ACORDAO DE 4. 5, 1999 — PROCESSOS APENSOS C-108/97 E C-109/97

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
4 de Maio de 19997

Nos processos apensos C-108/97 e C-109/97,

que tém por objecto dois pedidos dirigidos ao Tribunal de Justica, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), pelo Landgericht Miinchen I
(Alemanha), destinados a obter, nos litigios pendentes neste érgio jurisdicional
entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

Boots- und Segelzubehdr Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

* Lingua do processo: alemio.
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uma decisio a titulo prejudicial sobre a interpretagio do artigo 3.° n.°* 1, alinea c),
¢ 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO
L 040, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G. C. Rodriguez Iglesias, presidente, . J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet,
G. Hirsch e P. Jann, presidentes de secgdo, G. E Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
C. Gulmann (rclator) e D. A. O. Edward, juizes,

advogado-geral: G, Cosmas,
sccretdrio: H. A. Riihl, administrador principal,

vistas as observa¢des escritas apresentadas:

— em representagio da Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertricbs GmbII

(WSC), por Stephan Gruber, advogado em Munique,

— em representagio da Boots- und Segelzubehér Walter Huber, por Michacl
Nieder, advogado em Munique,

— em representagio de F. Attenberger, por Richard Schénwerth, advogado em
Munique,
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— em representagdo do Governo italiano, pelo professor Umberto Leanza, chefe
do Servigo do Contencioso Diplomitico do Ministério dos Negdcios Estran-
geiros, na qualidade de agente, assistido por Oscar Fiumara, avvocato dello
Stato, :

— em representagio da Comissio das Comunidades Europeias, por J. Berend Dri-
jber, membro do Servigo Juridico, na qualidade de agente, assistido por Bertrand
Wigenbaur, advogado no foro de Bruxelas,

visto o relatério para audiéncia,

ouvidas as alegacdes da Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH
(WSC), da Boots- und Segelzubehor Walter Huber, de F. Attenberger e da Comissio
na audiéncia de 3 de Marco de 1998,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 5 de Maio
de 1998,

profere o presente

Acérdao

Por dois despachos de 8 de Janeiro de 1997, entrados no Tribunal em 14 de Margo
seguinte, o Landgericht Miinchen I submeteu, ao abrigo do artigo 177.° do Tratado
CE (actual artigo 234.° CE), questdes prejudiciais relativas 2 interpretagdo do artigo
3.°, n.°° 1, alinea c), e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria
de marcas (JO L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
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Estas questdes foram suscitadas no 4mbito de dois litigios que opdem a sociedade
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriecbs GmbH (WSC) (a seguir «Win-
dsurfing Chiemsce»), por um lado, 2 Boots- und Segelzubehér Walter Huber (a
seguir «empresa Huber») e a Franz Attenberger, por outro, acerca do uso que estes
tiltimos fazem da denominagio «Chicmsce» para a venda de vestudrio desportivo.

A regulamentagio comunitdria

O artigo 2.° da directiva, intitulado «Sinais susceptiveis de constituir uma marca»,

dispde:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representagio gréfica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, niimeros,
a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condig¢do de que tais sinais
sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras
cmpresas.»

O artigo 3.° da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», prevé:

«1. Serd recusado o registo ou ficariio sujeitos a declaragio de nulidade, uma vez
cfectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que ndo possam constituir uma marca;
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b) As marcas desprovidas de caracter distintivo;

c) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indica¢des que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino,
o valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de produgio do produto ou da
prestagdo do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do
comércio;

g) As marcas que sejam susceptiveis de enganar o piblico, por exemplo, no que
respeita A natureza, 4 qualidade ou 3 proveniéncia geogrifica do produto ou do
servico;

3. Nio serd recusado o registo de uma marca ou este nio serd declarado nulo nos
termos dos n.** 1, alinea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e apés
o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caricter distintivo. Os Estados-
-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro periodo se
aplicard também no caso em que o caricter distintivo tiver sido adquirido apés o
pedido de registo ou o registo.»
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O artigo 6.° da directiva, intitulado «Limita¢io dos efeitos da marca», dispde:

«1. O direito conferido pela marca nio permite ao seu titular proibir a terceiros o
uso, na vida comercial:

b) De indicagdes relativas a espécie, & qualidade, 4 quantidade, ao destino, ao valor,
i proveniéncia geogréfica, 4 época de produgio do produto ou da prestagio do
servigo ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

desde que esse uso scja feito em conformidade com priticas honestas em matéria
industrial ou comercial.»

O artigo 15.° n.° 2, da dircctiva prevé, sob o titulo «Disposi¢des especiais relativas
a marcas colectivas, marcas de garantia ¢ marcas de certificagio»:

«Em derrogagio do n.° 1, alinea c), do artigo 3.°, os Estados-Membros podem csti-
pular que os sinais ou indicagdes utilizados no comércio para designar a origem
geogrifica dos produtos ou servigos possam constituir marcas colectivas ou marcas
de garantia ou certificagio. Uma marca deste género nio confere ao titular o direito
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de proibir a um terceiro que use no comércio esses sinais ou indicagdes, desde que
esse uso se faca em conformidade com préticas honestas em matéria industrial ou
comercial; nomeadamente, uma marca deste género nio pode ser oposta a um ter-
ceiro habilitado a usar uma denominagio geogrifica.»

A regulamentagio nacional

A Markengesetz (lei sobre as marcas), que é aplicdvel desde 1 de Janeiro de 1995,
transpds a directiva para o direito alemio. Nos termos do seu artigo 8.°, n.° 2, ponto
2, serd recusado o registo das marcas «que sejam exclusivamente compostas... por
indica¢bes que possam servit, no coméreio, para designar... a proveniéncia geogra-
fica... ou outras caracteristicas das mercadorias».

De acordo com o artigo 8.% n.° 3, da Markengesetz, o artigo 8.°, n.° 2, ponto 2, nio
se aplica «se a marca estiver implantada nos meios interessados antes da data da
decisdo relativa ao registo na sequéncia do seu uso para mercadorias... em relagio
as quais tenha sido apresentada».

Os litigios nos processos principais ¢ as questdes prejudiciais

O Chiemsee &, com os seus 80 km” de superficie, o maior lago da Baviera. E um
local apreciado pelos turistas onde se pratica, designadamente, a prancha 3 vela. Na
regido que o cerca, denominada «Chiemgau», predominam as actividades agricolas.
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A Windsurfing Chiemsee, com sede nas margens do Chiemsce, vende vestudrio e
calcado desportivo na moda, bem como outros artigos desportivos desenhados por
uma sociedade-irmi com sede no mesmo local, mas fabricados noutro sitio. Estes
artigos apresentam a denominagio «Chiemsee». Entre 1992 e 1994, a Windsurfing
Chicmsee registou esta denominagdo na Alemanha como marca figurativa, sob
forma de diferentes representacdes grificas, por vezes acompanhadas de elementos
ou de mengdes suplementares, tais como «Chiemsece Jeans» ou «Windsurfing —
Chiemsee — Active Wear».

De acordo com os despachos de reenvio, nio existe qualquer marca alemi que pro-
teja o termo «Chiemsee» como tal. As autoridades alemas competentes em matéria
de registo t&ém considerado, até ao presente, o termo «Chiemsee» como uma indi-
cagdo que pode servir para designar a proveniéncia geogrifica e, por conseguinte,
como insusceptivel de ser registado como marca. Em contrapartida, accitaram
registar como marca figurativa as difcrentes representagdes grificas particulares da
palavra «Chiemsee» ¢ as mengdes suplementares que as acompanham.

A cmpresa Fluber vende desde 1995, numa cidade situada nas margens do Chie-
msce, vestudrio desportivo, tal como «t-shirts» ¢ «sweat-shirts», que designa pelo
termo «Chiemsee», o qual é, todavia, representado com uma forma gréifica diferente
da das marcas que identificam os produtos da Windsurfing Chiemsce.

E. Attenberger vende, nos arredores do Chiemsee, vestudrio desportivo do mesmo
tipo, que designa igualmente pelo termo «Chiemsce», mas empregando formas gra-
ficas ¢, para determinados produtos, mengdes suplementares diferentes das da Win-
dsurfing Chiemsee.
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Nos processos principais, a Windsurfing Chiemsee opde-se 2 utilizagao das deno-
minagdes «Chiemsee» pela empresa Huber e por F Attenberger, alegando que,
apesar das diferengas entre as formas dos sinais gréficos que caracterizam os pro-
dutos em causa, existe o risco de confusio com a sua denominagio «Chiemsee», que
ela afirma ser conhecida do piblico €, em todo o caso, utilizada desde 1990.

Os recorridos nos processos principais alegam, em contrapartida, que o termo
«Chiemsee», como indicagio que designa a proveniéncia geogrifica e que, nesta
qualidade, deve permanecer disponivel, nio € susceptivel de protec¢io, de modo que
a sua utilizagdo com uma forma gréifica diferente da da Windsurfing Chiemsee nio
pode provocar qualquer risco de confusio.

Nos seus despachos de reenvio, o Landgericht Miinchen I salienta que:

— embora uma marca consista numa indicagio descritiva na acepg¢io do artigo 3.°,
n.° 1, alinea c), da directiva, representada graficamente de modo nio habitual, o
caricter distintivo e o alcance da protec¢io dessa marca baseiam-se apenas nos
elementos grificos particulares a proteger. O risco de confusio s6 pode resultar
da semelhanga desses elementos e nio da concordancia das partes descritivas;

— mesmo que o 6rgio da administragio competente tenha registado uma marca
apenas em razdo da forma grifica especial de um termo considerado, como tal,
como insusceptivel de protecgdo, o juiz da contrafacgio tem a possibilidade de
considerar que o préprio termo pode, apesar de tudo, beneficiar de protecgio e
definir a «impressio global» e o caricter distintivo da marca em litigio de um
modo diferente do do servigo de registo;
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— para decidir os litigios nos processos principais, hd que determinar se ¢ em que
medida a interpretagio do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva é determinada
e limitada por um imperativo de disponibilidade («Freihaltebediirfnis») que, em
conformidade com a jurisprudéncia alemd, deve ser concreto, actual ou sério. Se
nio houver que ter em conta ¢ que apreciar um «imperativo sério de disponi-
bilidade», o termo «Chiemsee» ¢é automaticamente abrangido pclo artigo 3.°,
n°1, alinca c), pois pode sempre servir para designar a proveniéncia geogr ifica
de produtos téxteis. Se, em contrapartida, houver que encarar um «imperativo
sério de disponibilidade», hd igualmente que ter em conta o facto de ndo existir
indiistria téxtil nas margens do Chiemsee. E certo que os produtos da recorrida
sdo af desenhados, mas sdo fabricados no estrangeiro;

— além disso, é submetida, para o caso de ser necessiria, a questdo de saber se o
termo Chiemsee, na sequéncia do uso que dele tem sido feito, pode ser prote-
gido como marca sem registo nos termos do artigo 4.°, n.° 2, da Markengesctz.
Ora, como as condigdes desta disposi¢io se encontram necessariamente preen-
chidas se igualmente o estiverem as do artigo 8.°, n.° 3, impde-se a interpretagio
do artigo 3.°, n.° 3, da dircctiva, que constitui a base desta tiltima disposi¢do, ;

— suscita-sc, por conscgumtc a questdo de saber sc o artigo 3.°, n.° 3, da dircctiva
implica que um sinal é susceptivel de ser registado quando tenha sido utilizado
como marca durante o tempo e em medida bastante para que uma parte nio
negligencidvel dos mecios interessados a considerem como marca, ou se, como
sugeriu o legislador alemio pelo emprego da nogfio de implantagio («Verkehr-
sdurchsetzung») no artigo 8.% n.° 3, da Markengesetz, as exigéncias estritas até
aqui utilizadas na prética alemd continuam a aplicar-se, o que implica nomea-
damente que o grau de «implantagdo» exigido varie em fungdo do interesse da
manutengdo da disponibilidade da denominagio («Freihalteinteresse»).
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Nestas circunstincias, o Landgericht Miinchen I, considerando ser necessiria uma
interpretagdo da directiva sobre as marcas, decidiu suspender a instincia e submeter
ao Tribunal de Justica as questdes prejudiciais seguintes:

«1) Questdes relativas ao artigo 3.° n.° 1, alinea c):

Deve o artigo 3.%, n.° 1, alinea c), ser entendido no sentido de que é suficiente
que exista a possibilidade de utilizar uma indica¢io relativa i determinagio da
proveniéncia geogrifica, ou tal possibilidade tem de ser concretamente precisada
(no sentido de que j& outras empresas similares se servem dessa palavra para
indicar a provemencm geogrifica dos seus produtos do mesmo tipo ou, pelo
menos, existem concretos indicios de que tal sucederd num futuro previsivel),
deve mesmo existir necessidade de utilizar essa indicagdo para indicar a prove-
niéncia geogrifica dos produtos em questdo, ou deve, além disso, existir ainda
uma necessidade qualificada da utilizagdo dessa indicagdo de proveniéncia, por
exemplo, por mercadorias do mesmo tipo, produzidas nessa regiio, gozarem
de uma especial reputagio?

Tem importincia, para uma interpretagio lata ou estrita do artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), relativamente 3s indica¢des de proveniéncia geogrifica, a circunstincia
de os efeitos da marca serem limitados na acepgio do artigo 6.°, n.° 1, alinea

b)?

Nas indicacdes de natureza geogrifica do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), incluem-se
apenas aquelas que dizem respeito ao fabrico do produto naquele local, ou é
suficiente o comércio de tais produtos nesse local ou a partir desse local, ou é
suficiente, no caso de produgio de téxteis, que sejam projectados na regido
indicada embora, por vantagens do processo produtivo, sejam produzidos
noutro lugar?
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2) Questdes relativas ao artigo 3.°, n.° 3, primeira frase:

ue exigéncias resultam deste preceito no que respeita a possibilidade de
© xB e - P 4 P P
registo de uma indicagdo descritiva nos termos do artigo 3.%, n.° 1, alinca c)?

Em especial: as exigéncias sio iguais em todos os casos ou devem ser distintas

consoante o grau de nccessidade do livre uso da indicagdo (“Freihaltebediirf-
r»

nis”)?

Em cspecial ¢ compativel com esta disposigﬁo a jurisprudéncia alemi, tal como
definida até ho]c, scgundo a qual, quanto s indicagdes descritivas cujo livre uso
seja necessrio, sc cxige a comprovagio de uma implantagio (“Verkchrsdurch-
setzung”) no mercado superior a 50% dos scctores em causa?

Desta disposigio resultam exigéncias sobre a forma como o cardcter distintivo
obtido pela utilizagiao deve ser determinado?»

Por despacho do presidente do Tribunal de Justiga de 8 de Julho de 1997, os dois
processos foram apensados para efcitos da fase escrita do processo, da audiéncia ¢
do acérdio.

Quanto as questdes relativas ao artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva

Com estas questdes, que & conveniente examinar ¢m conjunto, o 6rgao jurisdicional
de reenvio pergunta essencialmente em que condigdes o artigo 3.°, n.° 1, alinca c),
da directiva se op8e ao registo de uma marca composta exclusivamente de um nome
geogrifico. Em especial, pergunta

1-2821



20

21

22

ACORDAO DE 4, 5. 1999 — PROCESSOS APENSOS C-108/97 E C-109/97

— sc a aplicagdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), depende da existéncia de um impe-
rativo de disponibilidade concreto, actual ou sério, e

— que nexo deve existir entre o lugar geogréfico e os produtos para os quais é
pedido o registo do nome geogrifico desse lugar como marca.

A Windsurfing Chiemsee alega que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva s6
impede o registo de uma indicagio de proveniéncia geogrifica como marca quando
esta indicagdo designe precisamente um lugar determinado, quando diversas empresas
nele fabriquem os produtos para os quais é pedida a protec¢do e quando a mengio
do lugar seja habitualmente utilizada para designar a proveniéncia geogrifica dos
produtos em causa.

A empresa Huber e F. Attenberger alegam que a possibilidade, seriamente possivel,
de uma denominagdo ser utilizada no futuro para efeitos de designar uma prove-
niéncia geogrifica no sector do produto em causa basta para impedir o registo dessa
denominagio como marca nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva.
Segundo eles, esta disposi¢do nio se refere unicamente as indicagdes de proveniéncia
que se ligam 2 fabricagdo dos produtos.

O Governo italiano sustenta que a possibilidade de utilizar uma indicagdo geogri-
fica de proveniéncia para designar produtos com um qualquer nexo de ligagio com
um lugar determinado deve ser deixada & apreciacio de cada empresa, quer se trate
de produgdo ou de comércio. A simples possibilidade de uma utilizagio de indi-
cagdo para designar uma proveniéncia geogrifica tem importincia para a aplicagio
do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), e nio parece que seja necessiria uma possibilidade
particularmente qualificada para aplicar esta disposigéo.
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A Comissio considera que se deve interpretar o artigo 3.°, n.° 1, alinca c), no sen-
tido de que a existéncia de um motivo de recusa de registo nio depende da exis-
téncia, num caso particular, de um imperativo concreto ou sério de disponibilidade
em beneficio de terceiros. No caso dos artigos desportivos que estio na moda,
depende das indicagdes de proveniéncia gcograﬁca na acepgdo do artigo 3.% n.° 1,
alinea c), o local ou a regido em que esses artigos tenham sido desenhados ou em
que esteja estabelecida, eventualmente, a empresa que encomenda o seu fabrico.

Em primeiro lugar hé que salientar que, de acordo com o artigo 3.% n.° 1, alinea c),
da directiva, ¢ recusado o registo dc marcas descritivas, ou scja, de marcas com-
postas exclusivamente de sinais ou de indicag¢des que possam servir para dc31gna1 as
caracteristicas das categorias dc produtos ou de servigos para as quais esse registo ¢

pedido.

Ao assim proceder, o artigo 3.% n.° 1, alinea c), da directiva prosscgue um fim de
interesse geral, que exige que os sinais ou mdlcagocs descritivas das categorias de
produtos ou servigos para as quais ¢é pedido o registo possam ser livremente utili-
zadas por todos, nomcadamente como marcas colectivas ou em marcas complexas
ou grificas. Esta disposi¢io impede, portanto, que tais sinais ou indicag¢des sejam
reservados a uma tnica empresa com basc no scu registo como marca.

Mais especialmente quanto aos sinais ou indicagdes que possam servir para designar
a proveniéncia geogrifica de categorias de produtos para as quais ¢é pedido o registo
da marca, em especial os nomes geogrificos, existe um interesse geral em preservar
a sua disponibilidade devido, designadamente, & sua capacidade nio apenas para
salientar eventualmente a qualidade de outras propriedades das categorias de pro-
dutos 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 sen-
timentos positivos.
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O interesse geral que subjaz & disposicdo cuja interpretacdo é pedida pelo juiz de
reenvio &, de resto, demonstrado pela possibilidade, que consta do artigo 15.°, n.° 2,
da directiva, de os Estados-Membros preverem, por derrogagio ao artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), que sinais ou indicagdes susceptiveis de servirem para designar a prove-
niéncia geografica dos produtos possam constituir marcas colectivas.

Deve também salientar-se que o artigo 6.% n.° 1, alinea b), da directiva, a que o
érgio jurisdicional de reenvio se refere nas suas questdes, nio contraria o que se
acaba de afirmar a propdsito do objectivo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), e, de resto,
também n3o influencia de modo determinante a interpretagio deste. Com efeito, o
artigo 6.% n.° 1, alinea b), que visa, nomeadamente, regular os problemas que se
suscitam quando uma marca composta no todo ou em parte por um nome geogra-
fico tenha sido registada, ndo confere aos terceiros o uso desse nome como marca,
antes se limita a garantir que eles possam utilizd-lo de modo descritivo, ou seja,
como indicagdo relativa i proveniéncia geogréfica, na condi¢do de a utilizagdo ser
feita em conformidade com préticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Deve, seguidamente, declarar-se que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva nio se
limita a proibir o registo de nomes geogrificos como marcas apenas nos casos de
eles designarem lugares geogrificos determinados que sejam ja reputados ou conhe-
cidos em relagdo i categoria do produto em causa ¢ que, portanto, tenham um nexo
com este nos meios interessados, isto é, o comércio e o consumidor médio desta
categoria de produtos no territério para o qual é pedido o registo.

Com efeito, resulta do préprio texto do artigo 3.°, n.” 1, alinea c), que se refere is
«indica¢des que possam servir... para designar... a proven1enc1a geogrifica», que os
nomes geograficos susceptiveis de serem utilizados pelas empresas devem igual-
mente ficar 2 disposi¢do destas como indicagdes de proveniéncia geogrifica da cate-
goria de produtos em causa.
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Por conseguinte, em virtude do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva, a autoridade
competente deve apreciar se um nome geogréfico cujo registo como marca é pedido
designa um lugar que apresenta actualmente, para os meios interessados, uma
ligagio com a categoria de produtos em causa ou se é razodvel pensar que, no
futuro, tal nexo possa ser estabelecido.

Para apreciar se, neste tltimo caso, esse nome geogrifico é susceptivel, para os
melos interessados, de designar a proveniéncia da categoria de produtos em causa,
é conveniente, mais especialmente, tomar em conta o conhecimento maior ou menor
que estes Gltimos tém desse nome bem como as caracteristicas do lugar que este
designa ¢ a categoria dos produtos em causa.

A este respeito, deve salientar-se que, em principio, o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
dircctiva nio sc opde ao registo de nomes geogrificos que sejam desconhecidos nos
meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designagio de um lugar
geografico ou ainda de nomes cm relagio aos quais, devido s caracteristicas do
lugar designado (por exemplo, um montanha ou um lago), é inverosimil que os
meios intcressados possam pensar que a categoria de produtos em causa provenha
desse lugar.

Todavia, é também conveniente precisar que nio se pode excluir que o nome de um
lago possa designar uma proveniéncia geogrifica na acepgio do artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), mesmo para produtos como os que estio cm causa nos processos princi-
pais, na condicio de esse nome poder ser entendido pelos meios interessados como
incluindo as margens do lago ou a regido adjacente.

Resulta do que precede que a aplicagdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da directiva
nio depende da existéncia de um imperativo de disponibilidade («Freihaltebediirf-
nis») concreto, actual ou sério na acepgio da jurisprudéncia alemi tal como descrita
no n.° 16, terceiro travessio, do presente acérdio.
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Finalmente, deve salientar-se que, embora a indicagio de proveniéncia geogrifica do
produto a que se refere o artigo 3.% n.° 1, alinea c), da directiva seja certamente,
nos casos habituais, a indicagio do lugar onde o produto foi fabricado ou o poderia
ter sido, ndo se pode excluir que a ligagio entre a categoria de produtos e o lugar
geogrifico depende doutros elementos de conexio, por exemplo, o facto de o pro-
duto ter sido concebido e desenhado no lugar geogrifico em causa.

Tendo em conta o que precede, hd que responder as questdes relativas ao artigo 3.°,
n.° 1, alinea c), da directiva que este deve ser interpretado no sentido de que

— nio se limita a proibir o registo de nomes geogrificos como marcas apenas nos
casos em que estes designem lugares que tenham actualmente, para os meios
interessados, uma ligagdo com a categoria de produtos em causa, mas aplica-se
igualmente aos nomes geogrificos susceptiveis de serem utilizados no futuro
pelas empresas interessadas como indicagio de proveniéncia geogrifica da cate-
goria de produtos em causa;

— nos casos em que o nome geogrifico em causa nio tenha actualmente, para os
meios interessados, uma ligagdo com a categoria de produtos em causa, a auto-
ridade competente “deve apreciar se é razodvel pensar que esse nome possa, para
os melos interessados, designar a proveniéncia geogrifica dessa categoria de pro-
dutos;

— nesta apreciagdo, é conveniente, mais especialmente, ter em conta o conheci-
mento maior ou menor que os meios interessados tém do nome geogrifico em
causa bem como as caracteristicas do lugar designado por este e da categoria de
produtos em causa;

— o nexo entre o produto em causa e o lugar geogrifico nio depende necessaria-
mente do fabrico do produto nesse lugar.
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Quanto as questdes relativas ao artigo 3.°, n.° 3, primeiro periodo, da directiva

Com cstas questdes, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente que
exigéncias deve satisfazer, para efeitos do artigo 3.°, n.° 3, primeiro periodo, da
directiva, o caricter distintivo de uma marca adquirido pelo uso. Em especial, per-
gunta sc cstas cxigéncias diferem em fungio do grau do imperativo de disponibili-
dade («Freihaltebediirfnis») existente e se esta disposigdo fixa exigéncias quanto ao
modo como o caricter distintivo adquirido pelo uso deve ser verificado.

A Windsurfing Chiemsce alega que o grau do caricter distintivo exigido em virtude
do artigo 3.% n.° 3, é 0 mesmo que o que ¢é exigido inicialmente aquando do registo
da marca ¢ que, por esta razio, a nogio de imperativo de disponibilidade carece de
pertinéncia. Em seu entender, ndo é necessdria uma implantagdo especifica nos meios
interessados. Aquando da verificagdo do caricter distintivo obtido através do uso,
devem ser admitidos e apreciados todos os meios de prova, nomcadamente os rela-
tivos ao volume de negécios da marca, as despesas publicitdrias e as referéncias na
imprensa.

A empresa Huber alega que o artigo 3.°, n.° 3, da directiva ¢ o artigo 8.°, n.° 3, da
Markengesetz constituem «duas faces da mesma moeda»: enquanto a primeira dis-
posi¢io menciona o resultado, quer dizer, a aquisi¢gio do cardcter distintivo, a
segunda refere-se ao modo pelo qual esse resultado foi atingido, ou scja, a implan-
tagio da marca nos meios interessados como sinal distintivo do produto. A possi-
bilidade de registo de uma denominagdo descritiva depende do caso concreto e,
nomeadamente, do grau do imperativo de disponibilidade cxistente. A exigéncia, no
que concerne is denominagdes descritivas, de uma implantagio que se alarguc a
mais de 50% dos meios interessados é compativel com o artigo 3.°, n.° 3, da dirce-
tiva. Considera, além disso, que o método de verificagio da implantagdo da marca
é regido pelo dircito nacional.
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F. Attenberger considera que as exigéncias relativas ao caricter distintivo na acepgio
do artigo 3.°, n.° 3, da directiva sdo diferentes das que constam no artigo 3.% n.° 1,
alinea b), e que a nogdo de caricter distintivo tem o mesmo significado que a de
«implantagio» na acepgdo do artigo 8.°, n.° 3, da Markengesetz. Em seu entender,
uma marca descritiva adquire um carécter distintivo através do uso quando, pelo
menos, 50% dos meios interessados no Estado-Membro considerado no seu con-
junto reconhecem o sinal utilizado como sinal comercial identificativo. O grau de
implantagio exigido depende da importincia do imperativo de disponibilidade exis-
tente. Compete ao érgio jurisdicional chamado a intervir decidir, no dmbito das
disposi¢des do direito processual nacional, qual o método através do qual deve ser
determinado um caricter distintivo adquirido através do uso.

O Governo italiano sustenta que, admitindo que uma marca contendo uma deno-
minagdo geogrifica tenha adquirido, através do uso, um caricter distintivo univoco
independentemente da sua representagio grifica, nio haveri entio qualquer razio
para recusar a mais ampla protecgio ao titular da referida marca, ainda que em
detrimento da liberdade de terceiros; tal apreciagio, que exige prudéncia na falta de
indicagdes precisas da directiva, deve ser deixada ao juiz nacional.

A Comissio considera que uma marca adquire, em razio do seu uso, um caracter
distintivo em conformidade com o artigo 3.° n.° 3, da directiva se, antes do pedido
de registo, o consumidor considerava a indicagio em questio como uma marca,
pouco importando a este respeito o imperativo de disponibilidade. Alega, além
disso, que a verificagio do caricter distintivo exige um exame de casos particulares,
sem que seja necessario fazer a prova de uma implantagio que se alargue a mais de
50% dos meios interessados. Segundo a Comissio, é conveniente ter em conta nio
apenas sondagens de opinido, mas também, por exemplo, declaracdes das cAmaras
de comércio e da indistria, das associacdes profissionais ou de peritos.

Em primeiro lugar, hd que recordar que o artigo 3.°, n.° 3, da directiva prevé que
um sinal possa adquirir, através do uso que dele é feito, um cardcter distintivo que
ele nio tinha inicialmente e possa, portanto, ser reg1stado como marca. E, por con-
seguinte, através do seu uso que o sinal adquire o caricter distintivo que é condigdo
do seu registo.
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A dlsp031gao faz, conscquentemente, uma atenuagio 1mp01 tante a regra prevista no
artigo 3.%, n.° 1, “alincas b), c) ¢ d), segundo a qual é recusado o registo, rcspccn—
vamente, is marcas desprovidas de cardcter distintivo, s marcas descritivas ¢ as
marcas cxclusivamente compostas de indicagdes tornadas usuais na linguagem cor-
rente ou nos habitos leais e constantes do comércio.

Deve-se, seguidamente, salientar que o cardcter distintivo de uma marca obtido
através do uso que dela é feito 31gn1ﬁca, tal como o caricter distintivo que, segundo
o artigo 3.°, n.°1, alinca b), constitui uma das condigdes gerais exigidas para o
registo de uma marca, que esta scja adequada para identificar o produto para o qual
é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a
distinguir esse produto dos das outras empresas.

Daqui resulta que uma denominagio geogrifica pode ser registada como mareca se,
ap6s o uso que dcla tenha sido feito, se tiver tornado adcquada para identificar o
produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa deter-
minada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas. Com cfeito,
nesse caso, a denominagio geogrifica adquiriu um novo alcance ¢ o seu significado,
que j& ndo ¢ apenas descritivo, justifica o seu registo como marca.

E pois correctamente que a Windsurfing Chicmsee ¢ a Comissdo salientam que o
artigo 3.°, n.° 3, ndo autoriza uma diferenciagdo do cardcter distintivo consoante o
interesse identificado em manter o nome geogrifico disponivel para o uso de outras
empresas.

Para determinar se uma marca adquiriu um caricter distintivo apds o uso que dela

foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que
) 8

podem demonstrar que a marca sc tornou adequada para identificar o produto em

causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse

produto dos das outras empresas.
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A este respeito, deve tomar-se em conta, designadamente, o caricter especifico do
nome geogrifico em causa. Com efeito, no caso de um nome geogrifico muito
conhecido, ele sé6 pode adquirir um caricter distintivo na acepgio do artigo 3.°,
n.° 3, da directiva se houver um uso prolongado e intensivo da marca pela empresa
que pede o seu registo. Por maioria de razdo, quando se trate de um nome j4 conhe-
cido como indicagio de proveniéncia geografica de uma certa categoria de produtos,
é necessdrio que a empresa que pede o seu registo para um produto da mesma
categoria faga prova de um uso da marca cuja duragio e intensidade sejam parti-
cularmente notérios.

Para a apreciagdo do cardcter distintivo da marca que é objecto de um pedido de
registo, podem também ser tomadas em consideragio a parte de mercado detida pela
marca, a intensidade, a drea geogrifica e a duragio do uso dessa marca, a impor-
tincia dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a_proporgao dos
meios interessados que identificam o produto como provemente de uma empresa
determinada gragas & marca e declaragdes das cimaras de comércio e de indistria
ou de outras associagdes profissionais.

Se, com base nesses elementos, a autoridade competente considerar que os meios
interessados ou, pelo menos, uma fracgio significativa destes identificam gracas a
marca o produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, em qual-
quer caso, dai concluir que a condi¢io imposta pelo artigo 3.% n.° 3, da directiva
para o registo da marca estd preenchida. Todavia, no que respeita as circunstincias
em que essa condigdo pode ser considerada como satisfeita, as mesmas nio podem
considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como
determinadas percentagens.

Quanto i questdo relativa a0 método que permite avaliar o caricter distintivo da

marca cujo registo se pede, hd que precisar que o direito comunitirio nio se opde

a que a autoridade competente possa recorrer, se tiver dificuldades especiais a este

propésito, e nas condigdes previstas pelo seu direito nacional, a uma sondagem de

opinido destinada a ajudi-la a proferir a sua decisdo (v., neste sentido, acérdio de

16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. 1-4657,
°37).
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A luz de tudo o que precede, hi que responder is questdes relativas ao artigo 3.°,
n.° 3, primeiro periodo, da directiva que este deve ser interpretado no sentido de
que

— o cardcter distintivo da marca adquirido através do uso que dela ¢ feito significa
que a marca é adequada para identificar o produto para o qual é pedido o registo
como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse
produto dos das outras empresas;

— nio permite que a nogio de caricter distintivo seja diferente consoante o inte-
resse identificado em manter o nome geogréfico disponivel para uso de outras
cmpresas;

— para determinar sec uma marca adquiriu um cardcter distintivo apés o uso que
dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos
que podem demonstrar que a marca sc tornou adequada para identificar o pro-
duto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a
distinguir esse produto dos das outras empresas;

— se a autoridade competente considerar que uma fracgio significativa dos meios
interessados identifica gragas & marca um produto como proveniente de uma
empresa determinada, deve, em todo o caso, daf concluir que a condi¢io imposta
para o registo da marca estd preenchida;

— o dircito comunitério nio sc opdc a que a autoridade competente, se tiver difi-
culdades especiais em avaliar o cardcter distintivo da marca cujo registo é pedido,
possa recorrer, nas condigdes previstas pelo seu direito nacional, a uma son-
dagem de opinido destinada a ajudé-la a chegar a uma decisdo.
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Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelo Governo italiano e pela Comissio, que apresentaram
observagées ao Tribunal, ndo sio reembolséveis. Revestindo o processo, quanto s
partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o érgio juris-
dicional nacional, compete a este decidir quanto is despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Landgericht Miinchen I, por
despachos de 8 de Janeiro de 1997, declara:

1) O artigo 3.% n.° 1, alinea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-
~Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que

— ndo se limita a proibir o registo de nomes geogrificos como marcas
apenas nos casos em que estes designem lugares que tenham actual-
mente, para os meios interessados, uma ligacdo com a categoria de pro-
dutos em causa mas aplica-se igualmente aos nomes geograficos suscep-
tiveis de serem utilizados no futuro pelas empresas interessadas como
indicagio de proveniéncia geografica da categoria de produtos em causa;
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— nos casos em que o nome geografico em causa nio tenha actualmente,
para os meios interessados, uma ligacio com a categoria de produtos em
causa, a autoridade competente deve apreciar se é razoavel pensar que
esse nome possa, para os meios interessados, designar a proveniéncia
geografica dessa categoria de produtos;

— nesta apreciagdo, é conveniente, mais especialmente, ter em conta o
conhecimento maior ou menor que os meios interessados tém do nome
geografico em causa, bem como as caracteristicas do lugar designado por
este e da categoria de produtos em causa;

— o nexo entre o produto em causa e o lugar geogrifico ndo depende
necessariamente do fabrico do produto nesse lugar.

2) O artigo 3.% n.° 3, primeiro periodo, da Primeira Directiva 89/104 deve ser
interpretado no sentido de que

— o caracter distintivo da marca adquirido através do uso que dela ¢é feito
significa que a marca é adequada para identificar o produto para o qual
¢ pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e,
portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas;

— ndo permite que a nogdo de caricter distintivo seja diferente consoante
o interesse identificado em manter o nome geogrifico disponivel para
uso de outras empresas;
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para determinar se uma marca adquiriu um caricter distintivo apés o
uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar global-
mente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou ade-
quada para identificar o produto em causa como proveniente de uma
empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das
outras empresas;

se a autoridade competente considerar que uma frac¢io significativa dos
meios interessados identifica gragas 3 marca um produto como prove-
niente de uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daf concluir
que a condicio imposta para o registo da marca esti preenchida;

o direito comunitirio nio se opde a que a autoridade competente, se
tiver dificuldades especiais para avaliar o caricter distintivo da marca
cujo registo é pedido, possa recorrer, nas condi¢Ges previstas pelo seu
direito nacional, a uma sondagem de opinido destinada a ajudi-la a
chegar a uma decisdo.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Hirsch Jann Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann Edward

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 4 de Maio de 1999.

O sccretdrio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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