KONINKLJKE KPN NEDERLAND

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgio)
12 de Fevereiro de 2004

No processo C-363/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justica, nos termos do
artigo 234.° CE, pelo Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pafses Baixos), destinado a
obter, no litigio pendente neste 6rgio jurisdicional entre

Koninklijke KPN Nederland NV

Benelux-Merkenbureau,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretagdo dos artigos 2.° ¢ 3.° da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1),

* Lingua do processo: neerlandés,
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccio),

composto por: V. Skouris, exercendo funcdes de presidente da Sexta Sec¢io, C.
Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen e F. Macken (relatora), juizes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretario: H. von Holstein, secretdrio adjunto,

vistas as observagdes escritas apresentadas:

— em representacdo da Koninklijke KPN Nederland NV, por K. Limperg e T.
Cohen Jehoram, advocaten,

— em representacdo do Benelux-Merkenbureau, por J. H. Spoor e L. De Gryse,
advocaten,

— em representacdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks e
H. M. H. Speyart, na qualidade de agentes,

visto o relatdrio para audiéncia,

ouvidas as alegacdes da Koninklijke KPN Nederland NV, do Benelux-Merken-
bureau e da Comissdo na audiéncia de 15 de Novembro de 2001,
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ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 31 de
Janeiro de 2002,

profere o presente

Acérdio

Por acérdio de 3 de Junho de 1999, entrado no Tribunal de Justica em 1 de
Outubro seguinte, o Gerechtshof te ‘s—Gravenhage apresentou, nos termos do
artigo 234.° CE, nove questdes prejudiciais sobre a interpretacio dos artigos 2.°
3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislagcbes dos Estados—-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

Estas questdes foram suscitadas no dmbito de um litigio entre a sociedade
Koninklijke KPN Nederland NV (a seguir «<KPN») e o Benelux Merkenbureau
(Servico das Marcas do Benelux, a seguir «<SMB»), a propésito da recusa deste de
proceder ao registo do sinal «Postkantoor» como marca para diversos produtos e
servicos, requerido pela KPN.
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Enquadramento juridico

Regulamentacio comunitiria

A directiva tem por objecto, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as
legislacbes dos Estados-Membros relativas ds marcas, a fim de suprimir as
disparidades existentes susceptiveis de colocar entraves a livre circulagdo dos
produtos, bem como a livre prestagdo de servicos e de falsear as condicdes de
concorréncia no mercado comum.

No entanto, como resulta do terceiro considerando da directiva, esta ndo tem por
objectivo a aproximagio total das legislacoes dos Estados-Membros em matéria
de marcas e limita-se a aproximar as disposi¢des nacionais que tenham uma
incidéncia mais directa sobre o funcionamento do mercado interno.

O sétimo considerando da directiva especifica que a realizacio dos objectivos
prosseguidos pela aproximacio das legislacdes dos Estados-Membros em matéria
de marcas pressupde que a aquisi¢do e a conservagio do direito sobre a marca
registada sejam, em principio, subordinadas as mesmas condigdes em todos os
Estados~Membros e que os motivos de recusa ou de nulidade relativos a prépria
marca, por exemplo, auséncia de caricter distintivo, devem ser enumerados de
modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a titulo
facultativo para os Estados-Membros, que poderdo assim manté-los ou
introduzi-los na sua legislacio.

O décimo segundo considerando da directiva indica que todos os Estados-
-Membros da Comunidade estdo vinculados pela Convengdo de Paris para a
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Proteccdo da Propriedade Industrial, de 20 de Margo de 1883, revista em ltimo
lugar em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (Recueil des traités des Nations unies,
vol. 828, n.° 11847, p. 108), € que é necessirio que as disposices da directiva
estejam em harmonia completa com as da referida convengio.

O artigo 2.° da directiva, que tem por epigrafe «Sinais susceptiveis de constituir
uma marca», dispde:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representacio grafica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,
ntimeros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condicfio de que
tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa
dos de outras empresas.»

O artigo 3.° da directiva, que enumera os motivos de recusa ou de nulidade do
registo, prevé, nos n.”* 1 e 3:

«1. Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declara¢io de nulidade, uma vez
efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que ndo possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de caracter distintivo;
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c) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicacbes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de producio do pro-
duto ou da prestacao do servi¢o, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicacdes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e cons-
tantes do comércio;

g) As marcas que sejam susceptiveis de enganar o piblico, por exemplo, no que
respeita 4 natureza, a qualidade ou a proveniéncia geogrifica do produto ou
do servico;

3. Nio serd recusado o registo de uma marca ou este ndo serd declarado nulo nos
termos do n.° 1, alineas b), ¢) ou d), se, antes da data do pedido de registo e apds o
uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caricter distintivo. Os Estados-
-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro periodo se
aplicard também no caso em que o caricter distintivo tiver sido adquirido apés o
pedido de registo ou o registo.»
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Lei uniforme do Benelux sobre as marcas

A lei uniforme do Benelux sobre as marcas foi alterada, com efeitos a contar de
1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que da nova
redacgio a referida lei (Nederlands Traktatenblad 1993, n.° 12, a seguir «<LBM»),
a fim de transpor a directiva para a ordem juridica dos trés Estados-Membros do
Benelux.

O artigo 1.° da LBM prevé:

«S40 consideradas como marcas individuais as denominacgdes, os desenhos, as
impressoes, os carimbos, as letras, os algarismos, as formas dos produtos ou da
sua apresentacio e os demais sinais que sejam adequados para distinguir os
produtos de uma empresa.

Todavia, ndo podem ser consideradas como marcas as formas impostas pela
natureza do préprio produto, ou que afectam o seu valor essencial ou produzam
resultados industriais.»

O artigo 6.° bis, n.° 1 a 4, da LBM dispde:

«1. O Benelux-Merkenbureau recusar-se-a a registar um depésito quando con-
siderar que:

a) o sinal depositado nio constitui uma marca na acepgio do artigo 1.°,
nomeadamente por lhe faltar todo e qualquer caricter distintivo como pre-
visto no artigo 6.° quinquies, B, n.° 2, da Convencio de Paris;
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b) o depdsito se refere a uma marca visada no artigo 4.°, n.°* 1 e 2.

2. A recusa do registo respeitara ao sinal constitutivo da marca na sua totalidade.
Pode limitar-se a um ou varios produtos aos quais a marca é destinada.

3. O Benelux-Merkenbureau informard o depositirio, imediatamente e por
escrito, da sua intencdo de recusar o registo no todo ou em parte, indicando-lhe as
razdes e dando-lhe a faculdade de lhes dar resposta num prazo fixado pelo
regulamento de execugio.

4. Se as objecgdes do Benelux-Merkenbureau contra o registo ndo forem reti-
radas no prazo fixado, o registo do depésito serd recusado no todo ou em parte.
O Benelux-Merkenbureau informard o depositante, imediatamente e por escrito,
indicando os fundamentos da recusa e mencionando a via de recurso dessa
decisdo, referida no artigo 6.° ter.»

O artigo 6.° ter da LBM prevé:

«O depositante pode, nos dois meses subsequentes & comunicagdo referida no
artigo 6.° bis, quarto paragrafo, interpor para a Cour d’appel de Bruxelas, para o
Gerechtshof de Haia ou para a Cour d’appel do Luxemburgo um recurso desti-
nado a obter uma ordem de registo do dep6sito. O tribunal territorialmente
competente determina-se pelo domicilio do depositante, do mandatirio ou pelo
endereco postal mencionado no momento do depdsito.»
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O artigo 13.°-C, primeiro parigrafo, da LBM especifica:

«O direito exclusivo a uma marca expressa numa das linguas nacionais ou
regionais do territério Benelux alarga-se as traducGes nas demais linguas.»

Litigio no processo principal e questées prejudiciais

Em 2 de Abril de 1997, a KPN depositou no SMB um pedido de registo da
expressdo «Postkantoor» (que se pode traduzir por «estagio de correios») como
marca para determinados produtos e servigos abrangidos pelas classes 16, 35 a
39, 41 e 42, na acep¢io do Acordo de Nice relativo a classificagdo internacional
de produtos e servigos para efeitos de registo das marcas, de 15 de Junho de 1957,
versao revista e alterada (a seguir «Acordo de Nice»), classes que incluem, , entre
outros, o papel, a publicidade, os seguros, a emissio de selos de correio, a
construgdo, as telecomunicagdes, os transportes, a educagio bem como a
orientacdo e assessoria técnicas.

Por carta de 16 de Junho de 1997, o SMB informou a KPN da recusa provisoria
do registo, atendendo a que «o sinal Postkantoor é exclusivamente descritivo dos
produtos e servicos mencionados nas classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ¢ 42
relacionados com uma estagio de correios» e que «[o mesmo] é destituido de todo
e qualquer caracter distintivo como se refere no artigo 6.° bis, n.° 1, alinea a), da
lei uniforme do Benelux sobre as marcas».
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Por carta de 15 de Dezembro de 1997, a KPN reclamou dessa recusa, a qual foi
definitivamente confirmada por carta do SMB de 28 de Janeiro de 1998.

Em 30 de Margo de 1998, a KPN interpds recurso desta recusa para o
Gerechtshof te ’s-Gravenhage, o qual considerou que a resposta a determinadas
questdes, relativas A interpretacio da LBM, exigia que o assunto fosse submetido
ao Tribunal de Justica do Benelux e que a resposta a outras questdes, relativas a
interpretacdo da directiva, exigia que a questio fosse submetida ao Tribunal de
Justica.

Foi nestas condi¢bes que o Gerechtshof te ’s—~Gravenhage decidiu suspender a
instincia e colocar ao Tribunal de Justica as nove questdes prejudiciais seguintes:

«1) O Servigo das Marcas do Benelux, ao qual o protocolo de 2 de Dezembro

2)

de 1992, que alterou a lei uniforme sobre as marcas (Trb. 1993, 12), confiou
o exame dos motivos absolutos de recusa dos depdsitos de marca, constante
do artigo 3.°% n.° 1, conjugado com o artigo 2.° da Primeira Directiva do
Conselho 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislacdes dos Estados—-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40),
deve n3o somente tomar em conta o sinal tal como é depositado, mas também
todos os factos e circunstincias pertinentes que sejam do seu conhecimento,
entre os quais os que o depositante lhe tenha comunicado (por exemplo, que,
antes do depdsito, o depositante tinha ji usado o sinal como marca em grande
escala para os produtos em questio ou que resulte de um inquérito que o uso
do sinal para os produtos e/ou servicos mencionados no dep6sito nio podera
induzir o pablico em erro)?

A resposta a [primeira] questdo vale também para a aprecia¢io que o Servigo
das Marcas do Benelux tem de fazer quando examina se as objeccdes que
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levantou ao registo foram dissipadas pelo depositante e para a sua decisdo de
recusar total ou parcialmente a marca, ambas visadas no artigo 6.° bis, n.° 4,
da LBM?

A resposta 4 primeira questdo vale também para a apreciacdo que os 6rgaos
jurisdicionais nacionais tém de fazer do recurso referido no artigo 6.° fer da
LBM?

Tendo em conta as disposi¢des do artigo 6.° quinquies, B, n.° 2, da Con-
vencdo de Paris, as marcas cujo registo é recusado ou que sdo susceptiveis de
ser declaradas nulas, se forem registadas, em aplicacdo do artigo 3.° n.° 1,
initio e alinea c), da directiva, incluem as marcas compostas por sinais ou por
indicagbes que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qua-
lidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época de
fabrico dos produtos ou da prestagdo dos servigos ou outras caracteristicas
dos produtos ou servigos, mesmo que esta composi¢do néo seja a indicagdo
usual (a tinica ou a mais corrente) utilizada para esse efeito? O facto de haver
poucos ou, pelo contririo, muitos concorrentes susceptiveis de utilizar indi-
cacoes desta ordem tem qualquer incidéncia a este respeito? [v. acérddo do
Tribunal de Justica do Benelux de 19 de Janeiro de 1981, NJ 1981, 294,
Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

O artigo 13.°~-C da LBM, que dispde que o direito a uma marca redigida
numa das linguas nacionais ou regionais do territorio do Benelux se alarga de
pleno direito as tradugdes noutra dessas linguas, tem também qualquer
incidéncia?

a) Para apreciar se um sinal, consistente numa (nova) palavra composta por
elementos que, tomados separadamente, sdo desprovidos de qualquer
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cardcter distintivo para os produtos ou servigos visados no depésito,
corresponde a definicdo que o artigo 2.° da directiva (e o artigo 1.° da
LBM) d4 de uma marca, deve considerar-se que uma (nova) palavra desta
natureza tem, em principio, um caricter distintivo?

b) Em caso de resposta negativa, deve, entio, admitir-se que uma palavra
desta natureza é, em principio, desprovida de caracter distintivo [abs-
traindo do caracter distintivo adquirido pelo uso (‘inburgering’)] e que s6
assim ndo sucederd quando, em razio das circunstincias do caso, a
combinagio for para além da soma dos elementos?

Importa, a este respeito, ou que o sinal seja o tinico termo, ou pelo menos
um termo usual, para indicar a qualidade ou as (a combinac¢do das) qua-
lidades em questdo ou que existam, para este efeito, sinénimos que sdo
razoavelmente susceptiveis de serem usados, ou que a palavra indique uma
qualidade do produto ou do servigo essencial no plano comercial ou uma
qualidade mais acesséria?

Importa ainda que, nos termos do artigo 13.°~C da LBM, o direito a uma
marca redigida numa das linguas nacionais ou regionais do territério
Benelux se alargue de pleno direito as tradugdes noutra dessas linguas?

6) A mera circunstincia de um sinal descritivo ser simultaneamente depositado
como marca para produtos e/ou servios para os quais o sinal ndo é descritivo
basta para poder considerar que o sinal tem, por esse facto, um caricter
distintivo para esses produtos e/ou servigos [por exemplo, o sinal Postkantoor
(estacdo de correios) para moveis]?
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Em caso de resposta negativa, para saber se tal sinal descritivo possui caricter
distintivo para produtos e/ou servicos dessa natureza, hd que tomar em
considera¢do a possibilidade de que, tendo em conta o seu ou os seus signi-
ficados descritivos, o (uma parte do) piblico ndo entendera esse sinal como
um sinal distintivo para (todos) esses produtos ou servicos (ou para uma parte

deles)?

Depois de os Estados do Benelux terem optado por submeter os depdsitos de
marca a um exame pelo Servigo das Marcas do Benelux antes de este proceder
ao registo, a politica que o Servigo das Marcas do Benelux segue nos exames
realizados nos termos do artigo 6.° bis da LBM é (deverd ser), segundo o
comentario comum dos governos, ‘uma politica de circunspec¢do e de pru-
déncia, tendo em conta todos os interesses da vida econémica e visando
unicamente regularizar ou recusar os depdsitos manifestamente inadmissi-
veis’: isto tem qualquer incidéncia na resposta as questdes acima referidas? Na
afirmativa, quais sdo as normas para apreciar se um depdsito é ‘manifesta-
mente inadmissivel’?

Pressupde-se que, numa ac¢do de anula¢do (que pode ser intentada apds o
registo de um sinal), também nio se exige, além da invocada nulidade do sinal
depositado como marca, que o sinal seja ‘manifestamente inadmissivel’.

E compativel com a economia da directiva e da Convengdo de Paris registar
um sinal para certos produtos ou servigos limitando o registo aos produtos e
servicos que ndo possuam uma ou vérias qualidades (por exemplo, o depdsito
do sinal Postkantoor para servicos que consistem em campanhas através de
envios directos e emissdo de selos de correio ‘desde que ndo estejam ligados a
uma estacio de correios’).

O facto de um sinal semelhante ser registado noutro Estado-Membro como
marca para produtos ou servicos similares tem qualquer incidéncia na res-
posta ds questdes?»
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Quanto as primeira a terceira questOes

Com a primeira questdo, o 6rgio jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial,
se o artigo 3.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade
competente em matéria de registo de marcas deve tomar em considera¢io, além da
marca tal como é depositada, todos os factos e circunstincias pertinentes que
sejam do seu conhecimento. Com as segunda e terceira questdes, que s3o de
apreciar em conjunto, o 6rgédo jurisdicional de reenvio pergunta em que fase do
processo ali em curso a autoridade competente deve tomar em consideracio todos
os factos e circunstincias pertinentes e, em caso de recurso para um Orgio
jurisdicional, se deve igualmente tomé-~los em consideragio.

Observacgoes apresentadas ao Tribunal de Justica

A KPN considera que, quando o SMB aprecia a possibilidade de registo de uma
marca, ndo deve basear a sua apreciacdo exclusivamente na marca, mas pode
tomar em consideragio determinados factos do conhecimento piblico bem como
os elementos apresentados pelo depositante. O SMB nio pode, contudo, ir além
dos factos e circunstincias pertinentes que conhece no momento do depésito do
pedido.

A KPN sustenta que o SMB deve aplicar os mesmos critérios tanto na fase de
apreciacdo proviséria como na de apreciacio definitiva de um pedido de registo,
mas, ndo obstante, deve poder tomar em consideragio, na apreciacdo definitiva,
os factos pertinentes levados ao seu conhecimento apds a apreciacio provisoria.
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Por fim, a KPN indica que o érgdo jurisdicional a quem seja submetido um
recurso de uma decisio do SMB estd obrigado a apreciar os mesmos factos que
foram tidos em conta por este.

O SMB afirma que estd obrigado a tomar em considera¢do todos os factos e
circunstincias que conhece e que dizem respeito A questdo de saber se a marca, tal
como foi depositada, pode preencher a sua fun¢io de marca distintiva para os
produtos e servicos para os quais é pedido o seu registo. Consequentemente, nio
se pode limitar as informacdes que sdo fornecidas pelo depositante ou as que sdo
do conhecimento ptblico, sendo de notar que, no caso de pretender basear-se em
elementos desconhecidos do depositante, deve convidar este Gltimo a manifestar o
seu ponto de vista, em conformidade com o principio do respeito do direito de
defesa.

Por outro lado, o SMB alega que esta obrigacdo de tomar em conta todos os
factos e circunstincias pertinentes se aplica em todas as fases do processo que ali
decorre.

O SMB indica por fim, no essencial, que o 6rgdo jurisdicional a quem foi
submetido um recurso de uma das suas decisdes deve avaliar o mérito do depésito
com base em todos os factos e circunstincias que eram conhecidos do SMB no
momento da recusa definitiva, sem poder tomar em conta novos elementos
suscitados pela primeira vez perante o referido 6rgio jurisdicional.

A Comissdo sustenta que nio é concebivel uma apreciagio em termos abstractos
da marca depositada e da questio de saber se a mesma é abrangida por um dos
motivos de recusa enunciados no artigo 3.° da directiva.
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Com efeito, por um lado, para cada marca — designadamente as marcas
nominativas — a resposta a esta questdo depende do significado da marca, o qual
depende, por seu turno, do uso que da mesma é feito dessa marca nos
intercimbios econémicos e sociais, designadamente face ao publico destinatirio
da marca em causa. Por outro, a protec¢io nunca é pedida em termos absolutos,
mas sim no que toca a determinados produtos ou servi¢os a especificar no pedido
de registo. A aptiddo da marca para distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas deve ser sempre apreciada com referéncia aos
produtos ou servicos para os quais é pedido o registo.

Por fim, indica que, se os Estados-Membros mantém toda a liberdade para fixar
disposi¢Oes processuais em matéria de marcas, ao invés, a manutencio das
normas materiais prescritas na directiva nio pode estar subordinada a fase do
processo em causa, pelo que o dever de apreciar o pedido de registo tendo em
conta as circunstincias concretas impde-se tanto relativamente 4 autoridade
competente como em relagdo ao 6rgio jurisdicional.

Resposta do Tribunal de Justica

No que toca a questio de saber se uma autoridade competente deve tomar em
consideracdo todos os factos e circunstincias pertinentes quando da apreciagio de
um pedido de registo de marca, é de notar, em primeiro lugar, que o décimo
segundo considerando da directiva especifica que «todos os Estados—-Membros da
Comunidade estio vinculados pela Convengdo de Paris para a Protecgio da
Propriedade Industrial» e que «é necessirio que as disposi¢des da presente
directiva estejam em harmonia completa com as da Convengdo de Paris».
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Ora, o artigo 6.° quinquies, C, n.° 1, da Convengio de Paris dispde que, «[plara
apreciar se a marca é susceptivel de protec¢do, deverdo ter-se em conta todas as
circunstincias de facto, principalmente a dura¢io do uso da marca».

Em segundo lugar, quando aprecia um pedido de registo de marca e, para o efeito,
deve determinar, designadamente, se a marca possui ou ndo caricter distintivo, é
ou ndo descritiva das caracteristicas dos produtos ou servicos em causa, ou se
tornou ou nio genérica, a autoridade competente nio pode proceder a uma
andlise in abstracto.

Com efeito, quando desta apreciagdo, cabe a autoridade competente tomar em
consideragiio as caracteristicas proprias da marca cujo registo é requerido, entre
as quais a natureza desta (nominativa, figurativa, etc.) e, se se tratar de uma marca
nominativa, o seu significado, a fim de determinar se essa marca é abrangida ou
ndo por um dos motivos de recusa do registo enunciados no artigo 3.° da
directiva.

Além disso, uma vez que o registo de uma marca é sempre requerido relativamente
a produtos ou servicos mencionados no pedido de registo, a questdo de saber se a
marca é abrangida ou ndo por um dos motivos de recusa de registo enunciados no
artigo 3.° da directiva deve ser apreciada in concreto no que se refere a esses
produtos ou servigos.

O caricter distintivo de uma marca, na acep¢io do artigo 3.° n.° 1, alinea b), da
directiva, deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos ditos produtos ou
servicos e, por outro, em relacio a percepgdo que dela tem o piblico relevante,
que é constituido pelo consumidor médio desses produtos ou servigos,
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (v., designadamente,
acérddos de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect.,
p. [-3161,n.° 41, e de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793,
n.% 46 e 75).
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No 4mbito da sua apreciagio, a autoridade competente toma em consideracio
todos os factos e circunstincias pertinentes, incluindo, sendo esse o caso, os
resultados de um estudo apresentado pelo requerente no sentido de demonstrar,
por exemplo, que a marca ndo é destituida de caricter distintivo ou ndo é
enganadora.

Quanto a questdo de saber, por um lado, em que fase do processo de exame
seguido pela autoridade competente deve ocorrer a tomada em consideracio de
todos os factos e circunstdncias pertinentes e, por outro, na hipétese de a
legislacdo nacional prever a possibilidade de interpor recurso da decisio da
referida autoridade para um 6rgio jurisdicional, se este 6rgdo jurisdicional deve
igualmente tomar em considera¢do os factos e circunstincias pertinentes, cabe
sublinhar que a autoridade competente deve tomar em consideracdo todos os
factos e circunstincias pertinentes antes de adoptar uma decisdo definitiva sobre o
pedido de registo de uma marca. No que se refere ao 6rgio jurisdicional para o
qual foi interposto recurso da decisio tomada sobre um pedido de registo de uma
marca, este deve igualmente tomar em consideragio todos os factos e
circunstincias pertinentes nos limites do exercicio das suas competéncias,
conforme sdo definidos pela regulamentacio nacional aplicavel.

E, portanto, de responder s primeira a terceira questdes que o artigo 3.° da
directiva deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade competente em
matéria de registo de marcas deve tomar em consideragdo, além da marca tal
como ¢ depositada, todos os outros factos e circunstincias pertinentes.

A mesma autoridade deve tomar em considera¢io todos os factos e circunstincias
pertinentes antes de adoptar uma decisdo definitiva sobre o pedido de registo de
uma marca. No que se refere ao 6rgdo jurisdicional para o qual foi interposto
recurso da decisio tomada sobre um pedido de registo de uma marca, este deve
igualmente tomar em consideragdo todos os factos e circunstincias pertinentes
nos limites do exercicio das suas competéncias, conforme sio definidas pela
regulamentacdo nacional aplicivel.
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Quanto a nona questio

Com a nona questio, que importa apreciar em segundo lugar, o orgdo
jurisdicional de reenvio pergunta se o facto de uma marca ter sido registada
num Estado-Membro para determinados produtos ou servicos tem incidéncia na
apreciacio, pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro
Estado-Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para
produtos ou servicos semelhantes dqueles para os quais a primeira marca foi
registada.

Observacdes apresentadas ao Tribunal de Justica

A KPN entende que o registo de uma marca para determinados produtos ou
servicos num Estado-Membro nio tem como consequéncia que, em todas as
circunstdncias, a mesma marca ou uma marca que se lhe assemelhe deva ser
igualmente registada para os mesmos produtos ou servicos em outros Estados-
-Membros. Com efeito, uma dada marca ndo tem necessariamente em si 0 mesmo
caracter distintivo em cada uma dos Estados-Membros. Segundo a KPN, importa
apreciar, em cada Estado-Membro, em que medida a marca em causa tem um
caracter distintivo aos olhos do publico a tomar em consideragdo nesse Estado-
-Membro.

O SMB alega que nio pode tomar em conta, para efeitos de apreciagdo de um
pedido de registo da marca, além desta marca as registadas nos outros Estados-
-Membros. Além disso, uma marca, se bem que originalmente destituida de
cardcter distintivo, pode ter sido registada noutro Estado-Membro porque af
adquiriu um cardcter distintivo pelo uso e o depositante conseguiu que este fosse
aceite. Por fim, segundo o SMB, uma marca ndo adquire cardcter distintivo
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~
porque outra marca também desprovida de caricter distintivo foi erradamente
registada. Sdo inevitdveis erros de apreciagdo, mas ndo devem ser obrigatoria-
mente reproduzidos ao abrigo de uma compreensdo errénea dos principios gerais
do direito, como a protec¢do da confianga legitima ou da seguranga juridica.

A Comissio indica que um registo definitivo efectuado num Estado-Membro
ap6s o controlo dos motivos de recusa pode constituir uma indicagdo para as
autoridades competentes de outros Estados-Membros, quando efectuam um
controlo nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alineas b) a d), da directiva. Contudo, no
que se refere ds marcas nominativas, tal registo apenas serd relevante se a
expressdo em causa fizer parte de uma das linguas da legislagio sobre as marcas
em questdo. De qualquer modo, tal registo s6 constitui uma indicacdo e nio pode
substituir a apreciacio que devem fazer as autoridades competentes de outros
Estados-Membros com base nas circunstincias concretas de cada caso, tendo em
conta a protec¢do dos meios interessados nos referidos Estados-Membros.

Resposta do Tribunal de Justica

Como foi indicado no n.° 32 do presente acérdido, cabe a autoridade competente
tomar em consideragio as caracteristicas proprias da marca cujo registo é
requerido, a fim de determinar se a mesma é abrangida ou ndo por um dos
motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.° da directiva. Além disso,
como é lembrado no n.° 33 do presente ac6rddo, o registo de uma marca é sempre
requerido relativamente a produtos ou servicos mencionados no pedido de
registo.
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Assim, o facto de uma marca ter sido registada num primeiro Estado-Membro
para determinados produtos ou servicos ndo pode ter qualquer relevincia quanto
4 questdo de saber se uma marca semelhante, cujo registo é pedido no segundo
Estado-Membro para produtos ou servigos semelhantes, é abrangida ou néo por
um dos motivos de recusa do registo enunciados no artigo 3.° da directiva.

E, portanto, de responder 4 nona questdo que o facto de uma marca ter sido
registada num Estado-Membro para determinados produtos ou servicos ndo tem
qualquer incidéncia na apreciagio, pela autoridade competente em matéria de
registo de marcas de outro Estado-Membro, de um pedido de registo de uma
marca semelhante para produtos ou servigos semelhantes dqueles para os quais a
primeira marca foi registada.

Quanto a quarta questao

Na primeira parte da quarta questdo, que importa apreciar em terceiro lugar, o
érgio jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva
se opde ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por sinais ou
indicagdes que podem servir, no comércio, para designar caracteristicas dos
produtos ou servicos para os quais o registo é requerido, quando existem sinais ou
indicacbes mais habituais para designar as mesmas caracteristicas. Pergunta
igualmente se o nimero reduzido ou elevado de concorrentes que podem ter
interesse em utilizar os sinais ou indicacdes que compdem a marca influencia a
resposta a esta questdio. Na segunda parte da quarta questdo, o Orgdo
jurisdicional pergunta quais as consequéncias para a aplicacio desta disposicdo
decorrentes de uma legislagio nacional que prevé que o direito exclusivo
conferido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que
coexistem virias linguas oficialmente reconhecidas, de uma marca redigida numa
destas linguas abrange de pleno direito as tradugGes nas outras linguas.
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Observacoes apresentadas ao Tribunal de Justica

Segundo a KPN, nio é invulgar que uma marca validamente registada tenha um
determinado carécter evocativo ou descritivo. Nio pode, contudo, ser recusado o
registo de tal marca, mesmo se evoca espontaneamente, para um determinado
publico, caracteristicas dos produtos para os quais é registada. Sinais que, no
momento do depdsito, ndo sdo uma indicagio usual de uma determinada
qualidade dos produtos, mas apenas tém um caricter evocativo, no constituem
sinais visados no artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva.

A KPN acrescenta que importa saber se os concorrentes tém solucdes alternativas,
porque quanto mais numerosas forem as solugdes, menor € o risco de se limitarem
as possibilidades de um concorrente de empregar um sinal evocativo como sinal
distintivo.

O SMB considera que o motivo de recusa constante do artigo 3.°, n.° 1, alinea c),
da directiva tem aplica¢gio quando uma marca é exclusivamente constituida por
sinais ou indica¢Bes que podem servir, no comércio, para designar caracteristicas
dos produtos ou dos servigos para os quais esse registo é pedido, sendo indiferente
que existam outras possibilidades para além da utilizagio desses sinais ou
indicacGes para designar as mesmas caracteristicas. Esta andlise é confirmada pelo
acorddo de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97,
Colect., p. I-2779).

O SMB alega, por outro lado, que a questio de saber se poucos ou muitos
concorrentes podem utilizar os sinais ou indicagbes em causa ndo é um critério
decisivo para a aplicagio do artigo 3.° n.° 1, alinea ¢), da directiva.
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Por fim, de acordo com o SMB, no direito de marcas do Benelux, o territério
Benelux é uno e indivisivel, pelo que se um sinal é apenas descritivo num tinico
dos Estados-Membros do Benelux ou s6 numa das linguas do Benelux ou ndo
tem ai carcter distintivo por outra razio, o seu registo enquanto marca deve ser
recusado para a totalidade do territ6rio Benelux.

Baseando-se no acérdio Windsurfing Chiemsee, j4 referido, a Comissio alega
que a proibi¢do de marcas descritivas enunciada no artigo 3.° n.° 1, alinea c), da
directiva tem por objectivo permitir que os sinais descritivos de caracteristicas dos
produtos possam ser livremente usados por todos. A este propésito, ndo é
necessario que exista um risco actual ou concreto de monopolizagdo para proibir
esse tipo de marcas. Além disso, ndo é relevante o facto de os sinais ou as
indicagdes que podem ser utilizados para descrever caracteristicas dos produtos
terem ou ndo sinénimos.

Por fim, no entendimento da Comissdo, a questio de saber se podem ser atingidos
poucos ou muitos concorrentes pela monopolizacio resultante do registo de uma
marca composta exclusivamente por tais sinais ou indicagbes ndo tem também
importincia.

Resposta do Tribunal de Justica

No que se refere a primeira parte da questio, é de lembrar que, nos termos do
artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva, é recusado o registo de marcas constituidas
exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir no comércio para
designar caracteristicas dos produtos ou servicos para os quais o registo é
requerido.
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Como o Tribunal de Justica ja declarou (acérddos ja referidos Windsurfing
Chiemsee, n.° 25; Linde e 0., n.° 73, e Libertel, n.° 52), o artigo 3.°, n.° 1, alinea c),
da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que esses sinais ou
indicagbes possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposicdo impede,
portanto, que os referidos sinais ou indicacdes sejam reservados a uma tnica
empresa com base no seu registo como marca.

Com efeito, este interesse geral implica que todos os sinais ou indicagdes que
possam servir para designar caracteristicas dos produtos ou servigos para os quais
é requerido o registo sejam deixados a livre disposi¢do de todas as empresas de
modo a que possam utilizi-los ao descrever as mesmas caracteristicas dos seus
proprios produtos. As marcas compostas exclusivamente por tais sinais ou
indicacdes ndo podem, portanto, ser objecto de registo, salvo através da aplicacio
do artigo 3.°, n.° 3, da directiva.

Nestas condi¢Ges, nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva, a
autoridade competente deve apreciar se uma marca cujo registo é requerido
constitui actualmente, para os meios interessados, uma descricio das caracte-
risticas dos produtos ou servicos em causa ou se é razodvel considerar que tal
possa ser o caso futuramente (v., neste sentido, ac6rdio Windsurfing Chiemsee, jd
referido, n.° 31). Se, na sequéncia deste exame, a autoridade competente chegar a
conclusio de que assim é, nio deve, com base na dita disposicdo, proceder ao
registo da marca.

E indiferente que existam outros sinais ou indicacdes mais usuais do que aqueles
que compdem a referida marca para designar as mesmas caracteristicas de
produtos ou servicos mencionados no pedido de registo. Com efeito, embora o
artigo 3.% 1n.° 1, alinea c), da directiva preveja que, para ser abrangida pelo motivo
de recusa do registo ai referido, a marca deve ser composta «exclusivamente» por
sinais ou indica¢des que possam servir para designar caracteristicas dos produtos
ou servicos em questdo, ndo exige, a0 invés, que estes sinais ou indicacdes sejam
um modo exclusivo de designagio das referidas caracteristicas.
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Do mesmo modo, nio é determinante que seja ou ndo importante o nimero de
concorrentes que possam ter interesse em utilizar os sinais ou as indicagGes de que
é composta a marca. Com efeito, qualquer operador que proponha actualmente,
bem como qualquer outro operador susceptivel de propor futuramente, produtos
ou servicos concorrentes daqueles para os quais é requerido o registo deve poder
utilizar livremente os sinais ou indicaces que possam servir para descrever
caracteristicas dos seus produtos ou servicos.

No que concerne i segunda parte da quarta questdo, quando, como no processo
principal, a legislagdo nacional aplicdvel prevé que o direito exclusivo conferido
pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem varias
linguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa
destas linguas abrange de pleno direito as tradugdes nas outras linguas, tal
disposiciio equivale na realidade ao registo de vdrias marcas diferentes.

Por conseguinte, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma
destas tradugdes que a mesma ndo é composta exclusivamente por sinais ou
indicagdes que podem servir, no comércio, para designar as caracteristicas dos
produtos ou servigos para os quais o registo é requerido.

Importa, portanto, responder A quarta questio que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
directiva se opde ao registo de uma marca que é composta exclusivamente por
sinais ou indica¢bes que podem servir, no comércio, para designar caracteristicas
dos produtos ou dos servigos para os quais o registo é requerido, e isto mesmo
quando existem sinais ou indica¢des mais habituais para designar as mesmas
caracteristicas e independentemente do niimero de concorrentes que podem ter
interesse em utilizar os sinais ou indica¢des que compdem a marca.
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Quando a legislagdo nacional aplicivel prevé que o direito exclusivo conferido
pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que coexistem vérias
linguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa redigida numa
destas linguas abrange de pleno direito as tradugdes nas outras linguas, a referida
autoridade deve verificar relativamente a cada uma dessas tradugdes que a mesma
ndo é composta exclusivamente por sinais ou indicacdes que podem servir, no
comércio, para designar caracteristicas desses produtos ou servigos.

Quanto a sexta questdo

Na primeira parte da sexta questdo, que deve ser examinada em quarto lugar, o
6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.°, n.° 1, da
directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva
das caracteristicas de determinados produtos ou servicos mas nio das
caracteristicas de outros produtos ou servigos, na acep¢do da alinea c) desta
disposi¢do, deve ser entendida como tendo necessariamente caricter distintivo
relativamente a esses outros produtos ou servicos, na acepgio da alinea b) da
referida disposi¢do. Em caso de resposta negativa, o 6rgio jurisdicional de reenvio
pergunta, na segunda parte desta questdo, se, para determinar se tal marca é ou
ndo destituida de cardcter distintivo relativamente a determinados produtos ou
servicos em relacdo aos quais ndo é descritiva, importa tomar em conta a
possibilidade de o publico ndo apreender esta marca como distintiva para esses
produtos ou servi¢os devido ao facto de ser descritiva das caracteristicas de outros
produtos ou servicos.

Observagoes apresentadas ao Tribunal de Justica

A KPN sustenta, por um lado, que, se, por «sinal descritivo», o 6rgio
jurisdicional de reenvio visa uma expressido da linguagem corrente, nesse caso,
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se aquela expressio for depositada enquanto marca para produtos ou servicos em
relacdo aos quais nio é descritiva, estdo preenchidas as condi¢des citadas nos
artigos 1.° e 3.° da directiva no que se refere ao seu caricter distintivo. Por outro,
em seu entender, o cardcter distintivo de uma marca deve ser aferido
relativamente aos produtos ou servicos para os quais é depositada e ndo em
relagdo aos produtos ou servigos que podem ter ligacio com os produtos e
servicos para os quais a marca é depositada.

No entender do SMB, uma marca como Postkantoor pode, designadamente,
servir para indicar o destino dos produtos ou servigos, por exemplo, de méveis
destinados a ser utilizados numa estagdo de correios. Nestas condi¢es, o facto de
a marca poder ser apreendida pelo piiblico interessado como uma indicagdo
relativa a uma caracteristica dos produtos ou servigos em causa, designadamente
o destino, torna a marca inapta para constituir uma marca na acep¢do do
artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva.

No entanto, mesmo que o publico ndo identifique a marca Postkantoor para
produtos e servigos determinados como uma indica¢do na acepgdo do artigo 3.°,
n.° 1, alinea c), da directiva, a mesma continua a ser inapta para servir de marca
por forga desta disposicio. Com efeito, segundo o SMB, ndo é tanto o0 modo como
a marca é actualmente apreendida pelo piiblico em causa que interessa a referida
disposigdo, mas a questio de saber se pode servir no comércio para designar
caracterfsticas ou circunstdncias que a mesma evoca. Além disso, importa ter em
consideragio a percepgdo razoavelmente previsivel que, no futuro, terdo da marca
as categorias interessadas do piblico.

A Comissdo alega, por um lado, que o caricter distintivo de uma marca depende
ao mesmo tempo dos produtos ou servigos para os quais é pedida a protecgio e da
percepgio do consumidor médio dos referidos produtos ou servigos, normalmente
informado e razoavelmente atento e advertido. Considera, por outro lado, que os
motivos de recusa de registo visados, respectivamente, nas alineas b) e c) do
artigo 3.° n.° 1, da directiva devem ser apreciados separadamente, ndo obstante
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as sobreposi¢cdes que podem surgir na pratica. Nestas condi¢des, ndo basta que
uma marca ndo seja exclusivamente descritiva em relagio a esses produtos ou
servicos para concluir que possui caricter distintivo relativamente aos produtos
Ou Servicos em causa.

Resposta do Tribunal de Justica

No que se refere 4 primeira parte da questdo, por um lado, decorre do artigo 3.°,
n.° 1, da directiva que cada um dos motivos de recusa de registo mencionados
nessa disposi¢io é independente dos demais, exigindo exame separado (v.,
designadamente, acérddo Linde e 0., ja referido, n.° 67). Tal é o caso, em especial,
dos motivos de recusa de registo enunciados, respectivamente, nas alineas b), c) e
d) da referida disposi¢cdo, mesmo quando exista uma sobreposi¢do evidente dos
respectivos dmbitos de aplicagdo (v., neste sentido, acérddo de 4 de Outubro
de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. [-6959, n.”® 35 ¢ 36).

Além disso, de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, cabe
interpretar os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.° da
directiva a luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., designadamente,

acordidos de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.° 77;
Linde e o., ja referido, n.° 71; e Libertel, ja referido, n.° 51).

Dai decorre que o facto de uma marca nio se enquadrar num desses motivos ndo
permite concluir que ndo possa ser abrangida por outro (v., neste sentido, acérddo
Linde e o., ja referido, n.° 68).
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A autoridade competente nio pode, portanto, concluir, em especial, que uma
marca ndo é destituida de caricter distintivo relativamente a determinados
produtos ou servigos pelo simples facto de os ndo descrever.

Por outro lado, como se referiu no n.° 34 do presente acérddo, o caricter
distintivo de uma marca, na acepgdo do artigo 3.° n.° 1, alinea b), da directiva,
deve ser apreciado relativamente aos produtos ou servicos mencionados no
pedido de registo.

Além disso, nos termos do artigo 13.° da directiva, «[q]Juando existam motivos
para recusa do registo [...] apenas no que respeita a alguns dos produtos ou
servicos para que o registo da marca foi pedido [...], a recusa do registo [...]
abrange [...] apenas esses produtos ou servigos».

Daf decorre que, quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos
ou servicos, a autoridade competente deve verificar se a marca ndo é abrangida
por nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.% n.° 1, da
directiva relativamente a cada um desses produtos ou servigos e pode chegar a
conclusdes diferentes consoante os produtos ou servicos considerados.

Consequentemente, a autoridade competente ndo pode concluir que a marca nido
é destituida de cardcter distintivo para determinados produtos ou servicos pelo
simples motivo de ser descritiva de caracteristicas de outros produtos ou servigos,
muito embora o seu registo seja pedido para o conjunto destes produtos ou
SEervigos.
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No que toca a segunda parte da questdo, o caricter distintivo de uma marca deve
ser apreciado, como foi recordado no n.° 34 do presente acérdio, por um lado,
relativamente aos produtos ou servigos para os quais o registo da marca é pedido
e, por outro, relativamente a percep¢io que dela tem o publico relevante, que é
constituido pelo consumidor médio desses produtos ou servicos, normalmente
informado e razoavelmente atento e advertido.

Dai decorre que se, no termo do exame do pedido de registo de uma marca, a
autoridade competente concluir, atento o conjunto dos factos e circunstincias
pertinentes, que o consumidor médio de determinados produtos ou servigos,
normalmente informado e razoavelmente atento, apreende uma marca como
sendo destituida de caricter distintivo relativamente a esses produtos ou servicos,
deve recusar o registo dessa marca para esses produtos ou servigos nos termos do
artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da directiva.

Ao invés, é indiferente que o consumidor médio de outros produtos ou servigos,
normalmente informado e razoavelmente atento, apreenda a mesma marca como
descritiva das caracteristicas desses outros produtos ou servicos, na acep¢io do
artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva.

Com efeito, ndo resulta do artigo 3.° da directiva nem de qualquer disposi¢do
desta que o cardcter descritivo de uma marca relativamente a determinados
produtos ou servigos constitua um motivo de recusa do registo dessa marca para
outros produtos e servicos. Ora, como se refere no sétimo considerando da

directiva, os motivos de recusa relativos a prépria marca sio enumerados de
modo exaustivo.

Cabe, assim, responder a sexta questdo que o artigo 3.%, n.° 1, da directiva deve
ser interpretado no sentido de que uma marca que seja descritiva das
caracteristicas de determinados produtos ou servicos mas ndo das caracteristicas
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de outros produtos ou servigos, na acepgdo da alinea c) desta disposi¢io, ndo
pode ser entendida como tendo necessariamente caricter distintivo relativamente
a esses outros produtos ou servicos, na acep¢io da alinea b) da referida
disposicio.

E indiferente que uma marca seja descritiva das caracteristicas de determinados
produtos ou servicos, na acepgio do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva, para
efeitos da apreciagdo do cardcter distintivo da mesma marca relativamente a
outros produtos ou servicos, na acep¢io do mesmo nimero, alinea b).

Quanto a quinta questdao

A titulo liminar, é de lembrar, em primeiro lugar, que o artigo 2.° da directiva tem
por objecto definir os tipos de sinais susceptiveis de constituir uma marca
(acérddo de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. I-11737,
n.° 43), independentemente dos produtos ou servicos para os quais a protecgdo
pode ser pedida (v., neste sentido, acérddos Sieckmann, ji referido, n.”* 43 a 55;
Libertel, ja referido, n.°® 22 a 44, e de 27 de Novembro de 2003, Shield Mark,
C-283/01, Colect., p. -14313, n.°° 34 a 41). Prevé designadamente que podem
constituir marcas «palavras» e «letras», desde que sejam adequadas para
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas.

A luz desta disposicdo, ndo hi qualquer razdo para considerar que uma palavra
como «Postkantoor» nio é, relativamente a determinados produtos ou servigos,
apta a desempenhar a fungio essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou
ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca,
permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, aquele produto ou servico de
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outros que tenham proveniéncia diversa (v., designadamente, ac6rddos de 29 de
Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 28; Merz & Krell, ja
referido, n.° 22; e Libertel, j4 referido, n.° 62). Consequentemente, a interpretacio
do artigo 2.° da directiva afigura-se initil para a resolug¢io do litigio.

Resulta, contudo, da redac¢do da quinta questdo que o 6rgdo jurisdicional de
reenvio pretende na realidade saber se uma marca cujo registo é pedido
relativamente a determinados produtos ou servigos é ou nio abrangida por um
motivo de recusa do registo. Assim, deve entender-se a questdo no sentido de que
o orgéo jurisdicional de reenvio pede a interpretacdo do artigo 3.° n.° 1, da
directiva.

Em segundo lugar, como resulta do n.° 15 do presente ac6rddo, no processo
principal, o SMB basecou-se no caricter «exclusivamente descritivo [do sinal
Postkantoor] para os produtos e servicos [em causa] relacionados com uma
estacdo de correios» para dai deduzir que a marca Postkantoor ndo possuia
caricter distintivo.

Assim, a eventual falta de caricter distintivo da marca Postkantoor, considerada
pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio, procede da conclusio de que a mesma é
descritiva de caracteristicas dos produtos e servicos em causa como sendo
composta exclusivamente por elementos que sdo eles proprios descritivos das
referidas caracteristicas.

A este proposito, e como ji observimos no n.° 67 do presente acérddo, embora
cada um dos motivos de recusa do registo mencionado no artigo 3.° n.° 1, da
directiva seja independente dos demais, exigindo exame separado, existe uma
sobreposicdo evidente dos respectivos dmbitos de aplicagdio dos fundamentos
enunciados nas alineas b), ¢) e d), da referida disposi¢io.
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Em especial, uma marca nominativa que seja descritiva das caracteristicas de
produtos ou de servicos, na acepcio do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva, é,
por esse facto, necessariamente destituida de cardcter distintivo relativamente a
esses mesmos produtos ou servicos, na acep¢io da mesma disposicdo, alinea b),
da directiva. Uma marca pode, contudo, ser destituida de cardcter distintivo
relativamente a produtos ou a servicos por outras razdes para além do seun
eventual caricter descritivo.

Por conseguinte, a fim de dar uma resposta ttil a0 6rgdo jurisdicional de reenvio,
deve entender-se que, na sua quinta questio, que cabe examinar em quinto lugar,
este 6rgdo jurisdicional pergunta, no essencial, se o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituida por uma
palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de caracteristicas dos
produtos ou servicos em relacio aos quais o registo é pedido, pode ser entendida
como nio sendo ela prépria descritiva das caracteristicas dos referidos produtos
ou servicos e, se assim for, em que condicdes. Nesta perspectiva, pergunta se o
facto de a palavra ter ou néo sinénimos ou de as caracteristicas dos produtos ou
servicos que é susceptivel de descrever serem essenciais ou acessérias no plano
comercial tem alguma importancia.

Observacdes apresentadas ao Tribunal de Justica

A KPN afirma que, quando os elementos que compdem uma marca sdo
destituidos de qualquer caracter distintivo relativamente aos produtos ou servigos
em relagdo aos quais o registo é pedido, também a marca, a maior parte das vezes,
serd igualmente destituida desse cardcter. Ao invés, se os elementos que compdem
a marca ndo sdo destituidos de qualquer caracter distintivo, mas sio unicamente
evocativos dos produtos ou servicos em causa, pelo que podem em teoria ser
utilizados no comércio para evocar algumas das suas qualidades, a marca pode,
contudo, ter um cardcter distintivo relativamente aos referidos produtos ou
Servicos.
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No entender do SMB, cada marca, composta ou nio, deve obedecer aos critérios
impostos nos artigos 2.° e 3.° n.° 1, alineas b) a d), da directiva. Uma nova
combinacio de palavras em que cada uma é destituida de caracter distintivo ndo
pode, por esse simples facto, ser distintiva.

O SMB sustenta que a questdo consiste a maior parte das vezes em saber se uma
combinacio de palavras em que cada uma seja simplesmente descritiva das
caracteristicas dos produtos em causa consegue, ndo obstante, adquirir caricter
distintivo suficiente de modo a que a marca constituida por esta combinacio de
palavras ndo seja ela prépria descritiva na acepgio do artigo 3.°, n.° 1, alinea c),
da directiva. A este propésito, se a combinagdo é apenas a mera adicio de dois
elementos ndo distintivos, porque descritivos, esta combinagio, se bem que nova
em sentido estrito, ndo serd a maior parte das vezes considerada distintiva.

Por fim, o facto de existirem sinénimos de uma marca por hipétese descritiva ndo
constitui critério decisivo da validade de tal marca.

No entender da Comissdo, uma marca composta por elementos em que cada um é
destituido de qualquer caricter distintivo relativamente aos produtos ou servicos
visados no pedido é ela prépria igualmente destituida, em regra geral, salvo
consagrac¢io pelo uso, de qualquer caricter distintivo, a menos que circunstancias
conexas, como uma modificacdo grifica ou semintica da combinacio dos
referidos elementos, confiram 3 marca uma caracteristica adicional susceptivel de
a tornar apta, no seu conjunto, a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas. Tal apreciacio deve, no entanto, ser sempre
baseada nas circunstincias concretas de cada caso em anilise.
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Resposta do Tribunal de Justica

Nos termos do artigo 3.% n.° 1, alinea c), da directiva, sera recusado o registo das
marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir,
no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de producio do produto ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos.

Como observdmos no n.° 68 do presente acérddo, hd que interpretar os diferentes
motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.° da directiva a luz do
interesse geral subjacente a cada um deles.

Resulta dos n.*® 54 e 55 do presente acérddo que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da

- . . . . ? . . ’ . . ?
directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indica¢Ges
L) ’ . ’ . . ’ .
descritivas das caracteristicas dos produtos ou servicos para os quais é pedido o
registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposi¢do impede,
portanto, que tais sinais ou indica¢bes sejam reservados a uma dnica empresa com
base no seu registo como marca.

Para que uma marca constituida por uma palavra resultante de uma combinagéo
de elementos, como a que estd em causa no processo principal, seja considerada
descritiva, na acep¢io do artigo 3.%, n.° 1, alinea c), da directiva, ndo basta que se
comprove um eventual cardcter descritivo relativamente a cada um dos seus
elementos. Tal caracter deve ser verificado em relagdo a prépria palavra.

Nio é, alids, necessirio que os sinais ou indicagbes que constituem a marca
visados no artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva sejam efectivamente utilizados,
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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 disposi¢io, que
esses sinais e indica¢Oes possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo
deve, assim, ser objecto de uma recusa do registo, em aplicagio da referida
disposi¢io, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma
caracteristica dos produtos ou servicos em causa [v., neste sentido, a propdsito das
disposicdes idénticas do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94
do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994,
L 11, p. 1), ac6rddo de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P,
Colect., p. 112447, n.° 32].

Em regra geral, a simples combinacdo de elementos em que cada um é descritivo
de caracteristicas dos produtos ou servicos para os quais o registo é pedido é ela
propria descritiva das referidas caracteristicas, na acep¢io do artigo 3.°, n.° 1,
alinea ¢), da directiva. Com efeito, o simples facto de juntar esses elementos sem
lhes introduzir uma altera¢do ndo habitual, designadamente de ordem sintictica
ou semdntica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente por
sinais ou indica¢des que podem servir, no comércio, para designar as
caracteristicas dos referidos produtos ou servigos.

Contudo, tal combinag¢do pode nio ser descritiva, na acep¢io do artigo 3.%, n.° 1,
alinea c), da directiva, desde que crie uma impressdo suficientemente afastada da
que é produzida pela simples reunido dos referidos elementos. Tratando-se de
uma marca nominativa, que se destina tanto a ser ouvida como a ser lida, tal
condicio deve ser satisfeita no que se refere simultaneamente 3 impressio auditiva
e visual produzida pela marca.

Assim, uma marca constituida por uma palavra composta por elementos, sendo
cada um descritivo de caracteristicas dos produtos ou servicos em relacio aos
quais o registo é pedido, é ela propria descritiva das referidas caracteristicas, na
acepcdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva, salvo se existir um afastamento
perceptivel entre a palavra e a simples adicio dos elementos que a constituem, o
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que pressupde que, devido ao cardcter inabitual da combinacdo relativamente aos
referidos produtos ou servicos, a palavra crie uma impressdo suficientemente
afastada da que é produzida pela simples reunido das indicacdes trazidas pelos
elementos que a constituem, de modo que prevalece a soma dos referidos
elementos, ou a palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado
que lhe é préprio, pelo que é doravante auténoma relativamente aos elementos
que a compdem. Neste tltimo caso, hd entdo que verificar se a palavra que
adquiriu um significado préprio ndo é ela mesma descritiva na acepgio da mesma
disposicdo.

Por outro lado, pela razio referida no n.° 57 do presente acérdio, é indiferente,
para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo
enunciado no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva, que existam ou ndo
sindénimos que permitam designar as mesmas caracteristicas dos produtos ou
servicos mencionados no pedido de registo.

E também indiferente que as caracteristicas dos produtos ou servicos que sdo
susceptiveis de ser descritas sejam essenciais ou acessérias no plano comercial.
Com efeito, a redacgdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva ndo distingue em
fungdo das caracteristicas que os sinais ou indicagbes que compdem a marca
possam designar. De facto, a luz do interesse geral subjacente & referida
disposi¢do, qualquer empresa deve poder utilizar livcemente tais sinais ou
indica¢Bes para descrever qualquer caracteristica dos seus proprios produtos,
independentemente da sua importincia no plano comercial.

Por dltimo, respondeu-se ja, nos n.°* 59 e 60 do presente acérddo, & questio da
incidéncia de uma disposigdo nacional como o artigo 13.°~C, primeiro pardgrafo,
da LBM sobre a interpretacdo do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva.

Importa, assim, responder & quinta questdo que o artigo 3.° n.° 1, alinea c), da
directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca constituida por uma
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palavra composta por elementos, sendo cada um descritivo de caracteristicas dos
produtos ou servicos em relagdo aos quais o registo é pedido, é ela prépria
descritiva das caracteristicas dos referidos produtos ou servigos, na acepgio da
referida disposi¢do, salvo se existir um afastamento perceptivel entre a palavraea
simples adi¢do dos elementos que a compdem, o que pressupde que, devido ao
cardcter inabitual da combinagdo relativamente aos referidos produtos ou
servicos, a palavra crie uma impressio suficientemente afastada da que é
produzida pela simples reunido das indica¢des trazidas pelos elementos que a
compdem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a palavra
entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é préprio, pelo
que é doravante auténoma relativamente aos elementos que a compdem. Neste
altimo caso, hi entdo que verificar se a palavra que adquiriu um significado
proprio ndo é ela mesma descritiva na acep¢io da mesma disposigdo.

Para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de registo
enunciado no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva, é indiferente que existam ou
ndo sinénimos que permitam designar as mesmas caracteristicas dos produtos ou
servicos mencionados no pedido de registo ou que as caracteristicas dos produtos
ou servigos que sdo susceptiveis de serem descritas sejam essenciais ou acessérias
no plano comercial.

Quanto a oitava questio

Na oitava questdo, que cabe apreciar em sexto lugar, o 6rgio jurisdicional de
reenvio pergunta, no essencial, se a directiva ou a Convengio de Paris se opdem a
que uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registe uma
marca para determinados produtos ou determinados servicos na condicdo de estes
ndo apresentarem uma caracteristica determinada.
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O 6rgio jurisdicional de reenvio especifica, a tal propédsito, que a questdo visa
saber se a marca Postkantoor pode ser registada, por exemplo, para servicos que
consistem em campanhas através de envios directos e na emissdo de selos de
correio «desde que ndo estejam ligados a um servico de correio».

Observagdes apresentadas ao Tribunal de Justica

A KPN sustenta que esta questdo no estd regulamentada na directiva, de modo
que ndo cabe na competéncia do Tribunal de Justica. A titulo subsidiario, alega
que tais limitacdes sio admissiveis e é possivel admitir ou mesmo exigir excluses
no pedido de registo.

O SMB alega que, de acordo com a directiva, embora as questdes processuais
sejam da competéncia dos Estados-Membros, a aquisi¢do e a conservagdo do
direito sobre a marca estio em principio subordinadas, em todos esses Estados, as
mesmas condicdes. Entre estas figura a obriga¢do de que a redaccido do registo
responda ds normas admitidas no plano internacional, designadamente a
classificacdo prevista no Acordo de Nice.

Ora, as disposi¢des do Acordo de Nice ndo autorizam a registar a falta de uma
caracterfstica determinada ndo objectivamente definivel como subcategoria de
uma lista de produtos ou servigos.

A Comissdo alega, em primeiro lugar, que o Tribunal de Justica ndo é competente
para se pronunciar quanto a compatibilidade de uma disposigdo nacional com a
Convencdo de Paris. Em segundo lugar, baseando-se no Regulamento n.° 40/94,
a Comissdo sustenta que o artigo 3.°% n.° 1, alinea c), da directiva ndo se opde a
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que as marcas que sdo descritivas de determinados produtos ou servicos sejam
recusadas em relagdo a uma parte dos produtos ou servicos enumerados no
pedido de registo, pritica que é igualmente seguida pelo Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

Resposta do Tribunal de Justica

Importa lembrar que o Acordo de Nice reparte os produtos e os servicos em
classes a fim de facilitar o registo das marcas. Cada classe agrupa diversos
produtos ou diversos servigos.

Embora uma empresa possa pedir o registo de uma marca em relacdo a totalidade
dos produtos ou a totalidade dos servicos que sio abrangidos por uma dessas
classes, nenhuma disposi¢do da directiva a proibe de pedir o registo apenas em
relagdo a alguns desses produtos ou servicos.

Do mesmo modo, quando o registo de uma marca é pedido em relagio a
totalidade de uma classe do Acordo de Nice, a autoridade competente pode, nos
termos do artigo 13.° da directiva, registar a marca apenas para alguns dos
produtos ou dos servicos que pertencem a essa classe se, por exemplo, a marca for
destituida de caricter distintivo relativamente aos outros produtos ou aos outros
servicos mencionados no pedido.

Ao invés, ndo pode ser admitido que, quando o registo é pedido para
determinados produtos ou servicos, a autoridade competente possa registar a
marca apenas na medida em que os referidos produtos ou servicos nio
apresentem uma caracteristica determinada.
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115 Tal prética seria susceptivel de provocar uma inseguranca juridica quanto ao
alcance da protec¢io da marca. Os terceiros — em especial os concorrentes — s6
estdo, em regra geral, informados relativamente a certos produtos ou servigos, ndo
se alargando a proteccdo conferida pela marca dqueles produtos ou servigos que
apresentem uma caracteristica determinada, e poderiam assim ser levados a
renunciar i utilizacdo dos sinais ou indica¢Bes que compdem a marca e sio
descritivos dessa caracteristica para descrever os seus préprios produtos.

116 Opondo-se a directiva a tal pratica ndo é necessdrio apreciar o pedido de
interpretagio da Convencdo de Paris.

117 Nestas condices, é de responder 3 oitava questdo que a directiva se opde a que
uma autoridade competente em matéria de registo de marcas registe uma marca
para determinados produtos ou determinados servicos na condi¢do de estes ndo
apresentarem uma caracteristica determinada.

Quanto a sétima questao

118 Na sétima questdo, que importa apreciar em tltimo lugar, o érgdo jurisdicional de
reenvio pergunta se o artigo 3.° da directiva se opde & prética de uma autoridade
competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o registo
de marcas manifestamente inadmissiveis.
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Observagoes apresentadas ao Tribunal de Justica

Segundo a KPN, ao prever, no artigo 3.°, n.° 1, que pode ser recusado o registo de
marcas, ou estas serem declaradas nulas aps o seu registo, a directiva permite
expressamente aos Estados-Membros registar marcas susceptiveis de serem
posteriormente declaradas nulas. Dai que os Estados-Membros tenham a
liberdade de prever que, na fase de registo, apenas sejam recusadas as marcas
«manifestamente inadmissiveis». E-lhes igualmente licito determinar as marcas
que devem ser consideradas «manifestamente inadmissiveis» e as que o ndo
devem. A aplicagdo deste critério pode consistir em proceder ao registo de uma
marca, mesmo que exista uma didvida razoivel de que esta possua caricter
distintivo suficiente. Ao invés, no quadro de uma ac¢io de declaragio de nulidade
de uma marca registada, os critérios enunciados nos artigos 1.° a 3.° da directiva
devem ser aplicados de modo estrito.

O SMB ¢ a Comissdo consideram, em contrapartida, que, apds a entrada em vigor
da directiva, os Estados do Benelux ji nio podem fazer fé nos comentirios
comuns dos respectivos governos sobre a LBM nem na jurisprudéncia anterior do
Tribunal de Justica do Benelux, que caducou por forca da directiva, devendo
antes tomar por base o texto, o objecto e o alcance do artigo 3.° da directiva. Ora,
esta disposicio ndo faz qualquer distingdo entre os pedidos de registo
«inadmissiveis» e os «manifestamente inadmissiveis».

Resposta do Tribunal de Justica

Resulta do ponto I, n.° 6, 1iltimo pardgrafo, da exposi¢io de motivos do protocolo
de 2 de Dezembro de 1992, que altera a LBM, que «a politica de controlo do SMB
[...] deverd ser prudente e reservada, tendo em conta todos os interesses da vida
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econdémica e ser orientada unicamente para regularizar ou recusar os pedidos
manifestamente inadmissiveis» e que «o exame se deverd conter nos limites
fixados pela jurisprudéncia estabelecida no Benelux, especialmente a do Tribunal
de Justica do Benelux».

A este propésito, importa lembrar que, embora o terceiro considerando da
directiva preveja que a aproximagio total das legislacdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas ndo se afigura necessiria actualmente, o sétimo
considerando especifica que a aquisicio e a conservagio do direito sobre a
marca registada estdo, em principio, subordinadas as mesmas condi¢des em todos
os Estados-Membros e que, para o efeito, os motivos de recusa do registo
relativos & prépria marca sio enumerados de modo exaustivo na directiva.

Além disso, o sistema da directiva assenta num controlo prévio ao registo, muito
embora esta estabeleca também um controlo a posteriori. A anélise dos motivos
de recusa enunciados, designadamente, no artigo 3.° da directiva, efectuada
quando do pedido de registo, deve ser rigorosa e completa a fim de evitar que
sejam registadas marcas indevidamente (v., neste sentido, acérddo Libertel, ja
referido, n.° 59).

Assim, a autoridade competente de um Estado~-Membro deve recusar proceder ao
registo de qualquer marca que seja abrangida por um dos motivos de recusa de
registo previstos na directiva, designadamente, no seu artigo 3.°

Ora, o artigo 3.° da directiva ndo procede a qualquer distingéio entre as marcas
que ndo podem ser registadas e as que «manifestamente» ndo podem ser
registadas. Por conseguinte, a autoridade competente ndo pode proceder ao
registo de marcas que sejam abrangidas por motivos de recusa de registo previstos
neste artigo com o pretexto de que estas ndo sio «manifestamente inadmissiveis».
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Cabe, assim, responder 3 sétima questio que o artigo 3.° da directiva se opde

pritica de uma autoridade competente em matéria de registo de marcas que visa
unicamente recusar o registo das marcas «manifestamente inadmissiveis».

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pela Comissio, que apresentou observagdes ao Tribunal,
ndo sdo reembolsdveis. Revestindo o processo, quanto 3s partes na causa
principal, a natureza de incidente suscitado perante o 6rgdo jurisdicional
nacional, compete a este decidir quanto as despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secc¢do),

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Gerechtshof te *s-Grave-
nhage, por acérdao de 3 de Junho de 1999, declara:

1) O artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros em
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matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma autoridade
competente em matéria de registo de marcas deve tomar em consideracao,
além da marca tal como é depositada, todos os factos e circunstincias per-
tinentes.

A mesma autoridade deve tomar em consideracdo todos os factos e circun-
stancias pertinentes antes de adoptar uma decisao definitiva sobre o pedido de
registo de uma marca. No que se refere ao érgdo jurisdicional para o qual foi
interposto recurso da decisdo tomada sobre um pedido de registo de uma
marca, este deve igualmente tomar em consideracdo todos os factos e cir-
cunstincias pertinentes nos limites do exercicio das suas competéncias, con-
forme sao definidos pela regulamentacdo nacional aplicavel.

O facto de uma marca ter sido registada num Estado—Membro para deter-
minados produtos ou servicos ndo tem qualquer incidéncia na apreciagio,
pela autoridade competente em matéria de registo de marcas de outro
Estado-Membro, de um pedido de registo de uma marca semelhante para
produtos ou servicos semelhantes aqueles para os quais a primeira marca foi
registada.

O artigo 3.° n.° 1, alinea c), da Directiva 89/104 opde—se ao registo de uma
marca que é composta exclusivamente por sinais ou indicagbes que podem
servir, no comércio, para designar caracteristicas dos produtos ou dos ser-
vicos para os quais o registo é requerido, e isto mesmo quando existem sinais
ou indicacdes mais habituais para designar as mesmas caracteristicas e
independentemente do niimero de concorrentes que podem ter interesse em
utilizar os sinais ou indica¢bes que compdem a marca.

Quando a legislagdo nacional aplicavel prevé que o direito exclusivo confe-
rido pelo registo, por uma autoridade competente numa zona em que co-
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existem varias linguas oficialmente reconhecidas, de uma marca nominativa
redigida numa destas linguas abrange de pleno direito as traducdes nas outras
linguas, a referida autoridade deve verificar relativamente a cada uma dessas
traduches que a mesma ndo é composta exclusivamente por sinais ou indi-
cacbes que podem servir, no comércio, para designar caracteristicas desses
produtos ou servigos.

O artigo 3.% n.° 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de
que uma marca que seja descritiva das caracteristicas de determinados pro-
dutos ou servicos mas ndo das caracteristicas de outros produtos ou servicos,
na acepcdo da alinea c), desta disposi¢io, nido pode ser entendida como tendo
necessariamente caracter distintivo relativamente a esses outros produtos ou
servicos, na acepc¢ao da alinea b), da referida disposicio.

E indiferente que uma marca seja descritiva das caracteristicas de determi-
nados produtos ou servicos, na acepg¢io do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da
Directiva 89/104, para efeitos da apreciacio do caracter distintivo da mesma
marca relativamente a outros produtos ou servicos, na acep¢io do mesmo
niimero, alinea b).

O artigo 3.% n.° 1, alinea c), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no
sentido de que uma marca constituida por uma palavra composta por ele-
mentos, sendo cada um descritivo de caracteristicas dos produtos ou servicos
em relacdo aos quais o registo é pedido, é ela propria descritiva das carac-
teristicas dos referidos produtos ou servicos, na acep¢io da referida dispo-
si¢cdo, salvo se existir um afastamento perceptivel entre a palavra e a simples
adicdo dos elementos que a compdem, o que pressupde que, devido ao
caracter inabitual da combinacio relativamente aos referidos produtos ou
servicos, a palavra crie uma impressdo suficientemente afastada da que é
produzida pela simples reunido das indicacdes trazidas pelos elementos que a
compdem, de modo que prevalece a soma dos referidos elementos, ou a
palavra entrou na linguagem corrente e adquiriu um significado que lhe é
proprio, pelo que é doravante auténoma relativamente aos elementos que a
compdem. Neste iltimo caso, ha entdo que verificar se a palavra que adquiriu
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um significado préprio ndo é ela mesma descritiva na acepcdo da mesma
disposicao.

Para efeitos de apreciar se essa marca é abrangida pelo motivo de recusa de
registo enunciado no artigo 3.°% n.° 1, alinea c), da directiva, ¢ indiferente que
existam ou nAo sindnimos que permitam designar as mesmas caracteristicas
dos produtos ou servicos mencionados no pedido de registo ou que as
caracteristicas dos produtos ou servicos que sdo susceptiveis de serem
descritas sejam essenciais ou acessorias no plano comercial.

A Directiva 89/104 opde-se a que uma autoridade competente em matéria de
registo de marcas registe uma marca para determinados produtos ou deter-
minados servicos na condigdo de estes ndo apresentarem uma caracteristica
determinada.

O artigo 3.° da Directiva 89/104 opde-se a pratica de uma autoridade
competente em matéria de registo de marcas que visa unicamente recusar o
registo das marcas «manifestamente inadmissiveis».

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 12 de Fevereiro de 2004.

O secretdrio O presidente

R. Grass V. Skouris
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