obter a proibicdo da utilizacdo de um sinal
que cria um risco de confusdo, uma vez que o titular de uma marca da UE esta
protegido contra qualquer utilizacdo que prejudique ou seja suscetivel de prejudicar a
funcao de indicacdo de origem dessa marca. Assim, esse titular tem direito de fazer
proibir essa utilizacdo, ainda que esta sé afete a referida fun¢do numa parte da Uniao.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica considera que, para garantir a protecao
uniforme de quea marcada UE goza em todo o territério da Unido, a proibicdo de
prosseguir os atos de contrafacdo ou de ameaca de contrafacdo deve, em principio,
alargar-se a todo esse territorio.

Contudo, nocasode otribunal de marcas da Unido Europeia constatar que a utilizacdo
dosinal semelhante em questdo para produtos idénticos aqueles para os quaisa marca
da Unido Europeiaem causa estaregistada ndo cria, nomeadamente por motivos
linguisticos, nenhum risco de confusdo numa certa parteda Unido e ndo é, assim,
suscetivel de ai afetar a fun¢do de indicacdo da origem dessa marca, esse tribunal deve
limitar o ambito territorial da referida proibicao.

Com efeito, quando o tribunal de marcas da Unido Europeia conclui, com base em
elementos que, em principio, Ihe devem ser submetidos pelo demandado, pela
inexisténcia deum risco de confusdo numa parte da Unido, o comércio legitimo que
resulta da utilizacdo do sinal em questdo nessa parte da Unido nao pode ser proibido.
Tal proibicao excederia o direito exclusivo conferido pela marca da UE, este direito
permitindo apenas que o titular dessa marca proteja os seus interesses especificos
enquanto tais, ou seja, assegure que a referida marca possa cumprir as suas funcdes
proéprias.

A constatacdo da inexisténciade um risco de confusdo numa parte da Unido sé se pode
basear, em conformidade com a jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, num
exame de todos os fatores pertinentes do caso em questdo. A apreciacao deve incluir
uma comparacdo visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, tendo em
consideracao, em especial, os seus elementos distintivos e dominantes.

Por outrolado, € necessario que a parte daUnido em relacdo a qual o tribunal de
marcas da Unido Europeia em causa constata a inexisténcia de violagao ou risco de
violacdo das fun¢des da marca sejaidentificada com precisdo por esse tribunal, para
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que decorra, sem ambiguidade, da decisao proferida ao abrigo do artigo 102.° do
Regulamento n.® 207/2009 sobre a marca da UE qual a parte do territério da Unido que
nao é abrangida pela proibi¢do de utilizacdo do sinal em causa. Quando esse tribunal
entende excluir da proibi¢do de utilizacdo certas zonas linguisticas da Unido como as
que sao qualificadas pelo termo «angl6fono», incumbe-lhe precisar de forma completa
quais as zonas que entende serem abrangidas por este termo.

Ainterpretacdo segundo a qual a proibicdo de utilizacdo de um sinal que crieum risco
de confusao com uma marca da UE se aplica a todo o territorio da Unido, com exce¢ao
da parte desseterritério em relacdo a qual é constatada a inexisténcia desse risco, nao
afeta o carater unitario da marca da UE previsto no artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento
n.°207/2009 desde que fique preservado o direito do titular desta marca de fazer
proibir qualquer utilizacdo que afete as funcdes proprias desta marca.

Por ultimo, o Tribunal de Justica concluique o artigo 1.°,n.° 2, 0 artigo 9.°,n.° 1,
alineab),eoartigo 102.°,n.° 1,do Regulamento n.° 207/2009 devem ser interpretados
no sentido de que, quando um tribunal de marcas da Unido Europeia constate que a
utilizacdo de um sinal cria um risco de confusdo com uma marca da UE numa parte do
territério da Unido, emborando crieesserisco noutra parte desse territorio, esse
tribunal deve concluir que ocorre violagdo do direito exclusivo conferido por esta marca
e deve proferir umadecisdo de cessac¢do da referida utilizacdo paratodo o territério da
Unido, com excecdo da parte deste territorio em relacdo a qual foi constatadaa
inexisténcia deum risco de confusao.

Acérdao de 25 de julho de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe (C-129/17, EU:C:2018:594)

«Reenvio prejudicial — Marca da UniGo Europeia — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.° —
Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Artigo 9.° — Direito do titular de uma marca de se opor a
remog@o por um terceiro de todos os sinais idénticos a essa marca e a aposi¢céo de novos sinais
em produtos idénticos aqueles para que a referida marca foi registada tendo em vista a sua
importa¢do ou comercializagdo no Espaco Econémico Europeu (EEE)»

A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (a seguir «Mitsubishi»), com sede noJapao, era titular da
marca nominativa da Unido Europeia MITSUBISHI ¢, da marca figurativa da Unido
Europeia MITSUBISHI ¢7, da marca nominativa Benelux MITSUBISHI ® e da marca
figurativa Benelux MITSUBISHI ©° (a seguir as «marcas Mitsubishi»).

% Registada em 24 de setembro de 2001 com o ndmero 118042, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes a classe 12 do Acordo

de Nice, incluindo veiculos a motor, veiculos elétricos e empilhadores.

Registada em 3 de mar¢o de 2000 com o nimero 117713, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes a classe 12 do Acordo de
Nice, incluindo veiculos a motor, veiculos elétricos e empilhadores.

Registada em 1 de junho de 1974 com o nimero 93812, que designa, nomeadamente, produtos pertencentes a classe 12, incluindo
veiculos e meios de transporte terrestres, e a classe 16, incluindo livros e material impresso.

Registada em 1 de junho de 1974 com o nimero 92755, que designa produtos pertencentes a classe 12, incluindo veiculos e meios de
transporte terrestres, e a classe 16, incluindo livros e material impresso, idéntica a marcafigurativa da Unido Europeia.
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A Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a seguir «kMCFE»), sociedade com sede nos
Paises Baixos, é representante exclusivo com poderes para produzir e comercializar no
Espaco Econémico Europeu (EEE) empilhadores das marcas Mitsubishi.

A Duma Forklifts NV, com sede na Bélgica, tem como principal atividade a comprae
venda mundial de empilhadores novos e usados. Também comercializa os seus proprios
empilhadores sob as denominacdes «GSl», «GS» ou «Duma». Anteriormente, foi
distribuidora oficial dos empilhadores Mitsubishi na Bélgica.

A G.S. International BVBA (a seguir «GSI»), também sedeada na Bélgica, era uma
empresa associada daDuma, com a qual partilhava a administracdo e a sede. Fabricava
e reparava empilhadores que importava e exportava como grossista, juntamente com
as suas pecas de substituicao, no mercado mundial. Adaptava-os as normas vigentes na
Europa, atribuia-lhes numeros de série proprios e fornecia-os a Duma com as respetivas
declara¢®es de conformidade UE.

Chamado a pronunciar-se, nomeadamente, sobre a questao de saber se a importacao
paralela para o EEE de empilhadores que ostentam as marcas Mitsubishi constituia uma
violacdo do direito das marcas, o hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de
Bruxelas) decidiu suspender a instancia e submeter um pedido de decisao prejudicial ao
Tribunal de Justica.

Em primeirolugar, o Tribunal deJustica consideraque o artigo 5.°,n.° 1, da Diretiva
2008/95 e o0 artigo 9.°,n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, cujos contelddos sao
idénticos, devem ser interpretados da mesma forma.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica considera que, para assegurar a prote¢ao dos
direitos conferidos pela marca, é essencial que o titular da marcaregistada num ou em
varios Estados-Membros possa controlar a primeira comercializacdo no EEE de produtos
gue ostentam a marca. Além disso, resultada jurisprudéncia do Tribunal de Justicaque
este direito dotitular abrange todos os exemplares desse produto.

Em terceirolugar, segundo o Tribunal de Justica, a funcdo de publicidade damarca, por
sua vez, consiste em utilizar uma marca para fins publicitarios, tendo em vista informar
ou convencer o consumidor. Consequentemente, o titular de uma marca esta,
nomeadamente, habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de
um sinal idéntico a sua marca para produtos ou servi¢cos idénticos aqueles para os quais
essa marca foi registada, quando esse uso seja suscetivel deviolar a utilizacdo dessa
marca, pelo seu titular, como elemento de promog¢do de vendas e instrumento de
estratégia comercial.

Em quarto lugar, o Tribunal de Justica recorda que, no que respeita ao conceito de «uso
navida comercial», a enumerac¢do dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir,
constante do artigo 5.°,n.° 3, da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.°,n.° 2, do Regulamento
n.©207/2009, ndo é exaustiva.
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Em quinto e ultimo lugar, o Tribunal de Justica conclui que o artigo 5.° da Diretiva
2008/95 e o artigo 9.° do Regulamento n.® 207/2009 sobre a marca da UE, devemser
interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode opor-sea que um
terceiro, sem o seu consentimento, remova todos os sinais idénticos a essa marca e
aponha outros sinais em produtos colocados em entreposto aduaneiro, como no litigio
no processo principal, tendo em vista a sua importacdo ou comercializagao no EEE, onde
nunca foram comercializados.

No entanto, ha que salientar, primeiro, que a remocao dos sinais idénticos a marca
impede que os produtos para os quais essamarca esta registada a tenham aposta na
primeira vez que sdo comercializados no EEE e, portanto, priva o titular da mesmado
beneficio do direito essencial que lhe é reconhecido pela jurisprudéncia recordadano
n.° 31 do presente acérdao, de controlar a primeira comercializa¢do no EEE dos
produtos que ostentam a marca.

Segundo, a remocdo dos sinaisidénticos a marca e a aposicao de novos sinais nos
produtos para a suaprimeira comercializacdo no EEE prejudicam as fun¢des da marca.

Terceiro, na medida em que prejudica o direito do titular damarcade controlara
primeira comercializagdo no EEE dos produtos que ostentam a referida marca, bem
como as fun¢des da mesma marca, a remocdo dos sinais idénticos a marca e a aposi¢do
de novos sinais nos produtos por um terceiro, sem o consentimento do referido titular,
com o objetivo de importar ou comercializar esses produtos no EEE e desrespeitando o
direito do titular de proibir a importa¢do dos produtos com a sua marca, sao contrarias
ao objetivo de assegurar uma concorréncia leal.

Por ultimo, o Tribunal de Justica considera, no que respeita ao conceito de «uso na vida
comercial», que a operagao que consiste naremocdo, por parte de umterceiro, dos
sinais idénticos a marca paraapor os seus proprios sinaisimplica um comportamento
ativo por parte desseterceiro que se pode considerar constitutivo de um uso do sinal na
vida comercial, uma vez que é efetuada tendo em vista a importacdoe a
comercializacdo desses produtos no EEE e, portanto, no contexto de uma atividade
comercial quevisaum proveito economico. Neste contexto, o Tribunal deJustica
observa também que o artigo 9.°,n.° 4, do Regulamento sobre a marcada UE 7%, que é
aplicavel aos factos do processo principal a partir de 23 de mar¢o de 2016, permiteao
titular impedir que terceiros, no exercicio da atividade comercial, introduzam na Unido
produtos que ndo tenhamsido ai colocados em livre pratica, se tais produtos, incluindo
a embalagem, forem provenientes de paises terceiros e ostentarem, sem autorizacao,
uma marca idéntica a marca da UE registada para esses produtos, ou que ndo se possa
distinguir, nos seus aspetos essenciais, da referida marca. Esse direito do titular da
marca extingue-se unicamente se, durante o processo para determinar se houve

0 Regulamento n® 207/2009, conforme alterado pelo Regulamento n°® 2015/2424.
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violacdo da marca, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas deque o
titular ndo tem o direito de proibira sua coloca¢do no mercado do pais de destino final.

2. Marcanaoregistada utilizada na vida comercial

Acérdao de 11 de novembro de 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902)

«Recurso de decis@o do Tribunal Geral — Marca da Uniéo Europeia — Regulamento (CE)

n.° 207/2009 — Processo de oposicdo — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.°, n.° 3. — Ambito
de aplicagdo — Identidade ou semelhanca da marca pedida com a marca anterior — Marca
nominativa da Unido Europeia MINERAL MAGIC — Pedido de registo por um agente ou por um
representante do titular da marca anterior — Marca nominativa nacional anterior MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

AJerome Alexander Consulting Corp. € titular da marca nominativa americana MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER, que designa os produtos «Pé facial que contém
minerais». A John Mills Ltd esta encarregada, por forca de um contrato de distribuicao,
de distribuir os produtos da Jerome Alexander Consultingna Unido Europeia e em todo
o mundo.

Em 18 de setembro de 2013, aJohn Mills pediu, em seu préprio nome, o registo do sinal
nominativo MINERAL MAGIC como marca da Unido Europeia, para produtos cosméticos.

AJerome Alexander Consulting deduziu entdo oposicdo, invocando o artigo 8.°,n.° 3, do
Regulamento n.® 207/2009, segundo o qual «serarecusado o registo de uma marca que
tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu
préprio nome e sem o consentimento do titular».

A oposicao foi indeferida. Todavia, a Cdmarade Recurso do EUIPO anulou a decisdo da
Divisdo de Oposi¢do e recusou o registo da marca MINERAL MAGIC. A este respeito, a
Camara de Recurso concluiu que esta marca tinha sido pedida pela John Mills enquanto
«agente» e sem o consentimento do titular. Salientou também que os produtos
designados pelas marcas em conflito eram idénticos ou semelhantes e que os sinais
eram semelhantes.

Chamado a pronunciar-se sobre umrecurso interposto pela John Mills, o Tribunal Geral
anulou a decisdo da Camarade Recurso com o fundamento de o artigo 8.°,n.° 3,do
Regulamento n.® 207/2009 ser apenas aplicavel em caso de marcas idénticas.

O Tribunal de Justica, chamado a pronunciar-se sobre um recurso interposto pelo
EUIPO, anula o acérdao do Tribunal Geral e decide que a aplicacdo do artigo 8.°,n.° 3,
do Regulamento n.° 207/2009 nao se limita apenas a circunstancia de umaidentidade
entre a marca anterior e aquela cujo registo foi pedido por um agente ou por um
representante do titular damarca anterior.
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Em primeirolugar, o Tribunal deJustica constata que a disposi¢ao do artigo 8.°,n.° 3,do
Regulamento sobre a marca da UE ndo especifica expressamente se apenas € aplicavel
quando a marca pedida por um agente ou por um representante é idéntica a marca
anterior. Com efeito, a analise pelo Tribunal de Justica dos trabalhos preparatérios
revela que ndo se podeinferir dos mesmos que o ambito de aplica¢do da referida
disposicao esta limitado exclusivamente aos casos de identidade entre as marcasem
conflito. Em contrapartida, resulta dos trabalhos preparatérios que o artigo 8.°, n.° 3, do
Regulamento n.® 207/2009 traduz a op¢do do legislador da Uniao de reproduzir,em
substancia, o artigo 6.°-septies, n.° 1, da Convencdo de Paris ’'. Ora, o Tribunal deJustica
considera que o Tribunal Geral devia ter tido em conta os trabalhos preparatorios desta
Convencdo 72, dos quais resulta que a Convencdo de Paris também é suscetivel de
abranger uma marca pedida por um agente ou por um representante do titular da
marca anterior quando essa marca seja semelhante a essa marca anterior.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica indica que outra interpretacdo teria por efeito
pOr em causa a economia geral do Regulamento n.° 207/2009, dado que impediria o
titular de uma marca de se opor ao registo de uma marca semelhante pelo seu agente
ou representante, ao passo que estes ultimos poderiam opor-se a um pedido de registo
posterior da marcainicial por essetitular,em razao da sua semelhan¢a com a marca
registada por um agente ou por um representante do referido titular.

Em terceirolugar, o Tribunal de Justica salienta que o artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento
n.°207/2009 tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior do titular pelo seu
agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem tirarindevidamente
proveito dos esforcos e do investimento feitos pelo titular. Esse desvio € também
suscetivel de se verificar nos casos em que as marcas em conflito sdo semelhantes.

Por ultimo, o Tribunal de Justica considera que o recurso da John Mills esta em
condic¢des de serjulgado e decide-o definitivamente.

AJohn Mills acusava a Camara de Recurso de a ter considerado um «agente» da Jerome
Alexander Consulting. Segundo o Tribunal de Justica, os conceitos de «agente» e de
«representante» devem ser interpretados em sentido lato, de forma a abranger todas as
formas de rela¢bes baseadas num acordo contratual que estabeleca entre as partes um
acordo de cooperacdo comercial suscetivel de criar umarelagao de confianga, impondo
ao requerente, expressa ou implicitamente, uma obrigacao geral de confianca e de
lealdade em relacdo aos interesses do titular da marca anterior.

A este respeito, o Tribunal de Justica observa que a John Mills era um distribuidor
privilegiado dos produtos daJerome Alexander Consulting, e que existiauma clausula
de ndo concorréncia e disposi¢des relativas aos direitos de propriedade intelectual em

/I Convengao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de marco de 1883, revista pela ltima vez em

Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.° 11851,

p. 305)

Atos da Conferéncia de Lisboa, realizada de 6 a 31 de outubro de 1958 para efeitos de revisdo da Convengdo de Paris e durante a qual esse
artigo 6.°-septies foi introduzido.
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relacao a esses produtos. Por conseguinte, foi com razdo que a Camara de Recurso
considerou a John Millsum «agente» da Jerome Alexander Consulting.

No que respeitaa apreciacdo da semelhanca entre as marcas em conflito, o Tribunal de
Justica sublinha que, para efeitos da aplicacdo do artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento
n.°207/2009, a semelhan¢a ndo € apreciada em funcao da existénciade umriscode
confusdo. Quanto aos produtos, o Tribunal de Justica recorda que a fungao essencial de
uma marca consiste em indicar a origem comercial dos produtos ou servi¢os visados.
Consequentemente, a aplicacdo do artigo 8.°, n.° 3, do Regulamento n.® 207/2009 nao
pode ser excluida quando os produtos ou servicos objeto da marca pedida e os
abrangidos pela marca anterior sdo semelhantes.

No casoem apreco, o Tribunal de Justica conclui que os sinais em causasao
semelhantes e que os produtos sao parcialmente idénticos e parcialmente semelhantes.

Por conseguinte, é negado provimento ao recurso da John Mills na integra.

3. Marcaque gozade prestigio

Acérdao de 22 de marg¢o de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, EU:T:2007:93)

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Pedido de marca nominativa comunitdria
VIPS — Marca nacional nominativa anterior VIPS — Artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento (CE)
n.° 40/94 — Artigo 74.° do Regulamento (CE)n.° 40/94 — Principio dispositivo — Direitos de
defesa»

Em 7 de fevereirode 1997, a Elleni Holding BV apresentou um pedido de marca
comunitariaao IHMI. A marca cujo registo foi pedido (a seguir «<marca pedida») é o sinal
nominativo VIPS 73, Em 14 de Setembro de 1999, a Sigla SA deduziu oposicdo "#ao
registo da marca pedida.

A Divisdo de Oposicdo do IHMI 7> acolheu a oposicdo para os servicos da classe 42 e
rejeitou-a para os produtos e servicos das classes 9 e 35. No entanto, a Camara de
Recurso "®julgou procedente o recurso da Elleni Holding e anulou a decisdo da Divisdo
de Oposicdo. Segundo a Camara de Recurso, a recorrente tinha demonstrado o
prestigio da sua marca anterior em Espanha, mas nao tinha invocado as razdes pelas

2 Os produtos e servicos para os quais o registo foi pedido correspondem a «computadores e programas de computador registados em fitas

e discos» (classe 9), «consultadoria em matéria de negdcios comerciais; servigos no dominio da analise dos dados registados por
computador» (classe 35) e «programacao de computadores destinados a servigos hoteleiros, restaurantes (alimentacao),
cafés-restaurantes» (classe 42), na ace¢do do Acordo de Nice.

Nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento 40/94:

> Decisdo n® 2221/2000, de 28 de setembro de 2000.

/6 Decisdo de 1 de abril de 2003 (a seguir «decisdo recorrida»), notificada a recorrente em 3 de abril seguinte.
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quais a marca pedidaretiraria indevidamente proveito do carater distintivo ou do
prestigio da marca anterior ou lhe causaria prejuizo.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela Sigla SA, o Tribunal de Primeira
Instanciaanula a decisdo da Camarade Recurso.

A esterespeito, o Tribunal de Primeira Instanciaindica, antes de mais, que o

artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 40/94 sobre a marca comunitaria, que prevé uma
protecdo da marca registada anteriormente que goza de prestigio, alargada a
produtos ou a servi¢os nao semelhantes, deve ser interpretado no sentido de que
pode ser invocado em apoio de uma oposicdo deduzida quer contra um pedido de
marca comunitaria que vise produtos e servicos nao idénticos e ndo semelhantes aos
designados pela marca anterior quer contra um pedido de marca comunitaria que
vise produtos idénticos ou semelhantes aos da marca anterior. Com efeito, ndo pode
ser dada a esta disposicdo uma interpretacdo que tenha por consequéncia uma
protecdo inferior das marcas de prestigio em caso de utilizacdo de um sinal para
produtos ou servicos idénticos ou semelhantes a que é dada em caso de utilizacdo de
um sinal para produtos ou servicos ndo semelhantes. O Tribunal de Primeira
Instancia precisa que o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.® 40/94 sobre a marca
comunitaria, que prevé uma prote¢ao da marca registada anteriormente que goza de
prestigio alargada a produtos ou a servi¢os nao semelhantes, permite,
designadamente, ao titular da marca anterior de prestigio opor-se ao registo de
marcas que possam prejudicar o carater distintivo da marca anterior. Este prejuizo
pode verificar-se quando a marca anterior ja ndo conseguir suscitar uma associacao
imediata com os produtos para os quais esta registada e é utilizada. Este riscovisa
assim a «diluicao» ou a «diminui¢do gradual» da marca anterior através da dispersao
da suaidentidade e do seu impacto no espirito do publico. No entanto, o risco de
diluicao parece, em principio, menos elevado se a marca anterior consistir num termo
gue, atendendo a um significado que Ihe é proprio, esta bastante difundidoe é
frequentemente utilizado, independentemente da marca anterior composta pelo
termo em questdo. Nesse caso, a inclusao desse termo na marca pedida tem menos
probabilidade de conduzir a uma dilui¢do da marca anterior. O prejuizo referidono
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n°40/94 também se verifica quando os produtos ou
servi¢cos designados pela marca pedida possam produzir no publico uma impressao
tal que a forca de atracdo da marca anterior sofre uma diminuicdo. O risco deste
prejuizo pode, designadamente, produzir-se quando os referidos produtos ou
servigos possuem uma caracteristica ou uma qualidade suscetivel de exercer uma
influéncia negativa na imagem de uma marca anterior de prestigio, devido a sua
identidade ou a sua semelhanc¢a com a marca pedida.

Em seguida, o Tribunal de Primeira Instancia sublinha que o conceito de proveito que o
usoinjustificado da marca pedida retiraria indevidamente do carater distintivo ou do
prestigio da marca anterior engloba os casos em que existe exploracao e parasitismo
manifestos de umamarca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputagdo. Por
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outras palavras, trata-se dorisco de que a imagem da marca de prestigio ou as
caracteristicas por ela projetadas sejam transferidas para os produtos designados pela
marca pedida, de modo a que a comercializacdo desta ultima seja facilitada por esta
associacdo com a marcaanterior de prestigio. Importa distinguir este ultimo tipo de
riscodoriscode confusao previstono artigo 8.°,n.° 1, alineab), do Regulamento

n.° 40/94. Nos casos previstos no artigo 8.°,n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o publico
em causa estabelece umaligacao entre as marcas em conflito, mesmo nao as
confundindo. Por conseguinte, a existéncia deum risco de confusdo ndao é uma
condicdo para a aplicacao desta disposicao.

Segundo o Tribunal de Primeira Instancia, o objetivo do artigo 8.°,n.° 5, do Regulamento
n.°40/94 nao é impedir o registo de qualquer marca idéntica ou semelhante a uma
marca de prestigio. Assim, o titular da marca anterior ndo é obrigado a demonstrar a
existéncia de uma violagdo efetiva e atual da sua marca. Deve, no entanto, apresentar
elementos que permitam concluir prima facie pela existénciade um risco futuro ndo
hipotético de proveito indevido ou de prejuizo. Neste contexto, é possivel,
designadamente no caso de uma oposi¢do baseada numa marca que beneficia de um
prestigio excecionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro nao
hipotético de prejuizo causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca
pedida da marca invocada em oposicdo seja tao evidente que o oponente ndo tenha
necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim.
Todavia, ndo se pode presumir que seja sempre esse 0 Caso.

Por ultimo, o Tribunal de Primeira Instancia precisa que a existéncia de umalligacao
entre a marca pedida e a marcaanterior € uma condi¢do essencial paraa aplicacdo do
artigo 8.°,n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. No presente caso, a existéncia de um nexo
entre os servicos designados pelo sinal nominativo VIPS, cujo registo como marca
comunitaria é pedido para software e servicos pertencentes as classes 9,35 e 42 na
acecdodoAcordode Nice, e os servicos designados pela marca nominativa VIPS,
registada anteriormente em Espanha, para servicos abrangidos pela classe 42 do
referido Acordo ndo basta, na falta de outros elementos pertinentes, para concluir
prima facie pela existéncia de um risco futuro ndo hipotético de o uso do referido sinal
prejudicar o carater distintivo ou o prestigio da marca anterior ou deleretirar
indevidamente proveito na ace¢do do artigo 8.°,n.° 5, do Regulamento n.® 40/94. Com
efeito, primeiro, o termo «VIPS», uma vez que é a forma que reveste no plural, em
inglés, a sigla VIP, que é de ampla e frequente utilizacdo quer no plano internacional
qguer no plano nacional para designar pessoas célebres, orisco de se causar prejuizo ao
carater distintivo da marca anterior através do uso da marca pedida afigura-se limitado.
Este mesmo risco afigura-se tanto menos provavel quanto a marca pedida visa servicos
destinados a um publico especial e, necessariamente, mais restrito. Segundo, os
servi¢os visados pela marca pedidanao apresentam nenhuma caracteristica ou
qualidade suscetivel de demonstrar a probabilidade de que seja causado um prejuizo ao
renome da marca anterior pelo uso da marca pedida. A este respeito, a mera existéncia
de um nexo entre os servicos designados pelas marcas controvertidas nao € nem
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suficiente nem determinante. E certo que a existéncia desse nexo reforcaa
probabilidade de que o publico, confrontado com a marca pedida, pense também na
marca anterior. Contudo, tal circunstancia nao &, s6 por si, suficiente para diminuir a
forca de atragdo da marca anterior. Tal resultado sé pode ocorrer quando se demonstre
gue os servi¢os visados pela marca pedida apresentam caracteristicas ou qualidades
potencialmente prejudiciais ao prestigio da marca anterior. Terceiro, o risco de se retirar
proveito indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior apenas
ocorrera se o publicorelevante, sem confundir a origem dos servicos visados pelas
marcas em conflito, se sentir especialmente atraido pelo programa informatico da
requerente, pelo simples facto de ser designado por uma marca idéntica a marca
anterior de renome. Na falta de uma exposicdo, por parte darecorrente, das
caracteristicas particulares reivindicadas pela sua marca anterior e o modo como seriam
suscetiveis de facilitar a comercializa¢do dos servicos visados pela marca pedida, as
caracteristicas habitualmente associadas a uma marca de prestigio de uma cadeia de
restauracao rapidanao podem ser consideradas, por si s6, aptas a conferir um proveito
aos servicos de programacao de computadores, mesmo destinados a hotéisou a
restaurantes.

Acordao de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09,
EU:C:2011:604)

«Marcas — Publicidade na Internet a partir de palavras-chave (“keyword advertising”) — Selecdo
pelo anunciante de uma palavra-chave correspondente a marca que goza de prestigio de um
concorrente — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 5.°, n.°s 1, alinea a), e 2 — Regulamento (CE)

n.° 40/94 — Artigo 9.°, n.° 1, alineas a) e c) — Requisito de violagéo de uma das fun¢des da
marca — Prejuizo causado ao cardter distintivo de uma marca que goza de prestigio

(“diluicdo”) — Partido indevido tirado do cardter distintivo ou do prestigio dessa marca
(“parasitismo”)»

A sociedade Interflora British Unit é titular de umalicenca conferida pela Interflora Inc.,
sociedade norte-americana que explorauma rede mundial de entrega de flores. Arede
da Interflora é constituida por floristas aos quais os clientes podem fazer encomendas,
pessoalmente, pelo telefone ou pela Internet, que sao executadas pelo membro da rede
mais proximo do local de entrega das flores.

INTERFLORA é uma marca nacional no Reino Unido bem como uma marca comunitaria.
Estas marcas gozam de prestigio consideravel no Reino Unido e noutros
Estados-Membros da Unido Europeia.

A Marks & Spencer plc («M & S»), uma sociedade de direito inglés, € uma das maiores
retalhistas do Reino Unido. Um dos seus servi¢os consiste na venda e entrega de flores,
estando assim esta atividade comercial em concorréncia com a da Interflora.

AM & S, no ambito do servico de referenciamento «KAdWords» da Google, reservou o
termo «Interflora» e as suas variantes (a saber, «Interflora Flowers», «Interflora
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Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.) como palavras-chave.
Consequentemente, quando um internauta introduzia a palavra «Interflora» ou uma das
suas variantes como termo de pesquisa no motor de busca da Google, era exibido um
anuncioda M &S.

Chamado a conhecer de um recurso interposto pela Interflora, com base numa
alegada violagao dos seus direitos de marca, contraa M &S, o High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justica (Inglaterra e Pais de
Gales), Seccdao da Chancelaria, Reino Unido], interrogou o Tribunal de Justicasobre
diversos aspetos relativos ao uso nao consentido por um concorrente de
palavras-chave idénticas a uma marca, no ambito de um servico de referenciamento
naInternet ”’.

O Tribunal de Justica recorda, antes de mais, que, em caso de uso por um terceiro de
um sinal idéntico a marca para produtos ou servi¢os idénticos aqueles para os quais a
marca esta registada, o titular da marca esta habilitado a proibir esse uso, apenas se
este for suscetivel de prejudicar uma das «fun¢des» da marca. A sua fun¢do essencial é
garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou do servico abrangido pela
marca (funcao de indicacdo de origem), sendo as restantes fun¢des, nomeadamente, as
func¢des de publicidade e de investimento. O Tribunal de Justica sublinha, a este
respeito, que a funcdo de indicacdo de origem damarca nao € a Unica funcdao dignade
protecdo contra prejuizos causados por terceiros. Com efeito, uma marca constitui
frequentemente, paraalém de uma indicacao de proveniéncia dos produtos ou dos
servi¢os, um instrumento de estratégia comercial empregue, em particular, para fins
publicitarios ou para adquirir uma reputa¢ao a fim de fidelizar o consumidor.

Fazendo referéncia a suajurisprudéncia Google 78 o Tribunal de Justica recorda que a
funcdo de indicacdo de origem damarca é prejudicada quando o anuncio exibido a
partir da palavra-chave correspondente a marca nao permite ou permite dificilmente ao
internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os
servic¢os identificados pelo anuncio provém do titular da marca ou de uma empresa
economicamenteligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro. Em contrapartida, o
usode umsinal idéntico a uma marcade outrem, no ambito de um servico de
referenciamento como o «kAdWords», nao é suscetivel de prejudicar a funcao de
publicidade da marca.

Por outro lado, o Tribunal deJustica analisa, pela primeira vez, a prote¢do da fungao de
investimento da marca. Assim, esta fungdo é prejudicada pelo uso por um concorrente
de um sinal idéntico a marca, para produtos ou servi¢os idénticos, quando esse uso
perturbe de maneirasubstancial a utiliza¢do, pelo referido titular, da sua marca para
adquirir ou conservar uma reputacao suscetivel de atrair e de fidelizar consumidores.
Numa situacdo em que a marca ja beneficia de prestigio, a funcao de investimento é

7" Diretiva 89/104 e Regulamento n.° 40/94.
8 Acérdio de 23 de marco de 2010, Google France e Google (processos apensos C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159).
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prejudicada quando esse uso afeta esse prestigio e pde assim em risco a sua
manutencdo.

Em contrapartida, ndo se pode admitir que o titular de uma marca se possa opor a tal
USO por um concorrente, se esse uso tiver como Unica consequéncia obrigar o titular
dessa marca a adaptar os seus esforcos para adquirir ou conservar um prestigio
suscetivel de atrair e de fidelizar os consumidores. Da mesma forma, a circunstancia
desse uso conduzir certos consumidores a afastarem-se dos produtos ou servicos
abrangidos pela referidamarcanao pode ser utilmente invocada pelo titular desta.

No casovertente, incumbe ao 6rgao jurisdicional nacional verificar seouso, pela M &S,
dosinal idéntico a marca INTERFLORA p&e em risco a manutencdo, pela Interflora, de um
prestigio suscetivel de atrair e de fidelizar consumidores.

Interrogado também sobre a protecdo reforcada das marcas que gozam de prestigio,
em particular sobre o alcance dos conceitos de «diluicdo» (prejuizo causado ao carater
distintivo da marca que goza de prestigio) e de «parasitismo» (partido indevidamente
tirado do carater distintivo ou do prestigio da marca), o Tribunal de Justicadeclara,
designadamente, que a sele¢do sem «justo motivo», no ambito de um servico de
referenciamento, de sinais idénticos ou semelhantes a uma marca que goza de prestigio
de outrem pode ser considerada um ato de parasitismo. Tal conclusdo pode impor-se,
nomeadamente, nos casos em que anunciantes na Internet oferecem para venda,
através da selecao de palavras-chave correspondentes a marcas de prestigio, produtos
gue sao imita¢des dos produtos do titular das referidas marcas.

Em contrapartida, quando a publicidade exibida na Internet a partir de uma
palavra-chave correspondente a uma marca de prestigio propde uma alternativa
relativamente aos produtos ou aos servi¢os do titular da marca de prestigio — sem
oferecer uma simples imita¢do dos produtos ou dos servi¢os do titular dessa marca,
sem causar a diluicao desta ou sem causar prejuizo ao seu prestigio (degradacdo) e
sem, de resto, prejudicar as funcdes da referida marca — tal uso respeita, em
principio, os limites de uma concorréncia sa e leal no setor dos produtos ou dos
servicos em causa.
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I1l.  Outras questdes de direito material

1. Efeitosda marca

Acérdao de 12 de julho de 2011 (Grande Sec¢ao), L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474)

«Marcas — Internet — Proposta de venda num sitio de comércio eletrénico destinado a
consumidores na UniGo de produtos de marca que o titular pretende vender em Estados
terceiros — Remocdo da embalagem dos referidos produtos — Diretiva 89/104/CEE —
Regulamento (CE) n.° 40/94 — Responsabilidade do operador do sitio de comércio eletrénico —
Diretiva 2000/31/CE (‘Diretiva sobre o comércio eletrénico’) — Medidas inibitdrias proferidas
contra o referido operador — Diretiva 2004/48/CE (‘Diretiva relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual)»

A sociedade eBay gere um sitio de comércio eletrénico global na Internet através do
qual pessoassingulares e empresas podem comprar e vender uma grande variedade de
produtos e servi¢os.

A L'Oréal é titular de umavastagama de marcas de prestigio. A distribuicdo dos seus
produtos (sobretudo cosméticos e perfumes) é efetuada por intermédio de uma rede
fechada de distribuicao, que proibe aos distribuidores autorizados o fornecimento de
produtos a outros distribuidores.

A L'Oréal acusa a eBay de estar envolvida em infracdes ao direito das marcas, cometidas
por utilizadores do seu sitio Internet. Por outro lado, alega que ao comprar
palavras-chave que correspondem a marcas da L'Oréal a servicos remunerados de
referenciamento na Internet (como o sistema «AdWords» da Google), a eBay direciona
os seus utilizadores para produtos queviolam o direito das marcas, a venda no seu sitio
Internet. Alémdisso, a L'Oréal considera que os esfor¢os efetuados pela eBay para
impedir a venda de produtos contrafeitos no seu sitio de comércio eletrénico sao
inadequados. A L'Oréal identificou diferentes tipos de infra¢8es, entre as quais constava
avenda e a proposta de venda a consumidores na Unido de produtos de marcas da
L'Oréal destinados a servendidos em Estados terceiros (importacao paralela).

Chamado a conhecer do processo, o High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division [Tribunal Superior deJustica (Inglaterra e Pais de Gales), Sec¢ao da Chancelaria,
Reino Unido], submeteu ao Tribunal deJustica uma série de questdes relativas as
obriga¢8es que podem incumbir a uma sociedade que gere umssitio de comércio
eletrénico na Internet para impedir que os seus utilizadores cometam infracbes ao
direito das marcas.

Atitulo preliminar, o Tribunal de Justica salienta que o titular damarcasé pode invocar
o seu direito exclusivo em relagdo a uma pessoa singular que vende num sitio de
comeércio eletronico produtos de marca quando estas vendas se enquadramno
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contexto de uma atividade comercial. Tal acontece, nomeadamente, se as vendas
ultrapassarem em volume e em frequéncia a esfera de uma atividade privada.

O Tribunal de Justica comeca por pronunciar-se sobre os atos comerciais destinados ao
mercado da Unido através desitios de comércio eletrénico como a eBay. Declaraque as
regras da Unido em matéria de marcas sao aplicaveis as propostas de vendae a
publicidade de produtos de marcaque se encontram em Estados terceiros, se se provar
gue estas propostas e a publicidade se destinam aos consumidores da Unido.

Compete aos érgdos jurisdicionais nacionais apreciar de forma casuistica se existem
indicios relevantes para concluir que a proposta de venda ou a publicidade exibidanum
sitio de comércio eletrénico se destina a consumidores da Unido. Assim, os 6rgaos
jurisdicionais nacionais podem tomar em consideragao as zonas geograficas paraas
quais ovendedor sedispde a enviar o produto.

Em seguida, o Tribunal deJustica declara que o operador de um sitio de comércio
eletrénico na Internet ndo faz, ele préprio, uma utilizagdo das marcas na ace¢ao da
legislacao da Unido caso preste umservico que consiste simplesmente em permitir que
os seus clientesfacam aparecer no seu sitio, no ambito das suas atividades comerciais,
sinais que correspondema marcas.

Por outro lado, o Tribunal de Justica precisa certos elementos relativos a
responsabilidade do operador de um sitio de comércio eletrénico. Embora destaque
que esta apreciacdo é da competéncia dos 6rgaos jurisdicionais nacionais, o Tribunal de
Justica considera que o operador desempenha um papel ativo suscetivel de Ihe facultar
um conhecimento ou um controlo dos dados relativos as propostas que se realizam no
seu sitio de comércio eletronico, quando presta uma assisténcia que consista,
nomeadamente, em otimizar a apresentacdo das propostas de venda em linha ou em
promover essas propostas.

Quando o operador tiver desempenhado um tal papel ativo, ndo pode invocar a isen¢ao
de responsabilidade facultada pelo direito da Unido, em certas condicbes, aos
prestadoresde servicos em linha como os operadores de um sitio de comércio
eletrénico na Internet.

Alids, mesmo nos casos em que o referido operador ndo tenhadesempenhado um tal
papel ativo, ndo pode invocar a referidaisencao de responsabilidade se tiver tido
conhecimento de factos ou de circunstancias com base nos quais um operador
econémico diligente devesse conhecer a ilicitude das propostas de venda em linha e,
caso delas tenha tido conhecimento, nao tiver atuado com diligénciano sentido de
retirar ou impossibilitar o acesso aos dados em causa no seu sitio.

Por fim, o Tribunal deJustica pronuncia-se sobre a questao das medidas inibitérias de
natureza judicial que podem ser aplicadas ao operador de um sitio de comércio
eletrénico quando este nao tome a iniciativa de por termo as viola¢des dos direitos de
propriedade intelectual e de evitar que estas violagdes se repitam.
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Assim, este operador pode ser obrigado a tomar medidas parafacilitar a identificacao
dos seus clientesvendedores. A este respeito, embora seja verdade que é necessario
respeitar a protecao dos dados de carater pessoal, ndo € menos certo que, quando o
autor da violagdo opera ao nivel davidacomercial e ndonodominio da vida privada,
deve ser claramente identificavel.

Consequentemente, o Tribunal deJustica considera que o direito da Unido exige que os
Estados-Membros assegurem que os 6rgaos jurisdicionais nacionais competentes em
matéria de protec¢do dos direitos de propriedade intelectual possam proferir medidas
inibitérias que imponham que o operador tome medidas que contribuam ndo apenas
para por termo as viola¢des destes direitos cometidas pelos utilizadores, mas também
para prevenir novas viola¢des dessa natureza. Estas medidas inibitérias devem ser
efetivas, proporcionadas, dissuasivas e nao devem criar obstaculos ao comércio
legitimo.

Acérdao de 23 de marc¢o de 2010 (Grande Sec¢ao), Google France e Google (C-236/08 a
C-238/08, EU:C:2010:159)

«Marcas — Internet — Motor de busca— Publicidade a partir de palavras-chave (‘keyword
advertising’) — Exibicdo, a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, de links para
sitios de concorrentes dos titulares das referidas marcas ou para sitios nos quais sGo propostos
produtos de imitagdo — Diretiva 89/104/CEE — Artigo 5.° — Regulamento (CE)n.° 40/94 —
Artigo 9.° — Responsabilidade do operador do motor de busca— Diretiva 2000/31/CE (‘Diretiva
sobre o comércio eletrénico’)»

O direito comunitario das marcas ’° habilita os titulares de marcas, sob certas
condigdes, a proibir terceiros de usarem sinais idénticos ou semelhantes as suas marcas
para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais essas marcas
estaoregistadas.

A Google explora um motor de busca nalnternet. Quando um internauta faz uma busca
a partir de uma ou de varias palavras, o motor de busca apresenta os sitios que melhor
parecem corresponder a essas palavras, por ordem decrescente de pertinéncia. Sao os
chamados resultados «naturais» da pesquisa.

Por outro lado, a Google propde um servico remunerado de referenciamento,
denominado «<AdWords». Este servico permite aos operadores economicos, mediante a
selecdo de uma ou varias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordancia
entre essa ou essas palavras e a palavraou as palavras constantes da pesquisa lancada
por um internauta no motor de busca, um link publicitario para o seu sitio,
acompanhado de uma mensagem publicitaria. Este anincio aparece na rubrica «links

> Diretiva 89/104.
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patrocinados», no lado direito do ecrg, a direita dos resultados naturais, ou na parte
superior do ecra, por baixo dos referidos resultados.

La sociedade Louis Vuitton Malletier SA (a seguir «Vuitton»), titular da marca comunitaria
«Vuitton» e das marcas nacionais francesas Louis Vuitton e LV, a Viaticum, titular das
marcas francesas Bourse des Vols, Bourse des Voyages e BDV, e P.-A. Thonet, titular da
marca francesa Eurochallenges, verificaram que a introdu¢do no motor de buscada
Google dos termos constitutivos destas marcas fazia aparecer, na rubrica «links
patrocinados», links para sitios que propdem imita¢des de produtos da Vuitton e para
sitios concorrentes da Viaticum e do Centre national de recherche en relations
humaines. Assim, intentaram a¢des contra a Google a fim de obter a declaracdo de que
esta tinha violado as suas marcas.

A Cour de cassation, decidindo em ultima instancia sobre os processos instaurados
contra a Google pelos titulares das marcas, interrogou o Tribunal de Justica sobre a
legalidade do uso, como palavras-chave no ambito de um servi¢co de referenciamento
na Internet, de sinais que correspondem a marcas, sem que os titulares destas tenham
dado o seu consentimento.

A este respeito, o Tribunal de Justica observa que, ao comprar o servico de
referenciamento e ao escolher como palavra-chave um sinal que corresponde a uma
marca de outrem, com o fim de propor aos internautas uma alternativa em relacdao aos
produtos ou aos servicos do referido titular, o anunciante faz umuso desse sinal para
0s seus produtos ou os seus servi¢cos. N3o é, todavia, o que se verifica no casodo
prestador do servico de referenciamento, quando permite aos anunciantes
selecionarem sinais idénticos a marcas como palavras-chave, armazena estes sinais e
exibe os anuncios dos seus clientes a partir dos mesmos.

O Tribunal de Justica precisaque o uso de um sinal idéntico ou semelhante a marca do
titular por um terceiro implica, no minimo, que este faca uma utilizagao do sinal no
ambito da sua prépria comunicagao comercial. O prestador de um servico de
referenciamento, por seu turno, permite que os seus clientesfacam uso de sinais
idénticos ou semelhantes a marcas, sem que ele préprio faca uso desses sinais.

Se uma marca foi usada como palavra-chave, o respetivo titular nao pode opor a Google
o direito exclusivo que Ihe advém da respetiva marca. Em contrapartida, pode opor esse
direito aos anunciantes que, através da palavra-chave correspondente a sua marca,
fazem exibir pela Google anuncios que ndo permitem ou permitem dificilmente ao
internauta médio saber de que empresa provém os produtos ou servi¢os visados pelo
anuncio.

Com efeito, em tal situacdo — que se caracteriza pela circunstanciade o anuncioem
qguestdo surgir imediatamente apds a introducao, pelo internauta, da marca como
termo de pesquisa e de o mesmo ser exibido no ecra num momento em que a marca,
como termo de pesquisa, € igualmente mostrada no ecra — o internauta pode
equivocar-se sobre a origem dos produtos ou dos servicos em causa. E, nesse caso,
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prejudicada a funcdo da marca que consiste em garantir aos consumidores a
proveniéncia do produto ou do servico («fun¢do de indicagdo de origem» da marca).

Incumbe ao érgao jurisdicional nacional apreciar, caso a caso, se os factos do litigio cuja
apreciac¢ado lhe foi submetida se caracterizam por tal violagdo, ou por um risco de tal
violacdo, da fun¢ao de indicagao de origem.

Quanto ao uso, por anunciantes na Internet, do sinal correspondente a marca de
outrem como palavra-chave a fim de desencadear a exibicao de mensagens
publicitarias, o Tribunal de Justica considera que esse uso é suscetivel de ter certas
repercussdes na utilizacdo publicitariada marca pelo seu titular, bem como na sua
estratégia comercial. Todavia, essas repercussdes do uso do sinal idéntico a marca por
terceiros nao constituem, em si mesmas, umaviolacao da «funcao de publicidade» da
marca.

Quanto a responsabilidade de um operador como a Google pelos dados dos seus
clientes que armazenano seu servidor, o Tribunal de Justica comeca por recordar que
as questdes de responsabilidade sao reguladas pelo direito nacional. No entanto, o
direito da Unido prevé limitacdes de responsabilidade a favor de prestadores
intermediarios de servicos da sociedade da informacéo .

Quanto a questdo de saber se um servico de referenciamento na Internet, como o
«AdWords», constitui um servico da sociedade dainformacgdo que consiste no
armazenamento de informacgdes fornecidas pelo anunciante e se, portanto, o prestador
doservico de referenciamento beneficia de uma limitacdo de responsabilidade, o
Tribunal de Justica salienta que cabe ao 6rgao jurisdicional de reenvio examinar se o
papel desempenhado pelo referido prestador é neutro, ou seja, se o seu
comportamento é puramente técnico, automatico e passivo, implicando o
desconhecimento ou a falta de controlo dos dados que armazena.

Acérdao de 22 de dezembro de 2022 (Grande Seccdo), Louboutin (Utilizacdo de um sinal
contrafeito num sitio de comércio eletrénico) (C-148/21 e C-184/21, EU:C:2022:1016)

«Reenvio prejudicial — Marca da Uniéo Europeia — Regulamento (UE) n.® 2017/1001 —
Artigo 9.°,n.° 2, alinea a) — Direitos conferidos pela marca da Unido Europeia — Conceito de
“utilizacéo” — Operador de um sitio Internet de vendas em linha que integra um sitio de
comeércio eletronico — Andncios publicados nesse sitio de comércio eletrénico por
vendedores terceiros que utilizam, nesses anuncios, um sinal idéntico a uma marca de
outrem para produtos idénticos aqueles para os quais esta estd registada — Sinal que é
percecionado no sentido de que faz parte integrante da comunica¢do comercial deste
operador — Modo de apresenta¢do dos anuncios que ndo permite distinguir claramente as
ofertas do referido operador das ofertas de vendedores terceiros»

& Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos servicos da

sociedade de informagdo, em especial do comércio eletrénico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrénico») (O L 178, p. 1).
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A Amazon é simultaneamente um distribuidor de renome e o operador de um sitio de
comércio eletronico. A Amazon publica nos seus sitios Internet de vendas em linha tanto
anuncios relativos aos seus proéprios produtos, que vende e envia em seunome e por
sua proépria conta, como anuncios provenientes de vendedores terceiros. A Amazon
também oferece aos vendedores terceiros servicos complementares de
armazenamento e de expedicao dos produtos colocados em linhano seu sitio de
comeércio eletronico, informando os potenciais compradores quando é responsavel por
essas atividades.

Nos sitios Internet Amazon surgem regularmente anuncios de vendedores terceiros
relativos a sapatos com solas vermelhas. Christian Louboutin, um criador francés de
sapatos de salto alto para senhora, cuja sola exterior de cor vermelha o tornou célebre,
afirma que ndo deu o seu consentimento a comercializacdo desses produtos. Intentou
duas acdes contraa Amazon no Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de
Primeira Instancia do Luxemburgo, Luxemburgo), o 6rgdo jurisdicional de reenvio no
processo C-148/21,e no Tribunal de I'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal das
Empresas de Lingua Francesa de Bruxelas, Bélgica), o 6rgao jurisdicional de reenvio no
processo C-184/21. Sustenta que a Amazon utilizou ilegalmente um sinal idéntico a
marca de que é titular para produtos idénticos aqueles para os quaisa marcaem
guestdo esta registada. Insiste, nomeadamente, no facto de os anuncios controvertidos
fazerem parteintegrante da comunica¢dao comercial da Amazon.

Os dois 6rgdos jurisdicionais nacionais interrogam-se, nomeadamente, sobre a questao
de saber se o operador de um sitio de comércio eletrénico, como a Amazon, pode ser
diretamente responsabilizado pela viola¢do dos direitos do titular de uma marca,
resultante de um anuncio de um vendedor terceiro. Esta questdo, contrariamente a que
se refere a responsabilidade indireta, € objeto de um regime harmonizado no direito da
Unido 8.

No seu acordao, o Tribunal de Justica, reunido em Grande Secc¢do, responde aos dois
orgaos jurisdicionais nacionais que se pode efetivamente considerar que esse operador
utiliza ele préprio o sinal idéntico a uma marca da Unido Europeia, que figura no
anuncio de um vendedor terceiro no seu sitio de comércio eletrénico, quando o
utilizador do seu sitio Internet, normalmente informado e razoavelmente atento, tem a
impressao de que é esse operador que comercializa, em seu nome e por sua propria
conta, os produtos contrafeitos em causa.

O Tribunal de Justica recorda, a titulo preliminar, que a utilizagdo de um sinal idéntico a
uma marca por um terceiro implica, pelo menos, que este utilize o sinal no ambito da
sua prépria comunicagao comercial e que o simples facto de criar as condi¢des técnicas
necessarias paraa utilizacdo de um sinal e de ser remunerado por esse servico ndo
significa que o prestador desse servico utilize, ele préprio, o referido sinal, mesmo que

& Regulamento 2017/1001.
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atue no seu proprio interesse econdmico. Foi assim que o Tribunal de Justica
considerou, no que se refere a um operador de um sitio de comércio eletrénico como o
eBay, que a utilizagdo de sinais idénticos ou semelhantes a marcas, nas ofertas de venda
exibidas nessesitio, é feita unicamente pelos clientes vendedores desse operador e nao
por este, uma vez que este ultimo nao utiliza esse sinal no @ambito da sua prépria
comunicagao comercial.

No entanto, o Tribunal de Justica observa que, no ambito dessa jurisprudéncia anterior,
nao lhe foi submetida nenhuma questao sobre a circunstancia de o sitio Internet de
vendas em linha em causaintegrar, alémdo sitio de comércio eletronico, ofertas de
venda do proprio operador desse sitio, a0 passo que os presentes processos tém por
objeto, precisamente, essa circunstancia.

Ora, o Tribunal de Justica constata que a referida circunstancia pode, sendo caso disso,
ter como consequéncia que os utilizadores do sitio de comércio eletrénico tenham a
impressao de que os anuncios dos produtos em causa nao provém de vendedores
terceiros, mas do operador desse sitio de comércio eletronico e que é, portanto, este
que utiliza o sinalem questao no ambito da sua propria comunica¢ao comercial.

Compete, em Ultima analise, aos érgaos jurisdicionais de reenvio aferir se é esse o caso.
No entanto, o Tribunal de Justica precisa que sdo relevantes para esta aprecia¢ao os
factos de a sociedade Amazon recorrer a um modo de apresentacao uniforme das
propostas de venda publicadas no seu sitio Internet, exibindo simultaneamente os seus
préprios anuncios e os de vendedores terceiros e ostentando o seu proéprio logétipo de
distribuidor de prestigio em todos esses anuncios, e oferecer servigos suplementares a
esses vendedores terceiros no ambito da comercializacdo dos seus produtos, que
consistem, nomeadamente, no armazenamento e na expedi¢cdo dos seus produtos.

Com efeito, estas circunstancias podem dificultar uma distin¢do clara e dar ao utilizador
normalmente informado e razoavelmente atento a impressao de que € a Amazon que
comercializa, em seunome e por sua prépria conta, os produtos Louboutin colocados a
venda por vendedores terceiros.

Acérdao de 25 de janeiro de 2024, Audi (Suporte do emblema numa grelha de radiador)
(C-334/22, EU:C:2024:76)

«Reenvio prejudicial — Marca da Uniéo Europeia — Regulamento (UE) 2017/1001 —

Artigo 9.°,n.° 2, e n.° 3, alineas a) a ¢) — Direito conferido por uma marca da Unido
Europeia — Conceito de “uso, no decurso de operacbes comerciais, de qualquer sinal” —
Artigo 14.°,n.° 1, alinea ¢) — Limitac¢do dos efeitos da marca da Uniéo Europeia — Direito de
o titular de uma marca da Unidio Europeia se opor ao uso, por um terceiro, de um sinal
idéntico ou semelhante a marca para pegas sobresselentes para automoveis — Elemento de
uma grelha de radiador concebida para a fixacdo de um emblema que representa a marca
de um construtor de automoveis»
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Chamado a pronunciar-se a titulo prejudicial, o Tribunal de Justica fornece precisdes
sobre o conceito de uso de um sinal no decurso de opera¢des comerciais, quando um
terceiroimporta e comercializa pecas sobresselentes paraveiculos automéveis sem o
consentimento do construtor de veiculos automoveis titular de uma marca da Unido
Europeia. Por outro lado, o Tribunal de Justica precisa o alcance do direito exclusivo
desse construtor de proibir o referido terceiro de fazer uso de um sinal idéntico ou
semelhante a essa marca paratais pecas sobresselentes.

GQ é uma pessoa singular que exerce a atividade devenda, através de umsitio Internet,
de pecas sobresselentes paraveiculos automoveis. No ambito desta atividade, GQ
publicitou grelhas de radiador, personalizadas e concebidas para antigos modelos de
veiculos automoveis Audi e colocou-as a venda. Estas incluiam um elemento concebido
para a fixacdo de um emblema da marca do construtor de veiculos automoveis Audi.

A Audi, titular damarca figurativa da Unido Europeia que representa quatro circulos que
se sobrep8em (a seguir «marca AUDI»), intentou uma acao no Sgd Okregowy w
Warszawie (Tribunal Regional de Varsévia, Poldnia), o érgao jurisdicional dereenvio,
pedindo que GQ fosse proibido de publicitar, importar, comercializar ou colocar no
mercado grelhas deradiador ndo originais que ostentassem um sinal idéntico ou
semelhantea marca AUDI.

O o6rgaojurisdicional dereenvio decidiu questionar o Tribunal deJusticasobrea
interpretacao do Regulamento 2017/1001, convidando-o0 a precisar o conceito de uso de
um sinal nodecurso de operag¢des comerciais, bem como o alcance do direitode um
construtor de veiculos automoveis titular de uma marca da Unido Europeia de proibir a
um terceiro fazer uso de um sinal idéntico ou semelhante a essamarca para pecas
sobresselentes.

Primeiro, o Tribunal de Justica salienta que uma denominada clausula «de reparagao»,
como a que existe em direito dos desenhos ou modelos &2, ndo foi prevista pelo
legislador da Unido no Regulamento 2017/1001 e recorda que estaclausulase aplica
sem prejuizo das disposi¢bes do direito da Unido relativas as marcas.

Por conseguinte, a denominada cladusula «de reparacao» nao pode ser aplicada por
analogia para prosseguir o objetivo de preservacdao de uma concorréncia leal entre
construtores de veiculos automoveis e vendedores de pec¢as sobresselentes nao
originais, tendo este objetivo sido tido em conta pelo legislador da Unido no ambito do
Regulamento 2017/1001 &, e o direito conferido ao titular de uma marca da Unido
Europeia ndo pode ser limitado com base nesta clausula 8.

8 Artigo 110.° do Regulamento (CE) n° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos da Unido

Europeia (O 2002, L 3, p. 1), na sua versdo anterior a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2024/2822 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2024 (JO L, 2024/2822). Nos termos deste artigo, «<ndo existe protecdo a titulo de desenho ou modelo
comunitario para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos e que sejam utilizados, na acegdo do
n.° 1 doartigo 19.°, para possibilitar a reparagdo desses produtos complexos no sentido de Ihes restituir a sua aparéncia original.

& Artigo 14.° do Regulamento 2017/1001.

Artigo 9.° do referido regulamento.
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Segundo, o Tribunal de Justica observa que o 6rgao jurisdicional de reenvio considerou
gue a forma do elemento das grelhas de radiador concebido para a fixacdo do emblema
que representaa marcaAudi era idéntica ou semelhante a essa marca. Esta forma
constituia, assim, um sinal na acecdo do Regulamento 2017/1001 &°. Alémdisso, a
aposicao ou integracdo deste sinal nessas grelhas de radiador, para efeitos dasua
comercializacdo, representava um uso abrangido por este regulamento & e, na medida
em que GQ importava e comercializava grelhas de radiador que continham o referido
sinal, pode considerar-se que cumpria os tipos de uso abrangidos pelo mesmo
regulamento. O facto de este elemento ser colocado na peca sobresselente, a saber, a
grelha de radiador, de maneira a que o sinalidéntico ou semelhante a marcado
construtor dos veiculos fosse visivel para o publico-alvo quando este visse essa pecaera
suscetivel de concretizar a existéncia de umarelacao material entre essa mesma peca,
gue um terceiro importava, publicitava e comercializava, e o titular damarca AUDI.

Por conseguinte, o Tribunal de Justica considera que o terceiro que, sem o
consentimento do construtor de veiculos automoveis titular de uma marca da Uniao
Europeia, importa e comercializa pecas sobresselentes, a saber, grelhas de radiador
para esses veiculos automoveis, que contém um elemento que € concebido para a
fixacdo do emblema que representa essa marca e cuja forma é idéntica ou semelhante
a referida marca, faz uso de umsinal no decurso de opera¢des comerciais de uma
forma que é suscetivel de prejudicar uma ou varias fun¢des da mesma marca, o que
compete aojuiz nacional verificar.

Terceiro, o Tribunal de Justica sublinha que a impossibilidade de o titular de uma marca
proibir um terceiro de utilizar essa marca, quando essa utilizagdo seja necessaria para
indicar o destino de um produto ou servico, nomeadamente enquanto acessorio ou
peca sobresselente, e sejafeita em conformidade com praticas honestas em matéria
industrial ou comercial, constitui uma das hipéteses em que o direito exclusivo
conferido pelamarca ndo pode ser oposto a terceiros.

Com efeito, o objetivo da limitacdo, visada nesta hipétese, é permitir aos fornecedores
de produtos ou de servi¢cos complementares aos produtos ou servicos oferecidos pelo
titular de uma marca utilizar essa marca para informar o publico, de forma
compreensivel e completa, sobre o destino do produto que comercializam ou do servigo
gue oferecem ou, por outras palavras, sobre a relacdo utilitaria existente entre os seus
produtos ou servicos e os do titular da marca.

Contudo, quando um sinal, idéntico ou semelhante a uma marca da Uniao Europeia,
constitui um elemento de uma peca sobresselente para veiculos automdéveis, concebido
para a fixacdo do emblema do construtor desses veiculos nessa peca e nao é utilizado
para efeitos de identificacdo ou de referéncia a produtos ou servigcos como os do titular
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Artigo 9.°, n.° 2, deste regulamento.
Artigo 9.°, n.° 3, alineas a) a ¢), do Regulamento 2017/1001.
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dessa marca, mas para reproduzir, de forma tao fiel quanto possivel, um produto desse
titular, tal uso da referidamarca nao esta abrangido pela hipétese mencionada.

Por conseguinte, o Tribunal deJustica considera que o construtor de veiculos
automoveis titular de uma marca da Unido Europeia tem o direito de proibir um
terceiro  de fazer uso de um sinal idéntico ou semelhante a essamarca para pecas
sobresselentes para tais veiculos automoéveis, a saber, grelhas de radiador, guando esse
sinal consista naforma de umelemento da grelha deradiador, concebido para a fixa¢ao
nesta do emblema que representa a referida marca, sem que sejarelevante, a este
respeito, que exista ou ndo uma possibilidade técnica defixar esse emblema na referida
grelha de radiador semnelaapor oreferido sinal.

2. Utilizacaoséria

Acérdao de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02,
EU:T:2004:225) 88

«Marca comunitdria — Processo de oposicdo — Marca anterior nominativa VITAFRUT —
Pedido de marca comunitdria nominativa VITAFRUIT — Utilizagcéo séria da marca anterior —
Semelhanca dos produtos — Artigo 8.°,n.° 1, alinea b), artigo 15.° e artigo 43.°,n.° 2 e 3, do
Regulamento (CE) n.° 40/94»

Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitaria no
IHMI. A marca cujo registo foi pedido, para diversos produtos, € o sinal nominativo
VITAFRUIT &,

A outra parte no processo na Camara de Recurso deduziu oposicdo % contrao registo
da marca solicitada para todos os produtos compreendidos no pedido de marca. A
oposicao era fundada na existénciade umamarcaregistada em Espanha, com datade
prioridade de 19 de outubro de 1960, que consistia no sinal nominativo VITAFRUIT °'.

Arecorrente pediu que a outra parte no processo na Camara de Recurso apresentasse a
prova %2 de que a marca anterior fora objeto, nos cinco anos anteriores a publicacdo do

87
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Com fundamento no artigo 14.°, n.° 1, alinea ¢), do Regulamento 2017/1001.

O Tribunal de Justica negou provimento ao recurso interposto deste acérddo no Acérddo de 11 de maio de 2006, Sunrider/IHMI
(C-416/04 P, EU:C:2006:310).

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 5, 29 e 32 do Acordo de Nice e correspondem, nomeadamente, a
«concentrados alimentares e suplementos alimentares a base de ervas, chas de ervas, todos para cuidados de salde» (classe 5),
«concentrados alimentares ou suplementos alimentares ndo medicinais a base de ervas, alimentos a base de ervas, também sob a forma
de barras» (classe 29) e «bebidas de fruta e de legumes, sumos de fruta» (classe 32).

Nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

A referida marca foi registada para produtos das classes 30 e 32 na acecdo do Acordo de Nice e corresponde a seguinte descricao:
«bebidas gasosas ndo alcodlicas e ndo terapéuticas, bebidas frias ndo terapéuticas de todos os tipos, preparacdes gasosas, granulados
efervescentes, sumos de fruta e de legumes sem fermentacdo (com exce¢do do mosto), limonadas, laranjadas, bebidas frias (com exce¢éo
da orchata), dguas gasosas, agua de Seidlitz e gelo artificial».

Em conformidade com o artigo 43.%, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94.
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pedido de marca comunitaria, de uma utilizacdo séria no Estado-Membro em que essa
marca era protegida.

Por decisdo, a Divisdo de Oposi¢do do IHMI indeferiu o pedido de marca * para os
produtos denominados «aguas minerais e gasosas e outras bebidas ndo alcodlicas;
bebidas de frutae de legumes, sumos de fruta; xaropes e outras preparacdes para
bebidas; bebidas de ervas e de vitaminas» 4.

Por decisdo, a Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Em
substancia, confirmou as aprecia¢des constantes da decisao da Divisdo de Oposicdo,
sublinhando, todavia, que a utilizacdo da marca comunitaria sé tinha sido provada para
os produtos denominados «concentrados de sumos» («juice concentrate»).

O Tribunal de Primeira Instancia nega provimento ao recurso interposto dessa decisao
pela recorrente, considerando, em primeiro lugar, que, no ambito de recursos
interpostos numa Camara de Recurso do IHMI, o alcance do exame que a Camarade
Recurso esta obrigada a fazer sobre a decisdo que é objeto dorecursondo dependedo
factode a parte que interpds recurso ter suscitado um fundamento especificoem
relacdo a essa decisao, criticando a interpretacao ou a aplicacdo de umaregra de direito
pela unidade do IHMI que decidiu em primeira instancia, ou ainda a apreciacao, por
essa unidade, de um elemento de prova. Assim, mesmo que a parte que interpds o
recurso na Camara de Recurso ndo tenha suscitado um fundamento especifico, a
Camara de Recurso é, apesar disso, obrigada a examinar, a luz de todos os elementos
de direito e de facto pertinentes disponiveis, se uma nova decisdo com o mesmo
dispositivo que a decisdo objeto de recurso pode ou ndo legalmente seradotada no
momento em que é proferida decisdo sobre o recurso.

Relativamente a um processo de oposicao intentado pelo titular de uma marca anterior,
faz igualmente parte desse exame a questao de saber se, a luz dos factos e provas
apresentados pela outra parte no processo na Camarade Recurso, esta feza prova de
uma utilizagdo séria, quer pelo titular da marca anterior quer por um terceiro
autorizado %. Em contrapartida, faz parte do exame de mérito a pertinéncia da alegacdo
do IHMI segundo a qual o requerente de marca nao contestou, na Divisdo de Oposicao
nem na Camara de Recurso, a existéncia do consentimento do titular da marca anterior.

Em segundolugar, o Tribunal de Primeira Instancia observa que, na interpretagao do
conceito de utilizacdo sériada marca comunitaria, na acecdao do artigo43.°,n.2 e 3,do
Regulamento n.® 40/94, ha quetomar em consideracdo o facto de que a ratio legis da
exigéncia segundo a qual a marca anterior deve ter sido objeto de uma utilizacdo séria
para ser oponivel a um pedido de marca comunitaria consiste em limitar os conflitos
entre duas marcas, desde que ndo exista um motivo econémico justo decorrente de
uma func¢ao efetiva da marcano mercado. Em contrapartida, a referida disposi¢ao nao

% Naacecidodoartigo43.°,n.° 5, primeiro perfodo, do Regulamento 40/94.
Na acegdo do artigo 43.°, n.° 5, primeiro perfodo, do Regulamento 40/94.

Na acecdo doartigo 43.°,n.°* 2 e 3, e doartigo 15.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.
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visa avaliar o éxito comercial nem controlar a estratégia econdmica de uma empresa
nem tao-pouco reservar a protecdo das marcas apenas as exploragdes comerciais
quantitativamente importantes.

Em terceirolugar, o Tribunal de Primeira Insténcia indica que uma marca comunitaria é
objeto de utilizacdo séria %, quando é utilizada, em conformidade com a sua funcéo
essencial, que consiste em garantir a identidade de origem dos produtos ou dos
servi¢os para os quais foi registada, a fim de criar ou de conservar um mercado para
estes produtos e servicos, com exclusdo de utilizacdes de carater simbdlico que tenham
como Unico objetivo a manutencao dos direitos conferidos pela marca. A este respeito,
a condicdo relativa a utilizagdo séria da marca exige que esta, tal como é protegida no
territorio pertinente, seja utilizada publicamente e para o exterior.

A apreciacao do carater sério da utilizacdo da marca deve assentar em todos os factos e
circunstancias destinados a estabelecer a realidade da exploracao comercial da marca,
em especial as utiliza¢des consideradas justificadas no setor econdmico em causa para
manter ou criar partes do mercado em beneficio dos produtos ou dos servi¢os
protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses servicos, as caracteristicas
do mercado, o alcance e a frequéncia da utilizagao da marca.

Quanto a importancia da utilizagao que foi feita da marca anterior, ha que ter em conta,
designadamente, o volume comercial do conjunto dos atos de utilizacdo, por um lado, e
aduracaodo periodo durante o qual esses atos foram efetuados, bem como a
frequéncia dos mesmos, por outro.

Em quarto lugar, o Tribunal de Primeira Instancia considera que, paraexaminar, num
caso concreto, o carater sério da utilizacdo de uma marca anterior, ha que proceder a
uma apreciacao global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreco.
Essa apreciacdoimplica uma certainterdependéncia entre os fatores tomados em
consideracao. Assim, um volume reduzido de produtos comercializados sob a referida
marca pode ser compensado por uma forte intensidade ou uma grande constanciano
tempo da utilizagdo dessa marca e vice-versa. Além disso, o volume de negocios
realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior nao
podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relagdo a outros fatores
pertinentes, tais como o volume da atividade comercial, as capacidades de produ¢ao ou
de comercializagdo ou o grau de diversificacdo da empresa que explora a marca, bem
como as caracteristicas dos produtos ou servicos no mercado em causa. Por esse facto,
nao é necessario que a utilizagdo da marca anterior seja sempre quantitativamente
importante para ser qualificada de séria.

Em quinto e ultimo lugar, segundo o Tribunal de Primeira Instancia, para apreciar a
semelhanca entre os produtos ou servicos em causa ¥, ha queter em contatodos os

% Naaceciodoartigo43.°,n.° 2 e 3, do Regulamento 40/94.

7 Naacecdodoartigo 8.2 n.° 1, alinea b), do Regulamento 40/94.
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fatores pertinentes que caracterizam a relacdo entre esses produtos ou servigos e, em
especial, a suanatureza, o seu destino, a sua utilizacdo, bem como o seu carater
concorrente ou complementar.

Sdo semelhantes, neste sentido, os sumos de fruta concentrados para os quais uma
marca anterior esta protegida, por um lado, e as bebidas a base de ervas e de vitaminas
visadas por um pedido de marca, por outro. Com efeito, estes produtos tém o mesmo
destino, isto é, matar a sede, e tém, em grande medida, um carater concorrente. Quanto
a natureza e a utilizacdo dos produtos em causa, trata-se, em ambos os casos, de
bebidas ndo alcodlicas consumidas, normalmente, frescas, cuja composi¢ao é, na
verdade, diferente na maior parte dos casos. Todavia, a composicao diferente destes
produtos ndo é suscetivel de alterar a constatagao de que os referidos produtos
continuam a ser intercambiaveis, na medida em que se destinam a satisfazer uma
necessidadeidéntica.

Acérddo de 8 dejunhode 2017, W. F. G6zze Frottierweberei e Gozze (C-689/15, EU:C:2017:434)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marca da Unido Europeia, — Regulamento
(CE) n.° 207/2009 — Artigos 9.° e 15.° — Depésito do sinal flor de algodéo por uma
associa¢éio — Registo como marca individual — Concessdo de licengas de utilizagcéo desta
marca aos fabricantes de téxteis em algod@o membros dessa associa¢io — Pedido de
declaracgéo de nulidade ou de extingo — Conceito de “utilizagéo séria” — Funcéo essencial
de indicagdo de origem»

A Verein Bremer Baumwollbdrse (a seguir «<VBB») é uma associacdo que desenvolve
diversas atividades ligadas ao algod3o. E titular da marca figurativa da Unido Europeia
que representauma flor de algodao, registada em 22 de maio de 2008 para produtos,
designadamente téxteis (a seguir «marca flor de algodao»).

Durante varias décadas anteriores a este registo, o mesmo sinal figurativo (a seguir
«sinal flor de algodao») foi usado por fabricantes de téxteis a partir de fibras de algodao
para certificar a composicdo e a qualidade dos seus produtos. Desde o referido registo,
a VBB celebrou contratos delicenca relativos a suamarca flor de algoddo com empresas
nela filiadas. Essas empresas comprometiam-se a s utilizar esta marca para produtos
fabricados a partir defibras de algodao de boa qualidade. O respeito deste
compromisso podia ser controlado pela VBB.

A GoOzze, cujo gerente era W. GOzze e que ndo estavafiliada na VBB nem tinha celebrado
com ela nenhum contrato de licenga, fabricava téxteis a partir de fibras dealgodao e
nos quais apunha, ha varias décadas, o sinal flor de algodao.

A VBB intentou uma a¢do de contrafacdao contra a G6zze e W. Gézze no tribunal de
marcas da Unido Europeia competente, o Landgericht Dusseldorf (Tribunal Regional de
Dusseldorf, Alemanha), com fundamento na venda pela Gézze de toalhas de casa de
banho nas quais eram apostas etiquetas soltas. No ambito desse processo, a Gozze
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apresentou, um pedido reconvencional que visava a declara¢do de nulidade da marca
flor de algoddo, com efeitos a partir de 22 de maio de 2008, ou, a titulo subsidiario, a
extincdo dessa marca, com efeitos a partirde 23 de maiode 2013.

Por decisdo de 19 de novembro de 2014, o Landgericht Dusseldorf (Tribunal Regional de
Dusseldorf) julgou procedente a acdo da VBB e improcedente o pedido reconvencional
da Gozze.

A Gozze interp0s recurso dessa decisdo para o Oberlandesgericht Dusseldorf (Tribunal
Regional Superior de Dusseldorf, Alemanha), que decidiu suspender a instancia e
interrogar o Tribunal de Justica a titulo prejudicial.

No seu acorddo, o Tribunal de Justica esclarece, em primeiro lugar, que o artigo 15.°,
n.° 1,do Regulamento n.® 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que a aposicao,
em produtos, de uma marcaindividual da Unido Europeia como selo de qualidade, pelo
titular ou com o seu consentimento, nao corresponde a uma «utiliza¢do séria» da
marca, na acecao desta disposicao. A aposicao da referida marca constitui, no entanto,
tal «utilizagdo séria» se garantir, também e simultaneamente, aos consumidores que
esses produtos sdo provenientes de uma Unica empresa, sob o controlo da qual sao
fabricados e a qual pode ser atribuida a responsabilidade pela sua qualidade. Neste
ultimo caso, o titular da marca esta habilitado a proibir, nos termos do artigo 9.°,n.° 1,
alinea b), doreferido regulamento, a aposicao por um terceiro de um sinal semelhante
em produtos idénticos, se esta aposi¢ao criar um risco de confusao no espirito do
publico.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica observa que o artigo 52.°,n.° 1, alineaa), e o
artigo7.°,n.° 1, alinea g), do Regulamento n.® 207/2009 sobre a marcada UE devemser
interpretados no sentido de que uma marcaindividual ndo pode ser declarada nula,
com base na aplica¢do conjunta destas disposicdes, pelo facto de o titular da marca néo
garantir, através de controlos de qualidade regulares junto dos titulares das suas
licencas, a satisfacdo das expectativas de qualidade que o publico associa a essa marca.

Em terceiro e ultimo lugar, o Tribunal de Justica sublinha que o @mbito de aplica¢do dos
artigos 66.° a 74.° do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca da UE, relativos as
marcas coletivas da Unido Europeia, € expressamente limitado, nos termos do

artigo 66.°,n.° 1, deste regulamento, as marcas assim designadas aquando do seu
depdsito. Esta delimitacdo da aplicabilidade dos referidos artigos deve ser
rigorosamente respeitada, especialmente porque as regras por eles estabelecidas, como
as previstas no artigo 67.° do referido regulamento a respeito do regulamento de
utilizacdo da marca, sao indissociaveis com a referida designac¢ao expressa, desde o
pedido de registo, da marca requerida como marca coletiva. Ndo &, portanto, possivel
aplicar por analogia essas regras as marcas individuais da Unido Europeia.

Por conseguinte, o Tribunal deJustica conclui que o Regulamento n.® 207/2009 deve ser
interpretado no sentido de que as suas disposi¢des relativas as marcas coletivas da

Janeiro de 2026 94 curia.europa.eu



Direito das Marcas

Unido Europeia ndo podem ser aplicadas, mutatis mutandis, as marcas individuais da
Uniao Europeia.

Acérdio de 7 de maio de 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO — Ortl (RTL) (T-1088/23,
EU:T:2025:446)

«Marca da Uniéio Europeia — Processo de extingGo — Marca figurativa da Unido Europeia RTL —
Néo utilizagéo séria da marca — Artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (UE)2017/1001 —
Apresentacdo de factos e de provas pela primeira vez na Cdmara de Recurso — Artigo 95.°, n.° 2,
do Regulamento 2017/1001 — Artigo 27.°, n.° 4, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 —
Abuso do direito»

No seu acordao, o Tribunal Geral altera a decisdo da Camarade Recurso do

EUIPO. Esclarece as questdes relativas ao carater abusivo de um pedido de extin¢do, ao
exercicio pelaCamara de Recurso do EUIPO do seu poder de apreciacdo no que respeita
arecusa de ter em conta elementos de prova que |lhe foram apresentados pela primeira
vez, naotendosido apresentados nas alegacdes previstas pelo Regulamento Delegado
2018/625 8, relativos a utilizacdo séria de uma marca para os servicos de publicidade,
de promogdo e de marketing poruma empresa que pertence a um grupo que presta,
nomeadamente, servicos de divulgacdo de anuncios e relativos ao impacto do prestigio
de uma marca na apreciacao da utilizagcdo séria desta para outros produtos e servicos.

Desde 2016, a RTL Group Markenverwaltungs GmbH, a recorrente, é titular damarca
figurativa da Unido Europeia RTL para varios produtos e servicos ?°. Em 2021, Marcella
Ortl, a interveniente, apresentou um pedido de extincao %, com o fundamento de que
esta marca ndotinha sido objeto de uma utiliza¢do séria paratodos os produtos e
servi¢os para os quaistinha sido registada durante um periodo ininterrupto de cinco
anos. A Divisdo de Anula¢do do EUIPO deferiu parcialmente o pedido relativamente a
determinados produtos e servicos.

Chamada a conhecer de um recurso interposto pelarecorrente, a Camara de Recurso
do EUIPO, por um lado, declarou admissivel o pedido de extingdo e, por outro, anulou
parcialmente a decisdo da Divisdo de Anulagdao na parte em que esta tinhadeclarado a
extincdo da marca controvertida, designadamente para uma subcategoria de servi¢os
«de publicidade, de marketing e de promocao», a saber, os servicos de «divulgacdao de
anuncios através da televisdo, da radio e dos meios de comunicacdo eletréonicos» ', e

% Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comiss&o, de 5 de marco de 2018, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1007 do
Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da Unido Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L
104, p. 1).

% Trata-se de produtos e servicos pertencentes as classes 3, 6, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33,35, 38, 41,42, 43 e 45 na

acecdo do Acordo de Nice.

Com fundamento no artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 2017/1001.

Os outros produtos e servigos para os quais a decisdo da Divisdo de Anulagao foi anulada sdo «discos de memdria &ticos», pertencentes a

classe 9 e «servicos de redes sociais online; servicos de apresentacdo social em linha», pertencentes a classe 45.
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negou provimento ao recurso quanto ao restante. Por meio do seu recurso interposto
no Tribunal Geral, a recorrente pediu que fosse anulada ou alterada essa decisao.

Em primeirolugar, o Tribunal Geral observa que as causas de extin¢do tém por objetivo
a protecdo dointeresse geral que lhes subjaz, o que explica que ndo se exija ao
requerente que demonstre um interesse em agir. Esta analise é corroborada pelo
considerando 24 do Regulamento 2017/1001 e pela finalidade do artigo 63.°,n.° 1,
alinea a), deste regulamento, que consiste em oferecer a possibilidade, ao mais vasto
leque de pessoas, de contestar uma marcada Unido Europeiaque ndo foi objeto de
uma utilizacdo sériadurante um determinado periodo, sem exigir que demonstrem um
interesse em agir. Uma vez que um pedido de extin¢do pode ser apresentado por
«qualquer pessoa singular ou coletiva» devido a falta de utilizagdo ou de utilizacao
insuficiente de uma marca, a questdo da possivel existéncia de um abuso de direito nao
é pertinente para efeitos da andlise da admissibilidade desse pedido. Do mesmo modo,
nem a admissibilidade nem o mérito de um pedido de extin¢do estao sujeitos a boa-fé
dorequerente, umavez que a extincdo pela ndo utilizacdo de uma marca durante o
periodo de cinco anos é uma consequéncia legal imposta pelo Regulamento

2017/1001 92,

Embora a recorrenteinvoque, a este respeito, o processo Sandra Pabst %, o Tribunal
Geral observa que esse processo se caracterizava por circunstancias excecionais, que
ndo se verificam no presente processo. Contrariamente ao processo Sandra Pabst, a
intervenientendo é uma sociedade artificialmente criada com o Unico objetivo de
apresentar multiplos pedidos de extin¢do. Além disso, a recorrente ndao demonstrou
gue o pedido de extincdo no caso em apreco estava destinado ao fracasso e, por
conseguinte, servia apenas para a sobrecarregar ou pressionar. Pelo contrario, a
intencdo da interveniente de utilizar uma marca suscetivel de criar confusdao com a
marca controvertidademonstra ointeresse real desta ultima em que o registo das
marcas esteja atualizado no que respeita ao alcance do monopdlio da recorrente sobre
a marca controvertida.

Por conseguinte, o Tribunal Geral rejeita a alegacao da recorrenterelativaa
inadmissibilidade do pedido de extincdo devido ao alegado carater abusivo do mesmo.

Em segundolugar, o Tribunal Geral recorda a jurisprudéncia relativa ao poder de
apreciagao do EUIPO para efeitos datomada em considera¢do dos factos e dos
elementos de prova invocados ou apresentados tardiamente % e sublinha que esta
tomada em consideragdo deve constituir o resultado de um exercicio objetivo e
fundamentado do poder de apreciagcao cuja fiscalizacdo compete ao Tribunal Geral.

102 v artigo 58.°,n.° 1, alinea a), e artigo 64.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001.

1% Processo que resultou na Decisdo da Grande Camarade Recurso de 1 de fevereiro de 2020 (processo R 2445-2017-G, a seguir «processo
Sandra Pabst»).

104 Pprevisto no artigo 95.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001 e enquadrado no artigo 27.°, n.° 4, do Regulamento Delegado 2018/625.
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Constata que, no caso em aprego, a recorrente apresentou tardiamente observagdes e
elementos de prova, pelo que a Cdmara de Recurso devia exercer a suamargem de
apreciagdo paradecidir se haviaou ndo que os tomar em consideracdo para efeitos da
decisao que devia proferir. Ora, esse exercicio objetivo e fundamentado do poder de
apreciagdo ndo existe no caso em apre¢o, uma vez que a Camara de Recurso rejeitou
esses elementos pelo simples facto de ndo terem sido apresentados com uma das
alegacdes referidas no Regulamento Delegado 2018/625 "%, sem ter examinado se
estavam preenchidos os requisitos previstos no artigo 27.°, n.° 4, deste regulamento.
Com efeito, a aprecia¢ao da admissibilidade das observa¢des e dos elementos de prova
apresentados pela primeira vez na Camara de Recurso nao pode ser limitado aos factos
e provas apresentados com as alegacdes referidas no Regulamento Delegado 2018/625,
uma vez que tal limitacdo nao resulta do artigo 95.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001
nem do artigo 27.°,n.° 4, do Regulamento Delegado 2018/625.

Por conseguinte, a Camara de Recurso cometeu um erro ao excluir da sua apreciacdo as
observacfes e os elementos de prova apresentados tardiamente pelarecorrente, sem
exercer o poder de apreciagao que lhe era conferido.

Em terceiro lugar, o Tribunal Geral examina se os elementos de prova apresentados
pela recorrente, relativos as atividades das sociedades do grupo a que pertence,
permitem demonstrar a utiliza¢do da marca controvertida ndo sé para a subcategoria
de servicos de diwlgacdao de anuncios, como a Camara de Recurso salientou, mas
também, para além desta Unica subcategoria, para a categoriade servicos «de
publicidade, de marketing e de promog¢ao» no seu conjunto.

Antes de mais, salienta que a recorrente demonstrou que as sociedades do grupo a que
pertenciatinham fornecido aos anunciantes servicos relativos a criagdo e a realizacdo de
anuncios, nomeadamente televisivos. Assim, apresentou elementos de prova relativos a
servi¢os que implicam um contributo criativo por parte dessas sociedades naconce¢ao
da publicidade que ndo se limitavam a simples divulgacao de um conteudo publicitario
criado por um terceiro.

Em seguida, considera que resulta dos elementos de prova apresentados pela
recorrente que esta propds aos anunciantes os seus servi¢os no desenvolvimento de
estratégias publicitarias nos meios de comunicac¢do social que Ihe pertencem,
dando-lhes a possibilidade de participarem em operaces promocionais criadas pelo
grupo a que pertence.

Por ultimo, considera que, tendo em conta as provas apresentadas, as sociedades do
grupo a que a recorrente pertence prestaram servicos de consultoria relativos a
comercializa¢do da publicidade televisiva, que fazem parte dos servicos de
aconselhamento e de apoio especializado a empresas que procuram promover os seus
produtos e servi¢cos e desenvolver as suas estratégias publicitarias.

105 Artigos 22.°, 24.° e 26.° do Regulamento Delegado 2018/625.
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Nestas condi¢Bes, o Tribunal Geral considera que os elementos de prova apresentados
pela recorrente demonstram que o grupo a que pertence forneceu a terceiros, ao abrigo
da marca controvertida e durante o periodo pertinente, servicos de publicidade, de
promoc¢do e de marketing que nao se limitavam a uma divulgacdao de anuncios, mas
visavam contribuir ativamente para o desenvolvimento de uma estratégia publicitaria
dos referidos terceiros. Por conseguinte, altera a decisdo impugnada, indeferindo o
pedido de extincdo da marca controvertida para os servi¢cos de publicidade, de
promoc¢do e de marketing pertencentes a classe 35.

Em ultimo lugar, o Tribunal Geral esclarece que a redacao e a finalidade do artigo 58.°,
n.°1,alinea a),do Regulamento 2017/1001 sujeitam a manutencao dos direitos relativos
amarca da Unido Europeia a condigao de a mesma ser efetivamente utilizada. Com
efeito, ndo se justifica que uma marca nao utilizada constitua um obstaculo a
concorrénciae restrinjaa livre circulacdo de mercadorias e a livre prestacdo de servicos.
Além disso, as jurisdi¢cbes da Unido ja declararam que as disposicdes relativas a
prote¢do alargada conferida a uma marca da Unido Europeia que goza de prestigio na
Unido prosseguem um objetivo diferente das que exigem a prova da utilizagdo séria,
pelo que estes doistipos de disposi¢cdes devem ser interpretados autonomamente. Por
conseguinte, admitindo que a marca controvertidano caso em apreco goza de prestigio
no setor dos meios de comunicagao social, esta circunstancia ndo permite, por si s,
demonstrar a existéncia de uma utiliza¢do séria da mesma para os produtos e servigos
em causa. Por outro lado, nem o carater unitario da marca da Unido Europeia nemo
considerando 7 do Regulamento Delegado 2018/625, que apenas tem por objeto regras
processuais, podemser utiimente invocados pelarecorrente para efeitos da
interpretacdo das disposi¢cdes materiais do Regulamento 2017/1001.

Acoérdao de 2 de julho de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23,
EU:T:2025:659) 106

«Marca da UniéGio Europeia — Processo de extincdo — Registo internacional que designa a Uniéio
Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utilizacdo séria da marca — Artigo 51.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
(UE) 2017/1001] — Utilizagéo por terceiros — Natureza da utilizacdo — Consentimento tdcito do
titular da marca — Prova da utilizagéo séria — Automdveis usados — Pegas sobresselentes e
acessorios»

O Tribunal Geral decidiu, em formacdo alargada, anular a decisdo da Camara de Recurso
do EUIPO %7 e pronunciar-se sobre o conceito de utilizagdo sériano contexto da
revenda por terceiros de produtos usados, que ostentam a marca controvertida, com o

1% pendente de recurso (processo C-597/25 P).
107" Decisdo da Quinta Camara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2023 (processos apensos R 334/2017-5 e R 343/2017-5), conforme
retificada em 28 de setembro de 2023 (a seguir «decisdo impugnada»).
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consentimento tacito do titular da marca. Clarifica, assim, a jurisprudéncia decorrente
do Acérdéo Ferrari 1%,

A Ferrari SpA, arecorrente, é titular do registo internacional que designa a Unido
Europeia da marca nominativa TESTAROSSA nomeadamente para veiculos '%°.Em 7 de
setembro de 2015, Kurt Hesse, o interveniente, apresentou um pedido de declaracdo de
invalidade dos efeitos do registo internacional '°. A Divisdo de Anulacdo deferiu
parcialmente o pedido de extin¢dao e indeferiu-o na parte em quedizia respeito as
«viaturas [carros]».

Tanto ointerveniente como a recorrente interpuseram recurso de anulagdo parcial
desta decisdo. A Camara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso do
interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente, que perdeu assim os seus
direitos sobre a marca controvertida relativamente a todos os produtos. A recorrente
interpds um recurso de anulagao desta decisdo no Tribunal Geral.

Em primeirolugar, o Tribunal Geral pronuncia-se sobre a utilizagdo sériada marca
controvertida para asviaturas (carros). Antes de mais, constata que nao foi produzido
ou colocado no mercado nenhum automaével novo sob a marca controvertida durante o
periodorelevante e que os automdveis usados que ostentavam a marca controvertida
foram comercializados por concessionarios ou distribuidores autorizados. A este
respeito, recordaque, embora a revenda, enquanto tal, de um produto usado que
ostenta uma marca ndo constitua necessariamente uma utiliza¢do séria "', ndo é
menos verdade que, se o titular da marca controvertida a utilizar na revenda em
conformidade com a sua funcao essencial, essa utilizacdo pode ser considerada uma
«utilizacdao séria» dessa marca. Esta interpretacao é confirmada pelo artigo 13.°,n.° 1, do
Regulamento n.® 207/2009, do qual decorre que uma marca € suscetivel de ser objeto
de utiliza¢do para produtos ja comercializados sob essa marca, pelo que o seu titular
nao pode proibir essa utilizagdo a terceiros. Em contrapartida, isso ndo significa que o
préprio titular ndo possa utilizar a sua marca paratais produtos. Isto aplica-se também
a utilizacdo da marca por terceiros com o consentimento do titular, pelo que continua a
ser possivel ao titular da marca demonstrar que esta foi objeto de uma utilizacao séria
para produtos usados vendidos sob essa marca por terceiros com o seu consentimento.

Em seguida, o Tribunal Geral, emborasalientando que a recorrente ndao apresentou
elementos de prova que manifestem o seu consentimento explicito para a utilizacdo da
marca controvertida por terceiros durante o periodo relevante, indica que esse
consentimento pode também resultar implicitamente de circunstancias e de elementos
anteriores, concomitantes ou posteriores a utilizacdo da marca por um terceiro. Assim
sendo, no ambito especifico da utilizacdo de uma marca para produtos usados, um
consentimento tacito ndo se pode deduzir do simples facto de o titular ter

108 Acérdao de 22 de outubro de 2020, Ferrari (C-720/18 e C-721/18, EU:C:2020:854).

% Produtos pertencentes & classe 12 na acecio do Acordo de Nice.

Com base no artigo 158.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, em conjugagdo com o artigo 51.°, n.° 1, alinea a), deste regulamento.
Na acegdo doartigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 207/2009.
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conhecimento da utilizacdo da marca por um terceiro, mas necessita que o titular esteja
envolvido na utilizacdo dessa marca. Por outro lado, as circunstancias e os elementos
pertinentes, suscetiveis de traduzir a existéncia de um consentimento tacito, devem ser
examinados a luz das utiliza¢des consideradas justificadas no setor econdmico em
causa e das caracteristicas do mercado.

Assim, por um lado, o Tribunal Geral considera que a venda de um automovel usado da
marca controvertida por um concessionario ou distribuidor autorizado pelo titular dessa
marca, e ndo por qualquer terceiro que nao tenha nenhuma relagdo com esse titular,
constitui um indicio de que a venda é efetuada com o consentimento tacito deste
ultimo. A este respeito, recorda que a utilizagdo da marca de uma sociedade de
produc¢ao por uma sociedade de distribuicdo autorizada pelo titular dessa marca pode
ser reconhecida como sendo feita com o consentimento deste, na medida em que essa
autorizacado estabelece umaliga¢do entre estas duas sociedades que pressupde que 0
titular da marca autorizou o concessionario ou distribuidor autorizado a utilizar a sua
marca. Esta apreciacdo é corroborada pelas utilizagdes consideradas justificadas no
mercado automdével, no qual se considera que umdistribuidor ou concessionario
autorizado pelo construtor esta autorizado a comercializar todos os modelos desse
construtor. O mesmo acontece no mercado dos automoveis usados, no qual se
distinguem, em regra, as vendas de automdveis usados efetuadas por um terceiro
independente das efetuadas por um concessionario ou distribuidor autorizado.

Por outro lado, no que respeita ao servico de certificacdo prestado pela recorrentee
que tem por objeto atestar, mediante remuneracao, a autenticidade dos automdéveis
usados que ostentam a marca controvertida, o Tribunal Geral recorda que a utilizacao
efetiva, pelo seu titular, de uma marcaregistada para determinados produtos, para
servi¢os diretamente relacionados com os produtos ja comercializados e que visam
satisfazer as necessidades da clientela desses produtos é suscetivel de constituiruma
«utilizacao séria» dessa marca. No caso em aprego, o servico de certificacdo esta
diretamenterelacionado com as vendas de automdveis usados da marca controvertida
por concessionarios autorizados e visa satisfazer as necessidades da clientela desses
automoveis, pelo que essa utilizacdo é suscetivel de constituir uma «utilizacdo séria»
dessa marca. A utilizagdo concomitante da marca Ferrari e da marca controvertida nas
faturas desse servico esta em conformidade com as praticas habituais do mercado,
dado que os automdveis sao correntemente comercializados tanto sob umamarca que
designa o construtor como sob uma segunda marca que designa o modelo.

Por ultimo, o Tribunal Geral conclui que a recorrente demonstrou que tinha consentido,
tacitamente na utilizacdo da marca controvertida por terceiros para «viaturas [carros]».

Em segundolugar, o Tribunal Geral examina a utilizacao séria da marca controvertida
para as pecas sobresselentes e acessorios, que sdo principalmente pecas usadas.
Observa, por um lado, que esta utilizagao foi feita durante o periodo relevante por
concessionarios e distribuidores autorizados e, por outro, que a recorrente propde um
servico de certificacdo que incluiuma verificacdo da origem comercial das pecas que
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compdem os automoveis usados da marca controvertida. Por conseguinte, a recorrente
demonstrou ter consentido tacitamente na utiliza¢do, por terceiros, da marca
controvertida para pegas sobresselentes e acessoérios. Além disso, o Tribunal Geral
constata que a Camara de Recurso nao tomou suficientemente em consideragao o facto
de as vendas de pecas sobresselentes e acessorios efetuadas por concessionarios
autorizados também incidirem sobre pecas de origem especificamente designadas pela
marca controvertida. Por estes motivos, o Tribunal Geral considera que as apreciacbes
da Camara de Recurso padecemde erros.

Em ultimo lugar, o Tribunal Geral salienta que a utilizacdo da marca controvertida para
as pecas sobresselentes e os acessorios pode também constituir uma utilizagdo desta
para as «viaturas [carros]». Com efeito, considera-se que uma marcaregistada para uma
categoria de produtos e de pecas sobresselentes que os comp&em foi objeto de
utilizacdo séria para todos os produtos pertencentes a esta categoria e para todas as
pecas sobresselentes que os compdem, se sé tiver sido objeto de tal utilizagdo para
alguns desses produtos ou unicamente para as pegas sobresselentes ou para os
acessorios de alguns desses produtos, a nao ser que se verifique que o consumidor
considera que estes constituem uma subcategoria auténoma da categoria de produtos
para a qual a marcaem causa foi registada. Todavia, no caso em apre¢o, a Camarade
Recursonao examinou estes elementos e ndo declarou que essas pecas sobresselentes
e esses acessorios constituiam uma subcategoria autbnoma em rela¢do as viaturas
(carros), pelo que a prova da utilizagdo dos primeiros era irrelevante para as segundas.
Por um lado, a Camara de Recurso limitou-se a salientar a existénciade uma
desproporcdo de valor econdmico entre as pecas sobresselentes e acessorios e as
viaturas (carros), sem ter em contaa jurisprudéncia segundo a qual o critérioda
finalidade ou de destino é primordial para efeitos da definicdo de uma subcategoria de
produtos ou servicos. Por outro lado, entendeu que o publico relevante ndo considerava
gue os fabricantes de pecas sobresselentes e acessérios tivessem capacidade técnica
para construir automoveis. Ora, o Tribunal Geral salienta que tal regra geral, segundo a
qual o publico considera necessariamente que as viaturas (carros), por um lado, e as
pecas sobresselentes e 0os acessorios, por outro, provém de dois construtores
diferentes, ndo esta demonstrada, precisando-se que um certo numero de pe¢as
sobresselentes e acessorios sdo produzidos pelos préprios construtores automaéveis.
Por conseguinte, a decisdo impugnada padece também de erros a este respeito.

Acérdao de 2 de julho de 2025, Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23,
EU:T:2025:660)

«Marca da Uniéo Europeia — Processo de extingGo — Registo internacional que designa a Uniéo
Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utiliza¢do séria da marca — Artigo 51.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
(UE)2017/1001] — UtilizagéGo por terceiros — Natureza da utilizacdo — Consentimento tdcito do
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titular da marca — Prova de utilizacdo séria — Modelos de veiculos motorizados terrestres a
escala (brinquedos)»

O Tribunal Geral decidiu, em formacdo alargada, anular parcialmente a decisao da
Camara de Recurso do EUIPO "2 e pronunciar-se sobre o conceito de utilizacdo séria no
contexto da utilizagdo de uma marca por terceiros com o consentimento tacito do titular
dessa marca. O Tribunal Geral esclarece,nomeadamente, a jurisprudéncia resultante do
Acérddo Opel "3 e precisa as condicdes em que a utilizacdo séria da marca pode ser
demonstrada quando os habitos do setor e do mercado em causa permitem, em
determinadas condi¢es, a utilizacdo da marca registada por certos operadores para
descrever os produtos em causa.

A Ferrari SpA, arecorrente, é titular do registo internacional que designa a Unido
Europeia da marca nominativa TESTAROSSA para, nomeadamente, miniaturas de veiculos
e brinquedos 4. Em 14 de novembro de 2014, Kurt Hesse, o interveniente, apresentou
um pedido de declaracdo de invalidade dos efeitos desse registo internacional ">, A
Divisdo de Anulacdo deferiu parcialmente o pedido de declaragdo de extingao e
indeferiu-o na parte relativa aos «modelos de veiculos motorizados terrestres a escala
(brinquedos)».

Tanto o interveniente como a recorrente interpuseram recurso de anulacdo parcial
desta decisdo. A Camara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso do
interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente, que perdeu assim os
direitos sobre a marca controvertida para todos os produtos. A recorrente interpds um
recurso de anulacao desta decisdao no Tribunal Geral.

Atitulo preliminar, o Tribunal Geral salienta que a aposi¢ao, por um terceiro, de um
sinal idéntico a uma marca registada para brinquedos em miniaturas de veiculos sé
pode ser proibida se prejudicar ou for suscetivel de prejudicar as fun¢des dessa marca,
o que deve ser apreciado segundo as caracteristicas do mercado das miniaturas de
veiculos. Este mercado caracteriza-se pela coexisténcia, por um lado, de fabricantes de
brinquedos independentes, que utilizam marcas registadas paraviaturas (carros) como
simples indica¢des de que uma miniatura é uma reproducdo fielde um modelo de
automovel real e, por outro, de miniaturas de veiculos produzidos e comercializados
pelos titulares das marcas registadas para viaturas (carros) ou por empresas que lhes
estdo economicamente associadas, através de uma licenga. O publico pertinente esta,
portanto, habituado a estar exposto a miniaturas de veiculos, com ou sem licenga do
construtor automovel, e a distingui-las em funcdo das informag&es constantes das suas
embalagens. Deste modo, o Tribunal Geral indica que um terceiro pode utilizar essa
marca sem o consentimento do seu titular, desde que a utilizacdo que delafaz em

"2 Decisdo da Quinta Camara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2023 (processo R 887/2016-5)
3 Acérdao de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
"% Produtos pertencentes a classe 28 na ace¢do do Acordo de Nice.

5 Ao abrigo do artigo 158.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, em conjugacdo com o artigo 51.°, n.° 1, alinea a), deste regulamento.
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miniaturas de veiculos selimite a indicar ao publico pertinente que a referida miniatura
é uma reproducado fiel de um verdadeiro modelo de automdvel. Em contrapartida,
quando a utilizagdo da marca por um terceiro faz referéncia, por exemplo, a um acordo
de licenca celebrado com o titular dessa marca, sera entendida como umaindica¢ao de
gue esses produtos provém do construtor automével ou de uma empresa
economicamente associada a este ultimo. Nessa hipotese, o titular damarca tem
legitimidade para se opor a essa utilizacdo se estativer sido feita semo seu
consentimento.

No casoem apreco, em primeiro lugar, o Tribunal Geral examina se a utilizacdo da
marca por terceiros é conforme com a funcdo essencial desta. Salienta que os
elementos de prova apresentados pela recorrente consistem, nomeadamente, em
varios catalogos e fotografias de miniaturas de veiculos, nos quais figuraa marca
controvertida, marcas de terceiros, mas também a mencao «produto oficial com licenca
Ferrari». A este respeito, o Tribunal Geral constata que estas indicagbes permitem ao
publico pertinente compreender que essas miniaturas sao fabricadas por um terceiro
sob licenca darecorrente, emboraa marca controvertida seja aposta ao lado de marcas
de terceiros. Por conseguinte, essa utilizacdo da marca controvertida estadem
conformidade com a funcao essencial desta, que € garantir aos consumidores a origem
comercial dos produtos. O facto de as miniaturas de veiculos que ostentam a marca
controvertida serem comercializadas por empresas diferentes e de a suaqualidadee o
seu preco serem diferentes nao permite pdr em causa esta conclusdo. Do mesmo
modo, pouco importa que as menc¢des «produto oficial com licenca Ferrari» ndo fagam
referéncia a marca controvertida, uma vez que a liga¢do entre a utilizacdo da marca
Ferrari e a marca controvertida nas embalagens e nos catalogos € conforme aos habitos
do mercado em causa. Com efeito, o Tribunal Geral observa que, no mercado de
viaturas (carros), os automoéveis sdo comercializados simultaneamente sob uma
primeira marca, que designa o construtor desse automoével, e sob uma segunda marca,
que designa o modelo o respetivo modelo e que essas considerages sao também
pertinentes para o mercado das miniaturas de veiculos. Além disso, a ndo utilizacdo dos
simbolos «®» ou «TM» ao lado da marca controvertida ndo altera a capacidade desta
marca para cumprir a sua funcdo essencial. A luz das consideracbes precedentes, 0
Tribunal Geral considera que a marca controvertida foi utilizada, durante o periodo
pertinente, para miniaturas de veiculos, em conformidade com a sua fun¢do essencial.

Em segundo lugar, o Tribunal Geral examina se utilizacdo da marca controvertida foi
feita com o consentimento do titular. Observa que os excertos de acordos de licenca
apresentados pela recorrente ndo contém a lista das marcas objeto dos referidos
contratos, pelo que ndo permitem demonstrar que a recorrente tenha expressamente
consentido na utilizacdo da suamarca por esses terceiros. No entanto, sublinhaque o
consentimento do titular na utilizacdo da marca por terceiros pode também resultar
implicitamente de circunstancias e de elementos anteriores, concomitantes ou
posteriores a essa utilizacdo, que devem ser examinados a luz das utilizacbes
consideradas justificadas no setor econdmico em causa.
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Deste modo, primeiro, o Tribunal Geral indica que, no ambito especifico do mercado em
causa, o consentimento tacito do titular de uma marca controvertida decorre do facto
de este ultimo ter conhecimento da utilizacdo da sua marca por terceiros e nao se ter
oposto a essa utilizacdo, considerando que assim sucede no caso em apreco. Segundo,
precisa que a utilizacdo da marca de uma sociedade de producdo por outra sociedade
que comercializa os produtos em causa como sendo produtos «oficiais» com licencade
utilizacdo da primeira sociedade pode ser reconhecida como sendo feitacom o
consentimento do titular dessa marca, uma vez que tal utilizagao estabelece uma
associacdo entre estas duas sociedades que pressupde que o referido titular autorizou a
utilizacdo das suas marcas pela sociedade em questdo. Terceiro, considera que, ao
apresentarfaturas e notas de encomenda emitidas por terceiros paraa vendade
miniaturas de veiculos que ostentam a marca controvertida para demonstrar a
utilizacdo séria, a recorrente sustenta tacitamente que essa utilizacdo foi feita com o seu
consentimento. Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que a recorrente consentiu
tacitamente na utilizacdo da marca controvertida por terceiros para os produtos em
causa.

Portanto, a luz das considerac¢8es precedentes, o Tribunal Geral anula a decisdo da
Camara de Recurso na parteem que o pedido de declaracdo de extin¢do da marca
controvertida para as miniaturas de veiculos foi deferido.

3. Marcacoletiva

Acordao de 12 de dezembro de 2019, Der Griine Punkt/EUIPO (C-143/19 P, EU:C:2019:1076)

«Recurso de decis@o do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Regulamento (CE)
n.°207/2009 — Artigos 15.° e 66.° — Utilizagdo séria de uma marca coletiva da Uniéo
Europeia — Marca relativa a um sistema de recolha e de valorizagéo de residuos de
embalagens — Aposi¢éio no acondicionamento dos produtos para os quais a marca estd
registada»

Com o presente acorddo, o Tribunal de Justica anulou o acérddo do Tribunal Geral '"®
por este ter cometido um erro de direito na aplica¢do do conceito de «utilizagao séria» a
uma marca coletiva da Uniao Europeia.

No casoem apreco, a recorrente, a Der Gruine Punkt, tinha obtido o registo da marca
coletiva figurativa que representava um circulo com duas setas, relativa a um sistema de
recolha e de valorizacao de residuos de embalagens. Nasequéncia deum pedido de
extin¢do, o EUIPO tinha acolhido parcialmente este pedido, pelo facto de a referida

16 Acérdao de 12 de dezembro de 2018, Der Griine Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representacio de um circulo com duas flechas)
(T-253/17, EU:T:2018:909).
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marca ndo ter sido objeto de uma utilizagao séria paratodos os produtos para os quais
tinha sido registada, com excecdo dos produtos que consistiam em embalagens.

O Tribunal Geral negou provimento ao recurso de anula¢do interposto pela recorrente
da decisdaoda Camara de Recurso do EUIPO.

Em apoiodoseu recursodoacérddo do Tribunal Geral, a recorrente alegou que o
Tribunal Geral violou a interpretacdo do conceito de «utilizacdo séria», na acecao do
artigo 15.°,n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009 e que ndao tomou devidamente em
consideracao as caracteristicas das marcas coletivas, enunciadas no artigo 66.° deste
regulamento.

Antes de mais, o Tribunal de Justica recorda que a funcdo essencial deuma marca
coletiva consiste em distinguir os produtos ou os servicos dos membros da associacao
que dela é titular dos de outras empresas. Assim, ao contrario de uma marcaindividual,
uma marca coletivando tem por fungao indicar ao consumidor qual é «a identidade de
origem» dos produtos ou dos servi¢os para os quais esta registada. A esterespeito, o
Tribunal de Justica salientou que o artigo 66.° do Regulamento n.° 207/2009 ndo exige
de modo nenhum que os fabricantes, produtores, prestadores de servicos ou
comerciantes que aderiram a associagao titular de uma marca coletivafacam parte de
um mesmo grupo de sociedades que fabrica produtos ou que presta servi¢cos sob um
controlo Unico. Por outro lado, o Tribunal de Justica constatou que as marcas coletivas, a
semelhanca das marcas individuais, fazem parte da vida comercial. Por conseguinte,
para que a sua utilizacdo possa ser qualificada de «séria», na acecao do artigo 15.°,n.° 1,
do Regulamento 207/2009, deve prosseguir efetivamente o objetivo das empresas em
causa de criar ou conservar um mercado para os seus produtos e servigos.

Em seguida, o Tribunal de Justica conclui que uma marca coletiva é utilizada em
conformidade com a sua fungdo essencial a partir do momento em que permite ao
consumidor compreender que os produtos ou 0s servicos visados provém de empresas
que aderiram a associac¢do titular da marca, permitindo-lhe assim distinguir esses
produtos ou servicos dos que provém de empresas que a ela ndo aderiram. No caso em
apreco, o Tribunal de Justica considerou que decorre das constatacdes feitas pelo
Tribunal Geral que a marca coletiva era utilizada em conformidade com a suafunc¢do
essencial, atendendo a que o produtor ou o distribuidor dos produtos controvertidos
faziam partedo sistema de contrato de licenca da recorrente.

Por ultimo, o Tribunal de Justica sublinha que a apreciacdo do carater sério da utilizagao
da marca em causadeve serrealizada através da avaliacdo, em especial, das utilizacdes
consideradas justificadas no setor econémico em causa para manter ou criar quotas de
mercado em beneficio dos produtos ou dos servi¢os protegidos pela marca, da natureza
desses produtos ou desses servicos, das caracteristicas do mercado, bem como do
alcance e da frequéncia da utilizagdo da marca. A este respeito, o Tribunal de Justica
constatou que o Tribunal Geral ndo aplicou os referidos critérios ao caso concreto. O
Tribunal de Justica considerou, nomeadamente, que cabia ao Tribunal Geral examinar
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se a utilizacao devidamente demonstrada no caso concreto, a saber, a aposi¢ao da
marca em causa no acondicionamento dos produtos das empresas que aderiram ao
sistema de recolha de proximidade e de tratamento ecolégico dos residuos de
embalagens, era considerada, nos setores econémicos em causa, como justificada para
manter ou criar quotas de mercado em beneficio dos produtos. Segundo o Tribunal de
Justica, ndo é de excluir que a indicacdo aposta pelo fabricante ou pelo distribuidor, na
embalagem dos produtos de consumo corrente, da adesdo a tal sistema de reciclagem
possa influenciar as decisbes de comprados consumidores e, assim, contribuir paraa
manutencdo ou para a criacdo de quotas de mercado relativas a estes produtos.

Considerando que o Tribunal Geral tinha cometido um erro de direito na aplicagdo do
conceito de «utilizacdo sériax», o Tribunal de Justica anulou o acérddo recorridoe a
decisdo da Camara de Recurso do EUIPO.

4. Marcade certificacao

Acérdao de 11 de abril de 2019, OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Marcas — Regulamento (CE)
n.°207/2009 — Artigo 9.°, n.° 1 — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.°, n. 1 e 2 — Direitos
conferidos pela marca — Marca individual constituida por um selo de teste»

A OKO-Test Verlag é uma empresa que avalia produtos, através detestes de
desempenho e de conformidade, para depois informar o publico dos resultados dessas
avaliagbes. Vende uma revista que € publicada na Alemanha e que contém, para além
de informacdes gerais destinadas aos consumidores, os referidos resultados.

A OKO-Test Verlag é titular, desde 2012, de uma marca da Unido Europeia, constituida
por um sinal querepresentaum selo destinado a apresentar o resultado dos testesa
que foram submetidos os produtos (a seguir «selo de teste»). E tambémtitularde uma
marca nacional constituida pelo mesmo selo de teste. Estas marcas (a seguir, em
conjunto, «<marcas OKO-TEST») estdo registadas, nomeadamente, para produtos de
impressao e paraservicos que consistem na realizacao de testes e no fornecimento de
informacdes e aconselhamento aos consumidores.

A OKO-Test Verlag seleciona os produtos que pretende testar e avalia-os com base em
parametros cientificos também por ela estabelecidos, sem pedir o consentimento dos
fabricantes. Em seguida, publica os resultados desses testes nasua revista.

ADr. Liebe € uma empresaque produz e comercializa pastas dentifricas,
nomeadamente da gama «Aminomed». Entre as pastas dentifricas dessagama, o
produto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» foi, durante o ano de 2005, testado
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pela OKO-Test Verlag e obteve a classificacdo de «sehr gut» («muito boms»). A Dr. Liebe
celebrou, durante esse mesmo ano, um contrato de licenca com a OKO-Test Verlag.

Em 2014, a OKO-Test Verlag teve conhecimento da comercializacdo, pela Dr. Liebe, de
um dos seus produtos com uma embalagem que reproduziaa marca OKO-TEST.

A KO-Test Verlagintentou uma acao de contrafacdo contra a Dr. Liebe no Landgericht
Dusseldorf (Tribunal Regional de DUsseldorf, Alemanha), alegando que a Dr. Liebe nao
estava autorizada a utilizar, durante o ano de 2014, as marcas OKO-TEST com
fundamento no contrato de licenca celebrado em 2005, dado que, nomeadamente, um
novo teste com novos parametros de avaliacdo para pastas dentifricas tinhasido
publicado em 2008 e que, por outro lado, o produto da Dr. Liebe ja ndo correspondia ao
produto que tinha sido objeto do teste efetuado em 2005, uma vez que a sua
denominacdo, a sua descri¢cdo e a sua embalagem tinham sido alteradas.

O referido érgaojurisdicional condenou a Dr. Liebe a cessar a utilizagdo do selo de teste
para os produtos da gama «<Aminomed», a retirar os produtos em causa do mercado e a
destrui-los. Considerou que a Dr. Liebe tinha violado as marcas OKO-TEST, ao utilizar o
selo de teste para os servicos de «fornecimento de informacdes a consumidores e
aconselhamento dos consumidores», que se inserem no ambito dos servi¢os para os
guais essas marcas estao registadas.

ADr. Liebe interpds recurso dessa decisdo no Oberlandesgericht Dusseldorf (Tribunal
Regional Superior de Dusseldorf, Alemanha) (a seguir «6rgao jurisdicional de reenvio»).
A OKO-Test Verlag, por seu lado, interpds um recurso subordinado, pedindo a extensdo
da decisdodojuizde primeira instancia a utilizacdo, pela Dr. Liebe, de certos sinais
nominativos e figurativos que ndo foram registados como marca mas que eram
idénticos as marcas OKO-TEST.

O o6rgaojurisdicional dereenvio entendeu que o juiz de primeira instancia considerou
corretamente que o contrato de licenca em causa havia cessado antes de 2014, Este
orgao jurisdicional deduziu daique a Dr. Liebe utilizou, na vida comercial e sem o
consentimento da OKO-Test Verlag, um sinal idéntico ou semelhante as marcas
OKO-TEST. Em contrapartida, considerou que ndo é certo que a OKO-Test Verlag possa
invocar o seu direito exclusivo, previsto no artigo 9.°,n.° 1, alineas a) ou b), do
Regulamento n.® 207/2009 e no artigo 5.°,n.° 1, da Diretiva 2008/95, contra a Dr. Liebe.
Com efeito, o sinal idéntico ou semelhante as marcas OKO-TEST foi aposto pelaDr.
Liebe em produtos que ndo eramidénticos nem semelhantes aos produtos para os
quais as marcas OKO-TEST estdo registadas. Por outro lado, pode considerar-se que
esse sinal ndo foi utilizado «como marca».

O referido érgdojurisdicional tem, portanto, duvidas quanto a abordagem adotada pelo
juiz de primeira instancia que equiparou a utilizagao, pela Dr. Liebe, do sinal idéntico ou
semelhante s marcas OKO-TEST a uma utilizacdo para os servicos para os quais essas
marcas estdo registadas. Por outro lado, questiona-se sobre o alcance do artigo 9.°,
n.°1,alinea c),do Regulamento n.® 207/2009 e do artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95.
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Nestas condi¢Bes, o érgaojurisdicional dereenvio decidiu suspender a instancia e
suscitar varias questdes prejudiciais.

Em primeirolugar, o Tribunal deJustica recorda que o artigo 9.°,n.° 1, alineas a) e b), do
Regulamento n.® 207/2009 e o artigo 5.°,n.° 1, alineas a) e b), da Diretiva 2008/95 devem
ser interpretados no sentido de que ndo conferem o direito ao titular de uma marca
individual constituida por umselo de teste a opor-se a aposi¢ao, por um terceiro,de um
sinal idéntico ou semelhante a essa marca em produtos que ndo sdo nem idénticos nem
semelhantes aos produtos ou servi¢os para os quais a referida marca esta registada.

A este respeito, salienta, primeiro, que o artigo 9.°,n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.°207/2009 e ao artigo 5.°,n.° 1, alinea a), da Diretiva 2008/95, tém em vista a chamada
hipotese da «dupla identidade», em que o uso por um terceiro de um sinal idéntico a
marca é feito para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca esta
registada. Em contrapartida, a expressao «para produtos ou servicos» ndo abrange, em
principio, os produtos ou os servi¢os do titular damarca, os quais sdao abrangidos, no
artigo 9.°,n.° 1,alinea a), do Regulamento n.® 207/2009 e no artigo 5.°,n.° 1, alinea a), da
Diretiva 2008/95, pela expressdo «aqueles para os quais esta foi registada». No entanto,
é excecionalmente suscetivel de estar abrangida pelas referidas disposi¢8es a utilizacao
dosinal peloterceiro para identificar os produtos do titular da marca quando estes
produtos constituem o préprio objeto dos servigcos prestados por esse terceiro. Com
efeito, nesse caso, osinal é utilizado para identificar a proveniéncia dos produtos que
sdo objeto desses servicos e existe um vinculo especifico e indissociavel entre os
produtos que ostentam a marca e os referidos servicos.

Segundo, o Tribunal de Justica sublinhaqueresultado artigo 9.°,n.° 1, alineab), do
Regulamento n.® 207/2009 e do artigo 5.°,n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95, que
concedem ao titular da marca uma protecao especifica contra a utilizacdo, por terceiros,
de sinais idénticos ou semelhantes a marca que conduza a um risco de confusdo no
espirito do publico, que a referida prote¢do concedida ao titular da marca esta
reservada aos casos em que existe uma identidade ou semelhanca ndo apenas entre o
sinal utilizado pelo terceiro e a marca, mas também entre os produtos ou servicos
abrangidos por esse sinal, por um lado, e os produtos ou servi¢os abrangidos pela
marca, por outro. Assim, a semelhanca da expressao «para produtos ou servi¢os», na
acecdodoartigo9.°,n.°1,alineaa), do Regulamento n.®° 207/2009 e do artigo 5.°,n.° 1,
alinea a), da Diretiva 2008/95, os termos «produtos ou servi¢os abrangidos [...] pelo
sinal» constantes do referidon.® 1, alinea b), dizem, em principio, respeito aos produtos
comercializados ou aos servi¢os fornecidos pelo terceiro. Nafaltade semelhanca entre
os produtos ou servicos do terceiro e os produtos ou servi¢os para 0s quais a marca
esta registada, a prote¢ao concedida por essas disposi¢des ndo é aplicavel.

Em segundolugar, o Tribunal deJustica precisa que o artigo 9.°,n.° 1, alineac), do
Regulamento n.®207/2009 e o artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 devem ser
interpretados no sentido de que permitem que o titular de umamarca individual de
prestigio, constituida por um selo de teste, se oponha a aposicao, por um terceiro, de
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um sinal idéntico ou semelhante a essa marca em produtos que ndo sao nem idénticos
nem semelhantes aos produtos ou servicos para os quais a referida marca esta
registada, desde que se prove que, através dessa aposicdo, esse terceiro tira partido
indevido do carater distintivo ou do prestigio da mesma marca ou prejudica esse carater
distintivo ou esse prestigio e que o referido terceiro ndo demonstrou, nesse caso, a
existéncia de um «justo motivo», na ace¢ao destas disposi¢des, em apoio dessa
aposicao. Com efeito, as referidas disposi¢cdes determinam o alcance da protecao
conferida aos titulares de marcas de prestigio. Elas permitem que estes titulares
proibam qualquer terceiro de utilizar sem justo motivo, na vida comercial e sem o
consentimento do referido titular, um sinal idéntico ou semelhante — seja para
produtos ou servicos semelhantes ou para produtos ou servicos nao semelhantes
aqueles para os quais essas marcas estdo registadas — que tire partido indevido do
carater distintivo ou do prestigio das referidas marcas ou que cause prejuizo a este
carater distintivo ou a este prestigio. O exercicio deste direito ndo pressupde a
existéncia deum risco de confusao no espirito do publico em causa. Ora, incumbird ao
orgaojurisdicional de reenvio examinar se a aposi¢ao, pela Dr. Liebe, do sinal idéntico
ou semelhante as marcas OKO-TEST nos seus produtos permitiu a Dr. Liebe tirar partido
indevido do carater distintivo ou do prestigio dessas marcas ou causou prejuizo a esse
carater distintivo ou a esse prestigio. Caso conclua que assim foi, incumbir-lhe-3, por
outrolado, examinar se a Dr. Liebe demonstrou, no caso em apreco, um «justo motivos,
na acecaodoartigo9.°,n.° 1, alinea c), do Regulamento n.®°207/2009 e do artigo 5.°,

n.° 2, da Diretiva 2008/95, para a aposi¢do desse sinal nesses produtos. Com efeito,
neste Gltimo caso, ter-se-iade concluir que a OKO-TEST Verlag ndo tem o direito de
proibir essa utilizacdo com base nessas disposicdes.
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