POWERSERV PERSONALSERVICE / IHMI — MANPOWER (MANPOWER)
ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Seccdo)
15 de Outubro de 2008 *

No processo T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, anteriormente Manpower Personalservice
GmbH, com sede em Sankt Polten (Austria), representada por B. Kuchar, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacdo no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de
Primeira Instancia,

* Lingua do processo: alemao.
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Manpower, Inc., com sede em Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), representada
inicialmente por R. Moscona, solicitor, em seguida por M. Moscona e A. Bryson,
barrister, e por altimo por M. Bryson e V. Marsland, solicitor,

que tem por objecto um recurso de anulagdo da decisdo da Quarta Camara de Recurso
do THMI de 22 de Julho de 2005 (processo R 499/2004-4), relativa a um pedido de
anulacdo da marca comunitaria MANPOWER n.° 76059,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Secgéo),

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Svaby (relator), juizes,

secretdrio: K. Andovd, administradora,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
14 de Novembro de 2005,

vista a contestacdo do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em
3 de Marco de 2006,

vistas as observacoes da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 23 de Fevereiro de 2006,
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apds a audiéncia de 11 de Dezembro de 2007,

profere o presente

Acoérdiao

Antecedentes do litigio

Em 26 de Marco de 1996, a interveniente, Manpower, Inc., apresentou um pedido de
marca comunitdria ao Instituto de Harmoniza¢do no Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), conforme
alterado.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MANPOWER.

Os produtos e os servigos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 9, 16,
35, 41 e 42, na acepc¢io do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos
Produtos e dos Servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e
alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, as seguintes descri¢des:
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— «Cassetes dudio; aparelhos audiovisuais de ensino; discos compactos dudio; discos
compactos video; software; programas de computador; gravadores; gravadores de
video; fitas de video; pecas e acessérios para todos os artigos atrds referidos»,
incluidos na classe 9;

— «Livros, produtos de impressdo; manuais; revistas; publicacdes impressas; trans-
paréncias; material didactico; material de ensino; pecas e acessorios para todos os
artigos atrds referidos», incluidos na classe 16;

— «Servigos de agéncia de empregos; servicos de pessoal tempordrio», incluidos na
classe 35;

— «Organizagéo e direccdo de conferéncias e semindrios; aluguer de projectores de
cinema e acessdrios; aluguer de gravacoes em video, de gravagdes dudio e de
peliculas cinematograficas; organizagdo de exposicdes; produgdo de fitas de video e
de 4udio; servicos educativos, didacticos, de ensino e de formacdo, relacionados
com o acompanhamento e avaliacdo de pessoal de escritério, industrial, técnico e de
conducio de veiculos; servicos de informacdes e consultoria, todos relacionados
com o atrds referido», incluidos na classe 41;

— «Servicos de consultoria e peritos profissionais em matéria de testes e
aconselhamento de aptiddo profissional do pessoal, testes de personalidade,
testes psicolégicos; aconselhamento em matéria de orientacdo profissional;
servicos de testes de personalidade e psicoldgicos; consultoria de carreiras e
profissional; teste individuais para determinar aptiddes profissionais; servicos de
psicologia laboral; concepcdo e desenvolvimento de software; servicos de
consultoria relacionados com a avaliacdo, desenvolvimento e aplicacdo de recursos
humanos; fornecimento de alojamento tempordario; servicos de informacdes e
consultoria e de preparacio de relatérios, relacionados com o atrds referido;
servicos de fornecimento de refei¢cdes para fora», incluidos na classe 42.
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O examinador levantou objeccoes em relagdo a marca pedida, que considerou ser
descritiva, na acepg¢do do artigo 7.°, n.’ 1, alinea c), do Regulamento n.” 40/94. Em
resposta, a interveniente apresentou provas de que a marca tinha adquirido cardcter
distintivo no Reino Unido e na Alemanha. Consequentemente, a marca foi aceite a
registo em 13 de Janeiro de 2000 e publicada no Boletim de Marcas Comunitdrias de
28 de Fevereiro de 2000, sob o niimero 76059.

Em 27 de Outubro de 2000, a recorrente, Powerserv Personalservice GmbH,
anteriormente Manpower Personalservice GmbH, apresentou, quando ainda era
denominada PDV Beteiligungs GmbH, um pedido de anulagdo com base no artigo 51.°,
n.’ 1, do Regulamento n.’ 40/94, pelo facto de a marca da interveniente ter sido registada
em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), e do artigo 7.°, n.” 3, do referido regulamento, e
de os documentos apresentados em apoio da alegacdo de que a marca tinha adquirido
cardcter distintivo pelo uso ndo demonstrarem esse facto em todas as partes
significativas da Comunidade Europeia. A interveniente respondeu, designadamente,
apresentando outras provas relativas ao caracter distintivo adquirido pela sua marca.
Por decisao de 29 de Abril de 2004, a Divisdo de Anulagédo do IHMI rejeitou o pedido de
anulacdo (a seguir «decisdo da Divisdo de Anulacdo»). Essa decisdo fundamentava-se
no facto de que, visto a palavra «manpower» s6 ser descritiva em inglés, fora do Reino
Unido e da Irlanda os consumidores no a identificariam como descritiva, e de, no caso
destes dois paises, o titular da marca ter provado que a mesma tinha adquirido cardcter
distintivo pelo uso. Neste ambito, a Divisdo de Anulagéo teve igualmente em conta
provas apresentadas que datavam de um periodo posterior ao registo da marca.

Por decisdo de 22 de Julho de 2005 (a seguir «decisdo impugnada»), a Quarta Cadmara de
Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto da decisdo da Divisdo de
Oposicdo pela recorrente. Nessa decisdo, a Camara de Recurso afirmou, designada-
mente, em primeiro lugar, no que respeita ao caricter descritivo da marca da
interveniente, que a palavra «manpower» tinha, em inglés, cardcter descritivo para os
servicos de uma agéncia de emprego ou de pessoal tempordario, dado que se tratava de
um termo corrente na gestio de recursos humanos. Segundo a Camara de Recurso,
revestia igualmente cardcter descritivo em relagdo a maior parte dos produtos e dos
servicos incluidos nas classes 9, 16, 41 e 42, na acepcio do acordo de Nice, sendo
susceptivel de indicar o contetido desses produtos e desses servicos quando utilizados
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no ambito dos servicos de uma agéncia de emprego. Essa palavra tinha igualmente
entrado na linguagem comercial alema.

Em segundo lugar, no que respeita aos consumidores e ao territdrio em causa, a Camara
de Recurso afirmou que o sentido descritivo da palavra «manpower» era conhecido de
uma parte significativa dos consumidores em causa, a saber, os eventuais empregadores
de pessoal tempordario e as pessoas que se ocupam desse tipo de emprego, no Reino
Unido, na Irlanda, na Alemanha, na Austria, nos Paises Baixos, na Suécia, na
Dinamarca e na Finlandia. Segundo a Camara de Recurso, os servicos de uma agéncia de
pessoal tempordrio ndo se dirigem unicamente as pessoas a procura de emprego mas
também aos empregadores que procuram pessoal. Estes ultimos sdo mesmo os
principais clientes dos prestadores de servigos, visto que o volume de negécios destes
ultimos provém dos rendimentos resultantes da prestacdo de servicos de pessoal.
Segundo a Camara de Recurso, a palavra em questdo nio é unicamente descritiva para
esses consumidores no Reino Unido e na Irlanda, onde o inglés é alingua materna, e nos
paises germandfonos, onde essa palavra consta do diciondrio, mas também nos
Estados-Membros onde uma parte significativa dos clientes possui um conhecimento e
uma pratica suficiente do inglés comercial. Segundo a experiéncia da Cédmara de
Recurso, esse conhecimento e essa utilizacdo do inglés estdo particularmente presentes
na Suécia, na Dinamarca, na Finlndia e nos Paises Baixos. Sublinhou que o inglés era a
lingua comercial comum em uso no mundo e era igualmente a lingua de trabalho oficial
de numerosas sociedades internacionais. Considerou que, nos paises de dimensio mais
reduzida, os estudantes que fazem estudos de comércio sdo frequentemente
confrontados com textos redigidos em inglés durante os seus cursos. Apds terminarem
os seus estudos universitrios, vdo trabalhar nos departamentos de recursos humanos
ou ocupar outros postos em empresas responsaveis pelo recrutamento de pessoal
tempordrio. Afirmou ter encontrado numerosos elementos de prova em apoio desta
hipétese e enumerou-os. Seguidamente, no que respeita aos outros Estados-Membros
mais antigos da Unido Europeia, a Camara de recurso afirmou que a experiéncia
demonstrava uma certa reticéncia em utilizar o inglés. Considerou, portanto, que,
nesses outros Estados-Membros, as pessoas para as quais a palavra «manpower» tinha
sentido descritivo ndo constituiam uma parte significativa do publico em causa. No que
respeita ao artigo 159.°-A, n.” 1, do Regulamento n.’ 40/94, afirmou que nio era
obrigada a tomar em consideracdo os novos Estados-Membros af enumerados, tendo
em conta o n.’ 2 desse artigo.
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Em terceiro lugar, no que toca ao caricter distintivo adquirido pela marca da
interveniente a data do seu depésito, a Camara de Recurso afirmou que, em razéo do
cardcter descritivo da referida marca nos Estados-Membros acima mencionados, a
interveniente deveria ter demonstrado o caracter distintivo adquirido apds o uso que foi
feito da sua marca nessa parte da Comunidade, em conformidade com o artigo 7.°, n.” 3,
do Regulamento n.” 40/94. Afirmou que resultava do acérddo do Tribunal de Primeira
Instincia de 9 de Outubro de 2002, KWS Saat/THMI (Tom de laranja) (T-173/00,
Colect., p. I1-3843, n.”* 24 a 27), que, quando se considerava que uma marca néo podia
ser registada em aplica¢io do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) a d), do Regulamento n.’ 40/94,
havia que, para efeitos do seu registo, provar que tinha adquirido caricter distintivo
pelo uso que dela tinha sido feito na parte significativa da Comunidade onde era
desprovida de qualquer cardcter distintivo, em aplicagdo do artigo 7.°, n.’ 1, alineas b) a
d), do Regulamento n.” 40/94. Consequentemente, o cardcter distintivo adquirido devia
ser estabelecido relativamente a parte da Comunidade onde existe um motivo absoluto
de recusa de modo a que a parte restante deixe de poder ser considerada uma parte
«significativa». A Camara de Recurso considerou que a interveniente ndo tinha provado
que o caricter distintivo da sua marca tinha sido adquirido a data do depésito do pedido
de registo, dado que s6 havia apresentado provas relativas ao Reino Unido e a
Alemanha. Segundo a Camara de Recurso, essas provas eram insuficientes, umavez que
o territério onde se devia considerar que podia ser utilizada como termo descritivo
englobava igualmente a Austria, os Paises Baixos, a Dinamarca, a Suécia a Finlandia.

Em quarto lugar, no que respeita ao caracter distintivo adquirido pela marca da
interveniente apds o registo, a Camara de Recurso afirmou que as provas produzidas
pela interveniente tinham permitido concluir que a referida marca havia adquirido
carécter distintivo, na acep¢io do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.’ 40/94, a data da
apresentacio do pedido de anulagdo nos oito Estados-Membros em que a marca é
considerada descritiva. A Camara de Recurso considerou que o conjunto das provas
apresentadas pela interveniente era admissivel na medida em que permitiam concluir
pela existéncia de cardcter distintivo do sinal a data do depésito do pedido de anulagio.
A Camara de Recurso considerou que s6 era obrigada a tomar em consideracio as
provas apresentadas durante o processo de registo. Observou que, em conformidade
com o artigo 51.%, n.” 2, do Regulamento n.’ 40/94, a questdo pertinente era saber se a
marca tinha adquirido cardcter distintivo pelo uso em qualquer momento apds o seu
registo. Segundo a Camara de Recurso, a aplicacdo dessa disposicdo ndo é, de resto,
excluida pelo facto de ndo mencionar expressamente o artigo 7.°, n.” 3, do Regulamento
n.’ 40/94, disposigdo esta que, no caso vertente, foi mal interpretada no ambito do
processo de registo. A Camara de Recurso afirmou em seguida que a circunsténcia de,
aquando da aplicagdo do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94, ter sido concedido
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ao titular da marca uma data de prioridade anterior a que teria se tivesse apresentado o
seu pedido quando a marca tinha realmente adquirido um segundo sentido nio era
determinante para a interpretacdo da referida disposicdo. Essa disposicdo, que proibe
expressamente a anulacdo de uma marca a partir do momento em que tenha adquirido
caracter distintivo apos o seu registo, reconhece necessariamente, segundo a Camara de
Recurso, que uma marca possa ter uma data de prioridade que ndo teria tido se o
processo de registo se tivesse desenrolado correctamente.

Em quinto lugar, no que respeita a apreciagido dos elementos de prova, a Camara de
Recurso declarou que a interveniente tinha apresentado numerosas provas da
utilizacdo da sua marca na maior parte dos paises da Unido. Afirmou estar consciente
do facto de certas provas serem posteriores a data de dep6sito do pedido de anulacido da
marca. Todavia, visto as provas serem suficientes, segundo a mesma, para demonstrar o
caracter distintivo adquirido no territério em causa a data do depésito do pedido de
anulacdo, afirmou que ndo tinha de se pronunciar sobre a questdo de saber se a data
pertinente para apreciar o cardcter distintivo adquirido, em conformidade com o
artigo 51.°, n.’ 2, do Regulamento n.’ 40/94, era a data do pedido de anula¢éo ou a data
da decisdo final sobre o pedido de anulagdo. Além disso, segundo a Cdmara de Recurso,
certas provas posteriores a data do pedido de anulacéo diziam respeito, na realidade, ao
periodo anterior a essa data. De resto, segundo a mesma, provas posteriores podem por
vezes permitir tirar conclusdes sobre o cardcter distintivo no decurso do periodo
considerado. Afirmou que ndo ignorava que a avaliacdo dessas provas devia ser
realizada cuidadosamente. Observou ainda que tinha tomado em consideragéo o facto
de a interveniente ser uma empresa que operava a escala mundial, o que permitia
concluir que a sua actividade era, em parte, igualmente conhecida em paises onde ndo
possuia escritérios ou onde possuia poucos. Esta conclusio era apoiada por uma
sondagem de opinido austriaca que demonstrava que numerosos consumidores sabiam
que a palavra «manpower» era uma marca utilizada por uma empresa nio austriaca.
Seguidamente, sublinhou que, com excepg¢ao do Reino Unido e da Irlanda, o inglés ndo
era a lingua materna em nenhum pais e que as expressdes com origem numa lingua
estrangeira, mesmo que conhecidas da maioria dos consumidores pertinentes, ndo
eram necessariamente conhecidas de todos. Para essas pessoas, a palavra «manpower»
era provavelmente uma marca. Esta conclusio era corroborada por sondagens
realizadas junto dos consumidores na Alemanha e na Austria. Esses elementos deviam
ser tidos em conta, segundo a Camara de Recurso, em particular, nos paises onde as
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provas sdo mais frigeis do que noutros. Seguidamente, afirmou que ndo estava
vinculada nem pelos registos de marcas nacionais nem pelas decisdes dos juizes
nacionais.

Por dltimo, a Camara de Recurso concluiu, ap6s ter avaliado as provas relativas ao
caricter distintivo da marca adquirido pelo uso no Reino Unido, na Irlanda, na
Alemanha, na Austria, na Suécia, nos Paises Baixos, na Finlandia e na Dinamarca, que a
interveniente tinha efectivamente demonstrado que a sua marca possuia um segundo
sentido para servicos de pessoal tempordrio nas partes da Comunidade onde ainda ndo
se revestia de caracter distintivo. Por conseguinte, a marca da interveniente néo devia
ser considerada nula, por for¢a do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.’ 40/94. A
Camara de Recurso considerou que o caracter distintivo adquirido se estendia a todos
os produtos e servicos protegidos pelo registo, em relacdo aos quais a marca sé era
descritiva enquanto indicacido do contetido desses produtos e desses servicos. A esse
respeito, sublinhou, em primeiro lugar, que a interveniente tinha demonstrado que
utilizava um grande nimero desses produtos e desses servicos no &mbito da prestagio
de pessoal tempordario. Seguidamente, a Camara de Recurso afirmou que, visto o termo
«manpower» possuir um segundo sentido para servicos de pessoal tempordario, os
consumidores relevantes considerario, por exemplo, que um livro ou uma conferéncia
com esse nome faz referéncia a interveniente e aos seus servicos.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— anular a marca da interveniente em relacdo a todos os produtos e todos os servicos
que protege;
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— a titulo subsididrio, anular a decisdo impugnada na medida em que nao foi feita
prova do cardcter distintivo adquirido pelo uso da marca da interveniente e remeter
o processo a Cadmara de Recurso;

— condenar o IHMI e a interveniente nas suas proprias despesas e no pagamento das
despesas efectuadas pela recorrente no presente processo;

— condenar o IHMI e a interveniente no pagamento das despesas efectuadas pela
recorrente no processo perante o IHMI.

13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

14 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— ordenar a modificagdo da decisdo impugnada no sentido exposto na sua resposta;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Quanto a admissibilidade do quinto pedido da recorrente

No seu quinto pedido, a recorrente pede ao Tribunal que condene o IHMI e a
interveniente no pagamento das despesas por si efectuadas no processo perante o
[HMI, sem precisar se visa unicamente as despesas efectuadas perante a Camara de
Recurso, no decurso do processo de recurso, ou também as despesas efectuadas perante
a Divisdo de Anulacdo, no decurso do processo de declaracio de nulidade.

A esse respeito, importa lembrar que, nos termos do artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento
de Processo do Tribunal de Primeira Instincia, as «despesas indispenséveis efectuadas
pelas partes para efeitos do processo perante a instdncia de recurso e as despesas
efectuadas com a producéo das tradugdes das respostas ou outras pecas processuais na
lingua de processo, nos termos do n.’ 4, segundo pardgrafo, do artigo 131.°, séo
consideradas despesas reembolsdveis». Daf resulta que as despesas efectuadas com o
processo de declaracdo de nulidade ndo podem ser consideradas despesas reem-
bolsaveis [v. acérdido do Tribunal de Primeira Instincia de 11 de Maio de 2005, Naipes
Heraclio Fournier/THMI — France Cartes (Espada de um jogo de cartas, Valete de paus e
Rei de espadas), T-160/02 a T-162/02, Colect., p. [I-1643, n.”* 22, 24 e jurisprudéncia
referida].

Por conseguinte, o quinto pedido da recorrente deve ser considerado inadmissivel na
medida em que visa as despesas efectuadas a titulo do processo de declaracdo de
nulidade perante a Divisio de Anulacio.

Quanto ao mérito

A recorrente apresentou, na peticio, trés fundamentos para os seus pedidos. Todavia,
na audiéncia, declarou desistir da segunda parte do seu segundo fundamento, relativo a
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violagdo do artigo 74.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94, bem como do seu terceiro
fundamento, relativo a violagdo do artigo 159.°-A do referido regulamento. Esta
declaracéo da recorrente foi incluida na acta da audiéncia.

Portanto, a recorrente passa a apresentar apenas dois fundamentos. O primeiro visa a
anulagido da decisdo impugnada por violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do
Regulamento n.” 40/94, pelo facto de a marca da interveniente ser desprovida de
caracter distintivo e ser descritiva dos produtos e servigos para os quais foi registada, em
toda a Comunidade, a saber, igualmente nos paises em relagio aos quais a Camara de
Recurso concluiu, na referida decisdo, que a marca nio era descritiva.

O segundo fundamento respeita a violagdo do artigo 51.°, n.” 2, e do artigo 74.°, n.’ 1, do
Regulamento n.” 40/94.

Por outro lado, a interveniente pediu ao Tribunal que ordene a modificagio da decisio
impugnada no sentido exposto na sua contestacdo. Na parte em causa da sua
contestacdo, a interveniente alega, no essencial, que a Camara de Recurso concluiu que
o termo «manpower» era descritivo dos produtos e servicos designados pela sua marca,
no Reino Unido, na Irlanda, nos Paises Baixos, na Alemanha, na Austria, na Suécia, na
Dinamarca e na Finlandia.

O Tribunal considera que se deve requalificar este pedido da interveniente como um
pedido auténomo de reforma da decisdo impugnada.

Com efeito, a Cadmara de Recurso adoptou, de facto, sob a forma do acto tinico que
constitui a decisdo impugnada, duas medidas, uma que constata que o motivo absoluto
de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 40/94 se opde ao
registo da marca da interveniente, dado o seu caracter descritivo nos oito paises acima
mencionados, e outra que indefere o pedido de anulagio dessa mesma marca, com
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fundamento em que, apds o seu registo, tinha adquirido, pelo uso que dela foi feito,
caracter distintivo nesses oito paises, na acepgao do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento
n.’ 40/94 (v., neste sentido, acérdao do Tribunal de Justica de 20 de Setembro de 2001,
Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. [-6251, n.” 23).

Na medida em que obteve ganho de causa relativamente a segunda parte da decisio
impugnada, contestada pelo presente recurso, justifica-se o interesse da interveniente
em formular, ao abrigo do artigo 134.°, n.” 2, segundo paragrafo, do Regulamento de
Processo, um pedido e um fundamento auténomos, destinados a reforma da primeira
parte da decisdo impugnada, no sentido de que o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.” 40/94 ndo se opunha ao registo da sua marca MANPOWER, dado que
esta ndo era descritiva em nenhum dos oito paises acima mencionados (v., neste
sentido, acérdao Procter & Gamble/IHMLI, ja referido no n.° 23 supra, n.” 26). Se este
pedido auténomo da interveniente e o fundamento que lhe subjaz forem admitidos, ha
que negar provimento ao recurso da recorrente, sem que seja necessario examinar o
segundo fundamento avancado por esta ultima, que, nessa hipdtese, se tornard
inoperante.

Nestas condigoes, o Tribunal considera que se deve examinar, em primeiro lugar,
conjuntamente o primeiro fundamento da recorrente e a argumentacdo apresentada
pela interveniente como fundamento do seu pedido de reforma da decisdo impugnada.

Quanto ao primeiro fundamento do recurso e ao pedido de reforma da interveniente

Argumentos das partes

A recorrente alega, em primeiro lugar, que o IHMI ndo teve em consideracdo a
necessidade concreta, actual e séria de a palavra «manpower» poder ser utilizada, na
vida econdémica, por «qualquer individuo assim como por concorrentes» para servicos
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de agéncias de emprego, servicos de pessoal tempordrio e para todos os outros produtos
e servicos registados. Segundo a recorrente, é, pois, necessdrio deixar a palavra
«manpower» disponivel.

A recorrente sustenta que o interesse publico se baseia no facto de que a palavra
«manpower» é puramente descritiva, na acep¢io do artigo 7.°, n.’ 1, alinea c), do
Regulamento n.” 40/94, ndo apenas em inglés e em alemdo mas igualmente na maior
parte das outras linguas comunitdrias, e deve permanecer disponivel enquanto
conceito da linguagem corrente, designadamente da linguagem especializada no
dominio dos recursos humanos. A palavra «manpower» é entendida na Internet como a
designacdo multilingue internacional da «forca de trabalho».

A recorrente defende que, mesmo que s6 se devesse ter em conta o aleméo e o inglés, a
palavra «manpower» é descritiva em toda a Comunidade. Alega que, segundo uma
estatistica da Comissdo das Comunidades Europeias relativa aos conhecimentos de
linguas estrangeiras na Comunidade, 32% das pessoas em questdo falam alemao e 47%
inglés.

Em segundo lugar, o interesse puiblico e o imperativo da disponibilidade baseiam-se,
segundo a recorrente, no facto de a palavra «<manpower» ndo ter caracter distintivo, na
acepgdo doartigo 7.°, n.’ 1, alinea b), do Regulamento n.” 40/94, na medida em que nio é
susceptivel de distinguir os servicos de agéncias de empregos e os servicos de pessoal
temporario de uma empresa determinada. Essa palavra é utilizada no mercado de
trabalho para designar a «forca de trabalho».

A recorrente alega que uma marca juridicamente valida deve possuir caracter distintivo
em toda a Comunidade. Na decisdo impugnada, o cardcter distintivo néo foi apreciado
em relacio a toda a Comunidade. A recorrente considera que é inadmissivel considerar
uma grande parte dos Estados-Membros mais antigos, como Franca, Itdlia, Espanha,
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Luxemburgo, Bélgica e Grécia, como Estados onde uma parte significativa do ptblico
ndo fala nem inglés nem alemdo. A recorrente defende que o Tribunal de Primeira
Instancia ji indicou que um certo numero de germandfonos estdo estabelecidos
tempordria ou mesmo permanentemente em Espanha.

O IHMI alega, no que respeita a alegada violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.” 40/94, que a Camara de Recurso concluiu que a marca da
interveniente era entendida como descritiva apenas em certas partes da Comunidade.

Assim, segundo o IHMI, em primeiro lugar, a Camara de Recurso considerou que, nas
regides angléfonas da Comunidade, o vocabulo seria compreendido por toda a gente,
pelo menos no sector da gestdo de recursos humanos, e que, além disso, seria
compreendido pelos profissionais nos servicos de pessoal, incluindo nos paises onde o
inglés comercial é de uso corrente.

Em segundo lugar, o IHMI alega que a Camara de Recurso, ao identificar como paises
desse tipo «a Alemanha, a Austria, os Paises Baixos, a Suécia, a Dinamarca e Finlandia»,
estd a alargar o espago geogrifico onde o publico pode apreender o vocabulo
«manpower» como descritivo, comparativamente a Divisio de Anulagdo, que
considerou apenas os paises das regides angléfonas. Segundo o IHMI, poder-se-ia
questionar o bem-fundado do alargamento da aplicabilidade do artigo 7.°, n.° 1, alinea
c), do Regulamento n.’ 40/94.

Em terceiro lugar, o IHMI defende que o argumento da recorrente segundo o qual uma
parte substancial do publico relevante fala correntemente o inglés na maior parte dos
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Estados-Membros é incorrecta quanto ao mérito. De um ponto de vista factual, esse
argumento ndo foi provado pela recorrente.

Em primeiro lugar, a interveniente alega que a questdo da conformidade com o
artigo 7.°, n.’ 1, alineas b) e c), do Regulamento n.” 40/94 s6 se coloca em relagdo aos
servicos incluidos na classe 35, na acepgdo do acordo de Nice (servicos de agéncia de
empregos, servicos de pessoal tempordrio). Em inglés, ndo é corrente nem natural
designar os servicos em causa pela palavra «manpower». Segundo a interveniente, os
esforcos da recorrente no sentido de se apropriar da marca MANPOWER,
designadamente na Austria, sio a melhor prova do valor e do caracter distintivo da
marca.

A este respeito, a interveniente sustenta que a Divisdo de Anulag¢do observou com razéo
que, em inglés, a palavra «manpower» ndo era um termo usual para servicos de
colocagio de pessoal (n.’ 10 da decisdo da Divisdo de Anulagdo). Esses servigos sdo
descritos pelos termos «employment», «recruitment» ou «placement» («employment
services», «employment agency services», «recruitment agency services», «staffing
services» ou «placement services»). A interveniente sublinha que a palavra
«manpower» ndo constitui o modo habitual de designacdo de servicos de colocacgio
de pessoal nem descreve esses servicos de um modo tal que permita preencher a funcéo
de identificacdo da empresa que os coloca no mercado. Para demonstrar as suas
alegagdes, a interveniente remete para vérias publicacdes em matéria de recursos
humanos.

A interveniente sustenta que é pouco verosimil que terceiros, e mais particularmente os
seus concorrentes, utilizem, no &mbito das suas actividades comerciais e sem motivos
ilegais, a marca MANPOWER ou uma marca semelhante para designar os servi¢os por
eles fornecidos.

A interveniente afirma que a Cadmara de Recurso considerou incorrectamente que a
palavra «manpower» era igualmente descritiva em relacdo aos produtos e servigos
incluidos nas classes 9, 16,41 e 42, na acepgio do acordo de Nice, protegidos pela marca
em causa.
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Em segundo lugar, a interveniente alega que a Camara de Recurso nédo dispunha de
nenhum elemento de prova para fundamentar a sua afirmacgio segundo a qual, para os
consumidores em seis Estados-Membros ndo angléfonos da Comunidade, a palavra
«manpower» era descritiva dos servigos de colocacdo de pessoal. Nada provava que
para os consumidores de paises ndo angléfonos essa palavra ndo tinha caracter
distintivo. A Divisdo de Anulacdo constatou correctamente que, fora do Reino Unido e
daIrlanda, o termo «manpower» é considerado como um termo fantasista ou sugestivo
que pode servir para designar a origem dos produtos ou servicos em causa (n.” 10 da
decisdo da Divisdo de Anulacio).

Em particular, no que respeita 3 Alemanha e & Austria, a interveniente alega que o
simples facto de a palavra «manpower» figurar num unico dicionério aleméo ndo
significa que seja geralmente utilizada e compreendida pelo publico germanéfono ou
que seja conhecida de uma parte significativa do publico. Em seu entender, é necessario
que o consumidor médio de lingua alema opere uma associacdo de ideias complexa
para compreender o significado dessa palavra. Mesmo admitindo que a palavra
«manpower» tenha entrado na linguagem comercial alema — o que néo é demonstrado
por qualquer elemento de prova — isso ndo significa que, quando utilizada em relagéo
com servicos de colocacdo de pessoal, seja compreendida pelos consumidores
germanofonos relevantes como puramente descritiva desses servicos. A expressdo
«mdo-de-obra» ndo tem o mesmo significado que a expressio «servico de colocagdo de
pessoal».

Segundo a interveniente, ndo hd nenhuma prova que demonstre a utilizagdo da palavra
«manpower» na Internet numa lingua diferente do inglés que néo seja uma referéncia a
ela prépria e as suas actividades. Mesmo nos sitios angléfonos, em pelo menos nove
casos em dez, a palavra ¢ utilizada para fazer essa referéncia. Os resultados da analise
apresentada pela interveniente mais ndo fazem do que fundamentar em termos factuais
as suas alegacoes quanto a sua notoriedade de amplitude internacional.
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Apreciac¢do do Tribunal de Primeira Instancia

No que respeita a alegada violagio do artigo 7.°, n.” 1, alinea b), do Regulamento
n.’ 40/94, relativo as marcas desprovidas de caracter distintivo, o IHMI alega que, no
seu recurso perante a Cadmara de Recurso, a recorrente ndo tinha invocado qualquer
violagdo dessa disposicdo. Segundo o IHMI, essa parte do primeiro fundamento deve
ser julgada inadmissivel.

A este respeito, o Tribunal constata que resulta da andlise do processo do IHMI no
presente caso, bem como da decisdo impugnada, que a recorrente nio apresentou no
seu recurso perante a Camara de Recurso a acusacio relativa a violacdo, pela Divisdo de
Anulacio, da referida disposicdo. A Camara de Recurso nio analisou a aplicabilidade
desta tltima. Decorre do artigo 135.%, n.” 4, do Regulamento de Processo que as partes
no processo perante esse 6rgio jurisdicional ndo podem alterar o objecto do litigio, tal
como foi definido perante a Camara de Recurso. Consequentemente, a parte do
primeiro fundamento da recorrente relativa a violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 40/94 deve ser julgada inadmissivel.

No que toca & alegada violagdo do artigo 7.°, n.’ 1, alinea c), do Regulamento n.’ 40/94,
importa salientar que, nos termos dessa disposicdo, serd recusado o registo «[d]e
marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicacdes que possam servir, no
comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geografica ou a época de fabrico do produto ou da prestacio do servico, ou
outras caracteristicas destes».

Segundo jurisprudéncia assente, o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.’ 40/94
prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que os sinais ou indicag¢oes
descritivas das caracteristicas dos produtos ou servicos em relagéo aos quais é pedido o
registo possam ser livremente utilizados por todos [v. acérddo do Tribunal de Primeira
Instincia de 14 de Junho de 2007, Europig/THMI (EUROPIG), T-207/06, Colect.,
p. I1-1961, n.° 24 e jurisprudéncia referida].
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Além disso, sdo abrangidos pelo artigo 7.°, n.’ 1, alinea c), do Regulamento n.’ 40/94 os
sinais ndo susceptiveis de exercer a func¢do essencial da marca, a saber, identificar a
origem comercial do produto ou do servico, a fim de permitir ao consumidor que
adquire o produto ou o servico designado pela marca fazer, no momento de uma
aquisicdo posterior, a mesma escolha, se a experiéncia tiver sido positiva, ou de fazer
outra escolha, se tiver sido negativa (v. acérdio EUROPIG, j referido no n.’ 45 supra,
n.’ 25 e jurisprudéncia referida).

Com efeito, os sinais e as indicagdes a que se refere o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.” 40/94 sdo os que podem servir, numa utilizagdo normal do ponto de
vista do publico-alvo, para designar, directamente ou pela menc¢io de uma das suas
caracteristicas essenciais, o produto ou o servi¢o para o qual é pedido o registo (v.
acordiao EUROPIG, j4 referido no n.° 45 supra, n.° 26 e jurisprudéncia referida).

Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibicdo prevista nessa
disposicdo, é necessario que tenha com os produtos ou servigos em causa uma relagdo
suficientemente directa e concreta de molde a permitir ao publico relevante ver,
imediatamente e sem outra reflexdo, uma descrigdo dos produtos e servicos em questio
ou de uma das suas caracteristicas (v. acérddo EUROPIG, ja referido no n.° 45 supra,
n.” 27 e jurisprudéncia referida).

Em primeiro lugar, importa examinar se a Camara de Recurso teve razdo ao concluir
que a marca da interveniente era descritiva na parte da Comunidade onde a lingua
maioritdria do publico relevante é o inglés, ou seja, no Reino Unido e na Irlanda, o que a
interveniente contesta.

No que respeita ao cardcter heterogéneo dos produtos e dos servicos abrangidos pela
marca referida, ha que proceder a respectiva anélise em duas fases, tendo em conta, por
um lado, «os servicos de agéncia de emprego» e «os servicos de pessoal temporario»
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incluidos na classe 35 e, por outro, os restantes produtos e servicos abrangidos pela
marca em causa (incluidos nas classes 9, 16, 41 e 42).

A Camara de Recurso procedeu ela prépria a essa analise em duas fases, afirmando, no
n.’ 12 da deciséo impugnada, por um lado, que «o termo ‘manpower’ tinha, em inglés,
caracter descritivo para os servigos de uma agéncia de emprego ou de uma agéncia de
pessoal tempordrio, dado que se tratava de um termo corrente na gestdo de recursos
humanos», e, por outro, que a palavra «<manpower» «se revestia igualmente de cardcter
descritivo em relacdo a maior parte dos produtos e servicos [abrangidos pela marca da
interveniente incluidos] nas classes 9, 16, 41 e 42, uma vez que esta palavra é susceptivel
de ser compreendida como indicativa do contetido desses produtos e servigos, quando
utilizada no ambito de servigos de uma agéncia de emprego».

A Camara de Recurso afirmou que o termo «manpower» era uma palavra inglesa que
significava, segundo o The New Shorter Oxford English Dictionary (Thumb Index
Edition, 1993), «a forca ou a ac¢do de um homem no trabalho; uma unidade de
velocidade de execucdo de um trabalho; o conjunto de pessoas disponiveis ou
necessdrias a um servico militar, a um trabalho ou a um outro fim; os trabalhadores
considerados como recurso quantificavel, a mao-de-obra». Trata-se, segundo a Camara
de Recurso, de um termo usual em inglés comercial, largamente utilizado e bem
conhecido no dominio da gestdo de recursos humanos.

A esse respeito, a Camara de Recurso faz referéncia ao Wideman Comparative Glossary
of Project Management Terms, segundo o qual o vocibulo «manpower» significa o
numero total de pessoas adequadas para determinado tipo de trabalho. A planificacédo
da méo-de-obra («manpower planning») é o processo que consiste em projectar no
tempo as necessidades em méao-de-obra da organizagéo, tanto do ponto de vista do
ndmero como das competéncias, e em dispor dos recursos humanos necessarios para
responder as necessidades da organizacéo.
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Segundo a Camara de Recurso, tendo em conta essas defini¢des, ndo hd qualquer
davida de que os servigos protegidos pela marca da interveniente, a saber, os servicos de
pessoal temporério, podem ser qualificados de «prestacio de mao-de-obra»
(«providing manpower»). No n.” 14 da decisio impugnada, a Camara de Recurso
salienta que as provas que demonstram a utilizacdo descritiva da palavra em questio
sdo abundantes.

O Tribunal salienta que a Divisdo de Anulacdo se baseou, no que respeita ao Reino
Unido e a Irlanda, numa entrada do diciondrio inglés Collins (edicdo 1996), segundo a
qual a palavra «manpower» significa em inglés «a forca de trabalho de um homem; uma
unidade de forga baseada no ritmo a que um homem pode trabalhar; cerca de 75 watts;
o numero de pessoas necessdrias ou disponiveis para um trabalho» («power supplied by
man; a unit of power based on a rate at which a man can work; roughly 75 watts; the
number of people needed or available for a job»). Foi nessa base que afirmou que, em
inglés, a referida palavra era utilizada em relagdo com a forga de trabalho, a0 mesmo
tempo que precisou e sublinhou que a palavra «<manpower» ndo era, nessa lingua, a
palavra mais usual para designar os servicos em causa.

A esse respeito, o Tribunal conclui, em primeiro lugar, que, em aplicacio da
jurisprudéncia referida no n.° 47 supra, a apreciagio do cardcter alegadamente
descritivo da marca da interveniente consiste em responder a questdo de saber se a
palavra «<manpower» pode, numa utilizacdo normal do ponto de vista do publico-alvo,
servir para designar, directamente ou pela menc¢do de uma das suas caracteristicas
essenciais, os produtos ou os servicos protegidos pela marca da interveniente.

Em segundo lugar, no que respeita ao referido publico-alvo, deve considerar-se, no caso
vertente, atendendo a especificacdo relativamente ampla dos servicos em causa, que o
mesmo € constituido pela populacdo em idade de trabalhar. Com efeito, tanto os
empregadores como os empregados, na qualidade de pessoas efectivamente activas no
dominio do trabalho temporério, como as outras pessoas em idade de trabalhar, sdo
susceptiveis de recorrer aos servicos de uma agéncia de emprego ou de uma agéncia de
pessoal tempordrio, protegidos pela marca da interveniente.
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Tendo em conta o conjunto dos elementos acima expostos, em particular, as defini¢cdes
do significado, em inglés, da palavra «<manpower» fornecidas pela Camara de Recurso e
pela Divisdo de Anulagdo, o Tribunal considera que a Camara de Recurso conclui
acertadamente que a referida palavra era descritiva, no Reino Unido e na Irlanda, dos
servicos de uma agéncia de emprego ou de uma agéncia de pessoal temporario.

Com efeito, cumpre observar que a palavra inglesa «manpower» apresenta
efectivamente, com os produtos ou servicos em causa, uma relacio suficientemente
directa e concreta de molde a permitir que o ptblico relevante no Reino Unido e na
Irlanda veja, imediatamente e sem outra reflexdo, uma descri¢do desses servicos, no
sentido da jurisprudéncia referida no n.’ 48 supra.

Nenhum dos argumentos avangados pela interveniente é susceptivel de pér em causa
estas consideragdes.

No que respeita, em primeiro lugar, 4 alegagdo segundo a qual os servi¢os em causa sdo
descritos em inglés por «employment», «recruitment», «placement» ou «staffing», ha
que observar que a mesma nio é susceptivel de por em questio a relagdo directa e
concreta entre a palavra «manpower» e esses mesmos servicos, dado que, em inglés, é
usual haver diversos sinénimos para designar um mesmo contetido semantico.

Seguidamente, a interveniente alega que nao é corrente nem natural designar, em
inglés, os servicos em causa pela palavra «<manpower» e que, por outro lado, nenhuma
das definicbes mencionadas na decisdo impugnada faz corresponder a palavra
«manpower» a servicos de emprego de pessoal. Ora, hd que concluir que, mesmo
considerando que a palavra «manpower» no sentido de «forca de trabalho» nio é o
termo mais usual em inglés para designar os servicos de agéncias de emprego ou os
servicos de pessoal tempordrio, ela pode, ndo obstante, continuar a ser considerada
descritiva desses servicos, tendo em conta a sua relacdo directa com os mesmos.
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A esse respeito, as definicdes mencionadas na decisdo impugnada permitem concluir
que a referida palavra tem um sentido suficientemente préximo dos servicos em
questdo, de modo que o publico relevante no Reino Unido e na Irlanda estabelecers,
imediatamente e sem outra reflexdo, uma relacdo concreta e directa entre a palavra e os
servicos em causa. Dai decorre que, no uso normal do ponto de vista do publico-alvo, a
referida palavra pode servir para designar esses servicos. De resto, a Camara de Recurso
forneceu, no n.’ 14 da decisdo impugnada, indicios concretos da utilizagio da palavra
«manpower» no sentido descritivo, em inglés comercial. Em qualquer caso, a questio
de saber se a palavra «<manpower» é efectivamente utilizada para tais fins descritivos é
indiferente, porquanto basta que possa ser utilizada para os referidos fins [v., neste
sentido, acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 12 de Janeiro de 2005, Wieland-
-Werke/ITHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 a T-369/02, Colect., p.11-47,n.° 40 e
jurisprudéncia referida].

Os elementos de prova invocados pela interveniente para fundamentar a sua
argumentacdo segundo a qual a palavra «manpower» ndo é a palavra utilizada
habitualmente em inglés para designar os servicos em questdo apenas permitem,
quando muito, concluir que outras palavras para além de «manpower» sdo igualmente
utilizadas para designar esses servigos. Ora, importa referir que, para efeitos da
aplicagdo do motivo de recusa do registo, em conformidade com o artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.” 40/94, a marca da interveniente, é indiferente que existam
ou ndo sindénimos que permitam igualmente designar os produtos ou os servi¢os em
causa (v., por analogia, acérdao SnTEM, SnPUR, SnMIX, j4 referido no n.° 63 supra,
n.’ 41).

Por ultimo, o argumento da interveniente segundo o qual nédo é verosimil que a marca
MANPOWER seja utilizada por terceiros no ambito das suas proprias actividades
comerciais (v. n.° 37 supra) nao é pertinente no que respeita a andlise da questdo de
saber se a palavra «manpower» é ou ndo descritiva e, consequentemente, deve
igualmente ser afastado.
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No que respeita aos outros produtos e servigos abrangidos pela marca da interveniente,
o Tribunal considera, no que toca ao Reino Unido e a Irlanda, que a Cimara de Recurso
teve razdo ao afirmar que a palavra «manpower» se revestia igualmente de caracter
descritivo em relagdo a maior parte dos produtos e servigos protegidos pela marca da
interveniente incluidos nas classes 9, 16, 41 e 42.

2

A esse respeito, hd que observar, em primeiro lugar, a semelhanca da Camara de
Recurso, que essa palavra pode ser compreendida no sentido de que indica o conteido
desses produtos e servigos, quando utilizados no &mbito dos servicos de uma agéncia de
emprego. Nesse ambito, o publico relevante, que, de resto, é o mesmo que o definido no
n.” 57 supra, veria, pois, na marca da interveniente uma referéncia directa e concreta
aos referidos produtos e servicos.

Em segundo lugar, na medida em que esses produtos e servicos incluem produtos ou
servicos sem qualquer relagdo com os servicos de emprego e de pessoal temporario,
importa salientar que a interveniente registou a palavra «manpower» para cada um
deles no seu conjunto. Portanto, ha que concluir que a Camara de Recurso ndo cometeu
qualquer erro ao considerar que a marca da interveniente era descritiva, no Reino
Unido e na Irlanda, do conjunto de produtos e de servicos protegidos pela referida
marca [v., neste sentido, acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de 3 de Dezembro
de 2003, Audi/THMI (TDI), T-16/02, Colect., p. II-5167, n.° 35 e jurisprudéncia
referida].

Importa, em segundo lugar, apreciar se a referida marca é descritiva igualmente em um
ou vdrios outros Estados-Membros da Unido.

A Diviséo de Anulagéo e a Camara de Recurso adoptaram abordagens diferentes a esse
respeito. Com efeito, a Divisio de Anulacdo tinha considerado que a palavra
«manpower» so era descritiva no Reino Unido e na Irlanda, e ndo nos outros paises
da Unido (n.” 9 e 10 da decisdo da Divisao de Anula¢do). Segundo ela, a palavra em
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questdo, enquanto termo que existe unicamente em inglés, nio era considerada, salvo
nos dois paises angléfonos, uma palavra descritiva, dado que os consumidores
relevantes ndo angléfonos utilizam palavras da sua prépria lingua para fazer referéncia
aos conceitos de forca de trabalho ou de mio-de-obra. A Divisio de Anulacio
acrescentou que a palavra «manpower» néo é, de resto, em inglés, a palavra mais usual
para fazer referéncia aos servicos de uma agéncia de emprego ou de uma agéncia de
pessoal tempordrio. Portanto, os consumidores relevantes nos paises ndo angl6fonos
considerariam essa palavra, segundo a Divisdo de Anulagdo, como um termo fantasista
ou sugestivo, que pode servir como indicagdo de origem dos produtos e dos servicos
protegidos pela marca da interveniente.

Por seu turno, a Cadmara de Recurso considerou que a marca da interveniente era
descritiva ndo s6 no Reino Unido e na Irlanda mas também nos paises germandéfonos,
isto é, na Alemanha e na Austria, onde a palavra «manpower» entrou na linguagem
comercial (n.” 15 e 16 da decisio impugnada), e nos paises da Uni&o, onde o inglés estd
bem implantado, a saber, segundo a Camara de Recurso, nos Paises Baixos, na Suécia,
na Dinamarca e na Finlandia (n.’ 16 da decisdo impugnada).

No Tribunal, as partes no presente litigio discordaram a respeito do espago geografico
em que o publico relevante pode apreender a palavra «manpower» como descritiva.

Hé que observar que, em aplicagdo da jurisprudéncia referida no n.’ 47 supra, para
apreciar se a marca da interveniente é descritiva dos produtos e dos servigos em causa
nos Estados-Membros ndo angléfonos, importa avaliar se, nesses Estados, a marca pode
servir, numa utilizacdo normal do ponto de vista do publico-alvo, para designar,
directamente ou pela menc¢ado de uma das suas caracteristicas essenciais, os produtos ou
os servicos protegidos pela marca da interveniente.
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Este critério pode ter uma resposta positiva em dois casos.

O primeiro corresponde ao caso em que a palavra inglesa «manpower» entrou na lingua
do pais em causa e pode ser utilizada em substituicdo do termo que nessa lingua
significa «forca de trabalho» ou «méao-de-obra», pelo menos na medida em que respeita
ao publico relevante. Com efeito, nesse caso, um membro desse publico, confrontado
no seu contexto linguistico nacional com a palavra «manpower», entendé-la-4 desde
logo como uma referéncia a «forca de trabalho» ou & «mao-de-obra».

A segunda hipdtese corresponde ao caso em que, no contexto a que pertencem os
produtos e servicos protegidos pela marca da interveniente, o inglés é utilizado, ainda
que apenas alternativamente a lingua nacional, para chegar até ao publico relevante.
Nesse caso, evidentemente, 0 termo «manpower», que é uma palavra inglesa, serd
apreendido como descritivo desses produtos e servicos. Todavia, o simples
conhecimento generalizado do inglés por parte do publico relevante ou de uma parte
significativa do mesmo ndo é suficiente, se o inglés ndo for efectivamente utilizado,
nesse contexto, para chegar até esse mesmo publico.

No que respeita a questio de saber se a situagdo num ou vdrios Estados-Membros ndo
angl6fonos da Unido corresponde a um dos dois casos mencionados nos n.” 75 e 76
supra, importa salientar, em primeiro lugar, que a Camara de Recurso afirmou, non.’ 15
da decisdo impugnada, que a palavra «manpower», enquanto palavra corrente em
inglés comercial, tinha entrado igualmente na linguagem comercial alema.

A interveniente alega que o simples facto de o vocabulo «manpower» aparecer num
unico diciondrio aleméo ndo significa que seja geralmente utilizado e compreendido
pelo publico germandfono ou que seja conhecido por uma parte significativa do
publico. Ora, a este respeito, ha que observar que a Cimara de Recurso ndo
fundamentou a sua apreciacdo acima referida no mero facto de o termo «manpower»
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figurar no «diciondario aleméo ‘Duden; amplamente divulgado», mas também no facto
de esse vocabulo ser mencionado numa lista de palavras alemas «supérfluas» e ser
utilizado pelo conselho de estudantes da Escola de Comércio de Bamberg, na
Alemanha, bem como num projecto de investigacdo realizado na Universidade Técnica
(TU) de Viena (Austria) (n.° 15 da decisio impugnada).

Os elementos acima referidos, considerados no seu conjunto, permitem afirmar que a
Camara de Recurso considerou correctamente que o termo «manpower» era
igualmente descritivo em aleméo, e, como tal, na Alemanha e na Austria. Como foi
indicado na decisdo impugnada, esse termo é, segundo o diciondrio «Duden», o
equivalente do termo «Arbeitskraft» (forca de trabalho). Os consumidores germandé-
fonos relevantes estabelecerdo, pois, imediatamente e sem mais reflexdo uma relacéo
concreta e directa entre o vocédbulo e os servigos de agéncias de emprego e de pessoal
temporério. E tanto mais assim quanto, como resulta da introducio a lista acima
referida de palavras alemas supérfluas, a palavra «manpower» é uma palavra na moda
no referencial linguistico alemao.

No que respeita aos produtos e servicos protegidos pela marca da interveniente
incluidos nas classes 9, 16, 41 e 42, o Tribunal considera que o raciocinio adoptado nos
n.” 66 a 68 supra é vilido no que respeita & Alemanha e & Austria.

Em seguida, hd que examinar se a marca da interveniente pode ser considerada
descritiva num ou em vérios dos outros Estados-Membros nido angléfonos da
Comunidade.

A esse respeito, hd que salientar que a Camara de Recurso afirmou, no n.° 16 da decisdo
impugnada, que a marca da interveniente também era descritiva nos Estados-Membros
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onde «uma parte significativa dos clientes possui um conhecimento e uma prética
suficiente do inglés comercial», ou seja, segundo a Camara de Recurso, nos Paises
Baixos, na Suécia, na Dinamarca e na Finlandia.

Na sua andlise, a Cdmara de Recurso baseou-se, em primeiro lugar, na sua
«experiéncia» segundo a qual esse conhecimento e essa utilizacdo do inglés estdo
particularmente presentes nos paises acima referidos. Em segundo lugar, sublinhou que
o inglés era a lingua comercial comum em uso no mundo e a0 mesmo tempo a lingua de
trabalho oficial de numerosas sociedades internacionais. Em terceiro lugar, afirmou
que, nos paises de dimensdo mais reduzida, os estudantes que fazem estudos de
comércio séo frequentemente confrontados com textos redigidos em inglés durante os
seus cursos e que, apos terminarem os seus estudos universitrios, vao trabalhar em
departamentos de recursos humanos ou ocupar outros postos em empresas
responsaveis pelo recrutamento de pessoal temporario. Por ultimo, a Camara de
Recurso mencionou «inimeros elementos de prova» que apoiavam a sua decisdo sobre
esse ponto (n.” 16 e 17 da decisio impugnada).

O Tribunal considera que a anélise, acima referida, da Camara de Recurso estd errada.

Em primeiro lugar, hd que recordar, a esse respeito, que o publico relevante é
constituido pelo conjunto da populagdo como se encontra definido no n.’ 57 supra, e
ndo Unica ou «principalmente» pelos empregadores que procuram pessoal (em
particular, os seus departamentos de recursos humanos), que a Camara de Recurso teve
em conta na sua andlise no n.’ 16 da decisdo impugnada.

Quanto a questio de saber se a marca pode servir, numa utilizagio corrente do ponto de
vista do publico-alvo, para designar os produtos ou servigos em causa, hd que salientar
que essa «utilizagdo corrente» pode manifestamente diferir consoante se trate, por um
lado, da pratica da lingua entre especialistas no dominio dos recursos humanos, ou, por
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outro, de uma prética corrente da mesma lingua por pessoas a procura de emprego,
designadamente pessoal tempordrio, e de outras pessoas em idade de trabalhar ndo
especialistas em recursos humanos.

Em segundo lugar, importa salientar que a Camara de Recurso ndo chegou a concluséo,
no que respeita a Suécia, a Dinamarca, a Finlandia e aos Paises Baixos, que a palavra
«manpower» tinha entrado na lingua do pais, no sentido dos critérios mencionados no
n.’ 75 supra.

Consequentemente, importa unicamente avaliar se, em relacio a esses paises, a situacao
se pode assemelhar a referida no n.’ 76 supra.

O Tribunal considera que nio é esse o caso. Para além do facto acima referido de a
Camara de Recurso néo ter tomado em consideragdo o conjunto do publico relevante,
também ndo demonstrou que, no contexto dos produtos e servicos protegidos pela
marca da interveniente, o inglés era utilizado, ainda que apenas alternativamente com a
lingua nacional, para chegar até membros do ptblico que tomou em consideragéo.

Por conseguinte, hd que concluir que a Camara de Recurso cometeu um erro de
apreciacdo ao considerar que, nos Paises Baixos, na Suécia, na Dinamarca e na
Finlandia, a marca da interveniente era descritiva dos servicos e dos produtos em causa.

Em contrapartida, nos que respeita aos restantes Estados-Membros nio angléfonos da
Comunidade, a Cimara de Recurso concluiu acertadamente que a marca da
interveniente ndo era descritiva.
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A esse respeito, cumpre salientar que nenhuma das alegacdes da recorrente pode
invalidar essa conclusio. Com efeito, por um lado, as estatisticas relativas a
percentagem de habitantes da Comunidade que falam inglés ou alemdo ndo
demonstram, manifestamente, que o inglés é utilizado, ainda que apenas alternativa-
mente com a lingua nacional, para chegar até aos membros do ptblico relevante nos
referidos paises no contexto dos produtos e servicos protegidos pela marca da
interveniente.

Por outro lado, no que toca a alegacdo da recorrente relativa ao facto de muitos
trabalhadores em Estados-Membros angléfonos e germandfonos, de retorno ao seu
pais de origem, importarem o vocabulério adquirido e de haver uma troca linguistica
através do turismo de cidaddos ingleses e alemdes, hd que concluir que essas alegagoes
sdo, manifestamente, demasiado vagas para demonstrar que a palavra «manpower»
entrou nalingua de um dos paises europeus ndo tomados em consideracio pela Camara
de Recurso na sua andlise.

Segue-se que, em conformidade com o artigo 63.°, n.’ 3, do Regulamento n.” 40/94, h&
que reformar a decisdo impugnada no sentido de que a marca da interveniente nio é
descritiva dos produtos e dos servicos para que foi registada nos Paises Baixos, na
Suécia, na Dinamarca e na Finlandia. Por conseguinte, nessa medida, ha que acolher
parcialmente o pedido auténomo da interveniente.

O pedido auténomo da interveniente é desprovido de fundamento quanto ao resto.

Além disso, tendo em conta o que precede, hd que julgar improcedente o primeiro
fundamento da recorrente na medida em que tem por objecto a violagdo do artigo 7.°,
n.’ 1, alinea c), do Regulamento n.” 40/94.
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Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 51.°, n.° 2, e do artigo 74.°,
n.” 1, do Regulamento n.” 40/94 e respeitante ao uso da marca da interveniente no Reino
Unido, na Irlanda, na Alemanha e na Austria

Argumentos das partes

No que respeita a violagdo, em primeiro lugar, do artigo 51.°, n.’ 2, do Regulamento
n.” 40/94, a recorrente defende que o mesmo artigo remete para o artigo 7.°, n.’ 1,
alineas b) a d), desse regulamento e ndo é aplicavel a vicios iniciais que afectem a
apreciacio nos termos do artigo 7.°, n.” 3, do referido regulamento. Assim, o vicio inicial
no registo ndo podia ter sido remediado. Mesmo que o artigo 51.°, n.° 2, do
Regulamento n.” 40/94 fosse aplicdvel, a decisio impugnada seria, segundo a
recorrente, incorrecta. Esta dltima alega que foi por se basear num publico errado,
visto ter sido considerado de forma demasiado estreita, que a Camara de Recurso
chegou a conclusdo de que a marca MANPOWER, inicialmente registada em violagdo
do artigo 7.°, n.” 1, alinea c), do referido regulamento, adquiriu depois caracter
distintivo. A recorrente sustenta que foi por essa razao que, mais tarde, a Camara de
Recurso apreciou erradamente a notoriedade exigida para o caracter distintivo em
conformidade com o artigo 51.°, n.’ 2, do Regulamento n.” 40/94.

Segundo a recorrente, uma vez que o artigo 51.° n.’ 2, do Regulamento n.’ 40/94 néo é
aplicéavel aos casos do artigo 7.%, n.’ 3, do mesmo regulamento, a data pertinente para
apreciar o caricter distintivo é o dia do depdsito do pedido de registo da marca da
interveniente. Ainda segundo a recorrente, nessa data, o sinal MANPOWER néo tinha
qualquer notoriedade. Alega que, mesmo que o artigo 51.°, n.° 2, do referido
regulamento fosse aplicavel, o IHMI ndo podia tomar como data pertinente para
apreciar a aquisicdo do cardcter distintivo «qualquer momento apds o registo da
marca». Segundo a recorrente, a data pertinente é a da decisdo sobre o pedido de
anulacio.
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A recorrente sustenta que, mesmo que se considere que havia notoriedade da marca da
interveniente, a sua prioridade devia ter sido «corrigida» a data da determinacéo da
aquisi¢do do caracter distintivo pelo uso. A recorrente alega que os efeitos do caracter
distintivo adquirido ulteriormente e as suas consequéncias sobre a prioridade ainda ndo
foram objecto de uma decisio de direito comunitario. Remete para a solu¢do dada sobre
esta questdo juridica na Alemanha. Alega que, segundo essa solucdo, o cardcter
distintivo adquirido ulteriormente ndo é aplicavel retroactivamente a data do pedido de
registo da marca em causa, o que garante, assim, a existéncia de marcas mais recentes,
criadas apds a data do pedido de registo da marca anterior, mas antes da notoriedade
desta dltima.

A recorrente sustenta que o artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.° 40/94 remete
tacitamente para o artigo 7.°, n.° 2, desse regulamento, de modo que o registo é excluido
quando os motivos de recusa apenas existam apenas numa parte da Comunidade.
Segundo a recorrente, um sé Estado-Membro representa uma parte da Comunidade na
acepcdo dessa disposicdo.

A recorrente sustenta, em segundo lugar, que o caricter distintivo e, portanto, a
notoriedade devem existir em toda a Comunidade, tanto segundo o artigo 7.°, n.” 3, do
Regulamento n.” 40/94 como por for¢a do artigo 51.°, n.” 2, desse regulamento.

A recorrente alega que a Camara de Recurso nédo teve em conta o facto de a aquisi¢do da
eligibilidade para efeitos de registo da marca da interveniente em razdo do seu uso exigir
que pelo menos uma fraccdo significativa do publico identificasse a palavra
«manpower» como remetendo para a interveniente e para os seus produtos e servigos,
e ndo apenas que os consumidores ndo efectuassem qualquer associacdo com a palavra
«manpower». Com efeito, todas as partes substanciais do ptiblico em causa do territério
relevante devem, segundo a recorrente, identificar os produtos e os servicos em causa
como provenientes da interveniente. Tal nédo foi provado.
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Por conseguinte, segundo a recorrente, a Camara de Recurso ndo respeitou as
condic¢des obrigatorias de aquisi¢do do cardcter distintivo pelo uso, na acepg¢do do
artigo 7.°, n.’ 3, do Regulamento n.” 40/94 e das disposi¢oes combinadas do artigo 51.°,
n.”2, e do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), desse mesmo regulamento, que sdo mais estritas do
que as que figuram no artigo 7.°, n.” 1, alinea b), do referido regulamento.

A recorrente sustenta, em terceiro lugar, que o ptblico em causa deve ser apreciado em
funcdo da natureza dos produtos e dos servicos. Alega que os servicos de agéncia de
empregos e os servicos de pessoal tempordrio sdo servicos quotidianos e que o
consumidor médio em causa atribui um grau de atengéo bastante reduzido aos sinais e
as marcas que lhes correspondem. Portanto, em seu entender, é necessdria uma
penetracdo muito forte no mercado para que os consumidores apreendam a palavra
«manpower» como marca. Esta palavra ndo ultrapassa o «obstaculo do registo» que

constitui o artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e ¢), do Regulamento n.’ 40/94.

A recorrente contesta, em quarto lugar, que seja possivel alargar a notoriedade de certos
produtos e servigos a outros (n.” 34 da decisdo impugnada). Defende que, em
conformidade com o artigo 51.°, n.’ 3, do Regulamento n.” 40/94, a nulidade de uma
marca sem caracter distintivo ou descritiva deve ser declarada pelo menos
relativamente aos produtos e servicos a respeito dos quais a notoriedade nio foi
provada.

A recorrente defende que, visto a interveniente ter tentado provar a existéncia do
caracter distintivo com base na notoriedade da sua marca apenas para os servicos de
pessoal tempordrio, mesmo que o Tribunal deva considerar que a marca em causa
adquiriu cardcter distintivo relativamente a esses servicos, hd que dar provimento ao
pedido de declaracdo de nulidade relativamente aos outros produtos e servicos
abrangidos pela referida marca, de cujo uso a interveniente ndo produziu qualquer
prova.
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A recorrente alega, em quinto lugar, que, em violagdo do artigo 74.°, n.” 1, do
Regulamento n.” 40/94, o IHMI néo exigiu da interveniente provas suficientes da
notoriedade da sua marca em toda a Comunidade e se pronunciou incorrectamente
baseando-se em documentos insuficientes.

A este respeito, defende que a Camara de Recurso ndo seguiu as condi¢des exigidas para
a aquisicdo do caracter distintivo estabelecidas pelo Tribunal de Justica no acérdio de
4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, ao
tomar em considerag¢éo, no n.’ 27 da decisdo impugnada, apenas o volume de negdcios e
a publicidade nos jornais e listas telefénicas [acérdao do Tribunal de Primeira Instancia
de 10 de Novembro de 2004, Storck/THMI (Forma de papelote), T-402/02, Colect.,
p. 11-3849, n.” 82 e segs.].

Segundo a recorrente, foi sem qualquer prova e sem uma apreciacido detalhada que a
Camara de Recurso considerou como muito provavel que, no futuro, a posicéo, de resto
duvidosa, da titular da marca comunitdria no Reino Unido se alargasse a Irlanda. O
argumento segundo o qual a notoriedade podia estender-se de um Estado a outro e o
argumento segundo o qual «uma reputacgio significativa num Estado vizinho maior» é
suficiente para conferir cardcter distintivo noutros Estados (a recorrente refere-se aos
n.” 32 e 33 da decisdo impugnada) torna absurda a questao da notoriedade numa parte
substancial da Comunidade. A recorrente alega que, nesse caso, se fossem produzidas
provas de notoriedade em relacdo a um tnico Estado-Membro, seria possivel supor que
a mesma existia igualmente nos Estados vizinhos. Além disso, tal teria repercussoes
relativamente ao artigo 8.°, n. 5, do Regulamento n.” 40/94. A suposi¢io de uma
«extensdo» da notoriedade é, pois, inadmissivel. O mesmo é valido para a suposicio de
que a notoriedade pode ser deduzida de um pedido de marca nacional sem prova de
notoriedade (n.’ 33 da decisdo impugnada).

A recorrente alega que o facto de a Camara de Recurso s6 ter em conta a publicidade
num Unico pais e seguidamente concluir que, para reconhecer a notoriedade, é
suficiente que a marca da interveniente seja utilizada a escala internacional e que
convém sempre basear-se na lingua materna (a recorrente faz referéncia ao n.” 32 da
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decisdo impugnada) constitui igualmente uma violagdo da regra referida. Realcar a
utilizacdo internacional de uma marca comunitdria no que toca a notoriedade no seio
da Comunidade é um raciocinio circular inadmissivel. O argumento da «lingua
materna» é contradito no n.” 16 da decisio impugnada, em qualquer caso no que
respeita a Finlandia. A recorrente alega que nesse niimero se afirma que, na Suécia, na
Dinamarca e na Finlandia, a palavra «manpower» é puramente descritiva e ndo tem
cardcter distintivo.

Segundo a recorrente, no que respeita ao Reino Unido, a Cdmara de Recurso ndo
avaliou a percentagem do publico em causa que apreenderia a marca da interveniente
como distinguindo os produtos e os servigos desta tltima. Segundo ela, o IHMI devia
ter pedido pareceres objectivos as camaras de comércio, a industria ou a outras
associagdes profissionais e ter-se baseado em sondagens de opinido.

No que respeita a Alemanha, a recorrente alega que, apesar de a Camara de Recurso
remeter para uma sondagem que demonstra que 54% das pessoas que trabalham no
sector de recursos humanos conhecem a marca MANPOWER e considerar que essa
sondagem ¢é representativa do publico em causa, tal é contradito pelo n.° 16 da decisdo
impugnada. Nesse niimero, estdo em causa os «consumidores relevantes, a saber, os
empregadores dos trabalhadores temporarios e as pessoas encarregadas desse tipo de
contratos de trabalho», que é consideravelmente mais abrangente do que «as pessoas
que trabalham nos servigos de recursos humanos» (n.” 28 da decisio impugnada). A
recorrente defende que a Cdmara de Recurso ndo tem em conta o facto de o ptiblico em
causa englobar, em qualquer caso, igualmente o pessoal temporirio, e mesmo o
conjunto dos trabalhadores, empregadores e pessoas em formacdo enquanto pessoas
potencialmente a procura de emprego. Além disso, a Cdmara de Recurso relaciona
indevidamente as estatisticas de 54% das pessoas interrogadas que conhecem a
«marca» e os 70% que conhecem a palavra descritiva «manpower» (n.’ 28 da decisio
impugnada). Segundo a recorrente, essas percentagens das pessoas interrogadas nio
coincidem e ndo podem, pois, ser comparadas.
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O IHMI defende, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 51.°, n.° 2, do
Regulamento n.” 40/94, que deve ser aplicado ao presente caso, uma marca comunitaria
registada em violagdo do artigo 7.°, n.’ 1, alineas b), ¢) ou d), do Regulamento n.” 40/94
ndo pode ser declarada nula se tiver adquirido cardcter distintivo pelo uso. Resulta de
todas as versoes linguisticas, com excepgdo da versdo alemd, que essa «implantagdo»
pode igualmente ter tido lugar depois do registo.

O IHMI alega, em segundo lugar, que, relativamente ao territério relevante, é pacifico
que a marca deve ter adquirido cardcter distintivo pelo uso unicamente onde existia
motivo de recusa. Seguindo a mesma légica, o cardcter distintivo adquirido pelo uso
deve ser provado, segundo o IHMI, unicamente para os produtos e servigos em relacdo
aos quais o motivo absoluto de recusa pertinente é operante. O IHMI sustenta que a
Camara de Recurso examinou numerosos elementos de prova relativos ao uso da marca
da interveniente e que chegou a um resultado correcto ao concluir que essa marca tinha
adquirido caricter distintivo pelo uso nos paises em causa.

O IHMI sustenta, em terceiro lugar, que a Camara de Recurso apreciou a implantagio
da marca da interveniente baseando-se num exame aprofundado das provas. Nio é
necessario um reexame dessas provas, dado que a Cimara de Recurso as referiu
numerosas vezes na decisio impugnada.

Segundo o IHMI, no que respeita ao Reino Unido, ndo podia haver qualquer davida
quanto a implantagdo da marca da interveniente, tendo em conta o volume de negdcios
desta ultima, o nimero das suas sucursais (292 agéncias em 2000) e os numerosos
relatérios de imprensa. Tendo em conta estes elementos, ndo era necessario produzir
outros documentos ou pareceres independentes de cimaras de comércio.

O IHMI sustenta que a situacdo também é clara na Alemanha, tendo em conta o
numero de sucursais da interveniente (126 em 1999), o seu volume de negdcios anual e
os artigos de impressa publicados. Sublinha as sondagens de opinido das quais resulta
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que 54% dos consumidores relevantes conhecem a marca. O IHMI contesta a alegacdo
da recorrente segundo a qual esses nimeros sio demasiado baixos. Considera que
Camara de Recurso procedeu, correctamente, a um exame diferenciado das provas
tendo em conta a natureza dos produtos e servicos, bem como do mercado especifico,
quando relacionou os ndmeros citados com o niimero de consumidores susceptiveis de
apreenderem a palavra inglesa «manpower» como descritiva. O IHMI alega que os
elementos produzidos pela Austria atestam a implantagio da marca da interveniente
igualmente nesse Estado.

Em primeiro lugar, a interveniente sustenta, no essencial, no que respeita a data
pertinente para avaliar a aquisicdo do carécter distintivo pelo uso, que a Cimara de
Recurso se baseia correctamente na letra do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94
e que o caracter distintivo adquirido pelo uso se aplica «retroactivamente» a data do
pedido de marca comunitéria (data de prioridade) e ndo ao dia em que esta adquiriu esse
carcter distintivo (data de prioridade «corrigida»). O principio de uma data de
prioridade «corrigida» ndo é compativel, segundo a interveniente, com o teor do
Regulamento n.” 40/94, que ndo contém qualquer indica¢do em seu favor.

Em segundo lugar, a interveniente alega que apresentou ao IHMI um ntuimero
considerdvel de elementos de prova que demonstram alonga duracio e a intensidade da
utilizacdo da marca em causa na Comunidade, bem como a sua posi¢do de lider
mundial do mercado no dominio dos servigos de pessoal temporério. No seu conjunto,
esses elementos ddo uma imagem clara da posicéo de primeira ordem e do prestigio da
marca MANPOWER nos dominios do trabalho temporario e da colocacgéo de pessoal
na Comunidade.

Em terceiro lugar, a interveniente alega que as provas que apresentou abrangem todos
os paises em causa e fornecem um fundamento, nos casos em que é necessario, para
reconhecer que o caracter distintivo foi adquirido pela sua marca no que respeita aos
consumidores no Reino Unido, bem como na Irlanda, em Franca, na Alemanha, em
Itdlia, em Espanha, em Portugal, na Austria, nos Paises Baixos, na Bélgica, no
Luxemburgo, na Dinamarca, na Suécia, na Finlandia e na Grécia.
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A este respeito, alega que as numerosas provas que apresentou continham, além do
mais, exemplares do material utilizado na Comunidade para a difusdo da sua marca
comunitaria através de diferentes meios de comunicagio, a saber, brochuras, folhetos,
material de marketing e de publicidade, bem como ofertas publicitarias distribuidas aos
clientes e papel de carta com o carimbo da empresa. A interveniente alega que esses
elementos de prova, classificados por pais, contém dados quantitativos representativos
sobre a producdo de material de marketing e de publicidade e sobre as despesas na
matéria.

Em quarto lugar, a interveniente indica que, durante a fase de exame, o examinador s6 a
convidou a apresentar provas da aquisicido do caricter distintivo em relagdo ao Reino
Unido e a Irlanda. Por iniciativa prépria, propos igualmente provas em relacdo a
Alemanha. As provas relativas aos outros paises da Comunidade s6 foram apresentadas
durante o processo na Divisdo de Anulacdo. Nada permite, pois, afirmar que, visto na
fase de exame sé terem sido apresentadas provas em relagdo a certos paises, a marca
comunitdria ainda ndo tinha adquirido cardcter distintivo pelo uso noutros paises.
Além disso, em virtude da natureza das provas neste tipo de processo, é sempre dificil
determinar qual era a situacdo de uma marca vérios anos antes.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instancia

Em primeiro lugar, importa referir que o segundo fundamento se tornou inoperante, na
sequéncia da reforma da decisdo impugnada, na medida em que dizia respeito ao uso da
marca da interveniente nos Paises Baixos, na Suécia, na Dinamarca e na Finlandia. Por
conseguinte, hd que examinar esse fundamento unicamente no que respeita ao uso da
referida marca no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha e na Austria.
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Em segundo lugar, a acusagdo da recorrente relativa a violagao do artigo 74.°, n.° 1, do
Regulamento n.” 40/94 deve igualmente ser julgada improcedente. Com efeito, a
recorrente alega, no essencial, por um lado, que a Camara de Recurso ndo podia, com
base nos elementos de prova fornecidos pela interveniente, ter concluido pela
existéncia de uso, na acep¢io do artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94, da marca
da interveniente nos oito paises em que, segundo a Camara de Recurso, a referida marca
é descritiva e, por outro, que, tendo em conta a insuficiéncia das referidas provas, a
Céamara de Recurso devia, em aplica¢io do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.’ 40/94,
ter exigido da interveniente provas suplementares do uso da sua marca. Impde-se
concluir que se a primeira acusacio, relativa a violagio do artigo 51.°, n.° 2, do
Regulamento n.” 40/94, é fundada, é suficiente para acarretar a anulagido da decisio
impugnada. Além disso, a alegada omissdo do IHMI de convidar a interveniente, em
aplicagio do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, a fornecer provas
suplementares do uso da sua marca, supondo que é exacta, ndo é desfavordvel a
recorrente, que, como tal, ndo tem qualquer interesse em suscita-la.

Em terceiro lugar, hd que examinar a argumentagdo da recorrente, segundo a qual, no
essencial, o artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94 ndo permite, para julgar
improcedente um pedido de anulagéo, ter em conta um eventual caracter distintivo da
marca cuja anulagio é pedida, adquirido pelo uso dessa marca apds o seu registo.

Essa argumentacdo ndo pode ser acolhida. Por um lado, a recorrente ndo pode invocar
utilmente apenas a versdo alema do artigo 51.°, n.’ 2, do Regulamento n.” 40/94 em
apoio da sua tese. Com efeito, de acordo com jurisprudéncia assente, a necessidade de
uma interpretagdo uniforme do direito comunitario exclui que, em caso de davida, o
texto de uma disposicdo seja considerado isoladamente, mas exige, pelo contrario, que

II - 2925



127

128

ACORDAO DE 15. 10. 2008 — PROCESSO T-405/05

seja interpretado e aplicado a luz das versoes adoptadas nas outras linguas oficiais
(acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 16 de Dezembro de 2004, Pappas/
/Comissdo, T-11/02, ColectFP, pp. [-A-381 e [I-1773, n.” 34 e jurisprudéncia referida;
despacho do Tribunal de Primeira Instincia de 11 de Dezembro de 2006, MMT/
/Comissio, T-392/05, ndo publicado na Colectanea, n.’ 30). Ora, impde-se constatar que
a maior parte das versoes linguisticas do artigo 51.°, n.’ 2, do Regulamento n.’ 40/94,
que ndo a versio alem, se referem expressis verbis ao uso «depois do registo» da marca
cyja anulagéo é pedida.

Por outro lado, cumpre salientar que, se devesse ser compreendida no sentido de que
ndo visa o uso da marca cuja anulagio é pedida depois do seu registo, essa disposicdo
seria supérflua e desprovida de sentido. Com efeito, um sinal descritivo que, em razio
do uso que dele foi feito antes do depésito de um pedido destinado a obter o respectivo
registo como marca comunitdria, adquiriu caracter distintivo para os produtos ou
servicos abrangidos pelo pedido de registo é admitido a registo, em aplicacdo do
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.” 40/94. Uma marca assim registada ndo pode ser
anulada em aplicagdo do artigo 51.°, n.” 1, alinea a), do Regulamento n.” 40/94, uma vez
que ndo se trata de uma marca «registada contrariamente ao disposto no artigo [...] 7.°».
O artigo 51.°, n.” 2, do Regulamento n.” 40/94 nio é, pois, de nenhum modo pertinente
nesta hipétese. Daqui resulta que esta tltima disposicdo visa apenas as marcas cujo
registo era contrério aos motivos de recusa previstos no artigo 7.°, n.’ 1, alineas b) a d),
do Regulamento n.° 40/94 e que, se tal disposi¢ao ndo existisse, deviam ter sido anuladas
em aplicagdo do artigo 51.°, n.” 1, do Regulamento n.” 40/94. O artigo 51.°, n.’ 2, do
Regulamento n.” 40/94 tem, precisamente, como objectivo manter o registo das marcas
que, em virtude do uso que delas foi feito, adquiriram, entretanto, isto ¢, ap6s o seu
registo, cardcter distintivo para os produtos e servicos para os quais foram registadas,
pese embora a circunstancia de esse registo, no momento em que ocorreu, ser contrario
ao artigo 7.° do Regulamento n.’ 40/94.

Quanto a argumentacido da recorrente relativa a prioridade da marca da interveniente,
importa referir que a decisdo impugnada néo estabeleceu qualquer data de prioridade
para essa marca. A questdo relativa a prioridade da marca néo é pertinente no &mbito do
exame de um pedido destinado a sua anulacdo por um motivo absoluto de recusa.
Mesmo admitindo que a prioridade dessa marca s6 pode remontar a uma data posterior
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ao depdsito do pedido que levou ao seu registo, essa simples circunstancia ndo é
suficiente para levar a respectiva anulacio. Com efeito, a questdo da prioridade a
atribuir & marca da interveniente s6 se torna pertinente quando essa marca é invocada
como fundamento de uma oposigdo contra outra marca [v. artigo 8.°, n.’ 2, alineas a) e
b), do Regulamento n.” 40/94]. Ora, no caso vertente, nio se trata de um processo desse

tipo.

Por dltimo, no que respeita aos argumentos da recorrente segundo os quais o uso da
marca da interveniente, apos o seu registo, néo foi provado no Reino Unido, na Irlanda,
na Alemanha e na Austria, h4 que recordar, em primeiro lugar, a jurisprudéncia relativa
ao artigo 7.°, n. 3, do Regulamento n.” 40/94, susceptivel de ser transposta igualmente
no que respeita ao cardcter distintivo adquirido pelo uso nos termos do artigo 51.°,n.’ 2,
do referido regulamento, segundo a qual a aquisicdo de caracter distintivo apds uso da
marca exige que, pelo menos, uma fraccéo significativa do ptblico relevante identifique,
gragas a marca, os produtos ou servigos em causa como provenientes de determinada
empresa [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 6 de Marco de 2007, Golf
USA/ITHMI (GOLF USA), T-230/05, ndo publicado na Colectanea, n.” 79 e
jurisprudéncia referida].

Para determinar se uma marca adquiriu caracter distintivo ap6s o uso que dela foi feito,
a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem
demonstrar que a marca se tornou apta a identificar os produtos ou servicos em
causa como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esses
produtos e servicos dos de outras empresas. A este respeito, hd que tomar em
consideragdo, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a
extensdo geografica e a duragdo da utilizacdo dessa marca, a importancia dos
investimentos feitos pela empresa para a promover, a propor¢do dos meios interessados
que identifica o produto como proveniente de uma determinada empresa, gracas a
marca, as declaracdes de cimaras de comércio e de inddstria ou de outras associagcoes
profissionais, bem como as sondagens de opiniéo (v. acorddo GOLF USA, ja referido no
n.° 129 supra, n.” 79 e jurisprudéncia referida).
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As circunstincias em que a condicdo relacionada com a aquisicédo de cardcter distintivo
pode ser dada como preenchida nio podem ser consideradas provadas unicamente
com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens [v.
acérddo do Tribunal de Primeira Insténcia de 12 de Setembro de 2007, Glaverbel/THMI
(Textura de uma superficie de vidro), T-141/06, ndo publicado na Colectanea, n.” 32 e
jurisprudéncia referida].

Por outro lado, saliente-se que o caracter distintivo de uma marca, incluindo o que é
adquirido pelo uso, deve também ser apreciado relativamente aos produtos ou servigos
para os quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a presumida percepcio de
um consumidor médio da categoria de produtos ou de servigos em causa normalmente
informado e razoavelmente atento e avisado [v. ac6rdio do Tribunal de Primeira
Instancia de 5 de Mar¢o de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
T-237/01, Colect., p. II-411, n.° 51 e jurisprudéncia referida].

Em segundo lugar, hi que recordar que, no caso vertente, a Camara de Recurso
constatou, em particular, que a interveniente tinha produzido numerosas provas do uso
da sua marca na maior parte dos paises da Unido. Segundo ela, essas provas sdo
suficientes para demonstrar o cardcter distintivo adquirido pela referida marca no
territério em causa, a data do depdsito do pedido de anulagio. Além disso, algumas das
provas posteriores a data do pedido de anulacéo, respeitantes ao periodo anterior a essa
data, permitem, segundo a mesma, tirar conclusdes sobre o caricter distintivo no
decurso do periodo considerado. Por outro lado, a CAmara de Recurso tinha tomado em
consideracdo o facto de a interveniente ser uma empresa que operava a escala mundial.

No que respeita especificamente ao Reino Unido, a Camara de Recurso precisou, no
n.’ 26 da decisdo impugnada, que a interveniente tinha apresentado provas relativas aos
volumes de negdcios anuais consideraveis e em progressdo constante obtidos entre
1990 e 1999, ao niimero de filiais, que passou de 162 em 1991 a 292 em 2000, aos valores
das despesas de publicidade, a quota do mercado de 9% em 2000, a documentos sobre as
parcerias publicitdrias e inimeros recortes da imprensa, grande parte dos quais foi
publicada por volta da data de depdsito do pedido de anulacio da marca da
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interveniente. Segundo a Camara, essas provas sdo mais do que suficientes para
concluir que a referida marca é reconhecida ndo apenas como termo descritivo mas
igualmente como marca no Reino Unido para servigos de pessoal temporario.

Tendo em conta o conjunto dessas provas e vistos os autos, o Tribunal entende que a
Camara de Recurso teve razdo ao considerar que o caricter distintivo adquirido pelo
uso da marca da interveniente tinha sido demonstrado no Reino Unido.

Com efeito, hd que salientar, em particular, o ndmero elevado de filais da interveniente.
Este elemento, conjugado com a natureza dos servigos e dos produtos propostos pela
interveniente, permite considerar que a empresa da interveniente era bem visivel no
mercado em causa. A isto acrescem o volume de negécios, a elevada quota de mercado,
os indmeros recortes de imprensa, bem como os outros elementos invocados pela
Camara de Recurso, que indicam de forma suficiente a forte posicdo da marca da
interveniente no Reino Unido.

Esses elementos séo globalmente suficientes — sem que seja necessdrio pedir pareceres
as camaras de comércio, da inddstria ou a outras associacdes profissionais ou fazer
referéncia a sondagens de opinido, como alega a recorrente — para demonstrar que uma
fraccdo significativa do publico relevante no Reino Unido identificaria gracas a marca
da interveniente os produtos ou os servicos em causa como provenientes de uma
empresa da interveniente. Esses elementos demonstram a intensidade, a duracdo e a
ampla cobertura geogréfica do uso da marca da interveniente no Reino Unido.

No que respeita a Irlanda, a Camara de Recurso afirmou, no n.” 27 da decisdo
impugnada, que a marca da interveniente era utilizada nesse pais como marca no
dominio do recrutamento de pessoal hd mais de 25 anos e que, em 1993, a empresa da
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interveniente gerava ja um volume de negécios consideravel de mais de 897 000 libras
esterlinas (GBP), tendo ultrapassado a barreira do milhdo de GBP em 1995. Além disso,
a Camara de Recurso referiu que a marca da interveniente tinha sido objecto de
publicidade nos jornais e nas listas telefnicas. Segundo ela, ndo se pode afastar o facto
de que era muito provavel que o prestigio da marca da interveniente no Reino Unido se
reflictisse em parte também na Irlanda.

Vistos os autos, o Tribunal considera que a longa duracéo da utilizacdo da marca na
Irlanda e o volume de negdcios, bem como as provas relativas a publicidade em jornais e
em listas telefénicas, permitem efectivamente concluir que a Camara de Recurso ndo
cometeu um erro de apreciagdo ao declarar o cardcter distintivo adquirido pela marca
da interveniente na Irlanda. Importa acrescentar que, nas circunstancias do caso
vertente, a Camara de Recurso ndo pode ser acusada de ndo ter tomado em
consideracio todos os elementos mencionados na jurisprudéncia Windsurfing
Chiemsee, j4 referida no n.’ 108 supra, n.° 51.

No que respeita a3 Alemanha e & Austria, deve considerar-se que a Camara de Recurso
declarou acertadamente que a marca da interveniente tinha adquirido cardcter
distintivo pelo uso nesses dois paises. Com efeito, por um lado, a Camara de Recurso
considerou com razio que o numero elevado de escritérios da interveniente na
Alemanha, o seu volume de negdcios nesse pais, o nimero de empresas clientes,
incluindo multinacionais, o aparecimento frequente da marca da interveniente em
diversos jornais, mesmo de envergadura nacional, os diversos antincios publicitarios
apresentados assim como o volume de despesas de marketing e a extenséo geografica da
utilizacdo da marca da interveniente permitem afirmar que a marca adquiriu caracter
distintivo pelo uso na Alemanha.

Por outro lado, no que respeita a Austria, os elementos em que a Camara de Recurso se
baseou permitem igualmente demonstrar, no seu conjunto, designadamente, a
intensidade do uso da marca da interveniente, a duracio desse uso, bem como o
caracter geograficamente variado do mesmo e a frequéncia e regularidade do seu
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aparecimento em publicidade, e, por conseguinte, considerar que a marca da
interveniente adquiriu cardcter distintivo na Austria, caso deva ser considerada
descritiva igualmente nesse paifs.

Ha que considerar que as conclusdes acima desenvolvidas, segundo as quais a marca da
interveniente adquiriu caracter distintivo pelo uso nos quatro paises supramencio-
nados, ndo podem ser invalidadas pelas alegacdes da recorrente relativas ao facto de o
caracter distintivo adquirido pelo uso ndo ter sido demonstrado em relacdo aos
produtos e servicos das classes 9, 16, 41 e 42, protegidos pela marca da interveniente.

Efectivamente, no que respeita ao caricter distintivo adquirido pelo uso da marca da
interveniente para os outros produtos e servicos em causa, das classes 9, 16,41 e 42, a
Camara de Recurso afirmou, designadamente no n.” 34 da decisdo impugnada, que a
interveniente utilizava um grande ntimero desses produtos e servi¢cos no ambito da
prestacdo de pessoal temporario e que, visto a palavra «manpower» possuir um
segundo sentido relativamente aos servicos de pessoal tempordrio, os consumidores
relevantes considerardo que, por exemplo, um livro ou uma conferéncia com esse nome
diz respeito a interveniente e aos seus servicos.

O Tribunal considera que a Camara de Recurso concluiu acertadamente que o cardcter
distintivo adquirido pela marca da interveniente relativamente aos servicos da classe 35
se devia estender aos produtos e servicos protegidos pela marca das outras classes.

Com efeito, como resulta do n.° 12 da decisdo impugnada, a marca da interveniente s6 é
descritiva em relagdo a alguns dos produtos e dos servigos das classes 9, 16,41 e 42. A
palavra «manpower» sé é susceptivel de ser apreendida como indicativa do contetido
dos produtos e servicos que sdo utilizados no &mbito de uma agéncia de empregos, e o
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consumidor que faga a ligacdo entre esses produtos e servigos das classes 9,16,41 e42 e
os servicos de uma agéncia de empregos e de uma agéncia de pessoal temporario
poderia apreender a marca da interveniente como indicativa da proveniéncia desses
mesmos produtos e servicos, por referéncia a interveniente.

No que respeita ao facto de a Camara de Recurso ter tido em conta uma data errada
como data decisiva em que se devia apreciar o cardcter distintivo adquirido pelo uso,
importa referir que, contrariamente ao alegado pelo recorrente, a Camara de Recurso
teve devidamente em conta a data do depdsito do pedido de anulagdo como data
pertinente, a luz da qual se tinha de apreciar o caracter distintivo adquirido pelo uso
(n.** 22 e 25 da decisdao impugnada). Agiu, pois, em conformidade com a jurisprudéncia,
segundo a qual a data concreta que deve ser tomada em conta na analise do caracter
distintivo adquirido pelo uso ap6s o registo é a data do pedido de declaragdo de nulidade
(v., neste sentido, acérdio BSS, ja referido no n.’ 132 supra, n.’ 53). Por outro lado, a
Camara podia, sem contradicdo de fundamentos nem erro de direito, ter em conta
elementos que, apesar de posteriores a data do pedido de declaracdo de nulidade,
permitiam tirar conclusdes sobre a situagdo tal como se apresentava nessa mesma data
(v., por analogia, despacho do Tribunal de Justica de 5 de Outubro de 2004, Alcon/
/THMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993, n.” 41).

Resulta das consideragdes precedentes que a Caimara de Recurso ndo cometeu qualquer
erro de apreciacdo ao considerar que a marca da interveniente tinha adquirido cardcter
distintivo pelo uso no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha e na Austria.
Consequentemente, o segundo fundamento da recorrente deve ser julgado, no seu
conjunto, improcedente.

Tendo em conta o conjunto dos argumentos que precedem (v. n.”* 94.a 96 e 147 supra),
h& que negar provimento ao recurso.
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Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no artigo 87.°, n.” 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida
é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a
interveniente pedido a condenacdo da recorrente nas despesas e tendo esta sido
vencida, hd que condené-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Seccio)

decide:

1) A decisdao da Quarta Camara de Recurso do IHMI de 22 de Julho de 2005
(processo R 499/2004-4), relativa a um pedido de anulacio da marca
comunitiria MANPOWER n.” 76059, é reformada no sentido de que a
referida marca nao é descritiva dos produtos e dos servicos para os quais foi
registada nos Paises Baixos, na Suécia, na Finlandia e na Dinamarca. O
dispositivo da mesma decisdo é mantido.
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2) O pedido da Manpower, Inc., destinado a obter a reforma da decisdao acima
referida da Camara de Recurso, é julgado improcedente quanto ao mais.

3) E negado provimento ao recurso.

4) A Powerserv Personalservice GmbH é condenada nas despesas.

Vilaras Dehousse Svaby

Proferido em audiéncia puiblica no Luxemburgo, em 15 de Outubro de 2008.

O secretario O presidente

E. Coulon M. Vilaras
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