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Artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 — M4é-fé»

I. Introducao

1. Com o presente recurso, a sociedade Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (a
seguir «BSGE») pede a anulagdo do acérdao do Tribunal Geral de 5 de julho de 2016, Bundesverband
Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15,
ndo publicado, EU:T:2016:391), no qual aquele rejeitou o recurso de anulagdo da decisio da Quinta
Camara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) de
22 de janeiro de 2015 (processo R 28/2014-5), relativo a um processo de declaracdo de nulidade entre
a BSGE e o Freistaat Bayern (Estado Livre da Baviera, Alemanha) (a seguir «acérdao recorrido»).

II. Antecedentes do litigio

2. Em 22 de julho de 2011, o Estado Livre da Baviera apresentou ao EUIPO, com base no Regulamento
(CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2009,
L 78, p. 1), um pedido de registo do sinal nominativo «NEUSCHWANSTEIN» (a seguir «marca
contestada») como marca da Unido Europeia.

3. A denominacdo «NEUSCHWANSTEIN» faz referéncia ao célebre castelo de Neuschwanstein,
situado no municipio de Schwangau (Alemanha), que pertence atualmente ao Estado Livre da Baviera
e foi construido, ndo tendo chegado a ser concluido, entre 1869 e 1886, no reinado de Luis II da
Baviera.

4. Os produtos e servicos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 3, 8, 14 a 16, 18, 21,
25, 28, 30, 32 a 36, 38 e 44 na acecdo do Acordo de Nice relativo a Classificacao 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»).

1 Lingua original: francés.
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5. O pedido de marca da Unido Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias
n.’ 166/2011, de 2 de setembro de 2011, e a marca foi registada em 12 de dezembro de 2011, com o
namero 10144392.

6. Em 10 de fevereiro de 2012, a BSGE apresentou um pedido de declaracdo de nulidade contra a
marca contestada, para todos os produtos e servicos indicados no n.° 4 das presentes conclusdes, ao
abrigo do artigo 52.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugacdo com o
artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do mesmo regulamento.

7. Em 21 de outubro de 2013, a Divisdo de Anulagdo do EUIPO indeferiu o pedido de declaragido de
nulidade, concluindo que a marca contestada ndo era composta por indicagdes que pudessem servir
para designar a proveniéncia geografica, nem por outras caracteristicas inerentes aos produtos e
servicos visados, e que, por conseguinte, ndo tinha havido violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.” 207/2009. Além disso, entendeu que, tendo a marca em causa um carater distintivo
para os produtos e servicos indicados, ndo violava o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), deste mesmo
regulamento. Por dltimo, considerou que a BSGE nao tinha feito prova de que o pedido de registo da
marca contestada havia sido efetuado de ma-fé e que, consequentemente, nio tinha havido violagdo do
artigo 52.°, n.’ 1, alinea b), do referido regulamento.

8. Em 20 de dezembro de 2013, a BSGE interpos recurso no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.°
do Regulamento n.” 207/2009, contra a decisao da Divisdao de Anulagao.

9. Por decisdo de 22 de janeiro de 2015, a Quinta Camara de Recurso do EUIPO confirmou a decisao
da Divisao de Anulagdo e negou provimento ao recurso. Em concreto, considerou que a marca
contestada ndo era nem indicativa de uma proveniéncia geografica na ace¢do do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 nem desprovida do cardter distintivo exigido pelo artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), deste mesmo regulamento. Concluiu ainda que a ma-fé do Estado Livre da Baviera
ndo tinha sido demonstrada na acegdo do artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do mencionado regulamento.

III. Recurso no Tribunal Geral e acordio recorrido

10. Por peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de abril de 2015, a BSGE interpds um
recurso em que pediu a anulacio da decisio da Quinta Camara de Recurso do EUIPO de
22 de janeiro de 2015.

11. Em apoio do seu recurso, a recorrente invocou trés fundamentos, relativos, respetivamente, a
violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, a violacdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), deste regulamento e a violacdo do artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento.

12. O Tribunal Geral comegou por examinar o segundo fundamento de recurso, pelo qual a BSGE
sustentava que a Quinta Camara de Recurso do EUIPO tinha violado o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.” 207/2009, ao considerar que a marca contestada nido era descritiva dos produtos e
servicos em causa. Este fundamento foi julgado improcedente, em substancia, no n.° 27 do acérdao
recorrido, ao considerar que, sendo o castelo de Neuschwanstein, antes do mais, um local
museoldgico, ndo é, enquanto tal, um lugar de producdo de bens ou de prestagdo de servicos, pelo
que a marca contestada ndo pode ser indicativa da proveniéncia geografica dos produtos e dos ervigos
por ela abrangidos.

13. O Tribunal Geral julgou igualmente improcedente o primeiro fundamento pelo qual a BSGE
sustentava que a Quinta Camara de Recurso do EUIPO tinha violado o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.” 207/2009 pelo facto de ter considerado que a marca contestada ndo era desprovida
de cardter distintivo. A este proposito, decidiu, em substincia, nos n.” 41 e 42 do acérdao recorrido,
que os produtos e servicos em causa eram produtos destinados ao consumo corrente e servicos da vida
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quotidiana, que se distinguem de artigos de recordagao e de outros servigos relativos a uma atividade
turistica unicamente pela sua denominacéo e que o elemento verbal constitutivo da marca contestada
era um nome de fantasia sem ligacdo descritiva com os produtos e servicos comercializados ou
propostos.

14. O Tribunal Geral julgou, por fim, improcedente o terceiro fundamento pelo qual a BSGE
sustentava que a Quinta Cdmara de Recurso do EUIPO tinha violado o artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009, pelo facto de ter considerado que a ma-fé do Estado Livre da Baviera ndo
estava provada. A este propdsito, decidiu, em particular, no n. 55 do acérdao recorrido, que a BSGE
ndo tinha feito prova que permitisse justificar as circunstdncias objetivas em que o Estado Livre da
Baviera tinha tido conhecimento da existéncia da comercializacdo, pela BSGE ou por terceiros, de
alguns dos produtos e dos servicos em causa.

15. Por consequéncia, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso na totalidade.

IV. Tramitacdo do processo no Tribunal de Justica

16. No presente recurso, a BSGE conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne:
— anular o acérdio recorrido;

— anular o registo da marca NEUSCHWANSTEIN; e

— condenar o EUIPO nas despesas.

17. O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne negar provimento ao recurso e
condenar a BSGE nas despesas.

18. O Estado Livre da Baviera conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne negar provimento ao
recurso e condenar a BSGE nas despesas, incluindo as despesas por ele efetuadas.

19. Foi realizada uma audiéncia em 29 de novembro de 2017, na qual a BSGE, o EUIPO e o Estado

Livre da Baviera foram convidados a concentrar as suas alegacdes na segunda parte do primeiro
fundamento e na primeira parte do segundo fundamento do recurso.

V. Quanto ao presente recurso

20. Em conformidade com o convite do Tribunal de Justica, as presentes conclusoes sdo dirigidas a
segunda parte do primeiro fundamento e a primeira parte do segundo fundamento do recurso.
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A. Quanto a segunda parte do primeiro fundamento, relativa a uma violacdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.” 207/2009

1. Argumentos das partes

21. No que respeita a segunda parte do primeiro fundamento, a BSGE critica o Tribunal Geral por ter
ignorado o interesse geral subjacente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 e a
jurisprudéncia decorrente, nomeadamente, do acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee
(C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230), quando decidiu, no n.° 27 do acérdao recorrido, que o castelo
de Neuschwanstein ndo é, em si mesmo, um lugar de producdo de bens ou de prestacdo de servigos,
pelo que a marca contestada ndao pode ser indicativa da proveniéncia geografica dos produtos e
servicos por ela abrangidos.

22. Segundo a BSGE, o castelo de Neuschwanstein é geograficamente localizavel e, consequentemente,
o sinal «NEUSCHWANSTEIN» pode ser indicativo de uma proveniéncia geografica na acecdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 207/2009, devido a comercializacdo, nesse local, dos
produtos e servicos abrangidos pela marca contestada.

23. O EUIPO e o Estado Livre da Baviera subscrevem a andlise feita pelo Tribunal Geral no n.° 27 do
acérdao recorrido.

24. Segundo o EUIPO, ndo resulta dos elementos dos autos que a marca contestada seja utilizada para
comercializar artigos de recordagdo especificos e para propor servicos particulares, de modo que o
publico relevante fosse levado a pensar que se trata de uma indicagdo de proveniéncia geografica.
Considera que os produtos e os servicos abrangidos pela marca contestada se destinam ao consumo
corrente, que ndo tém caracteristicas especificas e s6 podem tornar-se artigos de recordagdo pela
aposicao do sinal «xNEUSCHWANSTEIN».

25. O Estado Livre da Baviera entende que o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009
pode servir de fundamento para excluir o registo dos nomes de objetos que sdo geograficamente
localizaveis como marca da Unido Europeia, mas unicamente quando o sinal em causa apresenta um
carater objetivamente descritivo em relacdo aos produtos e servicos reivindicados, o que ndo é o caso
dos produtos e servicos abrangidos pela marca contestada.

26. Com efeito, segundo o Estado Livre da Baviera, os sentimentos agradaveis ou as associagdes
positivas que a marca contestada possa suscitar no publico relevante e o lugar da comercializagdo dos
produtos e dos servicos abrangidos pela referida marca nao sao suficientes para considerar que o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» constitui uma indicacdo de proveniéncia geografica na acecdo do artigo 7.°,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009.

2. Apreciagdo

27. O artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009 impede o registo das marcas da Unido
Europeia compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir, no comércio, para
designar, entre outras, a proveniéncia geografica do produto ou da prestacdo do servigo para os quais
o registo é requerido.

28. De acordo com uma jurisprudéncia constante, «o artigo [7.°], n.° 1, alinea c¢), [do Regulamento
n.” 207/2009] prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indica¢des descritivas
das categorias de produtos ou servicos para os quais é pedido o registo possam ser livremente
utilizados por todos, nomeadamente como marcas coletivas ou em marcas complexas ou graficas. Esta
disposicao impede, portanto, que tais sinais ou indicagcdes sejam reservados a uma Gnica empresa com
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base no seu registo como marca»’.

29. Mais especialmente quanto aos sinais ou indicagdes que possam servir para designar a proveniéncia
geografica, nomeadamente os nomes geograficos, o Tribunal de Justica decidiu que «existe um
interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, a sua capacidade nao
apenas para salientar eventualmente a qualidade de outras propriedades das categorias de produtos
em causa mas também para influenciar de forma diversa as preferéncias dos consumidores, por
exemplo, ao ligar os produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos» .

30. Baseando-se nesta consideracao de interesse geral, o Tribunal de Justica decidiu que era necessario
verificar se um nome geografico designava um lugar que apresenta atual ou potencialmente, para os
meios interessados, uma ligacdo com a categoria de produtos ou de servicos em causa e, se fosse o
caso, devia ser recusado o registo desse nome como marca da Unido Europeia®.

31. Com efeito, a exigéncia que tal ligacdo exista ou possa ser estabelecida entre o produto ou o
servico em causa e o nome geografico decorre do conceito, propriamente dito, de «proveniéncia
geografica». Nesse sentido, a fim de recusar o registo como marca da Unido Europeia de um nome
geografico, é necessario que este nome possa indicar uma proveniéncia, ou seja, a existéncia de uma
ligacdo entre o produto ou o servigo e o nome geografico®’, uma vez que, em si, um nome geografico
ndo demonstra automaticamente tal proveniéncia. De acordo com o muito ilustrativo exemplo
evocado pelo advogado-geral G. Cosmas, ninguém pensa que as canetas Mont Blanc provenham da
montanha homénima®.

32. No entanto, como o Tribunal de Justica decidiu, a existéncia deste vinculo entre um produto e
uma localizacdo geogréfica ndo depende apenas do lugar onde o produto foi ou poderia ter sido
fabricado, mas também pode depender doutros elementos de conexdo, como o lugar onde este
produto foi concebido e desenhado’.

33. A este propdsito, no n.° 27 do acdérdao recorrido, o Tribunal Geral decidiu que o castelo de
Neuschwanstein ndo é um lugar geografico, mas sim um local museolégico cuja fungdo principal é a
conservacdo do patriménio e ndo o fabrico ou a comercializacio de artigos de recordacdo ou a
prestacdo de servicos. Além disso, de acordo com o Tribunal Geral, o castelo de Neuschwanstein nao
é conhecido pelos seus artigos de recordagdo, que ndo sdo fabricados no castelo, mas, e apenas, ai
comercializados para fins turisticos. Por conseguinte, o Tribunal Geral decidiu que o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» nao podia ser indicativo de uma proveniéncia geografica na acecio do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.’ 207/20009.

34. E verdade que, nesse numero do acérdao, o Tribunal Geral procedeu a uma série de constatagdes
factuais que ndo podem ser contestadas em sede de recurso, a ndo ser em caso de desvirtuacdo dos
factos, o que a BSGE ndo alega.

35. Porém, a qualificagdo juridica de certos factos, como a designacdo de uma proveniéncia geografica
pelo sinal <xNEUSCHWANSTEIN», é suscetivel de ser examinada no d&mbito do presente recurso.

2 Acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 25). V., também, neste sentido, acérdaos de
8 de abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.° 73); de 6 de maio de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, n.° 52); de
23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:579, n.° 31); de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99,
EU:C:2004:86, n.° 54); de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.° 37); de 10 de julho de
2014, BSH/IHMI (C-126/13 P, ndo publicado, EU:C:2014:2065, n.° 19); e de 6 de julho de 2017, Moreno Marin e o. (C-139/16, EU:C:2017:518,
n.o° 23).

3 Acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 26).

4 V. acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.”* 31 a 33 e 37).

5 V., neste sentido, acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 33), e conclusdes do
advogado-geral G. Cosmas nos processos apensos Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1998:198, n.”* 35 a 37).

6 V. conclusoes do advogado-geral G. Cosmas nos processos apensos Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1998:198, n.* 35).
7 V. acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.”* 36 e 37).
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36. Do meu ponto de vista, a questdo de saber se, como sustenta a BSGE, o castelo de Neuschwanstein
¢ ou ndo um lugar geografico, ou se é tao famoso que, aos olhos do publico relevante, o nome de
«Neuschwanstein» prevalece sobre o nome do lugar onde se situa o castelo (no caso, o municipio de
Schwangau), ndo é determinante. Em contrapartida, o que importa é que os sinais ou indicagdes que
compdem a marca da Unido Europeia possam servir de base para designar uma proveniéncia
geografica dos produtos ou dos servigos por aquela abrangidos.

37. E precisamente por essa razio que a BSGE critica o Tribunal Geral por nio ter considerado o lugar
de comercializagdo dos artigos de recordagdo como elemento de conexdo que poderia servir de ligacdao
entre os produtos e o sinal «KNEUSCHWANSTEIN» e indicar, assim, uma proveniéncia geogréfica na
acecdo do n.’ 36 do acérdio de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97,
EU:C:1999:230).

38. Nao partilho desse entendimento, pelas seguintes razdes.

39. E preciso notar, em primeiro lugar, que, do ponto de vista juridico, os produtos abrangidos pela
marca contestada ndo compreendem os artigos de recordagdo, mas sim os produtos abrangidos pelas
classes indicadas no n.° 3 do acérddo recorrido, como, por exemplo, ¢-shirts, facas, garfos, pratos,
bules, etc. Com efeito, nos temos do Acordo de Nice, ndo existe nenhuma classe com a designagio
«artigos de recordacdo», pois, se existisse, tal classe seria tdo heterogénea que ndo conseguiria
designar uma categoria especifica de produtos. Acresce que, enquanto objetos que evocam uma
pessoa, um local ou um acontecimento, os artigos de recordacdo sdo objetos que suscitam emocdes.
Ora, as emogdes humanas nido podem ser abrangidas por uma marca da Unido Europeia, visto que
nao constituem produtos ou servicos na acecdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.” 207/2009. Por essa razdo, e ao invés do pretendido pela BSGE, o presente recurso nao versa sobre
a proveniéncia geografica dos artigos de recordacdo, mas sim dos produtos de consumo corrente.

40. Quanto ao local de comercializagdo como elemento de conexdo de um produto a um lugar
geografico, resulta da redagdo do n.° 36 do acérddo de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee
(C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230), que o Tribunal de Justica ndo limitou os elementos de
conexdo ao lugar de fabrico dos produtos em causa, pois decidiu que «ndo se pode excluir que a
ligacdo entre a categoria de produtos e o lugar geografico depende doutros elementos de conexao, por
exemplo, o facto de o produto ter sido concebido e desenhado no lugar geogréafico em causa».

41. No entanto, tal ndo implica necessariamente que o lugar de comercializacdo possa servir de
elemento de conexdo entre o produto ou o servico e o lugar em causa, isto mesmo para os artigos de
recordacdo. Como a BSGE admite no n.° 28 do seu recurso, é possivel que um artigo de recordagao
que ostente a marca contestada seja vendido fora das imediacoes do castelo de Neuschwanstein. A
prépria existéncia dessa possibilidade reforca o argumento de que o lugar de comercializagdo de um
artigo que ostenta a marca contestada ndo é necessariamente um elemento de conexdo desse artigo
com o castelo de Neuschwanstein.

42. Por dltimo, o lugar de comercializacdo, enquanto tal, ndo serve para demonstrar uma proveniéncia
geografica, porque o lugar de venda de um produto ndo é descritivo das suas propriedades, qualidades
ou outras caracteristicas® e, por conseguinte, o publico relevante ndo pode associar a um produto
determinadas propriedades, qualidades ou outras caracteristicas com base no facto de que foi
adquirido num determinado lugar geografico. Em contrapartida, o ptblico relevante pode estabelecer
essa ligacdo entre um produto e o lugar geografico do seu fabrico ou da sua concecdo e do seu design
pensando que o produto beneficiard de propriedades, de qualidades ou de outras caracteristicas

8 V. acérdao de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.° 50).
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(designadamente, uma técnica, uma tradi¢do, um trabalho artesanal), considerando que foi fabricado ou
concebido e desenhado num determinado lugar geografico. Por exemplo, o publico relevante associa
determinadas qualidades as porcelanas de Limoges, pelo que, no que diz respeito aos produtos em
porcelana, o sinal «Limoges» é descritivo de uma proveniéncia geografica.

43. No presente caso, a BSGE néo alega que o publico relevante associa ou pode associar determinadas
propriedades, qualidades ou outras caracteristicas aos produtos e servicos abrangidos pela marca
contestada com base no facto de terem sido comercializados no castelo de Neuschwanstein. Na
verdade, como decidiu o Tribunal Geral no n° 27 do acérdao recorrido, «o castelo de
Neuschwanstein ndo é conhecido pelos artigos de recordagdo ali vendidos ou pelos servigos
propostos».

44. Por estas razoes, considero que, ao decidir, no n.° 27 do acérdao recorrido, que a marca contestada
nao pode ser indicativa da proveniéncia geografica dos produtos e dos servicos por esta abrangidos, o
Tribunal Geral ndo cometeu um erro de direito na interpretagdo e na aplicagcdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.” 207/2009. Por conseguinte, a segunda parte do primeiro fundamento
deve ser julgada improcedente.

B. Quanto a primeira parte do segundo fundamento, relativa a uma violacdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.’ 207/2009

1. Argumentos das partes

45. Na primeira parte do segundo fundamento, a BSGE sustenta, em substancia, que, ao decidir, nos
n.”* 41 e 42 do acérdao recorrido, que a marca contestada tinha carater distintivo, o Tribunal Geral
violou o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009, pois a simples aposi¢cdo do sinal
«NEUSCHWANSTEIN» nos artigos de recordacdo ndo era suficiente para distinguir os produtos e os
servicos abrangidos pela marca contestada dos vendidos e fornecidos nas imediagcdes do castelo de
Neuschwanstein.

46. Além disso, a BSGE sustenta que o Tribunal Geral tem um raciocinio circular ao afirmar, no n.’ 41
do acérdao recorrido, que o sinal «NEUSCHWANSTEIN» designa ndo apenas o castelo na sua
qualidade de lugar museoldgico mas também a marca contestada propriamente dita. O mesmo se diga
do n.° 42 do acérdio recorrido, no qual o Tribunal Geral considerou que a marca contestada
permitiria, sob a sua insignia, comercializar produtos ou prestar servicos cuja qualidade podia ser
controlada pelo Estado Livre da Baviera, apesar de tal ndo constituir um indicio do carater distintivo
do sinal xNEUSCHWANSTEIN», mas ser uma consequéncia do registo deste como marca da Unido
Europeia. Ao fazé-lo, o Tribunal Geral antecipou a decisdo sobre a questdo de saber se o sinal poderia
constituir ou ndo uma marca da Unido Europeia.

47. O EUIPO e o Estado Livre da Baviera consideram que a primeira parte do segundo fundamento é
inadmissivel na medida em que ndo suscita uma questdo de direito e pretende que o Tribunal de
Justica se pronuncie de novo sobre o carater distintivo do sinal «xNEUSCHWANSTEIN». O EUIPO
sublinha que, na vida comercial, é costume os museus e as sociedades que exploram lugares culturais
ou sitios de interesse turistico ou cultural comercializarem produtos com o préprio nome, sendo essas
denominacdes usadas como marcas.

48. A titulo subsididrio, o Estado Livre da Baviera alega que a primeira parte do segundo fundamento é
improcedente. Com efeito, o Tribunal Geral provou que os meios interessados estdao familiarizados
com o facto de as atragbes turisticas e os museus constituirem empresas que nao fornecem apenas
uma prestacdo de lazer cultural, mas que, atualmente, também fabricam e comercializam produtos
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com o nome do seu estabelecimento, para completar a sua prestacdo principal. Foi também
corretamente que o Tribunal Geral concluiu, no n.° 43 do acérdao recorrido, que o publico relevante
ndo apreenderia a marca contestada apenas como uma referéncia ao castelo, mas, pelo menos,
também como «uma indica¢do da origem comercial dos produtos e dos servicos em causa».

2. Apreciagdo

a) Quanto a admissibilidade

49. Da mesma maneira que o EUIPO e o Estado Livre da Baviera, considero que a BSGE, na medida
em que critica o Tribunal Geral por ter fundamentado o cardter distintivo do sinal
«NEUSCHWANSTEIN» afirmando que este designa ndo apenas o castelo enquanto museu mas
também a prépria marca contestada, pretende que o Tribunal de Justica se pronuncie novamente
sobre o referido sinal, que, em seu entender, ndo tem cardter distintivo e apenas deveria ser
apreendido pelo publico relevante como fazendo referéncia ao castelo. Como resulta de uma
jurisprudéncia constante do Tribunal de Justi¢a®, tal argumentagdo ndo pode ser invocada em sede de
recurso, sob pena de desvirtuagdo dos factos e dos elementos de prova, o que, de resto, ndo foi alegado
no caso presente.

50. Em contrapartida, a BSGE, na medida em que critica o Tribunal Geral por ter fundamentado
insuficientemente a conclusdo segundo a qual a marca contestada tem cardter distintivo, suscita uma
questdo de direito que, enquanto tal, pode ser invocada em sede de recurso *.

b) Quanto ao mérito

51. Segundo jurisprudéncia constante, a fundamentacdo de um acérdao deve revelar, de forma clara e
inequivoca, o raciocinio do Tribunal Geral, de modo a permitir aos interessados conhecerem as
justificacdes da decisdo tomada e ao Tribunal de Justica exercer a sua fiscalizagdo jurisdicional "

52. No meu entendimento, os n.”* 41 e 43 do acdérddo recorrido ndo padecem de insuficiente
fundamentacgéo, pelas razdes seguintes.

53. O n.° 41 do acdrdao recorrido salienta, em substéncia, que os produtos e servigos abrangidos pela
marca contestada sdo produtos de consumo corrente e servicos da vida quotidiana, que se distinguem
dos artigos de recordacdo e de outros servicos relativos a uma atividade turistica pela sua simples
denominacdo, na medida em que esta designa ndo sé o castelo na sua qualidade de lugar museolégico
mas também a prépria marca contestada. Quanto aos produtos e aos servicos abrangidos por esta, o
Tribunal Geral decidiu que os produtos em causa ndo eram fabricados, mas unicamente
comercializados no castelo de Neuschwanstein, e que os servicos em causa ndo eram todos propostos
no local.

54. A descricdo dos produtos e dos servicos em causa como produtos e servicos destinados ao
consumo corrente e a vida quotidiana, que se distinguem de outros produtos (artigos de recordagdo) e
servicos relativos a uma atividade turistica unicamente pela sua denominacdo, constitui uma
constatacdo factual que a BSGE ndo pode atacar no presente recurso, salvo em caso de desvirtuagao,

9 V. acérdao de 4 de julho de 2000, Bergaderm e Goupil/Comissdo (C-352/98 P, EU:C:2000:361, n.° 35); e despachos de 26 de setembro de 1994,
X/Comissdo (C-26/94 P, EU:C:1994:346, n.° 13), e de 9 de margo de 2012, Atlas Transport/IHMI (C-406/11 P, ndo publicado, EU:C:2012:136,
n.° 32).

10 V. acérdao de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.° 63 e jurisprudéncia referida).

11 V. acérdaos de 14 de outubro de 2010, Deutsche Telekom/Comissao (C-280/08 P, EU:C:2010:603, n.° 136), e de 24 de janeiro de 2013,
3F/Comissdo (C-646/11 P, ndo publicado, EU:C:2013:36, n.° 63).
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que nao invocou. O mesmo se diga da constatagdo, por um lado, de que os produtos abrangidos pela
marca contestada ndo eram fabricados no castelo de Neuschwanstein, apesar de serem ai
comercializados, e, por outro, de que os servicos abrangidos pela marca contestada ndo eram todos
propostos no local.

55. Ao contrario do sustentado pela BSGE, o raciocinio do Tribunal Geral segundo o qual o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» é simultaneamente a marca contestada e o nome do castelo onde os
produtos e os servicos por ela abrangidos sdo comercializados nao é circular.

56. De facto, se, como no presente caso, o sinal «NEUSCHWANSTEIN» nio é descritivo de uma
proveniéncia geografica dos produtos e dos servigos por ele abrangidos, entdo, a priori, nada impede o
Estado Livre da Baviera de registar como marca da Unido Europeia o nome do lugar museoldgico de
que é proprietario. Neste caso, € normal que o nome desse lugar e da marca sejam idénticos.

57. De seguida, no n.° 42 do acérddo recorrido, o Tribunal Geral sustentou que o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» ndo era descritivo dos produtos e dos servicos abrangidos pela marca
contestada, fundando-se no facto de que a simples aposicdo desta nos produtos e nos servicos em
causa era o que permitia distingui-los dos produtos e dos servicos de outras empresas.

58. Antes de mais, e como ja mencionei no n.° 39 das presentes conclusdes, o Acordo de Nice nao
contém nenhuma classe de produtos ou de servicos com a designagdo de «artigos de recordagdo». Por
conseguinte, foi acertadamente que o Tribunal Geral examinou a questio de saber se o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» era descritivo dos produtos e dos servicos abrangidos destinados ao consumo
corrente e a vida quotidiana e ndo dos artigos de recordacio.

59. De acordo com uma jurisprudéncia constante, uma marca da Unido Europeia pode nao ser
descritiva, mas deverd ser «adequada a identificar o produto para o qual é pedido o registo como
sendo proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras

empresas» .

60. O Tribunal Geral decidiu corretamente que, sendo um nome de fantasia que significa «nova pedra
do cisne», o sinal «KNEUSCHWANSTEIN» ndo poderia ser descritivo dos produtos e dos servicos
abrangidos pela marca contestada, porque ndo é descritivo das suas caracteristicas, como seria, por
exemplo, o sinal verbal «ecoDoor» para produtos energeticamente eficientes .

61. No presente caso, a Unica relacio que poderia existir, segundo a BSGE, entre o sinal
«NEUSCHWANSTEIN» e os produtos e servicos abrangidos pela marca contestada é o seu lugar de
comercializacdo nas imediacdes do castelo homoénimo. Ora, como expliquei no n.° 42 das presentes
conclusdes, o lugar de comercializagdo ndo é uma caracteristica dos produtos e dos servicos
abrangidos pela marca contestada'.

62. Assim, é possivel seguir o raciocinio do Tribunal Geral segundo o qual é a simples aposicdo do
sinal ndo descritivo «NEUSCHWANSTEIN» (que nido tem, aos olhos dos meios interessados,
nenhuma ligacdo com os produtos e os servicos em causa, a ndo ser o lugar da sua comercializagdo
nas imediacoes do castelo homénimo) que permite ao publico relevante distinguir os produtos e os
servicos em causa dos das outras empresas.

12 V. acérdao de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 46). V., também, neste sentido, acérdaos de
18 de junho de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, n.° 35); de 8 de abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.° 40); e
de 6 de maio de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, n.° 62).

13 V. acérdao de 10 de julho de 2014, BSH/IHMI (C-126/13 P, ndo publicado, EU:C:2014:2065, n.” 24 a 27).

14 Recordo a sobreposicdo que existe entre os &mbitos de aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas b) e c), do Regulamento n.” 207/2009 no sentido de
que um sinal descritivo ndo pode ser distintivo. V. acérdaos de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86,
n.” 67, 85 e 86), e de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/THMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.** 46 e 47).
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63. No n.° 43 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral ndo acolheu os argumentos da BSGE e da Quinta
Camara de Recurso do EUIPO de que o sinal «<NEUSCHWANSTEIN» era um meio publicitdrio ou um
slogan. Em contrapartida, o Tribunal Geral concluiu que tal sinal permitia ao publico relevante ndo sé
distinguir a origem comercial dos produtos e dos servicos abrangidos pela marca contestada como
estabelecer uma relagdo com uma visita ao castelo. Com efeito, esta dupla fungdo é a consequéncia
inevitavel da escolha do proprietirio de um lugar museoldgico de registar o nome deste como marca
da Unido Europeia, o que nado é proibido. Neste sentido, o Tribunal Geral fundamentou o carater
distintivo do sinal «NEUSCHWANSTEIN» no sentido de que permite ao publico relevante associar os
produtos e os servigos abrangidos pela marca contestada ao Estado Livre da Baviera.

64. Por estas razoes, entendo que hd que julgar improcedente a primeira parte do segundo
fundamento.

VI. Conclusao
65. Por estas razoes, e sem prejuizo do exame dos outros fundamentos do recurso, proponho ao

Tribunal de Justica que julgue improcedente a segunda parte do primeiro fundamento e a primeira
parte do segundo fundamento do presente recurso.

10 ECLL:EU:C:2018:3
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