ACORDAO DE 4. 10, 2001 — PROCESSO C-517/99

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
4 de Outubro de 2001 *

No processo C-517/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justica, nos termos do
artigo 234.° CE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, no
processo intentado por

Merz & Krell GmbH & Co.,

uma deciso a titulo prejudicial sobre a interpretacdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea
d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G. C. Rodriguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet
e V. Skouris, presidentes de sec¢do, J.-P.Puissochert,
P. Jann, L. Sevon, R. Schintgen, E Macken (relator) e N. Colneric e C. W. A.

Timmermans, juizes,

* Lingua do processo: alemdo.
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advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretario: R. Grass,

vistas as observacdes escritas apresentadas:

— em representacio do Governo alemdo, por W.-D. Plessing e B. Muttelsee-
-Schén, na qualidade de agentes,

— em representagio do Governo do Reino Unido, por G. Amodeo, na
qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representagio da Comissio das Comunidades Europeias, por K. Banks,
na qualidade de agente, assistida por I. Brinker e W. Berg, Rechtsanwiilte,

visto o relatorio do juiz-relator,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 18 de
Janeiro de 2001,
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profere o presente

Acérdao

Por despacho de 20 de Outubro de 1999, que deu entrada no Tribunal de Justica
em 31 de Dezembro do mesmo ano, o Bundespatentgericht submeteu, nos termos
do artigo 234.° CE, uma questio prejudicial sobre a interpretacdo do artigo 3.°,
n.° 1, alinea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagcdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

Esta questdo foi suscitada no &mbito de um recurso interposto por Merz & Krell
GmbH & Co. (a seguir «Merz & Krell») devido a recusa do Deutsches Patent-
und Markenamt (servigo alemdo das patentes e das marcas) registar a marca
nominativa Bravo para material utilizado para escrever.

Qﬁadro juridico

A directiva tem por objectivo, segundo o seu primeiro considerando, aproximar
as legislagdes dos Estados-Membros relativas ds marcas, a fim de suprimir as
disparidades existentes susceptiveis de entravar a livre circulagio dos produtos ¢ a
livre prestacdo de servicos e de distorcer as condicdes de concorréncia no
mercado comum. Nos termos do seu terceiro considerando, tem por objectivo
uma aproximacio total das referidas legislacdes.
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O artigo 2.° da directiva contém uma lista de sinais susceptiveis de constituir uma
marca. Tem a seguinte redaccio:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representacdo grafica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,
nameros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condi¢do de que
tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servi¢os de uma empresa
dos de outras empresas.»

O artigo 3.°, n.° 1, da directiva prevé:

«Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracdo de nulidade, uma vez
efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que ndo possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de caracter distintivo;

c¢) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de produgdo do
produto ou da prestagdo do servigo, ou
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d) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio;

[...]»

Ha que salientar que apenas as versdes dinamarquesa e sueca do n.° 1, alinea d),
desta disposi¢do tém uma referéncia aos sinais e as indicacdes que se tenham
tornado usais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio «relativas aos produtos ou servicos» («for varen eller tjenesteydelsen»
em dinamarqués e «for varan eller tjinsten» em sueco).

O artigo 3.% n.° 3, da directiva dispde:

«N&o sera recusado o registo de uma marca ou este nio sera declarado nulo nos
termos do n.° 1, alineas b), ¢) ou d), se, antes da data do pedido de registo e apos
o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caracter distintivo. Os Estados-
-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro periodo se
aplicara também no caso em que o caracter distintivo tiver sido adquirido apés o
pedido de registo ou o registo.» »

A Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen, de 25 de
Outubro de 1994 (lei alemd relativa 4 proteccio das marcas e outros sinais
distintivos, BGBIL. 1994 1, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), entrou em vigor em
1 de Janeiro de 1993, transpds a directiva para o direito alemio.
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Nos termos do artigo 8.°, n.° 2, ponto 3, sdo recusados os registos das marcas
«constituidas exclusivamente por sinais ou indica¢des que se tenham tornado
usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio para
descrever bens ou prestagdes de servicos».

O litigio no processo principal e a questdo prejudicial

A Merz & Krell apresentou um pedido de registo da marca nominativa Bravo
para «material utilizado para escrever». Este pedido foi indeferido pelo Deutsches
Patent- und Markenamt porque a palavra «bravo» &, para os meios comerciais
em causa, uma simples exclamacdo de aprovagdo. Esses meios véem apenas na
marca nominativa Bravo cujo registo foi apresentado um elogio e um slogan
publicitario sem qualquer caracter distintivo, de modo que essa marca ndo pode
beneficiar de uma protecgio.

Interposto recurso dessa decisdo pela Merz & Krell, o Bundespatentgericht
considera que o fundamento da recusa de registo feito 4 recorrente deve ser
apreciado em relagdo ao artigo 8.%, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz.

Salienta que o termo «bravo» tem, em varias linguas europeias, o mesmo
significado de manifestagio de aprovagio ao sentido de «bom» ou de «bonito».
Refere também que este termo, na Alemanha e em vérios outros paises europeus,
é efectivamente utilizado na publicidade como uma manifestacio de aprovagio
em relacio a diferentes produtos e servicos. Todavia, indica ndo ter podido
provar uma utilizaciio do referido termo relativamente a material utilizado para
escrever.
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O Bundespatentgericht considera que, nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea d),
da directiva, é suficiente, para recusar o registo da marca nominativa Bravo, que
o termo «bravo» se tenha tornado usual na linguagem corrente ou nos habitos
leais e constantes do comércio, sem, no entanto, descrever concretamente 0s
produtos em causa.

Todavia, o érgdo jurisdicional de reenvio salienta que, segundo a aplicacio literal
do artigo 8.°, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz, a recusa de registar uma marca
fundamentada nessa disposi¢io pressupde que o termo cujo registo foi
apresentado se tenha tornado usual para designar os produtos ou servigos
relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca.

Por outro lado, a redacgdo do artigo 8.°, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz nio
permite saber se é suficiente uma ligacdo geral com os produtos ou os servicos
abrangidos por essa marca para recusar o seu registo com fundamento nessa
disposi¢do, ou se & necessario uma ligagdo especifica com os referidos produtos
ou servigos.

Considerando que o artigo 8.°, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz deve ser
interpretado em conformidade com o artigo 3.% n.° 1, alinea d), da directiva,
cuja transposi¢do assegura para o direito alemdo, o Bundespatentgericht decidiu
suspender a instincia e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questdo
prejudicial:

«Deve-se interpretar o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da Primeira Directiva 89/104/
/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislactes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, de forma restritiva e contra o seu
sentido literal, no sentido de que os motivos de recusa de registo se limitam
apenas aos sinais ¢ indica¢bes que descrevem directamente os bens e servigos
apresentados a registo, ou ds suas propriedades e caracteristicas essenciais? Ou
deve entender-se a disposi¢cdo normativa no sentido de que, para efeitos de registo
da marca, também devem ser recusados, além dos ‘sinais francos’ e das
denominagdes genéricas, os sinais ou indica¢des que se tenham tornado usuais na
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linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do sector do comércio a que
se destina, ou de um sector semelhante, como termos publicitarios, indicacées de
qualidade, promogdes de venda, etc., sem descrever directamente as propriedades
concretas dos bens e servicos apresentados a registo?»

Quanto a primeira parte da questdo

Através da primeira parte da sua questdo, o 6rgio jurisdicional de reenvio
pergunta, essencialmente, se o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva deve ser
interpretado no sentido de que apenas se opde ao registo de uma marca se os
sinais ou indica¢des de que a marca é exclusivamente constituida se tornaram
usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio para
designar os produtos ou os servigos relativamente aos quais foi pedido o registo
da referida marca.

Os Governos aleméo e do Reino Unido, bem como a Comissio, alegam que o
artigo 3.%, n.° 1, alinea d), da directiva deve ser interpretado no sentido de que
apenas sdo excluidos do registo os sinais ou as indica¢des que, na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio, se tenham tornado usuais
para designar produtos ou servigos do tipo daqueles em relagdo aos quais foi
pedido o registo da marca.

O Governo alemio sustenta também que, se fosse feita uma interpretagio mais
ampla desta disposi¢do, diminuiria assim, sem necessidade, o nfimero dos sinais
ou das indicagdes disponiveis para ser registados.
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Ha que salientar que a directiva tem por objectivo, como resulta dos seus
primeiro e sétimo considerandos, subordinar ds mesmas condigGes, em todos os
Estados-Membros, a aquisicio e a conservacdo do direito sobre a marca
registada, a fim de pér termo as disparidades nas legislagdes dos Estados-
-Membros que podem entravar a livre circulagdo dos produtos e a livre prestagdo
de servicos e distorcer as condigdes de concorréncia no mercado comum.

O direito de marca constitui efectivamente um elemento essencial do sistema de
concorréncia leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as empresas devem
estar em condicdes de conservar a clientela pela qualidade dos respectivos
produtos ou servigos, o que sb & possivel gragas 4 existéncia de sinais distintivos
que permitem identificar aqueles produtos ou servi¢os (v., nomeadamente, o
acordio de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect., p.1-6227,
n.° 22).

Nesta perspectiva, a fungio essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao
utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca,
permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, aquele produto ou servico de
outros que tenham proveniéncia diversa (v., nomeadamente, o acorddo de 29 de
Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 28).

O legislador comunitario consagrou esta fungfo essencial da marca ao dispor, no
artigo 2.° da directiva, que os sinais susceptiveis de representacio grafica apenas
podem constituir uma marca na condi¢io de que tais sinais sejam adequados a
distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas.

Nestas condicdes, os sinais ou as indicacdes que ndo possam preencher a fungdo
essencial da marca nio podem beneficiar da protec¢do que confere o registo.
Como resulta do décimo considerando da directiva, o objectivo da protecgdo
conferida pela marca registada consiste nomeadamente em garantir a fungdo de
origem da referida marca.
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E a luz destas considera¢des que ha que interpretar o artigo 3.°, n.° 1, alinea d),
da directiva.

Cabe salientar que, nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva, sera
recusado o registo das marcas constituidas exclusivamente por sinais ou
indicacbes que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos
comerciais.

Na verdade, diferentemente do artigo 8.°, n.° 2, ponto 3, da Markengesetz, que
visa as marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indica¢des que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos comerciais «para
designar produtos ou servigos», o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva ndo
contém tal precisdo. Todavia, dele ndo pode ser deduzido que, para apreciar o
fundamento de um pedido de registo de uma marca, nio hi que tomar em
considerac¢io a ligagdo entre os sinais ou as indica¢des constitutivos dessa marca e
os produtos ou servicos visados pela referida marca.

Com efeito, o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva tem por finalidade impedir
o registo de sinais ou de indica¢des que sejam improprios para distinguir os
produtos ou os servicos de uma empresa dos de outras empresas e que ndo
preencham, assim, a condigdo exigida no artigo 2.° da directiva.

Ora, a fim de determinar se determinados sinais ou indicacdes tém esse caracter
distintivo, nfo podem deixar de ser tomados em conta os produtos e servigos que
esses sinais ou indicag¢des tém por objectivo distinguir.

Esta consideragdo é corroborada pelo artigo 3.° n.° 3, da directiva. Com efeito,
como o Tribunal de Justica decidiu no n.® 44 do acérdio de 4 de Maio de 1999,
Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779), & através do
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uso que dele & feito que esse sinal adquire o caracter distintivo que & a condigdo
do seu registo nos termos dessa disposi¢do. Ora, a existéncia de um poder de
diferenciacio resultante do uso de um sinal s6 pode ser declarado em relagdo aos
produtos ou aos servigos que tenham esse sinal.

Conclui-se que o artigo 3.%, n.° 1, alinea d), da directiva deve ser interpretado no
sentido de que apenas se opde ao registo de uma marca quando os sinais ou as
indicagdes de que a marca é exclusivamente constituida se tenham tornado usuais
na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio para
designar os produtos ou os servigos relativamente aos quais foi apresentado o
registo da referida marca.

Quanto a segunda parte da questdo

Através da segunda parte da sua questdo, o Orgdo jurisdicional de reenvio
pergunta se o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva se opde ao registo de uma
marca unicamente quando os sinais ou as indica¢des de que essa marca é
exclusivamente constituida descrevem as propriedades ou caracteristicas dos
produtos e dos servicos relativamente aos quais foi apresentado o registo da
referida marca ou igualmente quando esses sinais ou essas indicacBes sejam
slogans publicitarios, indicagdes de qualidade ou expressdes que incitem a
comprar, embora nido descrevam as propriedades ou caracteristicas dos referidos
produtos e servigos.

O Governo do Reino Unido sustenta que as marcas sdo susceptiveis de ser
abrangidas pelo artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva, mesmo que os sinais ou
as indicacdes que as constituam nio descrevam directamente os produtos ou
servicos em causa, mas forem normalmente associados aos referidos produtos ou
Servigos.
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A Comissdo alega também que o artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva nio
coloca como condi¢do da sua aplicagdo que os sinais ou as indicagdes de que uma
marca & constituida descrevam directamente os produtos ou os servicos
relativamente aos quais & pedido o registo da referida marca. Considera que
essa disposicdo proibe o registo dos sinais ou das indicagdes que designem,
enquanto sinais ndo apropriaveis ou termos genéricos, os produtos e os servicos
em causa ou que, sem os designar, tém normalmente um sentido especial
suplementar.

Em primeiro lugar, hd que salientar que, embora exista uma sobreposicio
evidente dos respectivos Ambitos de aplicagdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), e do
artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva, a exclusio do registo das marcas visadas
por esta Gltima disposi¢io ndo é fundamentada na natureza descritiva dessas
marcas, mas nos usos em vigor nos meios comerciais onde é feito o comércio dos
produtos e dos servigos relativamente aos quais foram aptresentados o registo das
referidas marcas.

Conclui-se que, para dar um efeito atil ao artigo 3.°, n.° 1, alinea d), da directiva,
ndo se deve limitar o 4mbito dessa disposi¢do, cuja interpretacio é solicitada ao
Tribunal de Justica, apenas ds marcas que descrevam as propriedades ou
caracteristicas dos produtos e dos servigos que elas abrangem.

A este respeito, ha que sublinhar que sinais ou indicagées que constituem uma
marca que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio para designar os produtos ou os servigos visados por essa
marca ndo sio adequados para distinguir os produtos ou os servicos de uma
empresa dos de outras empresas e nio preenchem, portanto, a fun¢do essencial da
referida marca — excepto se o uso que foi feito desses sinais ou dessas indicacoes
lhes permitiu adquirir um caracter distintivo susceptivel de ser reconhecido nos
termos do artigo 3.°, n.° 3, da directiva.
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Nesse caso, ndo é necessario examinar se os sinais ou as indica¢des em causa sdo
descricies das propriedades ou caracteristicas desses produtos ou desses servigos.

Conclui-se igualmente que, no caso em que os sinais ou as indicagdes em causa se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio para designar os produtos ou os servicos abrangidos pela marca, €
irrelevante que sejam utilizados como slogans publicitarios, indicacdes de
qualidade ou expressdes que incitem a comprar os referidos produtos ou servigos.

Todavia, o registo de uma marca constituida por sinais ou por indica¢bes que, por
outro lado, sejam utilizados como slogans publicitarios, indicacdes de qualidade
ou expressdes que incitem a comprar os produtos ou os servigos visados por essa
marca nio é excluido, enquanto tal, devido a essa utilizagdo. Compete ao 6rgdo
jurisdicional nacional determinar em cada caso se esses sinais ou indicagGes se
tornaram usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio para designar os produtos ou os servicos visados por essa marca.

Conclui-se que o artigo 3.° n.° 1, alinea d), da directiva deve ser interpretado no
sentido de que subordina a recusa do registo de uma marca apenas a condicio de
os sinais ou as indicacBes de que essa marca é exclusivamente constituida se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio para designar os produtos ou os servigos relativamente aos quais foi
apresentado o registo da referida marca. E indiferente, no dmbito da aplicagio
desta disposicio, que os sinais ou as indicagdes em causa descrevam ou ndo as
propriedades ou caracteristicas dos referidos produtos ou servigos.
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Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos alemdo e do Reino Unido, bem como pela
Comissdo, que apresentaram observa¢des ao Tribunal, ndo sdo reembolsaveis.
Revestindo o processo, quanto ds partes na causa principal, a natureza de
incidente suscitado perante o 6rgdo jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto ds despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre a questdo submetida pelo Bundespatentgericht, por
despacho de 20 de Outubro de 1999, declara:

O artigo 3.° n.° 1, alinea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que apenas se opde ao
registo de uma marca quando os sinais ou as indica¢bes de que essa marca é
exclusivamente constituida se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos hébitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os
servigos relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca.
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Esta mesma disposicio deve ser interpretada no sentido de que subordina a
recusa do registo de uma marca apenas a condicio de os sinais ou as indicagdes de
que essa marca é exclusivamente constituida se tenham tornado usuais na
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio para designar
os produtos ou os servigos relativamente aos quais foi apresentado o registo da
referida marca. E indiferente, no Ambito da aplicacdo desta disposicdo, que os
sinais ou as indicacdes em causa descrevam ou ndo as propriedades ou
caracteristicas dos referidos produtos ou servicos.

Rodriguez Iglesias Gulmann Wathelet
Skouris Puissochet Jann
Sevon Schintgen Macken
Colneric Timmermans

Proferido em audiéncia pablica no Luxemburgo, em 4 de Outubro de 2001.

O secretirio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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