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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccio)

17 de abril de 2013 *
«Marca comunitiria — Pedido de marca nominativa comunitaria CONTINENTAL — Motivo absoluto
de recusa — Cardter descritivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»
No processo T-383/10,

Continental Bulldog Club Deutschland eV, com sede em Berlim (Alemanha), representado
inicialmente por S. Vollmer, e em seguida por U. Riihl, advogados,

recorrente,
contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado inicialmente por S. Schiffner, e em seguida por D. Walicka, na qualidade de agentes,

recorrido,
que tem por objeto um recurso da decisdo da Primeira Camara de Recurso do IHMI de 23 de junho de
2010 (R 300/2010-1), respeitante a um pedido de registo do sinal nominativo CONTINENTAL como
marca comunitdria,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccdo),

composto por: N.]. Forwood, presidente, F. Dehousse e ]. Schwarcz (relator), juizes,
secretario: E. Coulon,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 7 de setembro de 2010,
vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de dezembro de 2010,
vista a carta pela qual o recorrente renunciou ao pedido de realizacio de uma audiéncia e tendo entao
sido decidido, com base no relatério do juiz-relator e ao abrigo do artigo 135.°-A do Regulamento de

Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

* * Lingua do processo: alemdo.

PT
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Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 7 de setembro de 2009, o recorrente, Continental Bulldog Club Deutschland eV, apresentou um
pedido de registo de marca comunitdria no Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n. 207/2009 do Conselho, de
26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitdria (JO L 78, p. 1).

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

Os produtos e os servicos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 31 e 44 na acegdo do
Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de
marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas
classes, a seguinte descrigao:

— classe 31: «Animais vivos, a saber cdes»;

— classe 44: «Guarda e criacdo de cées, a saber cachorros e animais de criagcao».

Por decisdo de 9 de fevereiro de 2010, o examinador recusou o registo da marca pedida para todos os
produtos e servicos em causa, por forca do artigo 7.° n.° 1, alineas b) e c¢), do Regulamento
n.° 207/2009.

Em 1 de margo de 2010, o recorrente interpos recurso no IHMI da decisdo do examinador.

Por decisdo de 23 de junho de 2010 (a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira Cimara de Recurso do
IHMI negou provimento ao recurso com o fundamento de que o sinal nominativo CONTINENTAL
era, para os produtos e servicos reivindicados, descritivo, na ace¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do

Regulamento n.” 207/2009, bem como desprovido de cardter distintivo, na ace¢do do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), deste regulamento.

Pedidos das partes
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
— anular a decisdo impugnada;

— a titulo subsididrio, anular a decisdo impugnada na medida em que esta tem por objeto «produtos e
servicos» da classe 44;

— condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar o recorrente nas despesas.
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Questio de direito

Em apoio do seu recurso, o recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respetivamente, a violacdo
do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), deste mesmo
regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento

Segundo o recorrente, a Camara de Recurso concluiu erradamente que o sinal nominativo
CONTINENTAL era descritivo dos produtos e servicos em causa.

O IHMI contesta os argumentos do recorrente.

A este respeito, cumpre recordar que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.® 207/2009, sera recusado o registo «[d]e marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes
que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geografica ou a época de fabrico do produto ou da prestacdo do servico, ou outras
caracteristicas destes».

Segundo jurisprudéncia constante, o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 207/2009 prossegue
um fim de interesse geral, que exige que as indicagdes ou os sinais descritivos das caracteristicas de
produtos ou servicos para os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos [v.
acérddo do Tribunal Geral de 12 de junho de 2007, MacLean-Fogg/THMI (LOKTHREAD), T-339/05,
ndo publicado na Coleténea, n.° 27 e jurisprudéncia referida].

Além disso, sinais ou indicagdes que possam servir, no comércio, para designar as caracteristicas do
produto ou do servico para o qual o registo é pedido sdo, por forca do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009, considerados inadequados para desempenhar a funcdo essencial da marca,
ou seja, identificar a origem comercial do produto ou do servico, a fim de permitir ao consumidor
que adquire o produto ou o servico que a marca designa fazer a mesma escolha, aquando de uma
aquisicdo ulterior, caso a experiéncia se revele positiva, ou fazer uma outra escolha, caso se revele
negativa (v. acérddo LOKTHREAD, referido no n.° 13 supra, n.° 28 e jurisprudéncia referida).

Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibi¢ao enunciada pela referida disposicéo,
é necessario que apresente, relativamente aos produtos ou servicos em causa, uma ligacdo
suficientemente direta e concreta, suscetivel de permitir ao publico relevante perceber imediatamente
e sem refletir uma descrigdo dos produtos ou servigos em causa ou de uma das suas caracteristicas (v.
acérddo LOKTHREAD, referido no n.° 13 supra, n.° 29 e jurisprudéncia referida).

Importa igualmente recordar que a apreciacdo do carater descritivo de um sinal s6 pode ser feita, por
um lado, em relacdo a percecao que dele tem o publico relevante e, por outro, em relagdo aos produtos
ou aos servicos em causa [v. acordio LOKTHREAD, referido no n.” 13 supra, n.° 32 e jurisprudéncia
referida).

E a luz destas consideragdes que importa examinar se, como alega o recorrente, o IHMI violou o

artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do Regulamento n.° 207/2009 por ter concluido que a marca pedida seria
percecionada, pelo publico relevante, como sendo descritiva.

Quanto ao publico relevante e respetivo grau de atencao
Importa referir, a semelhanga da Camara de Recurso (n.° 12 da decisdo impugnada), que os produtos e

os servicos em causa se destinam tanto a consumidores médios em geral, como os apreciadores de
animais que estdo interessados nos servicos de guarda de caes, como aos meios profissionais, como os

ECLIL:EU:T:2013:193 3



19

20

21

22

23

ACORDAO DE 17. 4. 2013 — PROCESSO T-383/10
CONTINENTAL BULLDOG CLUB DEUTSCHLAND / IHMI (CONTINENTAL)

criadores de caes ou proprietarios de lojas de animais. Quanto ao grau de atengdo do publico relevante,
importa ter em conta a definicio dada pela Camara de Recurso no n.° 14 da decisdo impugnada,
segundo a qual este é «mais elevado», pois esse publico presta uma atencdo particular ao pedigree, ao
método de criacdo assim como as caracteristicas dos cdes e, além disso, pelo facto de se tratar de
«produtos» que nado sdo comprados todos os dias ou de servicos aos quais ndo se recorre
quotidianamente. Nado obstante o recorrente fazer referéncia, na sua peticdo, unicamente a
«consumidores médios normalmente informados, atentos e avisados», hd que concluir que néao
apresenta nenhum argumento em apoio de tal limitacdo do publico relevante, que, por conseguinte,
deve ser rejeitada por néao ter fundamento.

Por outro lado, o Tribunal Geral considera que, para avaliar se a Camara de Recurso teve razdo ao
concluir que a marca pedida apresentava um cardater descritivo, hd que ter em conta a sua percecao
pelo publico relevante em toda a Unido, uma vez que um pedido de marca comunitdria deve ser
recusado, em conformidade com o artigo 7.°, n.” 1 e 2, do Regulamento n.” 207/2009, se existir um
motivo de recusa, pelo menos numa parte da mesma. Foi, por conseguinte, com razio que o
examinador considerou que devia referir-se a todos os consumidores relevantes na Unido, apreciacio
que é retomada pela Camara de Recurso no n.’ 3 da decisdo impugnada.

Quanto ao cardter descritivo da palavra «continental»

Cumpre verificar se foi com razdo que a Camara de Recurso considerou que, para um publico
relevante assim definido, existia uma ligagdo direta e concreta entre o sinal nominativo
CONTINENTAL e os produtos e servicos abrangidos pelo pedido de marca.

Antes de mais, a este respeito, importa observar que o recorrente nido contestou a apreciacio da
Camara de Recurso, feita no n.° 16 da decisao impugnada, segundo a qual a palavra «continental»
remetia «para adjetivos como ‘europeu, continental, ndo insular’».

Em seguida, resulta da decisdo impugnada, designadamente dos seus n.” 17 e seguintes, que a Camara
de Recurso considerou decisivo, para constatar o cardter descritivo do termo visado pelo pedido de
marca, o facto de o mesmo ser compreendido como designando uma raca de buldogues. A este
propésito, apoiou-se, designadamente, em varios sitios Internet incluindo os sitios do recorrente. No
essencial, a Camara de Recurso considerou que decorria suficientemente da expressiao «continental
bulldog» (mencionada em inglés nos referidos sitios) que esta se referia a uma raga canina, ja
reconhecida na Suica pela Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG), e cuja criagdo constituia o
fim associativo do recorrente. A Camara de Recurso baseou-se igualmente nos sitios Internet do
recorrente para afirmar, por um lado, que a expressdo acima mencionada tinha sido escolhida para
uma nova raca de cdes a fim de a poder claramente distinguir da raca do «English bulldog» e, por
outro, que daqui resultava que o recorrente pretendia, uma vez reunidas as diversas condi¢oes
exigidas pela Federacdo Cinoldgica Internacional (FCI), apresentar um pedido de reconhecimento da
nova raga a esta organizacao (n.” 20 e 23 da decisdo impugnada).

Em seguida, a Camara de Recurso concluiu que a palavra «continental» evocava o nome de uma
criacdo canina, até mesmo de uma raca de buldogues. Em seu entender, uma vez que o criador de
uma nova raga define um nome para esta tltima, esse nome torna-se o desse tipo de cdo. Considerou
que essa situacdo apresentava algumas semelhancas com o dominio da designacdo das variedades
vegetais. A Camara de Recurso afirmou, além disso, que pouco importava que o recorrente tivesse
pretendido praticar uma «criagdo fechada», na medida em que, em seu entender, de um ponto de vista
biolégico, mesmo cdes ndo diretamente oriundos dessa criacdo podiam ser cdes dessa «raga» ou
«espécie». Por esta mesma razdo, considerou que pouco importava que os sitios Internet de certos
criadores de cdes «continental bulldog» fizessem referéncia ao recorrente (n.” 24 a 27 da decisdo
impugnada).
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Finalmente, a Camara de Recurso considerou que devia igualmente ser recusado o registo da marca
pedida, no que respeitava aos servicos de guarda e criacdo de cdes, a saber de cachorros e de animais
de criagdo, por se tratar de servigos especializados que sdo mais precisamente designados pelo nome
da criagdo canina (n.” 28 da decisdo impugnada).

O recorrente contesta as apreciagdes da Camara de Recurso. Em primeiro lugar, alega, no essencial,
que aquela cometeu um erro ao assimilar a marca pedida a expressio «continental bulldog». Em
segundo lugar, o legislador pretendeu permitir aos titulares de marcas, através do seu registo, proteger
as indicacdes de origem e previu mesmo expressamente que os «animais vivos» possam beneficiar da
protecdo conferida por uma marca. De resto, no passado, a Camara de Recurso ja tinha registado
como marca comunitdria uma raca de cdes denominada «elo». Em terceiro lugar, a Camara de
Recurso teve em conta um motivo absoluto de recusa de registo ndo previsto pelo direito das marcas
comunitdrias, a saber, a utilizacdo, antes do registo, do sinal pedido, para a opor ao registo por existir
o risco de fundamentar, no futuro, um carater descritivo do referido sinal. Em quarto lugar, o
recorrente refere que nao é possivel aplicar por analogia o previsto no dominio da designacdo das
variedades vegetais, baseando-se a protecao destas em lex specialis. A Camara de Recurso cometeu
igualmente, neste ambito, erros no plano da hierarquia dos conceitos. Por dltimo, o recorrente alega
que o seu pedido de registo ndo constitui uma tentativa de registo de uma marca relativa a uma raga
existente.

A titulo liminar, o Tribunal Geral observa que resulta da peticdo que o recorrente ndo contestou a
existéncia de uma certa ligacdo entre a expressao «continental bulldog» e uma raga de cées «em vias de
reconhecimento», ou seja, uma raga cujo processo de reconhecimento ainda ndo terminou. A este
respeito, cumpre designadamente referir a passagem da peticio em que o recorrente alega que, se o
publico relevante quisesse designar uma raca de caes, nao utilizaria o termo «continental», mas a
expressdo «continental bulldog», o que seria demonstrado, segundo o mesmo, pelos excertos de sitios
Internet apresentados no processo no IHMI. Neste mesmo sentido, o recorrente sustenta, na peticdo,
que o mencionado publico se referia aos servicos abrangidos pelo pedido ao falar da «guarda e da
criagdo do clube do ‘Continental Bulldog’». Estas afirmagoes sdo apenas confirmadas pela declaracao
do recorrente feita na peticdo, no quadro do seu segundo fundamento, segundo a qual, ao pedir o
registo da marca em causa, teve por objetivo «distinguir-se das demais associacoes de criadores de
buldogues que visam, a longo prazo, criar uma raga», como é o caso, nomeadamente, do Allgemeiner
Club fiir Englische Bulldogs eV, do Bulldog Club fiir American Bulldogs ou do Internationaler Klub
fiir Franzosische Bulldoggen eV (IFKB).

Além disso, na peticdo, o recorrente utiliza a expressdo «continental bulldog» para fazer referéncia ao
pedigree particular de um céo, atestando que este provinha de uma «criacdo fechada». Segundo o
recorrente, essa expressdo permite assim indicar a origem e a genealogia do cao.

No entanto, o recorrente alega, no essencial, que um processo de reconhecimento de uma raga de cées
por organismos como a FCI podia durar décadas sem ter, necessariamente, sucesso e, de qualquer
modo, que era a palavra «continental» e ndo a expressdo acima referida cujo registo era pedido
enquanto marca comunitaria.

A este respeito, em primeiro lugar, importa referir que resulta efetivamente dos diferentes excertos de
paginas Internet, aos quais a Camara de Recurso tinha feito referéncia na decisio impugnada,
designadamente no n.” 3 e nos n.”* 19 a 22 desta, que a expressao «continental bulldog» pode designar
uma raca canina que era reconhecida pelo menos na Suica, a saber, pela associacio SKG. De resto, o
referido reconhecimento, que datava ja de 2004, é, até, ai qualificado de «oficial».

Em segundo lugar, resulta igualmente dos referidos excertos de paginas Internet que os criadores de
cdes denominados «continental bulldog» os consideravam representantes de uma raca «de pleno
direito» que estd, ou pelo menos tende a estar, em constante melhoria. Constam daqueles as
caracteristicas da nova raga canina assim como uma comparacdo com a raga reconhecida «English
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bulldog», apresentando a nova raga suica, segundo as informagdes mencionadas nos ditos sitios
Internet, «uma melhoria considerdavel em termos de saude e resisténcia». Além disso, a expressdo
acima referida é utilizada, nos mencionados excertos, igualmente para designar os servicos «de
criacdo» de caes.

Em terceiro lugar, ha que constatar que os sitios Internet indicam, entre as diversas finalidades a
alcancar pelos criadores referidos, «o reconhecimento [da raca] pela FCI» (n.° 3 da decisdo
impugnada, ultimo sitio Internet citado, in fine).

Em seguida, importa recordar que ja foi declarado, por um lado, que a anélise dos pedidos de registo
nao devia ser minimalista, mas rigorosa e completa, a fim de evitar que sejam registadas marcas
indevidamente e de garantir, por razoes de seguranca juridica e de boa administracdo, que as marcas
cuja utilizacdo poderia ser contestada com éxito nos 6rgéaos jurisdicionais ndo sejam registadas (v., por
analogia, acérddo do Tribunal de Justica de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colet., p. I-3793,
n.” 58 e 59).

Por outro lado, para que o IHMI recuse o registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009, ndo é necessario que os sinais e as indicagdes que constituem a marca, a
que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins
descritivos de produtos ou servicos como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das
caracteristicas desses produtos ou servicos. Basta, como resulta da prépria letra dessa disposicdo, que
esses sinais ou indicagdes possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser
objeto de uma recusa de registo, em aplicacdo da referida disposicao, se, em pelo menos um dos seus
significados potenciais, designar uma caracteristica dos produtos ou servicos em causa (v., neste
sentido, acérdao do Tribunal de Justica de 23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colet.,
p. 1-12447, n.° 32).

No caso em apreco, para aplicar a jurisprudéncia acima referida, importa assinalar que dois dos cinco
excertos de paginas Internet tomados em consideracido pelo examinador, aos quais se refere igualmente
a Camara de Recurso, na sua apreciacdo da percecdo da palavra «continental» pelo publico relevante,
sdo paginas que tém como terminacdo do nome de dominio a sigla «.ch», isto é, que visam, em
primeiro lugar, o publico suico. Ora, na medida em que a Confederacio Suica ndo é membro da
Unido nem membro do Espaco Econdmico Europeu (EEE), importa apreciar a pertinéncia dessas
provas na andlise do cardater descritivo da marca pedida na acecdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.’ 207/20009.

A este respeito, por um lado, hd que sublinhar que o Regulamento n.° 207/2009, sendo um «texto
relevante para efeitos do EEE», constitui, em conformidade com o seu considerando 2, um
instrumento que visa promover um desenvolvimento harmonioso das atividades econdémicas «em toda
a Comunidade», designadamente com o auxilio de marcas que permitam as empresas identificar os
seus produtos ou servicos sem tomar as fronteiras em consideracdo. Prevé um regime comunitario de
marcas «que gozem de protecdo uniforme e produzam efeitos em todo o territério da Comunidade».

Por outro lado, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009 enuncia que o «n.” 1 é aplicdavel mesmo
que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

Assim, devendo o cardter eventualmente descritivo da marca pedida ser apreciado relativamente ao
publico relevante na Unido, as consideragdes relativas a elementos de prova que provém de um
Estado terceiro sé sdo pertinentes na medida em que tém um impacto direto na percecdo do referido
publico.

Nestas circunstancias, o Tribunal Geral refere, em primeiro lugar, que mesmo os consumidores da

Unido podem aceder aos sitios Internet que tém como terminacdo do nome de dominio a sigla «.ch»,
acima referidos no n.° 34, e isto, designadamente, quando de diversas pesquisas feitas através de
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motores de busca sobre racas de cdes ou, mais especialmente, sobre os «bulldog». Assim, tais sitios nao
podem ser considerados desprovidos de pertinéncia na apreciacio da compreensdo, pelo publico
relevante, da acecdo da palavra que constitui a marca pedida.

Em seguida, importa observar que, entre os sitios Internet tidos em consideracdo pelo examinador e,
depois, pela Camara de Recurso, trés tém como terminac¢do do nome de dominio a sigla «.de» e visam
em primeiro lugar o publico alemdo. Uma andlise desses trés sitios permite concluir que contém, no
essencial, todas as referéncias pertinentes acima mencionadas nos n.” 29 a 31 e, em particular,
indicam que a raga «continental bulldog» ja era reconhecida na Suica pela SKG, a propésito da qual é
igualmente especificado que é membro da FCI. Além disso, a Camara de Recurso refere-se igualmente,
no n.° 20 da decisdo impugnada, a um excerto de uma pagina Internet do recorrente que tem como
terminacdo do nome de dominio a sigla «.eu», isto é, dirigida, designadamente, a todo o publico
relevante da Unido. Este contém, no essencial, informagdes detalhadas a respeito das caracteristicas
especificas dos cies denominados «continental bulldog».

Assim, foi com razao que a Camara de Recurso considerou, no quadro de um exame rigoroso e
completo do pedido de registo em conformidade com o acérddo Libertel, referido no n.* 32 supra,
que, quer na Alemanha quer no resto da Unido, a expressdo «continental bulldog» podia ser utilizada,
ja na data do pedido de registo, pelo menos pela parte do publico relevante constituida por
profissionais, como os criadores de cdes ou os proprietarios de lojas de animais, como designacdo de
uma raca de cées reconhecida na Suica.

Com efeito, importa ter em conta, a este respeito, o grau mais elevado de atencéo e de conhecimentos
cientificos e linguisticos desse publico. Hd que considerar que este ultimo estd a par dos novos
desenvolvimentos no dominio do reconhecimento de novas ragas de cdes e dos processos em curso
nos organismos competentes. Hd que sublinhar igualmente que o reconhecimento «oficial» da raga
canina na Suica, a que se referem também os sitios Internet alemies e europeus em causa, teve lugar
ja em 2004, ou seja, cinco anos antes da data do pedido de registo da marca comunitaria. Além disso,
ha que observar que os sitios Internet, nos quais se baseia a Camara de Recurso, redigidos em alemao
e, alguns, igualmente em inglés, contém sempre fotos dos cées da nova raga canina, colocadas de forma
adjacente ao nome dessa raga, o que facilita a percecdo da ligacdo entre os referidos cées e a expressdao
«continental bulldog». Assim, é razodvel considerar que a informacdo sobre a prépria existéncia da
raca «continental bulldog», bem como a relativa as atividades dos criadores visando um constante
desenvolvimento das suas criagdes dos referidos cdes, pode ser largamente difundida nos meios
profissionais em causa.

Em seguida, o Tribunal Geral considera que sdo inoperantes as alegacdoes do recorrente segundo as
quais o reconhecimento da nova raca pela FCI ndo era um «facto consumado» a data do pedido de
registo da marca comunitdria, que ndo estava, de resto, provado que um pedido feito, se fosse caso
disso, com esse objetivo a referida federacdo iria necessariamente conduzir ao respetivo
reconhecimento e, por dltimo, que, em todo o caso, o processo que levava a um reconhecimento
definitivo de uma raca podia levar varios anos. Com efeito, independentemente da questao de saber se
a raca em causa serd reconhecida pela FCI, os outros elementos factuais nos quais se baseou a Camara
de Recurso, e designadamente o reconhecimento pela SKG assim como as informagoes relativas a
descricdo das caracteristicas dos cdes «continental bulldog», resultantes dos sitios Internet citados,
constituem, no caso em apreco, provas suficientes que permitem sustentar a conclusio de que pelo
menos uma parte do publico relevante perceciona a expressdo «continental bulldog» como fazendo
referéncia a uma raca canina (v. n.° 40 supra).

Em seguida, no que respeita a alegacdo do recorrente segundo a qual a raca canina seria designada, em
todo o caso, pela expressao inteira acima referida e ndo unicamente pela primeira palavra desta, ha que
examinar o seu alcance tendo em conta a jurisprudéncia constante, no sentido da qual a apreciagdo do
cardter descritivo de um sinal s6 pode ser feita, por um lado, em relagdo a compreensdo que dele tem o
publico em causa e, por outro, em relacdo aos produtos ou aos servicos em causa (v. n.° 16 supra).
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A este respeito, importa concluir que, na eventualidade de a marca pedida no caso em apreco ser
registada, o publico relevante iria perceciona-la principalmente em circunstancias em que esta
designaria quer os produtos «animais vivos, a saber cdes», quer os servicos de «guarda e criagdo de
cdes, a saber cachorros e animais de criacdo». Nesse contexto, para um publico profissional
informado, composto por conhecedores do dominio em causa, habituados aos sistemas de
reconhecimento das racas caninas, o termo «continental» seria diretamente e sem outra reflexdo
percecionado como uma referéncia a raga «continental bulldog», isto é, como descricdo dos produtos
e dos servicos em causa ou suas caracteristicas. H4, igualmente, que concluir que mesmo alguns
apreciadores de animais compreenderiam a palavra «continental» nesse sentido, designadamente
quando procurassem servicos de guarda para os seus cdes dessa mesma raca ou quando quisessem
comprar um «bulldog». Com efeito, como concluiu a Cémara de Recurso no n.° 35 da decisdo
impugnada, é razodvel considerar que os apreciadores ou os potenciais compradores de caes
conhecem geralmente os caes que pretendem adquirir.

Também ndo se pode considerar demonstrado, ao invés do que alega o recorrente, que o publico
relevante ndo compreende, sem indicacdo do «género», de que racas de cdes se trata quando se
encontra em presenca de expressdes como «jack russel terrier», «airedale terrier», «cocker spaniel»
ou, como no caso em apreco, «continental bulldog». Com efeito, as circunstancias acima referidas, em
que as expressdes e os termos «jack russel», «airedale», «cocker» ou «continental» seriam
percecionadas, facilitam manifestamente ao referido publico o estabelecimento de uma ligacao
suficientemente direta entre esses termos e as ragas caninas em causa.

Importa ainda acrescentar que, embora a palavra «continental» tenha vdrios significados, como os
acima recordados no n.° 21, ndo se pode considerar que esse facto torne impossivel ou mais dificil,
para o publico relevante, estabelecer uma ligacdo entre um dos significados potenciais da referida
palavra e a designacgdo da raga em causa, «continental bulldog». Em especial, uma vez que resulta dos
excertos de pdaginas Internet citadas na decisdo impugnada que a nova raga era assim denominada
precisamente para se distinguir da raga bem conhecida «English bulldog», pelo menos uma parte do
publico constituida por profissionais, cujos bons conhecimentos do dominio em causa, bem como os
conhecimentos linguisticos, devem ser tomados em consideragdo, podia aperceber-se desta oposicao
terminoldgica entre «continental» e «English» (inglés) e discernir ainda mais facilmente uma
referéncia & nova raca canina na palavra que constitui a marca pedida que visa designar cies e
servicos de criacdo ou de guarda destes. Nestas circunstancias, importa igualmente rejeitar por nao ser
pertinente o argumento da recorrente de que a Camara de Recurso ndo tinha aplicado corretamente a
hierarquia dos conceitos que designam os animais, as suas espécies, géneros e racas ou que os tinha
equiparado.

Também ndo se pode considerar fundada a alegacdo do recorrente de que a Camara de Recurso
cometeu um erro de direito ao equiparar as circunstincias da determinacdo de um novo nome para
uma raga canina, por um lado, e a designacdo de uma variedade de planta, por outro, sustentando o
recorrente, designadamente, que o sistema de reconhecimento das racas de cdes em que participam
ou pretendem participar os criadores de caes provenientes da criacdo dos «continental bulldog»
decorre de facto de atos de associagdes privadas que ndo tém nenhum efeito juridico vinculativo, na
falta de qualquer sistema de protecdo ou de reconhecimento previsto pelo legislador nacional ou
europeu.

Com efeito, sem que seja necessdrio pronunciar-se a respeito das eventuais analogias existentes entre o
sistema de protecdo das variedades vegetais e o presente caso, basta constatar que resulta das alegacdes
do recorrente e dos documentos justificativos em que se baseou a Camara de Recurso na decisdo
impugnada que tanto certas federagdes cinoldgicas nacionais ou internacionais, como a SKG ou a FCI,
como as ragas caninas reconhecidas por esses organismos sao respeitadas por muitos criadores de caes,
profissionais ou amadores.
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A este respeito, por um lado, o préprio recorrente refere-se na peticio a numerosas ragas de caes
reconhecidas pelos referidos organismos. Por outro lado, as paginas Internet nas quais se baseia a
Camara de Recurso na decisdo impugnada permitem legitimamente concluir que os criadores de caes
«continental bulldog» atribuiam uma certa importdncia ao reconhecimento dessa raca pelos
organismos referidos, na medida em que, em primeiro lugar, se referiam ao reconhecimento pela SKG
designando-a como sendo «oficial», em segundo lugar, sublinhavam o facto de este organismo ser
membro da FCI, em terceiro lugar, invocavam testes de aptiddo para a reproducdo realizados perante
um «juiz ‘FCI'», a saber, o Sr. N., para que um cado possa ser considerado da raca em causa, e, por
ultimo, alegavam a importéncia «ndo despicienda» do reconhecimento da raga canina pela FCI.

Neste mesmo sentido, importa ainda sublinhar, enquanto elementos adicionais que indicam que os
processos de reconhecimento das racgas caninas pelas federagdes cinoldgicas sdo considerados, pelo
publico relevante, quer oficiais quer suficientemente oficializados para que lhes seja concedido um real
valor, que o Tribunal Geral ndo pode ignorar no contexto da apreciacdo do cardter descritivo da marca
pedida, as diversas referéncias do recorrente as «dificuldades» ligadas ao processo de reconhecimento,
por parte da FCI, de uma raca que tem um tdxon suficientemente estivel, bem como ao lapso de
tempo que pode decorrer antes que um pedido nesse sentido esteja concluido. Com efeito, essas
referéncias revelam a importincia dada aos referidos processos.

Nessas circunstancias, seria puramente artificial apreciar os efeitos do reconhecimento de uma raca de
cdes por organismos como a SKG ou a FCI unicamente a luz de eventuais efeitos juridicos
«vinculativos» que lhe atribuam os diversos direitos nacionais ou o direito europeu, como parece
propor o recorrente sem, por outro lado, demonstrar, no caso em apreco, a inexisténcia de tais efeitos
juridicos. Pelo contrdrio, compete a Camara de Recurso e, em caso de recurso da sua decisao, ao
Tribunal Geral, na acegdo da jurisprudéncia acima referida no n.’ 16, apreciar qual é a percecido real,
pelo publico em causa, da palavra «continental» pedida enquanto marca, necessitando tal andlise de
avaliar todos os elementos pertinentes a esse respeito, o que pode incluir a tomada em consideracdo
de situacoes em que essa percecdo ¢ influenciada pelo facto de o referido publico ter em conta
circunstancias ou informagdes mesmo oficiosas, sem se preocupar com os seus efeitos juridicos. A este
propésito, importa ainda sublinhar que, em especial no setor associativo ou no dos hobbies e dos
desportos, nao é invulgar dar-se um certo reconhecimento aos atos de associagdes nao estatais. Ora,
no caso em apreco, os elementos recordados nos dois numeros precedentes, bem como no n.° 26
supra, bastam para demonstrar que os atos das diversas federagdes cinoldgicas em questdo, como os
relativos ao reconhecimento de ragas caninas, podem ter efeitos reais na percecdo do setor em causa
pelo publico relevante.

Assim, ha que admitir que, terminado o processo de reconhecimento de uma raca de cdes por uma ou
varias das federagdes acima mencionadas, o nome dessa raga designa, de maneira genérica, os cies que
a esta pertencem, pelo menos aos olhos de uma parte do publico relevante.

Em face do exposto, e tendo em conta o acérddo IHMI/Wrigley, referido no n.° 33 supra, no sentido
do qual basta que um sinal nominativo designe uma caracteristica dos produtos ou servicos em causa
em pelo menos um dos seus significados potenciais para ser recusado o registo em aplicacdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009, importa considerar que a Camara de Recurso
ndo cometeu um erro ao concluir que a marca pedida, constituida pela palavra «continental», seria
diretamente compreendida pelo publico relevante como uma descricao de uma raca de buldogues ou,
quanto aos servicos referidos, como uma especificagdo no sentido de que dizem respeito aos caes
dessa mesma raga.

As demais alegagdes do recorrente ndo invalidam essa conclusao.
Em primeiro lugar, nas circunstancias do caso em apreco, importa rejeitar, por ndo ser pertinente,

primeiro, a argumentacdo do recorrente segundo a qual o legislador pretendia, precisamente, permitir
aos titulares de marcas registadas proteger em seu beneficio as indicagdes de origem, segundo, a que
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consiste no facto de o legislador prever expressamente que os «animais vivos» podiam beneficiar da
protecdo conferida por uma marca e, terceiro, a relativa ao facto de uma marca registada que protege
um animal sé poder ser utilizada, em conformidade com o direito, para designar os animais
provenientes da linhagem que é objeto da referida protecdo e de ele préprio ter intencdo de manter a
sua criacdo canina «fechada».

Com efeito, primeiro, hd que observar que o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009,
lido em conjugacdo com o considerando 7 do referido regulamento, constitui precisamente uma
excecdo prevista pelo legislador ao fim visado pelo referido regulamento, que é, designadamente a luz
dos seus considerandos 2, 3 e 8, o de permitir as empresas e a outros titulares identificar os seus
produtos e servicos através de uma marca comunitdria e garantir assim, designadamente, a sua
origem.

Segundo, ainda que ndo se possa excluir, de maneira geral, que os «animais vivos» possam
efetivamente, em certas condigdes, receber uma protecdo através da marca comunitaria, o que, alids, o
IHMI também ndo contesta, ndo deixa de ser verdade que a questdo que se coloca, no caso em apreco,
¢ unicamente a de saber se a Camara de Recurso recusou com razdo um pedido de registo que tinha
por objeto um termo que designa uma raca canina existente. Ora, como foi acima apreciado nos
n.” 20 a 53, nas circunstancias particulares do caso em apreco, que consistem, designadamente, no
facto de a raca de cdes em causa ja ter sido reconhecida na Suica em 2004 e resultar de diferentes
sitios Internet citados na decisdo impugnada que os cdes «continental bulldog» sdo apresentados ao
publico relevante como constituindo uma raca de pleno direito, a Camara de Recurso ndo cometeu
nenhum erro ao concluir pela existéncia de um carater descritivo da palavra «continental» para os
produtos e para os servi¢os em causa.

Terceiro, quanto a alegacdo do recorrente segundo a qual a sua criacdo continuava a ser uma criacdo
«fechada», o que teria como consequéncia que sé os cdes com um pedigree que atestasse que
provinham da referida criacdo teriam o direito de serem designados pela marca comunitdria uma vez
registada, importa notar que ndo pode prevalecer sobre as consequéncias tiradas pela Camara de
Recurso do facto de a raca de cdes em causa ter sido reconhecida pela SKG e que vérios sitios
Internet se referiam aos céaes designados «continental bulldog» como cies que pertencem a uma nova
raca. Esses elementos permitem justificadamente concluir que pelo menos uma parte do publico
relevante percecionava uma ligacdo direta entre a expressiao acima mencionada e a raga canina em
causa, independentemente do carater eventualmente «fechado» da criagdo do recorrente.

Além disso, na medida em que a decisdo de manter uma criagdo «fechada» ou de a abrir continua a ser
uma decisdo dos proprios criadores, esta situacdo assemelha-se a que respeita a condigdes particulares
de comercializagdo que, segundo jurisprudéncia constante, ndo podem ser consideradas pertinentes no
direito das marcas, uma vez que podem variar no tempo e segundo a vontade dos titulares dessas
marcas [v., por analogia, acérddao do Tribunal Geral de 23 de setembro de 2009, Phildar/THMI —
Commercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, ndo publicado na Coletanea, n.° 68 e jurisprudéncia
referida].

Ainda que essa jurisprudéncia tenha sido adotada no contexto de processos sobre motivos relativos de
recusa, é aplicavel, por analogia, no quadro de motivos absolutos de recusa. Com efeito, a este respeito,
importa observar que a jurisprudéncia acima mencionada foi adotada partindo do principio de que o
exame do risco de confusio que as instincias do IHMI sdo chamadas a efetuar no dmbito do
artigo 8.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 é um exame «prospetivo», que prossegue um
objetivo de interesse geral, ou seja, o de o publico relevante ndo poder correr o risco de ser induzido
em erro a proposito da origem comercial dos produtos em causa. Assim, esse exame ndo pode
depender das inten¢des comerciais, realizadas ou ndo, e por natureza subjetivas, dos titulares das
marcas [v., neste sentido, acérddo do Tribunal Geral de 12 de janeiro de 2006, Devinlec/I[HMI —
TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Colet., p. II-11, n.> 104].
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Ora, o interesse geral prosseguido pelo artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009, que
exige que as indicacdes ou os sinais descritivos das caracteristicas dos produtos ou dos servigos para
os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos (v. n.° 13 supra), da igualmente
lugar a um exame prospetivo, a respeito do cardter descritivo das indicagcdes ou dos sinais pedidos
enquanto marca, como resulta do acérdao IHMI/Wrigley, referido no n.® 33 supra. Impde-se concluir
que esse exame ndo pode, também, depender das intengbes comerciais, por natureza subjetivas, dos
requerentes das marcas, como a intencao do recorrente de manter a sua criacao «fechada».

Neste mesmo contexto, importa julgar improcedente o argumento do recorrente segundo o qual, ainda
que se admita que existe um imperativo de disponibilidade do conceito de «continental», cada um
continua livre de utilizar o referido termo para designar um cdo como sendo um «continental
bulldog», desde que esse cdo pertenca efetivamente a essa raca, isto é, desde que se trate de um céo
com um pedigree que ateste que provém da criacido «fechada» em causa. Com efeito, ha que observar
que o registo da marca pedida permitiria ao recorrente, mesmo quando a raca de cdes em questdo
fosse reconhecida por um ou vérios dos organismos competentes, beneficiar dos direitos exclusivos
que o Regulamento n.” 207/2009 confere, e nomeadamente os seus artigos 9.° e seguintes, invocaveis
contra terceiros que pretendessem utilizar, na falta do seu consentimento, a referida marca
comunitdria na vida comercial.

Em segundo lugar, quanto a alegacdo do recorrente segundo a qual qualquer utilizacdo, antes do
registo, de um sinal cujo registo enquanto marca comunitaria seja pedido nao pode ser oposta a esse
registo nem fundamentar, designadamente para o futuro, um cardter descritivo do referido sinal, a
mesma deve igualmente ser rejeitada. Com efeito, a apreciacdo da incidéncia que elementos anteriores
ao pedido de marca podem ter, quer se trate de registos nacionais anteriores ou de outros elementos,
na apreciacdo do carater registavel de uma marca pedida no que diz respeito aos motivos visados pelo
artigo 7.° do Regulamento n.” 207/2009 depende das circunstancias concretas do caso [v., por analogia,
acérddo do Tribunal Geral de 23 de outubro de 2008, Adobe/IHMI (FLEX), T-158/06, ndo publicado
na Coletinea, n.° 52 e jurisprudéncia referida]. Ora, no caso em aprego, contrariamente a alegacdo do
recorrente, ndo se trata de uma aplicagdo, pela Camara de Recurso, de um novo motivo absoluto de
recusa de registo, ndo previsto pelo direito comunitario das marcas, mas unicamente de uma tomada
em consideracdo de todos os elementos pertinentes para efeitos de avaliar qual era a percecdo do sinal
em causa pelo publico relevante a data do pedido de registo.

Em terceiro lugar, quanto a alegacdo do recorrente de que ndo tentava registar uma marca visando a
protecdo de uma raca existente, basta remeter para os n.” 40 e 41 supra, em que se constatou que, ja
a data do pedido de registo, alguns dos consumidores relevantes percecionavam a expressiao
«continental bulldog» e, consequentemente, o termo «continental» utilizado no contexto dos produtos

e servicos em causa como uma referéncia a nova raga de caes.

Por dltimo, em quarto lugar, quanto a alegacdo do recorrente de que o IHMI tinha seguido, no
passado, outra pratica de registo e, designadamente, ja tinha registado uma marca comunitaria para a
raca de cdes «elo», ha que observar que, na verdade, o IHMI é obrigado a exercer as suas
competéncias em conformidade com os principios gerais do direito da Unido, como o principio da
igualdade de tratamento e o principio da boa administracio. Tendo em conta estes dois ultimos
principios, o IHMI deve, no ambito da instru¢do de um pedido de registo de uma marca comunitaria,
ter em conta as decisoes ja tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atencdo a questdo de
saber se hd ou ndo que decidir no mesmo sentido (acérdio do Tribunal de Justica de 10 de marco de
2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.”* 73 e 74).

Sendo assim, os principios da igualdade de tratamento e da boa administracdo devem ser conciliados
com o cumprimento da legalidade. Por este motivo, por razdes de seguranca juridica e de boa
administracdo, a apreciacdo de qualquer pedido de registo deve ser estrita e completa, a fim de evitar
que se registem marcas indevidamente. Esta apreciacao deve ser efetuada em cada caso concreto. Com
efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios especificos, aplicaveis no ambito das
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circunstancias factuais do caso concreto, destinados a verificar se o sinal em causa nao é abrangido por
um motivo de recusa (v. acérddo Agencja Wydawnicza Technopol/THMI, referido no n.° 65 supra,
n.” 75, 77 e jurisprudéncia referida).

Ora, contrariamente a que aconteceu no caso em apreco, nido foi demonstrado que, no processo
referido pelo recorrente, a raga «elo» tenha sido reconhecida pela SKG ou por outra associacdo
cinoldgica comparavel nem que tenha sido levada ao conhecimento dos consumidores relevantes
enquanto nova racga canina de pleno direito. Nestas circunstancias, o recorrente ndo pode validamente
apoiar-se na decisdo anterior acima mencionada do IHMI, que tem por objeto, de resto, um pedido de
uma marca diferente, para demonstrar a ilegalidade da decisdo impugnada.

Importa igualmente rejeitar, por ndo serem pertinentes, as referéncias feitas pelo recorrente a outras
marcas que incluem a palavra «continental» ou sdo constituidas apenas por essa palavra, de que
apresentou excertos em anexo a peticdo, e isto, designadamente, na medida em que visam outros
produtos e servicos diferentes dos que estdo em causa no caso concreto, ou mesmo, relativamente a
algumas delas, em razao do facto de serem figurativas e, assim, ndo comparaveis ao caso concreto.

Em face do exposto, ha que concluir que a Camara de Recurso ndo cometeu qualquer erro ao
considerar que a palavra «continental» era descritiva dos produtos e dos servicos em causa, na ace¢iao
do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/20009.

Assim, had que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento

Uma vez que resulta do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.’ 207/2009 que basta que um dos motivos
absolutos de recusa ai enumerados se aplique para que o sinal ndo possa ser registado como marca
comunitaria [v. acérddio do Tribunal Geral de 28 de junho de 2011, ReValue
Immobilienberatung/IHMI (ReValue), T-487/09, ndo publicado na Coletanea, n.° 80 e jurisprudéncia
referida], ndo ha que examinar, no caso em apreco, o segundo fundamento invocado pelo recorrente,
relativo a violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do referido regulamento.

De resto, segundo jurisprudéncia constante, uma marca descritiva das caracteristicas dos produtos ou
dos servicos, na acecdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do Regulamento n.” 207/2009, é, por esse facto,
necessariamente desprovida de carater distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou servicos,
na acecdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento (v. acérdio ReValue, referido no
n.° 71 supra, n.° 81 e jurisprudéncia referida).

Nestas circunstincias, o segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, ndo pode, de qualquer forma, ser acolhido.

Assim, ha que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.°, n.” 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrente sido vencido, ha
que condenda-lo nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Seccao)
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decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) O Continental Bulldog Club Deutschland eV é condenado nas despesas.
Forwood Dehousse
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 17 de abril de 2013.

Assinaturas
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