g

W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Seccio)

3 de julho de 2013*

«Marca comunitdria — Pedido de marca nominativa comunitaria NEO — Motivos absolutos de
recusa — Falta de cardter distintivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 —
Carater descritivo — Artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 207/2009 — Extensdo do exame
que deve ser efetuado pela Camara de Recurso — Exame do mérito do recurso subordinado a
admissibilidade deste — Artigos 59.° e 64.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 — Dever de
fundamentacdo — Artigo 75.° do Regulamento n.® 207/2009 — Exame oficioso dos factos —
Artigo 76.° do Regulamento n.’ 207/2009»

No processo T-236/12,
Airbus SAS, com sede em Blagnac (Franga), representada por G. Wiirtenberger e R. Kunze, advogados,
recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por O. Mondéjar Ortuio, na qualidade de agente,

recorrido,
que tem por objeto um recurso da decisao da Primeira Camara de Recurso do IHMI de 23 de fevereiro
de 2012 (processo R 1387/2011-1), respeitante a um pedido de registo do sinal nominativo NEO como
marca comunitdria,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secc¢ao),
composto por: O. Czucz (relator), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, juizes,
secretario: T. Weiler, administradora,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de maio de 2012,
visto a contestacdo apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de setembro de 2012,

apds a audiéncia de 12 de margo de 2013,

profere o presente

* Lingua do processo: inglés.

PT
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Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 23 de dezembro de 2010, a recorrente, Airbus SAS, apresentou um pedido de registo de marca
comunitdria no Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
de harmonia com o disposto no Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de
2009, sobre a marca comunitéaria (JO L 78, p. 1).

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

Os produtos e os servicos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 7, 12 e 39 na acecao
do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos 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 7: «Motores de aeronaves; maquinas e maquinas-ferramentas, nomeadamente para o fabrico
e a reparacdo de motores para a aerondutica; motores que ndo sejam para veiculos terrestres;
unides e correias de transmissdo (com excecdo das transmissdes para veiculos terrestres); turbinas
que ndo sejam para veiculos terrestres; unidades (auxiliares) de poténcia; partes e acessorios para
os produtos atras referidos»;

— classe 12: «Veiculos, aparelhos de locomocdo terrestre, aérea, ndutica ou ferrovidria; aeronaves;
veiculos espaciais; satélites; lancadores de veiculos espaciais; baldes aerostaticos; aeroestruturas;
aparelhos aeronduticos, mdquinas e aparelhos; propulsores a hélice; veiculos militares de
transporte, em particular, por via aérea; partes e acessorios para todos os produtos atras referidos»;

— classe 39: «Servicos de navegacdo; transportes aéreos; servicos de entreposto de aeronaves e de
partes de aeronaves; servicos de recuperacdo e reciclagem de aeronaves e de partes de aeronaves,
servicos de certificacdo e recertificacdo de veiculos; ensaios técnicos de voo; servicos de gestao do
trafego aéreo; servicos de seguranca aérea; servicos de exploracdo de aeroportos; servicos de
reabastecimento de carburante de veiculos; servicos de reabastecimento em voo».

Por oficio de 10 de maio de 2011, o IHMI notificou a recorrente da sua decisio de que o registo da
marca ndo era admissivel para os produtos referidos no pedido e pertencentes as classes 7 e 12, por
forca do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n. 2, do Regulamento n.° 207/2009. Todavia, o
registo foi autorizado para os servigos da classe 39.

Em 6 de julho de 2011, a recorrente interpoés no IHMI recurso de anulagdo integral dessa decisao.

Por decisdo de 23 de fevereiro de 2012 (a seguir «decisdo impugnada»), a Primeira Camara de Recurso
do IHMI negou provimento ao recurso.

A titulo preliminar, a Camara de Recurso salientou que, em conformidade com o disposto no
artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009, tinha competéncia para retomar oficiosamente o
exame do pedido no tocante a todos os motivos absolutos de recusa enunciados pelo artigo 7.° do
regulamento, sem estar de forma alguma limitada pelo raciocinio do examinador. Daqui concluiu que
tinha o poder de reabrir o exame também no tocante aos servicos para os quais o examinador tinha
aceitado o registo.

A Camara de Recurso comegou por apreciar o recurso na otica do disposto no artigo 7.°, n.° 1,

alinea c¢), do Regulamento n.° 207/2009. A este propdsito, salientou que, no caso em aprego, 0s
produtos e servicos se dirigiam tanto ao publico em geral como aos profissionais. Em seu entender,
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dada a natureza dos produtos e dos servicos, o consumidor manifesta um elevado nivel de atengdo. A
Camara de Recurso considerou igualmente que o publico profissional, por definicdo, manifestava um
nivel de atencdo mais elevado.

A Camara de Recurso declarou, em seguida, que o sinal contestado se compunha do prefixo «neo»,
que significa «novo» em, pelo menos, seis linguas da Unido Europeia: o inglés, o francés, o alemdo, o
grego, o espanhol e o portugués. O facto de o elemento nominativo «neo» nunca aparecer s6 e de ser
sempre utilizado como prefixo ndo altera esta conclusdo. Com efeito, em seu entender, contrariamente
a outros prefixos, o termo «neo» possui um significado claro e especifico. Além disso, o vocabulo
«neo» tem uma existéncia prépria e significa «novo» em grego moderno. A Camara de Recurso
declarou, além disso, que, nas linguas supramencionadas, o consumidor relevante deduz do préprio
termo «neo» que este faz referéncia a algo de novo, de moderno ou de conforme com os ultimos
desenvolvimentos tecnoldgicos. Por isso, o sinal em causa é simplesmente laudativo e destinado a por
em destaque as qualidades positivas dos produtos e dos servigos abrangidos pela marca pedida.

A Camara de Recurso concluiu dai que o sinal NEO, no espirito do puablico interessado, podia servir
para designar uma caracteristica essencial e desejavel dos produtos e dos servicos para os quais o
registo tinha sido pedido. A este propdsito, considerou que o facto de os produtos ou servicos serem
novos ou atualizados com a ajuda das ultimas normas tecnoldgicas era uma qualidade atraente para
os consumidores relevantes, quer se tratasse de profissionais quer de membros do publico em geral.

A Céamara de Recurso apreciou, em seguida, o recurso na 6tica do disposto no artigo 7., n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.” 207/2009. A este propdsito, salientou que o vocabulo «neo» era
genérico e utilizado em diversos contextos como termo laudativo ou promocional, fazendo referéncia
a algo que serd novo ou conforme com os ultimos desenvolvimentos tecnoldgicos. Em seu entender,
nada desviava o consumidor relevante do sentido corrente do vocdbulo examinado. Por isso, nada ha
no vocabulo «neo» que, para 14 do seu significado promocional ou laudativo de base, permita ao
publico relevante memoriza-lo ficil e instantaneamente como uma marca distintiva para os produtos
e servicos em causa. A Camara de Recurso concluiu dai que o publico relevante ndo entenderia a
marca pedida como indicando a origem de todos os produtos que a mesma abrange.

Por dltimo, a Camara de Recurso considerou que ndo podia ser admitido o registo da marca pedida
pela simples razdo de que se poderia verificar que o IHMI tinha aceitado sinais que a recorrente
considera semelhantes.

A Camara de Recurso concluiu, por conseguinte, que a marca pedida ndo tinha nenhum carater
distintivo que permitisse distinguir os produtos e servigcos para os quais o registo tinha sido requerido,

na acecio do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 e que, por
consequéncia, foi com razdo que o «examinador [...] recus[ou] o registo da marca contestada».

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso de anulacdo na integra;

— condenar a recorrente nas despesas.

ECLILLEU:T:2013:343 3
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Questio de direito

A recorrente invoca quatro fundamentos de recurso, relativos, em primeiro lugar, a violagdo do
artigo 64.°, n.° 1, e do artigo 59.° do Regulamento n.° 207/2009, em segundo lugar, a violagcdo do
artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009, em terceiro lugar, a violagcdo do
artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009 e, em quarto lugar, a violacdo do artigo 76.° do Regulamento
n.” 207/2009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 64.°, n.° 1, e do artigo 59.° do
Regulamento n.° 207/2009

Através do primeiro fundamento, a recorrente alega que, ao retomar o exame do pedido de registo de
marca comunitdria quanto aos servicos da classe 39 para os quais o registo tinha sido autorizado pelo
examinador, a Camara de Recurso violou o artigo 64.°, n.° 1, e o artigo 59.° do Regulamento
n.’ 207/2009.

O IHMI contesta os argumentos da recorrente e alega que a Camara de Recurso agiu adequadamente,
em conformidade com o disposto no Regulamento n.® 207/2009 e na jurisprudéncia.

Verifica-se que o presente fundamento suscita a questdo da competéncia de uma Camara de Recurso
do IHMI, chamada a conhecer de um recurso interposto pelo requerente da marca da decisio do
examinador, para examinar o pedido de registo de marca comunitdria em causa no tocante aos
motivos absolutos de recusa para todos os produtos e servicos em causa no referido pedido, quando o
examinador, embora tenha autorizado o registo para os servicos, decidiu recusar o registo para os
produtos e quando o recorrente pediu a Camara de Recurso que anulasse a decisdo impugnada na
integra.

A este propdsito, a Camara de Recurso considerou que, por forca do artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 207/2009, tinha competéncia para retomar oficiosamente o exame do pedido de registo de marca
comunitdria para todos os produtos e servicos referidos no pedido, quanto a todos os motivos
absolutos de recusa enunciados pelo artigo 7.° do Regulamento n.° 207/2009, embora o examinador
tivesse ja autorizado o registo para os servicos referidos nesse pedido.

Nao se pode deixar de observar que, nos termos do artigo 64.°, n.” 1, do Regulamento n.” 207/2009,
apds analisar o mérito do recurso, a Camara de Recurso delibera sobre o mesmo e, ao fazé-lo, pode
exercer as competéncias da instdncia que tomou a decisdo impugnada. Resulta dessa disposicdo que,
por efeito do recurso de uma decisdo de recusa de registo pelo examinador, a Camara de Recurso
pode proceder a nova apreciacdo integral do mérito do pedido de registo, tanto quanto a matéria de
direito como a matéria de facto, isto é, no caso vertente, pronunciar-se ela propria sobre o pedido de
registo, indeferindo-o ou declarando-o procedente e confirmando ou infirmando assim a decisdo
impugnada (v., por analogia, acérddao do Tribunal de Justica de 13 de margo de 2007, IHMI/Kaul,
C-29/05 P, Colet., p. 1-2213, n.” 56 e 57).

Esse poder de proceder a nova apreciacdo integral do mérito do pedido de registo, tanto quanto a
matéria de direito como a matéria de facto, estd, todavia, subordinado a admissibilidade do recurso na
Camara de Recurso (v., por analogia, despacho do Tribunal de Justica de 2 de mar¢o de 2011,
Claro/THMI, C-349/10 P, ndo publicado na Coletanea, n.° 44).

Ora, a este propdsito, o artigo 59.°, primeiro periodo, do Regulamento n.” 207/2009 especifica que
«[t]Jodas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisao podem recorrer dessa decisdo na
medida em que esta ndo tenha dado procedéncia as suas pretensdes». Decorre dessa disposicdo que as
partes num processo no IHMI s6 podem recorrer para a Camara de Recurso da decisdo tomada pela
instancia inferior na medida em que essa decisdo tenha indeferido as suas pretensdes ou pedidos. Na
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medida em que a decisdo da instancia inferior tenha, pelo contrério, acolhido as pretensdes de uma
parte, esta ndo tem legitimidade para interpor recurso na Camara de Recurso [v., neste sentido,
acéordio do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2011, Vo6lkl/IHMI — Marker Vo6lkl (VOLKL),
T-504/09, Colet., p. I1-8179, n.° 55 e jurisprudéncia referida].

Resulta do artigo 59.° primeiro periodo, do Regulamento n.” 207/2009 que, como sucede no caso em
apreco, se o examinador tiver indeferido um pedido de registo de marca comunitaria somente para os
produtos visados pelo referido pedido, autorizando no entanto o registo para os servicos visados por
esse pedido, o recurso interposto pelo requerente da marca na Camara de Recurso sé podera incidir
validamente na recusa do examinador de autorizar o registo para os produtos visados pelo pedido. A
autorizacdo do examinador de registar esse pedido para os servicos ndo pode, em contrapartida, ser
validamente objeto de recurso do referido requerente na Camara de Recurso.

Por conseguinte, embora, no caso em apreco, a recorrente tenha, na verdade, interposto, na Camara de
Recurso, um recurso de anulacdo integral da decisio do examinador, ndo é menos certo que, por forca
do artigo 59.°, primeiro periodo, do Regulamento n.” 207/2009, o recurso s6 foi devidamente interposto
na Camara de Recurso na parte em que a instancia inferior indeferiu as pretensdes da recorrente.

Daqui se conclui que a Camara de Recurso excedeu os limites da sua competéncia, como definida no
artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugacdo com o artigo 59.°, primeiro
periodo, do regulamento, quando retomou oficiosamente o exame do pedido de registo de marca
comunitdria para os servicos visados no referido pedido, no tocante aos motivos absolutos de recusa
enunciados pelo artigo 7.° do Regulamento n.° 207/2009, e quando declarou que a marca pedida
estava desprovida de qualquer carater distintivo que permitisse distinguir esses servicos, na acecao do
artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e ¢), e n.° 2, do referido regulamento.

H4, pois, que anular a decisdo impugnada na parte em que a marca cujo registo tinha sido pedido foi
declarada descritiva e desprovida de qualquer carater distintivo, na acegdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b)
e ¢), e n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, no tocante aos servicos da classe 39 para os quais o registo
tinha sido autorizado pelo examinador.

[

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do
Regulamento n.° 207/2009

Segundo a recorrente, a Camara de Recurso ndo provou que o prefixo «neo», tomado isoladamente,
tinha um significado claro e especifico imediatamente reconhecivel pelos meios profissionais
interessados. Mais ainda, se se tiver em conta que os meios profissionais em causa encontram a marca
NEO na «forma pedida», isto é, em letras maidsculas, utilizada como um slogan e sem ligacdo a
qualquer contexto (textual), por exemplo, na fuselagem de um avido, ninguém poderd
verdadeiramente negar que essa mesma marca serd considerada uma indicacdo de origem que tem
cardter distintivo.

O IHMI alega que a recorrente ndo demonstrou que os consumidores gregos nao entenderiam o termo
«neo» como tendo um significado descritivo, e nao distintivo, quanto aos produtos e servicos em
causa. Como assinalado no ponto 25 da decisdao impugnada, o termo «neo» tem existéncia prépria em
grego e significa «novo». E razoavelmente admissivel admitir que, entre os consumidores relevantes,
pelo menos os consumidores gregos entenderdo de imediato esse termo como tendo um sentido
diretamente descritivo e laudativo, a saber, que os produtos e servicos em causa sio novos. Os
argumentos da recorrente respeitantes a grafia do termo «neo» com maitsculas ou ao seu uso em
contextos especificos ndo permitem contrabalangar a impressdo dos consumidores perante esse termo.

ECLILLEU:T:2013:343 5
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Saliente-se que, uma vez que resulta da andlise do primeiro fundamento que a decisdo impugnada deve
ser anulada por violacdo do artigo 64.°, n.° 1, lido em conjugacdo com o artigo 59.° do Regulamento
n.° 207/2009, na medida em que a marca pedida foi declarada desprovida de qualquer cardter
distintivo para os servigos para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador, apenas hd
que abordar o presente fundamento, relativo a violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do
Regulamento n.° 207/2009, no tocante aos produtos para os quais o registo tinha sido recusado pelo
examinador.

Em primeiro lugar, quanto a objecdo relativa a inobservéincia do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), e
n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, ha que recordar que, segundo o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009, sera recusado o registo de 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.

Para que um sinal seja abrangido pela proibicdo enunciada no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.® 207/2009, é necessario que apresente uma relacio com os produtos ou os servigos
em causa suficientemente direta e concreta, suscetivel de permitir ao puiblico interessado apreender
imediatamente, e sem outra reflexdo, uma descricdo dos produtos e dos servicos em causa ou de uma
das suas caracteristicas. A este propdsito, esclareca-se que a escolha, pelo legislador, do termo
«caracteristica» acentua o facto de os sinais a que a dita disposicdo se refere serem apenas os que
servem para designar uma propriedade, facilmente reconhecivel pelos meios interessados, dos
produtos ou dos servigos para os quais o registo é pedido. Assim, o registo de um sinal s6 podera ser
recusado com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009 se for razoavel
considerar que o mesmo serd efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descri¢do
de uma das referidas caracteristicas [v. acérdio do Tribunal Geral de 24 de abril de 2012,
Leitheit/THMI (EcoPerfect), T-328/11, ndo publicado na Coleténea, n.° 16 e jurisprudéncia referida].

Ao proibir o registo como marca comunitdria desses sinais ou indicagdes, o artigo 7.°, n.° 1, alinea c),
do Regulamento n.° 207/2009 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou
indicacdes descritivas das caracteristicas de produtos ou de servicos para os quais é pedido o registo
possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposicdo impede, portanto, que tais sinais ou
indicagoes sejam reservados a uma dnica empresa com base no seu registo como marca [v. acérdido
do Tribunal Geral de 10 de fevereiro de 2010, O2 (Germany)/IHMI (Homezone), T-344/07, Colet.,
p. [I-153, n.° 20 e jurisprudéncia referida].

Além disso, resulta do artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009 que o registo de um sinal deve ser
recusado quando tenha carater descritivo ou quando ndo apresente carater distintivo na lingua de um
Estado-Membro, embora seja suscetivel de registo noutro Estado-Membro [v. acérddo do Tribunal
Geral de 23 de novembro de 2011, Geemarc Telecom/IHMI — Audioline (AMPLIDECT), T-59/10,
nao publicado na Coletanea, n.° 24 e jurisprudéncia referida.

No caso em apreco, ha que reconhecer que a Camara de Recurso considerou, com razdo, no ponto 24
da decisdao impugnada, que os produtos visados pelo pedido de registo da marca em causa se dirigiam
tanto ao publico em geral como aos profissionais e que esse publico relevante manifestard um elevado
nivel de atencdo.

A recorrente nado contesta que o vocabulo «neo» tem existéncia prépria em grego moderno e significa
«novo» nessa lingua, como a Camara de Recurso observou no ponto 25 da decisdo impugnada.

No que diz respeito a utilizacdo do sinal NEO em grego moderno para os produtos abrangidos pelo
pedido de registo, hda que considerar que o consumidor relevante deduzird do préprio termo, sem
proceder a operagdes mentais complexas, que o mesmo faz referéncia a algo novo, moderno e
conforme com os ultimos desenvolvimentos tecnoldgicos e que, nessa lingua, esse sinal ¢é
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simplesmente laudativo e destinado a por em destaque as qualidades positivas dos produtos abrangidos
pelo pedido de registo, como a Camara de Recurso reconheceu no ponto 26 da decisdo impugnada.
Com efeito, ao enunciar essas consideracoes, a Camara de Recurso baseou-se em factos resultantes da
experiéncia pratica geralmente adquirida com a comercializacao de produtos, como o podia fazer [v.,
neste sentido, acérdao do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2011, Vuitton Malletier/THMI — Friis
Group International (Representacdo de uma fechadura), T-237/10, ndo publicado na Coletanea, n.® 49].

Neste contexto, ndo tem relevancia o facto de o publico relevante manifestar um elevado nivel de
atencao.

Como o IHMI assinala com razdo, é igualmente irrelevante, nesse contexto, que o sinal cujo registo foi
pedido tenha sido escrito com maidsculas e deva ser utilizado como slogan. Com efeito, hd que
recordar que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal Geral, uma marca nominativa é uma marca
constituida exclusivamente por letras, vocibulos ou associacdo de vocdbulos, escritos em carateres de
imprensa em tipo normal, sem elemento grafico especifico. A protecdo que decorre do registo de uma
marca nominativa incide no vocabulo indicado no pedido de registo e ndo nos aspetos graficos ou
estilisticos particulares que essa marca possa eventualmente revestir [v. acérdao do Tribunal Geral de
22 de maio de 2008, Radio Regenbogen Horfunk in Baden/IHMI (RadioCom), T-254/06, nao
publicado na Coleténea, n.® 43 e jurisprudéncia referida]. Tendo em conta estas consideragdes, ha que
julgar improcedentes os argumentos da recorrente relativos a escrita do termo «neo» com letras
maiudsculas e a sua utilizacdo como slogan.

Em face do exposto, conclui-se que, no tocante aos produtos abrangidos pelo pedido de registo, a
Camara de Recurso considerou, com razdo, que o sinal NEO ¢é descritivo do ponto de vista do puiblico
relevante que domina o grego moderno. Uma vez que a identificacdo, numa parte da Unido, do carater
descritivo da marca cujo registo foi pedido constitui um motivo suficiente para recusar o registo, por
forca do artigo 7.°, n.” 1, alinea c), e n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, ndo é necessario que o
Tribunal Geral se pronuncie sobre o eventual carater descritivo do sinal para os produtos em causa
nas outras linguas indicadas na decisdo impugnada.

Por conseguinte, ha que rejeitar a objecdo relativa a inobservancia do disposto no artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), e n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009.

No tocante, em segundo lugar, a objecao relativa a inobservancia do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), e n.° 2,
do Regulamento n.” 207/2009, deve recordar-se que existe uma determinada sobreposicdo entre o
ambito de aplicacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 e o do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do referido regulamento na medida em que os sinais descritivos referidos no artigo 7.°, n.’ 1,
alinea c), deste regulamento também sao desprovidos de carater distintivo na ace¢do do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do mesmo regulamento. A dltima dessas disposi¢oes distingue-se da primeira na medida em
que abrange todas as circunstancias em que um sinal ndo é suscetivel de distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas (acérdiao do Tribunal de Justica de 10 de marco de
2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, Colet., p. I-1541, n.” 46 e 47).

No caso em apreco, a Camara de Recurso baseou a sua conclusdo de falta de cardter distintivo da
marca cujo registo fora pedido no cardter descritivo do sinal em causa, reconhecendo, no ponto 34 da
decisdo impugnada, que o vocdbulo «neo» é genérico e utilizado em diversos contextos enquanto
termo laudativo ou promocional, como referéncia a algo que é novo ou conforme com os ultimos
desenvolvimentos tecnolégicos e que em nada desvia o consumidor relevante do sentido corrente do
vocdbulo examinado.

Como foi acima indicado no n.” 40, o sinal NEO deve ser qualificado de descritivo na acecido do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 207/2009 do ponto de vista do publico relevante que
domina o grego moderno, para os produtos abrangidos pelo pedido de registo. Em conformidade com
a jurisprudéncia acima referida no n.” 42, esse simples reconhecimento do cardater descritivo do sinal
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NEO basta para considerar que é igualmente desprovido de carater distintivo na acecdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009 quanto aos produtos abrangidos pelo pedido de registo
em grego moderno e do ponto de vista do publico relevante.

Uma vez que a falta de cardter distintivo, numa parte da Unido, da marca cujo registo foi pedido
constitui motivo suficiente para recusar o registo nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), e n.° 2, do
Regulamento n.” 207/2009, ndo é necessario que o Tribunal Geral se pronuncie sobre o seu eventual
cardter distintivo nas outras linguas indicadas na decisdao impugnada.

Daqui resulta que a Cédmara de Recurso pdde concluir, sem cometer erro de direito, pela falta de
qualquer carater descritivo do sinal NEO, na ace¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), e n.° 2, do
Regulamento n.” 207/2009, para os produtos abrangidos pelo pedido de registo.

Consequentemente, ha que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 75.° do Regulamento n.” 207/2009

Através do terceiro fundamento, a recorrente alega que a Camara de Recurso violou o artigo 75.° do
Regulamento n.° 207/2009, na medida em que ignorou a pratica de registo anterior do IHMI e dos
servicos nacionais dos Estados-Membros da Unido, e na medida em que ndo teve em conta as
decisdes do IHMI que tratam da marca NEO. A recorrente sustenta que a Camara de Recurso tomou
uma decisdo que vai contra a pratica do IHMI, sem justificacdo objetiva e detalhada para corroborar o
seu ponto de vista divergente. Considera que a Camara de Recurso, ao nio levar em conta os registos
da marca NEO nos Estados-Membros da Unido, violou o seu direito a ser ouvida e o seu direito a uma
fundamentacdo completa da decisdo. Além disso, a argumentacdo da Camara de Recurso, de que o
prefixo «neo» significa «novo» em pelo menos seis linguas da Unido, ndo respeita as exigéncias
enunciadas no artigo 75.° do Regulamento n.” 207/2009. Segundo a recorrente, a argumentacio é
demasiado vaga para lhe permitir determinar o alcance dos fundamentos para o indeferimento. Em
contrapartida, é-lhe exigido que saiba a que Estados-Membros em particular a Camara de Recurso
considerava aplicavel a recusa, atendendo a que poderia pretender transformar o seu pedido de registo
de marca comunitdria em pedidos nacionais.

O IHMI contesta os argumentos da recorrente e alega que a Camara de Recurso nao estava vinculada
pela sua pratica anterior nem pela pratica dos servicos nacionais e que a Camara enunciou
corretamente os fundamentos quanto a esse aspeto. Sublinha, além disso, que o artigo 7.°, n.° 2, do
Regulamento n.® 207/2009 prevé que o n.° 1 da referida disposicdo é aplicdvel mesmo que os motivos
de recusa apenas existam numa parte da Unido. No caso em apreco, a Camara de Recurso especificou
pelo menos seis linguas em que a marca é descritiva. O IHMI alega igualmente que o procedimento de
transformacao previsto no Regulamento n.” 207/2009 mais ndo é do que uma faculdade do requerente
da marca, pelo que a objecdo relativa a impossibilidade de determinar o alcance territorial do
indeferimento com vista a um eventual pedido de transformacdo diz apenas respeito a uma situagio
juridica futura e incerta. Ora, um recorrente ndo pode invocar situagdes futuras e incertas para
justificar o seu interesse em pedir a anulacdo do ato impugnado.

No tocante, em primeiro lugar, aos argumentos relativos a inobservancia da pratica deciséria do IHMI,
deve recordar-se que este é obrigado a exercer as suas competéncias em conformidade com os
principios gerais do direito da Unido. Atendendo aos principios da igualdade de tratamento e da boa
administracdo, o IHMI deve tomar em consideragdo as decisdoes tomadas sobre pedidos similares e
tratar com especial atencdo a questdo de saber se ha ou ndo que decidir no mesmo sentido. Todavia,
a aplicacdo desses principios deve ser conciliada com a observancia do principio da legalidade. Assim,
quem pede o registo de um sinal como marca ndo poderd invocar em seu proveito uma eventual
ilegalidade cometida a favor de outrem, para obter uma decisdo idéntica. De resto, por razdes de
seguranca juridica e, precisamente, de boa administracdo, a apreciacdo de qualquer pedido de registo
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deve ser estrita e completa, para evitar que se registem marcas indevidamente. E desta forma que essa
apreciacdo deve efetuada em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca
depende de critérios especificos, aplicaveis no ambito das circunstancias factuais do caso concreto,
destinados a assegurar que o sinal em causa ndo é abrangido por um motivo de recusa [v., neste
sentido, acérddo do Tribunal Geral de 8 de novembro de 2012, Hartmann/THMI (Nutriskin Protection
Complex), T-415/11, nao publicado na Coletanea, n.° 36 e jurisprudéncia referida].

No caso em apreco, a Camara de Recurso concluiu, com base numa apreciacdo completa e tendo em
conta a percecdo do publico relevante, que, em grego moderno, a marca cujo registo tinha sido
pedido constituia uma indicacdo evidente da natureza e da qualidade dos produtos visados pelo
pedido de registo. Como resulta dos n.” 40 a 46 supra, essa conclusao basta por si sé para considerar
que o registo do sinal nominativo NEO como marca comunitdria colide, no tocante aos produtos em
causa, com motivos absolutos de recusa do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.* 2, do Regulamento
n.° 207/2009. Daqui resulta que, contrariamente as alegacdes da recorrente, a apreciacio do seu
pedido de registo do sinal nominativo NEO como marca comunitdria para os produtos visados no
pedido de registo foi feita em conformidade com a jurisprudéncia e com base numa interpretagdo e
aplicacdo corretas do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009.

Portanto, uma vez que a legalidade da decisdo impugnada, quanto ao carater passivel de registo do
sinal NEO como marca comunitdria para os produtos em causa, é diretamente provada com base no
artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c¢), e n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009, resulta da jurisprudéncia acima
referida no n.” 50 que essa decisdo nao pode ser posta em causa pelo simples facto de a Camara de
Recurso ndo ter seguido, no caso em apreco, a pratica deciséria do IHMI.

No tocante, em segundo lugar, aos argumentos relativos a inobservancia da pratica de registo dos
servicos nacionais dos Estados-Membros, recorde-se que resulta de jurisprudéncia assente que os
registos ja entdo efetuados nos Estados-Membros constituem apenas elementos que, sem serem
determinantes, podem somente ser tomados em consideracdo para efeitos do registo de uma marca
comunitdria [v. acérdio do Tribunal Geral de 22 de maio de 2012, Asa/IHMI — Merck
(FEMIFERAL), T-110/11, ndo publicado na Coletanea, n.° 52 e jurisprudéncia referida]. Com efeito,
uma vez que o regime comunitdrio de marcas é um sistema auténomo, o IHMI e, se for esse o caso,
0 juiz da Unido ndo estdo vinculados por uma decisio adotada ao nivel de um Estado-Membro que
reconheca o cardter passivel de registo de um sinal como marca nacional [v. acérddo do Tribunal
Geral de 9 de julho de 2008, Reber/THMI — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), T-304/06,
Colet., p. I1-1927, n.° 45 e jurisprudéncia referida].

Uma vez que, no caso em apreco, a legalidade da decisdo impugnada, quanto ao cardter passivel de
registo do sinal pedido como marca comunitdria para os produtos em causa, é diretamente provada
com base no artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c¢), e n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009 (v. n.° 51 supra),
essa decisdo ndo pode ser posta em causa pelo simples facto de a Camara de Recurso nao ter seguido
a pratica decisoria de certos servicos nacionais dos Estados-Membros.

No tocante, em terceiro e ultimo lugar, a objecdo relativa a inobservancia do artigo 75.° do
Regulamento n.° 207/2009, na medida em que a argumentacdo da Camara de Recurso é demasiado
vaga, a recorrente critica, no essencial, a Camara de Recurso por ter afirmado, de forma geral, que o
prefixo «neo» significa «novo» em, «pelo menos, seis linguas da Unido». Segundo a recorrente, essa
conclusdo ndo lhe permitia tomar uma decisdo respeitante aos Estados-Membros em que poderia
requerer a transformacgdo do seu pedido de marca comunitiria em pedido de marca nacional ao
abrigo dos artigos 112.° e seguintes do Regulamento n.° 207/2009. Como a recorrente s6 podia
requerer a transformacdo nos Estados-Membros em que ndo se aplicava o motivo de recusa de registo
pelo IHMI, era necessaria uma andlise detalhada da situacdo juridica respeitante aos diferentes
Estados-Membros. Ao ndo lhe fornecer essa andlise detalhada, a Camara de Recurso violou o
artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009.
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Nos termos do artigo 112.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, uma transformacdo de
pedido de marca comunitdria ou de marca comunitiria em pedido de marca nacional ndo ocorre
tendo em vista a protecio num Estado-Membro onde, de acordo com a decisio do IHMI, o pedido
ou a marca comunitdria estejam feridos de um motivo de recusa de registo, de revogacdo ou de
nulidade.

Deve, todavia, recordar-se que essa disposicdo impoe unicamente ao IHMI que respeite o contetdo de
tal decisdo, quando a mesma exista. Em contrapartida, essa disposicao ndo pode derrogar o artigo 7.°,
n.’ 2, do Regulamento n.” 207/2009, que prevé que os motivos absolutos de recusa enunciados no
n.° 1 da referida disposicdo sdo apliciveis mesmo que esses motivos de recusa apenas existam numa
parte da Unido. Ora, uma interpretacdo do artigo 112.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009
no sentido de que a Camara de Recurso, quando delibera sobre um recurso do indeferimento de um
pedido de registo pelo examinador por causa do carater descritivo e nao distintivo da marca pedida,
na acecao do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c¢), do Regulamento n.® 207/2009, é obrigada a proceder a
uma analise detalhada do carater distintivo do sinal em todos os Estados-Membros mesmo que seja
evidente que esse sinal apresenta, na percecao do publico relevante e quanto aos produtos ou servicos
referidos pelo pedido de registo, um carater descritivo na lingua de um Estado-Membro desvirtuaria a
regra prevista no artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.’ 207/2009.

Daqui resulta que nada permite pressupor que o artigo 112.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, lido em conjugagdo com o artigo 75.° do referido regulamento, visa igualmente impor a
Camara de Recurso, quando delibera sobre um recurso do indeferimento de um pedido de registo
pelo examinador por causa do carater descritivo e ndo distintivo da marca pedida numa parte da
Unido, na acegdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.® 2, do Regulamento n.” 207/2009, que
proceda a uma andlise detalhada do carater distintivo do sinal para os servicos e para os produtos
visados no pedido em todos os Estados-Membros.

Ha4, portanto, que julgar improcedente o terceiro fundamento.

Quanto ao quarto fundamento, relativo a violagdo do artigo 76. do Regulamento n.” 207/2009

Através do quarto fundamento, a recorrente alega que a Camara de Recurso violou o artigo 76.° do
Regulamento n.° 207/2009, por ndo corroborar a sua decisao com elementos de prova da utilizacao
genérica, laudativa e promocional da designacdo «neo», tomada isoladamente, na vida comercial,
nomeadamente no dominio da atividade aqui em causa, assim como em pelo menos seis linguas
europeias. Em seu entender, a Camara de Recurso confinou-se a afirmagdes genéricas e injustificadas,
sem examinar os factos no caso em apreco.

O IHMI contesta os argumentos da recorrente.

Deve recordar-se que, embora seja verdade que o IHMI seja obrigado, por forca do artigo 76.%, n.° 1, do
Regulamento n.° 207/2009, a examinar oficiosamente os factos pertinentes que possam leva-lo a aplicar
um motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, do mesmo regulamento, ndo é menos certo
que, se uma recorrente invocar o carater distintivo de uma marca pedida, ndo obstante a andlise do
[HM]I, é a ela que cabe fornecer indicacoes concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida
¢ dotada de carater distintivo intrinseco ou de carater distintivo adquirido através do uso (acérddo do
Tribunal de Justica de 25 de outubro de 2007, Develey/IHMI, C-238/06 P, Colet., p. 1-9375, n.** 49
e 50).

No caso em apreco, a Camara de Recurso baseou a sua conclusdo de que a marca cujo registo fora

pedido tinha cardter descritivo, e nao distintivo, nomeadamente na observacdo de que o vocabulo
«neo» tinha existéncia propria em grego moderno e significava «novo» nessa lingua, pelo que o
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publico relevante deduziria do sinal NEO, em grego moderno e no tocante aos produtos abrangidos
pelo pedido de registo, que o referido sinal fazia referéncia a algo novo, moderno ou conforme com
os ultimos desenvolvimentos tecnoldgicos.

Como acima se salientou nos n.” 35 e seguintes, essa conclusdo sobre o carater descritivo, e ndo
distintivo, numa parte da Unido, da marca cujo registo foi pedido constitui um motivo suficiente para
recusar o registo por forca do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), e n.° 2, do Regulamento n.° 207/20009.

Além disso, ndo se pode deixar de observar que a recorrente nao forneceu indicacdes concretas e
fundadas que demonstrem que o sinal NEO podia ter carater distintivo e ndo descritivo na percecio
do publico relevante em grego moderno, no tocante aos produtos abrangidos pelo pedido de registo.

Por conseguinte, os argumentos relativos a violagdo do principio do exame oficioso dos factos por
forca do artigo 76.° do Regulamento n.° 207/2009 ndo podem ser acolhidos. H4, pois, que julgar
improcedente o quarto fundamento.

Uma vez que o primeiro fundamento, relativo a violacdo do artigo 64.°, n.° 1, e do artigo 59.° do
Regulamento n.® 207/2009, é procedente, ha que anular a decisdo impugnada na parte em que a
marca cujo registo foi pedido foi declarada descritiva e desprovida de qualquer cardter distintivo, na
acecdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c¢), e n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, relativamente aos
servicos da classe 39, para os quais o registo tinha sido autorizado pelo examinador. Uma vez que os
demais fundamentos improcedem, hd que negar provimento ao recurso quanto ao restante.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no artigo 87.°, n.” 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se cada

parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre

as partes ou que cada uma das partes suporte as suas préprias despesas. No caso em apreco, uma vez
que o pedido da recorrente sé foi acolhido no tocante aos servigcos para os quais o registo tinha sido
autorizado pelo examinador, ha que decidir que cada parte suportara as suas proprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Seccao)

decide:

1) A decisio da Primeira Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 23 de fevereiro de 2012
(processo R 1387/2011-1) é anulada quanto aos servicos da classe 39 na acecio do Acordo
de Nice relativo a Classificacao Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de
marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.

2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante.

3) Cada parte suportara as suas proprias despesas.
Czucz Labucka Gratsias
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 3 de julho de 2013.

Assinaturas
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