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Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

[pedidos de decisao prejudicial apresentados pelo Bundespatentgericht (Alemanha)]

«Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.°, n.° 1,
alineas b) e c) — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.
°, n.° 1, alineas b) e ¢) — Marca nominativa constituida por um sintagma descritivo e uma sequéncia de

letras ndo descritiva, se considerada isoladamente, correspondente as letras iniciais das palavras que
constituem o referido sintagma — Carater descritivo — Cardter distintivo — Critérios de apreciagdo —

Imperativo de disponibilidade — Funcéo distintiva da marca»

I — Introducio

1. Os dois reenvios prejudiciais, apresentados pelo Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes,
Alemanha), objeto das presentes conclusdes, prendem-se com a interpretacio do artigo 3.°, n.° 1,
alineas b) e c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de
2008, que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas”.

2. Nos processos principais, as marcas nominativas controvertidas sdo constituidas por diversos
elementos. Estas marcas, no caso vertente Multi Markets Fund MMF e NAI — Der
Natur-Aktien-Index, saio ambas constituidas por um sintagma descritivo que é precedido ou seguido,
conforme o caso, por uma sequéncia de letras (abreviatura) ndo descritiva, se considerada
isoladamente, correspondente as letras iniciais das palavras que constituem o referido sintagma
nominativo.

3. Nestes processos, o Tribunal de Justica é chamado a completar a sua jurisprudéncia em matéria de
marcas e, mais especificamente, a decidir sobre o alcance dos dois fundamentos de recusa ou de
nulidade enumerados no artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95, baseados, por um lado,
na auséncia de cardter distintivo e, por outro, na constituicdo exclusivamente por sinais ou indicag¢oes
que possam servir, no comércio, para designar as caracteristicas do produto ou do servi¢o visado pela
marca.

1 — Lingua original: francés.
2 — JO L 299, p. 25.
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4. Nesta matéria, o aquilatar da protecdo dos interesses do requerente ou do titular de uma marca,
por um lado, e da necessidade de ter em conta interesses gerais, por outro, estd constantemente a
suscitar interrogacdes. Os referidos interesses gerais consistem, nomeadamente, em ndo restringir
indevidamente a disponibilidade de sinais descritivos (imperativo de disponibilidade) e em permitir
ao consumidor ou ao utilizador final do produto ou do servico em causa distinguir estes ultimos de
outros produtos e servicos com uma proveniéncia diferente (funcdo distintiva). As questoes
submetidas pelo Bundespatentgericht procuram, em substancia, identificar elementos pertinentes a
fim de precisar a relacdo existente entre estas duas categorias de objetivos que regem o direito das
marcas.

II — Quadro juridico

A — Direito da Unido
5. Sob a epigrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», o artigo 3.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95° dispoe:

«Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracio de nulidade, uma vez efetuados, os registos
relativos:

[...]
b) A marcas desprovidas de cardter distintivo;

) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir, no comércio,
para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica
ou a época de producdo do produto ou da prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos
mesmos;

[...]»

B — Direito nacional

6. As disposicoes do artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95 correspondem, em
substancia, as disposicdes do artigo 8.°, n.° 2, pontos 1 e 2 da lei relativa as marcas e outros sinais
(Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, a seguir «MarkenG»). Estas
disposi¢des preveem:

«(2) Serd recusado o registo a marcas

1.  que ndo tenham qualquer cardter distintivo em relagdo aos produtos ou servicos;

2. constituidas exclusivamente por sinais ou indicacbes que possam servir, no comércio, para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a

época de producdo dos produtos ou da prestacdo dos servicos, ou outras caracteristicas dos
mesmos [...]»

3 — A este respeito, importa salientar que a redagdo das disposi¢oes do artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95 corresponde a do
artigo 7.° n.° 1, alineas b) e ¢), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitdria
O L 78, p. 1).
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IIT - Litigios no processo principal, questdes prejudiciais e tramitacao no Tribunal de Justica

A — Processo Strigl (C-90/11)

7. A. Strigl apresentou em 2008 um pedido de registo relativo a marca nominativa Multi Markets Fund
MMEF ao Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto Alemdo das Patentes e das Marcas), para designar
servicos da classe 36 do Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»).

8. Estes servicos sdo descritos da seguinte maneira, a saber: «seguros (consultoria, venda e mediacdo de
seguros); consultoria de seguros; negdcios financeiros (servicos de institutos bancérios e de crédito,
consultoria financeira, investimentos, administracio de instrumentos de gestdo fiducidria, assuntos
monetdrios); negdcios imobilidrios (administracdo de imoéveis e edificios, mediacdo imobilidria);
consultoria patrimonial e financeira».

9. Por duas decisoes, de 23 de maio e de 11 de setembro de 2008, o Deutsches Patent- und Markenamt
negou provimento ao pedido de registo com base no artigo 8.%, n.° 2, pontos 1 e 2, do MarkenG. A este
respeito, entendeu, em substincia, que a expressio «Multi Markets Fund» designava um fundo que
investe em muitos mercados diferentes. Considerou também facilmente concebivel que o publico
reconheca a sequéncia «xMMF» como a abreviatura evidente dos trés primeiros elementos nominativos
do sinal, uma vez que esta abreviatura segue diretamente estes trés elementos e coincide com as
respetivas letras iniciais.

10. O Deutsches Patent- und Markenamt dai deduziu que, na sua globalidade, o sinal ndo assumia um
significado auténomo da soma dos seus elementos. Mesmo admitindo que seria possivel atribuir
significados diferentes a sequéncia de letras «MMF» quando considerada de maneira isolada,
entendeu, porém, que as opgdes se reduziam manifestamente quando fosse considerada em conjunto
com os restantes elementos da marca e os servigos para os quais o sinal foi pedido.

11. A. Strigl interpds recurso para o Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes) para
anulacdo das decisdes do Deutsches Patent- und Markenamt de recusa do registo desta marca
nominativa. Considerou que esta dltima reveste numerosos significados. O facto de o elemento
«MMEF» poder corresponder a toda uma séria de abreviaturas bastaria, em seu entender, para
descartar a tese segundo a qual este sinal pode ser utilizado de forma descritiva.

12. Considerando que a solucdo do referido recurso depende da interpretacdo da Diretiva 2008/95, o
Bundespatentgericht decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte
questdo prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e/ou c), da Diretiva
[2008/95] a um sinal nominativo composto pela [justaposicdo] de uma combinacdo de palavras
descritiva e de uma sequéncia de letras ndo descritiva, quando a sequéncia de letras é entendida pelo
publico como uma abreviatura das palavras descritivas, na medida em que reproduz as respetivas letras
iniciais, podendo, deste modo, a marca global ser compreendida como uma combinagdo de indicagdes
ou abreviaturas mutuamente explicativas e descritivas?»

B — Processo Securvita (C-91/11)

13. A marca nominativa NAI — Der Natur-Aktien-Index foi registada em 2001 junto do Deutsches
Patent- und Markenamt em nome da sociedade Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer
Versicherungskonzepte mbH (a seguir «Securvita») para os seguintes servicos da classe 36 do Acordo
de Nice: «seguros; negdcios financeiros, negbcios monetarios, negécios imobilidrios».
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14. Em 2007, a sociedade Oko Invest Verlagsgesellschaft mbH (a seguir «Oko-Invest») pediu a
anulacdo da referida marca, alegando que a sequéncia de letras «NAI» é utilizada no setor
financeiro como abreviatura do sintagma «Natur-Aktien-Index». Em apoio do seu recurso, a
Oko-Invest alega que, na medida em que o referido sintagma situado imediatamente apds a
sequéncia de letras «NAI» constitui uma indicacdo descritiva, a sequéncia de letras, apercebida
como uma simples abreviatura do sintagma, ndo pode deixar de ser também considerada uma
indicacdo descritiva.

15. Por decisdo de 28 de maio de 2008, o Deutsches Patent- und Markenamt deferiu o pedido da
Oko-Invest e anulou a referida marca, considerando que ao seu registo era aplicdvel o fundamento de
recusa previsto no artigo 8.°, n.° 2, ponto 1, do MarkenG. Em seu entender, a marca, considerada na
sua totalidade, esgotava-se numa combinacdo de indicagdes com cardter exclusivamente descritivo
antecedidas da respetiva abreviatura, ou seja, a sequéncia de letras «NAI», que era reconhecida como
tal pelo publico.

16. Em apoio do recurso que interpos para o Bundespatentgericht contra esta decisdo, a sociedade
Securvita alegou que nenhum motivo de recusa podia ser oposto a esta marca. Em particular, fez
referéncia ao facto de a Quarta Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacdo do Mercado
Interno (marca, desenhos e modelos) (IHMI) ter aceitado o seu pedido de marca comunitdria NAI
— Der Natur-Aktien-Index, por decisio tomada em 15 de outubro de 2009 no processo
R 1630/2008-4, tendo considerado que esta marca constituia um sinal com carater distintivo e ndo
descritivo*.

17. Nestas circunsténcias, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instdncia e submeter ao Tribunal
de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Deve também aplicar-se o motivo de recusa do artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e/ou c), da Diretiva
[2008/95] a um sinal nominativo composto pela [justaposicdo] de uma sequéncia de letras ndo
descritiva, se considerada isoladamente, e de uma combinacdo de palavras descritiva, quando a
sequéncia de letras é entendida pelo pdblico como uma abreviatura das palavras descritivas, na
medida em que reproduz as respetivas letras iniciais, podendo, deste modo, a marca global ser
compreendida como uma combinacdo de indicagbes ou abreviaturas mutuamente explicativas e
descritivas?»

18. Os pedidos de decisao prejudicial submetidos pelo Bundespatentgericht deram entrada na
secretaria do Tribunal de Justica em 25 de fevereiro de 2011.

19. Por despacho do presidente do Tribunal de Justica, de 26 de maio de 2011, os processos C-90/11
e C-91/11 foram apensos para efeitos da audiéncia e do acérdao.

20. Foram apresentadas observagdes escritas por uma das partes no processo principal, a sociedade
Securvita, pelos Governos italiano e polaco e pela Comissdao Europeia. Nenhum dos intervenientes
requereu a realizacdo de audiéncia.

4 — Por outro lado, a sociedade Securvita apresentou um pedido no IHMI com vista ao registo como marca comunitiria do sinal
«Natur-Aktien-Index» (sem a abreviatura «NAI»). O examinador recusou o registo da referida marca em 14 de fevereiro de 2007. Foi negado
provimento ao recurso interposto desta decisdo em 26 de maio de 2008 pela Quarta Camara de Recurso do IHMI no processo R 525/2007-4.
O recurso interposto desta decisao foi, por sua vez, declarado manifestamente inadmissivel por despacho do Tribunal de Primeira Instancia
da Comunidades Europeias de 30 de junho de 2009, Securvita/ITHMI (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Colet., p. 1I-2171).
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IV — Anailise
A — Observagées gerais

1. Preliminares

21. Importa desde logo referir que as disposicoes da Diretiva 2008/95 sdo préximas das do
Regulamento n.” 207/2009. No caso vertente, os motivos de recusa ou de nulidade da Diretiva
2008/95, cuja interpretacdo é pedida pelo érgdo jurisdicional de reenvio, sdo, como ja salientei,
idénticos aos motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do referido
regulamento. Em razdo desta identidade, farei igualmente referéncia a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica relativa as disposi¢des do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009°.

22. No que diz respeito a resposta as questdes prejudiciais, ndo é necessario operar uma distingdo
entre as questdes submetidas nos dois processos principais, uma vez que a questio de direito
suscitada pelo drgao jurisdicional de reenvio é, em substancia, a mesma. Gragas a inclusdo, na sua
primeira parte, da expressio «se considerada isoladamente»®, a questdo prejudicial no processo
Securvita revela-se, ainda que similar em substéncia, mais precisa do que a submetida no processo
Strigl. Por esta razdo, partirei da formulacdo da questdo no processo Securvita para efeitos das
presentes conclusoes.

23. No ambito dos presentes processos, o drgdo jurisdicional de reenvio procura, em substancia, saber
como deve ser apreciada, relativamente aos motivos de recusa ou de nulidade constantes do artigo 3.°,
n.° 1, alineas b) e/ou c), da Diretiva 2008/95, uma marca constituida, por um lado, por um sintagma
descritivo e, por outro, por uma sequéncia de letras que reproduz as letras iniciais das palavras desse
sintagma e que pode, enquanto tal, ser considerada ndo descritiva.

2. Quanto as declaragoes de rentincia

24. Uma vez que as marcas controvertidas sdo constituidas por elementos descritivos e por
elementos ndo descritivos, se considerados isoladamente, importa estabelecer um paralelo com o
sistema instituido pelo Regulamento n.” 207/2009. Com efeito, ao abrigo do artigo 37.°, n.° 2, do
referido regulamento, o IHMI pode subordinar o registo da marca a condicio de o requerente
declarar que ndo invocara o direito exclusivo a respeito de um elemento da marca que é desprovido
de cardter distintivo (igualmente denominada disclaimer) quando a inclusdo deste elemento na
marca puder criar duvidas a respeito da extensdo da respetiva protecido (a seguir «declaracdao de
renuncia»)’.

5 — Todavia, importa precisar que a jurisprudéncia em causa diz maioritariamente respeito a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), e ao Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), substituidos, respetivamente, pela
Diretiva 2008/95 e pelo Regulamento n.® 207/2009.

6 — Em alemao: «isoliert betrachtet».

7 — A Diretiva 2008/95 ndo prevé tal declaragdo de rendncia. Porém, uma vez que as questdes processuais ndo fazem parte da harmonizagao
visada pela referida diretiva, as legislacbes nacionais dos Estados-Membros podem prever tal caracteristica. Nao excluo, portanto, que a
existéncia de uma declaracdo de rentncia na ordem juridica de certos Estados-Membros possa ter influéncia na apreciagdo das marcas
controvertidas.
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25. Todavia, nos termos do Regulamento n.° 207/2009, a possibilidade concedida ao IHMI de
solicitar uma declaracdo de rentncia a requerente da marca de modo algum implica que tal
declaracdo possa ter um qualquer impacto na questdo de saber se um sinal pode ou ndo ser
registado. Regra geral, o registo de uma marca que consiste em varios elementos, sendo alguns

descritivos ou ndo distintivos, sé é recusado se esta for desprovida de carater distintivo na sua
globalidade®.

26. Embora as declaragdes de rentncia possam ter um impacto na andlise da extensdo da protecio de
uma marca no caso de um conflito de marcas, verifica-se que o IHMI néo faz uso desta possibilidade
conferida pelo Regulamento n.° 207/2009. Pelo contrario, o IHMI aplica o principio segundo o qual os
sinais constituidos por varios elementos ndo podem ser objeto de protecdo relativamente a apenas um
deles”’.

3. Quanto aos interesses gerais subjacentes aos motivos de recusa ou de nulidade

27. No ambito da andlise dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.°, n.° 1, alineas b)
e ¢), da Diretiva 2008/95, importa ter devidamente em conta as finalidades que prosseguem e os
interesses gerais que lhes estdo subjacentes. Razdo pela qual se afigura util tecer algumas observagdes
a esse respeito.

28. Segundo jurisprudéncia assente, os diferentes motivos de recusa ou de nulidade previstos no
artigo 3.° da Diretiva 2008/95, bem como os motivos absolutos de recusa que constam do
artigo 7.° do Regulamento n.° 207/2009, devem ser interpretados a luz do interesse geral subjacente a
cada um deles ™.

29. Em primeiro lugar, no tocante a finalidade do motivo de recusa ou de nulidade referido no
artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, esta disposi¢do tem por objeto assegurar a realizacdo do
objetivo de interesse geral que consiste em poderem os sinais ou as indicagdes descritivas de
caracteristicas dos produtos ou dos servicos para os quais o registo foi pedido ser usados livremente
por todos .

o

30. A racio subjacente ao motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95 traduz, portanto, a necessidade de garantir a disponibilidade de certos sinais e de
assegurar, assim, que estes possam ser livremente utilizados por todos os operadores no setor em
causa . Este principio, que tem a sua origem no direito nacional alemio («Freihaltebediirfnis»),
constitui, pois, um elemento essencial para efeitos da interpretacio deste motivo de recusa ou de

nulidade .

8 — V. «Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System», Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition
Law, Munich, 2011, o qual pode ser consultado no endereco
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

9 — V,, neste sentido, n.” 73 das conclusdes apresentadas pelo advogado-geral P. Mengozzi no processo na origem do acérdao de 14 de setembro
de 2010, Lego Juris/THMI (C-48/09 P, Colet., p. I-8403).

10 — V., a este respeito, no contexto da interpretacio dos motivos de recusa previstos no artigo 7.° do Regulamento n.° 207/2009, acérdaos de

19 de abril de 2007, IHMI/Celltech (C-273/05 P, Colet., p. 1-2883, n.* 74), e de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, Colet.,
p. I-7975, n.° 59 e jurisprudéncia referida). No que diz respeito aos motivos de recusa ou de nulidade enumerados no artigo 3. da Diretiva
2008/95, v., nomeadamente, acérddo de 12 de fevereiro de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Colet., p. I-1699, n.° 34 e jurisprudéncia
referida).

11 — V., a este respeito, nomeadamente, acérddos de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P, Colet., p. I-1541,
n.° 37 e jurisprudéncia referida), e de 23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, Colet., p. I-12447, n.° 31 e jurisprudéncia
referida), bem como acérdiao Campina Melkunie, ja referido (n.° 35 e jurisprudéncia referida).

12 — No que diz respeito as caracteristicas da doutrina alem3d, v., nomeadamente, Frisch, A., Das Freihaltebediirfnis im Markenrecht, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

13 — O advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer j4 analisou de maneira aprofundada o 4mbito e a origem do imperativo de disponibilidade no
direito alemdo (nos n.” 33 e segs. das conclusdes que apresentou no processo na origem do acérddo de 10 de abril de 2008, adidas AG e
adidas Benelux BV, C-102/07, Colet., p. I-2439), pelo que me posso limitar a algumas observagdes introdutérias que permitam compreender
melhor o papel deste conceito no contexto do direito da Unido Europeia.
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31. Decorre deste imperativo de disponibilidade que o motivo absoluto de recusa ou de nulidade
previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 deve, por conseguinte, impedir que os sinais
ou as indicagdes descritivos visados por este imperativo sejam reservados para uma s empresa em
razdo do seu registo enquanto marca'®. Todavia, diversamente da doutrina alemd, o Tribunal de
Justica realcou que a aplicagdo do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95 nao depende da existéncia de um imperativo de disponibilidade que seja
concreto, atual ou sério, e que é portanto irrelevante conhecer o nimero de concorrentes que tém ou
poderio ter interesse em utilizar o sinal em causa .

32. Em segundo lugar, no que por sua vez diz respeito ao motivo de recusa ou de nulidade previsto no
artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o
interesse geral pertinente estd estreitamente ligado a funcdo essencial da marca, ou seja, a que tem
por objeto permitir ao consumidor ou ao utilizador final distinguir sem confusdo possivel os produtos
ou os seréviqos cobertos pela marca de outros produtos ou servicos que tenham uma proveniéncia
diferente ™.

33. Importa ter em mente estes interesses gerais no momento da andlise das questdes prejudiciais
submetidas.

B — Apreciagdo dos motivos de recusa ou de nulidade

1. Quanto a relacdo entre o carater descritivo e o carater distintivo de uma marca

34. A titulo preliminar, devo sublinhar que os motivos de recusa ou de nulidade referidos no artigo 3.°,
n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95 estdo estreitamente ligados. Com efeito, quando o cardter
exclusivamente descritivo tenha sido estabelecido em conformidade com a referida alinea c), é possivel
recorrer a alinea b) do referido artigo. Por outras palavras, a falta de cardter distintivo de uma marca
nominativa decorre da natureza descritiva do sinal e ndo o inverso".

35. Conduzirei a minha andlise com base neste postulado. Neste contexto, é todavia necessario
recordar que um sinal pode ser desprovido de carater distintivo por razoes diversas do seu eventual
carater descritivo'® e que a falta de carater distintivo de um sinal nio se pode basear unicamente no
seu carater descritivo sem ter em conta os diferentes interesses gerais que estdo subjacentes aos dois
motivos de recusa”.

36. Importa igualmente notar que, contrariamente ao que a Comissdo alegou nas suas observagdes

escritas, é necessdrio operar uma distincdo entre os diferentes motivos de recusa ou de nulidade
enunciados no artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95. Com efeito, segundo jurisprudéncia
assente, mesmo que exista uma certa sobreposicio dos seus ambitos de aplicacdo, cada um dos
motivos é independente dos demais e exige um exame separado *.

14 — V., neste sentido, nomeadamente, acérdiao de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/I (C-173/04 P, Colet., p. I-551, n.° 62 e
jurisprudéncia referida); acérdao THMI/Celltech, ja referido (n.° 75); e acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97
e C-109/97, Colet., p. 1-2779, n.° 25).

15 — V,, neste sentido, acérddo Agencja Wydawnicza Technopol/THMLI, ja referido (n.” 39 e jurisprudéncia referida).

16 — Na jurisprudéncia, o Tribunal de Justica exprimiu esta ideia, que remete para a fun¢do distintiva da marca, de vérias maneiras. V.,
nomeadamente, acérddos de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Colet., p. 1-8625, n.”* 37 e 39); de
12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, Colet., p. I 6011, n.° 80); de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI (C-304/06 P, Colet., p. 1-3297,
n.° 56 e jurisprudéncia referida); e de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colet., p. I-10273, n.° 51).

17 — V., igualmente, n.° 43 das conclusdes apresentadas pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo na origem ao acérddo de
19 de setembro de 2002, DKV/IHMI (C-104/00 P, Colet., p. -7561).

18 — V., neste sentido, acérddo Agencja Wydawnicza Technopol/THMI, ja referido (n. 46 e jurisprudéncia referida).
19 — Acérdao Eurohypo/IHMI, jé referido (n.”* 55 a 62).
20 — V., neste sentido, acérdao Eurohypo/IHMI, ja referido (n.° 54 e jurisprudéncia referida).
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37. Neste contexto, importa, por outro lado, assinalar que o Tribunal de Justica ja declarou que o
carater descritivo de uma marca composta por varias palavras ou por uma palavra e um ndmero
pode ser analisado, em parte, quanto a cada um dos seus termos, considerados isoladamente, mas
que, em todo o caso, deve igualmente ser reconhecido quanto ao conjunto que tais termos
formam .

38. Resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que, regra geral, a simples combinacdo de
elementos, cada um dos quais descreve as caracteristicas dos produtos ou servicos em relacdo aos
quais o registo é pedido, é ela prépria descritiva dessas caracteristicas, na ace¢do do artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95. Contudo, tal combinacdo pode nido ser descritiva, na ace¢io da referida
disposicao, desde que crie uma impressdo suficientemente distanciada da que é produzida pela simples
reunido dos referidos elementos®.

39. Além disso, o facto de cada um destes elementos, considerado separadamente, ser desprovido de
cardter distintivo ndo exclui que a combinac¢io que formam possa apresentar tal cardter .

40. No que toca a marcas nominativas, como as que estdo em causa nos processos principais,
constituidas por palavras descritivas ligadas a uma sequéncia de letras que corresponde as letras
iniciais das referidas palavras e que, se considerada isoladamente, pode ser considerada ndo descritiva,
a questdo que se suscita é a de saber se a justaposicdo da abreviatura que apresenta um cardter nao
descritivo, quando considerada isoladamente, a um sintagma descritivo, pode conduzir a que estes
elementos nominativos, considerados globalmente, adquiram um cardter nao descritivo, ou mesmo
distintivo, como exigido para o registo de tal marca.

41. Por outras palavras, nos processos principais, cabe determinar se uma Uinica e mesma sequéncia de
letras para produtos e servicos idénticos deve ser sempre apreciada do mesmo modo,
independentemente da questido de saber se a marca versa sobre essa sequéncia enquanto tal ou sobre
uma combinacdo da sequéncia com outros elementos descritivos.

42. Neste contexto, € util referir que, segundo o Tribunal de Justica, uma marca nominativa que seja
descritiva das caracteristicas de produtos ou de servicos, na ace¢do do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95, é necessariamente desprovida de cardter distintivo relativamente a esses mesmos
produtos ou servigos*.

43. Tendo em conta estes elementos, é necessario iniciar a apreciacdo das marcas em causa por uma
andlise dos elementos pelos quais estas sdo compostas, antes de proceder ao exame global das
mesmas.

2. Quanto aos elementos que constituem as marcas

44. No que respeita, por um lado, ao processo Strigl e a marca Multi Markets Fund MMF, o 6rgao
jurisdicional de reenvio considera, em substancia, que o sintagma «Multi Markets Fund» constitui
uma indicacdo que serve para designar os servicos visados no pedido, ou seja, os servicos
fornecidos muito especialmente no quadro de um fundo que investe em diferentes mercados.
Refere igualmente que o publico relevante poderd facilmente compreender as palavras que
compdem o sintagma «Multi Markets Fund», quer sejam consideradas isoladamente quer o sejam
no conjunto que formam.

21 — V., entre outros, despacho de 6 de fevereiro de 2009, MPDV Mikrolab/IHMI (C-17/08 P, Colet., p. I-16, n.’ 38 e jurisprudéncia referida).
22 — Acérdao Campina Melkunie, ja referido (n.”* 39 e 40).

23 — V., a este respeito, acérdio de 13 de janeiro de 2011, Media-Saturn-Holding/THMI (C-92/10 P, n.° 36), e acérddos, ja referidos,
Eurohypo/IHMI (n.° 41) e BioID/IHMI (n.° 29).

24 — V., nomeadamente, acérdao de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Colet., p. I-1619, n.* 86).
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45. No que respeita a sequéncia de letras «MMF», considerada isoladamente, o 6rgio jurisdicional de
reenvio indica que esta deve ser considerada uma combinacdo de letras a qual ndo é possivel atribuir,
isoladamente, um significado descritivo. Todavia, salienta que esta sequéncia de letras segue diretamente o
sintagma «Multi Markets Fund», o que o leva a concluir que esta serd entendida pelo publico pertinente

como a abreviatura do referido sintagma. Tal entendimento corresponde, em seu entender, a percecdo
natural e 6bvia do consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

46. No que respeita, por outro lado, ao processo Securvita e a marca NAI — Natur-Aktien-Index, o
termo  «Natur-Aktien-Index» descreve, de forma equivalente aos termos «QOko-Aktien»,
«Umweltaktien» e «griine Aktien», as acdes de empresas com uma orientacdo ecoldgica e, desse
modo, um determinado género de titulos. Por outro lado, o sinal «Natur-Aktie» é muito utilizado
para descrever caracteristicas de diversos produtos do setor financeiro. Segundo o érgao jurisdicional
de reenvio, o sintagma descreve, do ponto de vista do publico pertinente, as caracteristicas dos

servicos visados pela marca, na acegdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95.

47. No que respeita a sequéncia de letras «NAI», que antecede com um travessio o sintagma «Der

Natur-Aktien-Index», o érgao jurisdicional de reenvio salienta que ndo constitui uma abreviatura corrente

e comummente compreendida que possa ser considerada, pelo publico pertinente, uma indicacdo das

caracteristicas dos servicos para os quais a marca foi registada. Por conseguinte, considerada isoladamente,
o

a sequéncia de letras «NAI» nao pode servir para designar, na acecdo do artigo 3., n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95, uma caracteristica dos servicos para os quais a marca foi registada.

3. Quanto a impressdo global produzida pelas marcas

48. Real¢o desde ja que, apesar de se poder considerar que sequéncias de letras como as que estio em
causa nos processos principais revestem um carater distintivo, se consideradas isoladamente, no que
respeita aos servicos visados pelas marcas em causa, é também certo que a percecio do publico
pertinente nao deve ser analisada apenas a respeito dos diferentes elementos que constituem a marca,
mas sobretudo a respeito da impressao global que esta produz.

49. Ora, no que respeita a impressdo global criada pelas marcas em causa nos processos principais, o
6rgao jurisdicional de reenvio sublinha que as trés letras maitisculas em causa, respetivamente
«MMEF» e «NAI», concordam com as trés palavras dos sintagmas em questdo, ou seja, «Multi Markets
Fund» e «Natur-Aktien-Index». Assim o publico pode facilmente reconhecer a sequéncia de letras
como a abreviatura do sintagma que, conforme o caso, a antecede ou a segue.

50. Relativamente a constituicio da marca NAI — Der Natur-Aktien-Index, importa igualmente referir
que a sequéncia de letras «NAI» é seguida de um travessao que a liga ao sintagma. Este travessdo pode
ser considerado, tal como resulta da decisdo de reenvio, como reforcando a impressdo global, segundo
a qual se trata de uma simples abreviatura do sintagma que a segue. A este respeito, o drgao
jurisdicional de reenvio refere que esta conclusdo ndo é posta em causa pelo facto de a abreviatura
«NAI» ndo conter a primeira letra do artigo definido «Der» que figura no sintagma, na medida em
que o artigo «Der» é um elemento acessorio relativamente aos substantivos cujas primeiras letras sao
retomadas na abreviatura em causa.

51. Neste contexto, refiro, a titulo puramente incidental, que creio que a fundamentacdo da Quarta
Camara de Recurso do IHMI a respeito do registo da marca NAI — Der Natur-Aktien-Index como
marca comunitdria é pouco convincente. Segundo o IHMI, a sequéncia de letras «NAI», considerada
isoladamente, ndo tem qualquer significado descritivo e a justaposicdio do sintagma «Der
Natur-Aktien-Index» em nada altera este facto. Considerou que qualquer outra conclusdo teria como
consequéncia poder esta sequéncia de letras vir «posteriormente» a tornar-se descritiva na sua
globalidade, na sequéncia da justaposigdo de elementos nominativos descritivos *.

25 — V., nomeadamente, n.” 12 e 16 da decisdo da Quarta Camara de Recurso do IHMI de 15 de outubro de 2009, no processo R 1630/2008-4,
antes referida.
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52. E certo que nio se pode excluir que tais sequéncias de letras possam, consideradas isoladamente,
revestir um cardter distintivo por serem suscetiveis de fazer, enquanto tal, referéncia a outras
abreviaturas, e que ndo descrevem, se consideradas isoladamente, os produtos ou os servicos visados
pelas marcas em questdo. Porém, gostaria de sublinhar que o consumidor médio apreende
normalmente uma marca como um todo e ndo procede a uma andlise dos seus diferentes
elementos *.

53. Com efeito, o ponto de vista expresso na decisaio do IHMI ignora a impressdo de conjunto que,
como ja referi, deve ser tida em conta na apreciacio dos motivos de recusa ou de nulidade
enunciados no artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95. Tendo em conta a impressdo de
conjunto produzida pelas marcas constituidas por um sintagma descritivo dos produtos e dos servigos
em causa e de uma sequéncia de letras correspondente as letras iniciais das palavras que formam o
referido sintagma, verifica-se que este ultimo é o elemento dominante de tais marcas. Em meu
entender, a sequéncia de letras correspondente as letras iniciais das trés palavras do sintagma em
causa ndo pode produzir uma impressdo suficientemente distanciada da que foi criada pela simples
reunido dos elementos que constituem a marca.

54. Acrescentaria que uma sequéncia de letras que é apreendida pelo publico pertinente como a
abreviatura do sintagma ao qual foi justaposta ndo pode prevalecer sobre a soma de todos os
elementos da marca considerada no seu conjunto, e isto mesmo quando se entenda que essa sequéncia
pode, quando considerada isoladamente, revestir um cardter distintivo. O carater descritivo de um
elemento da marca, a saber, o da sequéncia de letras, decorre pois da marca considerada no seu
conjunto. Assim, por exemplo, a impressdo de conjunto produzida pela marca nominativa imaginaria
Two for tea — 24T é diferente da produzida por «24T».

55. Insisto no facto de que o significado da marca deve ser determinado de modo global. Uma
apreciacdo global da marca pode conduzir-nos, no caso de uma marca cujos elementos estdo
estreitamente ligados uns aos outros e em que dois elementos se explicam mutuamente, a uma
conclusao diferente da que chegariamos se analisdssemos isoladamente cada um dos seus
elementos.

56. E a razio pela qual, baseando-me numa apreciagio global das marcas como as que estio em causa
nos processos principais, considero que o publico atribui unicamente a abreviatura, em si mesma nao
descritiva, o conteido descritivo que decorre do sintagma ao qual foi justaposta, devido a esta
sobreposicdo de diferentes elementos que se explicam mutuamente. Donde se conclui que a sequéncia
de letras que retoma a letra inicial das palavras que compdem o sintagma sé ocupa, relativamente a
este, uma posicdo acessoria, o que me leva a concluir que o elemento que consiste numa tal sequéncia
de letras é negligencidvel no que respeita a impressio de conjunto produzida por tal marca”. O
sintagma com um carater descritivo confere, assim, um significado descritivo a marca considerada na
sua globalidade.

57. Nao obstante esta conclusdo, falta ainda responder a interrogacao do érgéo jurisdicional de reenvio
relativa aos ambitos de aplicacdo respetivos dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.
°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95, no que diz respeito a marcas como as que estdo em causa
no processo principal.

26 — V., nomeadamente, no contexto da apreciacio do risco de confusdo, acérddo de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/THMI (C-254/09 P, Colet., p. I-7989, n.° 45 e jurisprudéncia referida).

27 — V., por analogia, acérdao de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, ja referido (n.° 57).
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4. Quanto a escolha entre os motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.°, n.° 1, alineas b)
e ¢), da Diretiva 2008/95

58. No tocante a distingdo que deve ser operada entre o artigo 3.°, n.° 1, alineas b) e c), da Diretiva
2008/95 face a marcas como as que estdo em causa no processo principal, deve ter-se em conta, nao
apenas o cardter descritivo das marcas em questdo, que deve ser constatado com base na impressdo
de conjunto por estas produzida, mas ainda os interesses gerais subjacentes aos respetivos motivos de
recusa ou de nulidade. Importa, pois, uma vez mais, por em relevo, por um lado, o imperativo de
disponibilidade que se prende com certos sinais e, por outro, a funcdo distintiva da marca, que deve
permitir distinguir os produtos e os servicos cobertos pela marca de outros produtos ou servicos que
tenham uma proveniéncia diferente.

59. Nesta 6dtica, aceitar o registo de uma marca constituida exclusivamente por sinais ou por indicagdes
descritivos cuja acessibilidade a todos deve ser assegurada seria contrdrio a prépria razdo de ser do
motivo de recusa ou de nulidade enunciado no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95.

60. Com efeito, a fim de garantir a plena realizacdo deste objetivo de livre utilizacdo, o Tribunal de

Justica precisou que ndo é necessario que os sinais ou as indicacdes que constituem a marca, visados

no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, sejam efetivamente utilizados, no momento do

pedido de registo, para fins de descricdo de produtos ou servicos como aqueles para os quais o pedido

foi apresentado ou das caracteristicas desses produtos ou servicos. Basta que estes sinais e indicagoes

possam ser utilizados para esses fins*. Donde resulta que deve ser recusado o registo de um sinal
o

nominativo, em aplicacdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da referida diretiva, se, pelo menos num dos
seus sentidos potenciais, este designar uma caracteristica dos produtos ou dos servigos em causa®.

61. No entanto, o teor do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 visa as marcas constituidas
exclusivamente por sinais ou indicacoes descritivas. Ora, nos processos principais, as marcas
controvertidas sdo constituidas por elementos descritivos (os sintagmas), por um lado, e por
elementos em si mesmos nao descritivos (as sequéncias de letras), por outro. Como ja antes salientei,
em tal caso, o significado descritivo da sequéncia de letras, ndo descritiva se considerada
isoladamente, decorre de uma apreciacdo global da marca. Mais precisamente, o carater descritivo das
referidas sequéncias de letras resulta das palavras do sintagma, cujas letras iniciais constituem as
sequéncias em questdo.

62. Ora, ndo existe nenhuma necessidade de garantir a disponibilidade destas sequéncias de letras
tomadas separadamente, nem da marca tomada no seu conjunto, pois embora esta tltima tenha um
sentido descritivo, ndo é constituida exclusivamente por tais sinais ou indicag¢oes. Por esta razdo, para
efeitos da andlise das marcas em causa nos processos principais, importa recorrer ao critério do
cardter distintivo previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95.

63. No que diz respeito a andlise do carater distintivo de tal combinacdo de elementos, na ace¢ido da
alinea b) do referido artigo, compete ao dérgio jurisdicional nacional verificar se, consideradas na sua
globalidade, as marcas controvertidas podem ou ndo garantir a funcdo essencial da marca, que
consiste em distinguir os produtos ou os servicos cobertos por esta de outros produtos ou servigos
que tenham uma proveniéncia diferente. Aqui, a questdo suscitada é a de saber se a combinacdo de
elementos descritivos e de um elemento ndo descritivo quando considerado isoladamente, mas
descritivo no contexto da marca em questdo, pode criar uma impressio suficientemente distanciada
da produzida pela simples reunido dos referidos elementos ™.

28 — V., nomeadamente, acérddo Agencja Wydawnicza Technopol/THMI, ja referido (n.” 38 e jurisprudéncia referida).
29 — V., nomeadamente, despacho de 5 de fevereiro de 2010, Mergel e o./IHMI (C-80/09 P, Colet., I-17, n.° 37 e jurisprudéncia referida).
30 — V., neste sentido, acérdao de 25 de fevereiro de 2010, Lancéme/IHMI (C-408/08 P, I-1347, n.° 61 e jurisprudéncia referida).
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64. Em conclusdo, no tocante a apreciacdo de conjunto de uma marca constituida pela justaposicao de
um sintagma descritivo e de uma sequéncia de letras que concordam com as letras iniciais das palavras
desse sintagma, considero que a sequéncia de letras ndo descritiva em si mesma adquire um cardter
descritivo neste contexto especifico. Todavia, quando uma marca formada por tais elementos nao é
exclusivamente constituida por sinais ou por indicacdes descritivas, na ace¢do do artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95, é necessario recorrer ao artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95
para apreciar a possibilidade de proceder ao registo de uma marca deste tipo.

V - Conclusao

65. Atendendo ao conjunto das consideracdes precedentes, proponho que o Tribunal de Justica
responda as questoes prejudiciais submetidas pelo Bundespatentgericht do seguinte modo:

«Uma marca nominativa constituida pela justaposicao de um sintagma descritivo e de uma sequéncia
de letras, nao descritiva se considerada isoladamente, correspondente a letra inicial de cada palavra do
sintagma e por essa razdo apercebida pelo ptblico como uma abreviatura do referido sintagma, e que,
considerada no seu conjunto, pode assim ser entendida como uma conjugacdo de indicagdes ou de
abreviaturas descritivas que se explicam mutuamente, deve ser apreciada a luz do motivo de recusa ou
de nulidade previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, € ndo a luz do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), desta
diretiva, pelo que tal marca nao é constituida exclusivamente por sinais ou indicacoes descritivas.»
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