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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccio)

12 de dezembro de 2018*

«Marca da Unido Europeia — Processo de extingdo — Marca coletiva figurativa da Unido Europeia que
representa um circulo com duas flechas — Utilizagdo séria da marca — Extingdo parcial —
Declaragdo de extingdo parcial — Artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual
artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 2017/1001] — Regra 22, n.° 4, do
Regulamento (CE) n.® 2868/95 [atual artigo 10.°, n.° 4, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625] —
Apresentagdo da marca em embalagens — Perce¢do do publico pertinente»

No processo T-253/17,

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, com sede em Coldnia (Alemanha),
representada por P. Goldenbaum, I. Rohr e N. Ebbecke, advogados,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por D. Hanf, na
qualidade de agente,

recorrido,
sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do EUIPO
Halston Properties s. r. 0., com sede em Bratislava (Eslovdquia),
que tem por objeto um recurso interposto da Decisdo da Quinta Camara de Recurso do EUIPO de
20 de fevereiro de 2017 (processo R 1357/2015-5), relativa a um processo de extin¢do entre a Halston
Properties e a Der Griine Punkt — Duales System Deutschland,
O TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccdo),
composto por: H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relator), juizes,
secretario: R. Ukelyté, administradora,
vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de abril de 2017,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de julho de 2017,

apds a audiéncia de 12 de junho de 2018,

* Lingua do processo: alemdo.

PT
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profere o presente

Acoérdao

Antecedentes do litigio

Em 12 de junho de 1996, a recorrente, Der Griine Punkt — Duales System Deutschland, apresentou
um pedido de registo de marca da Unido Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de
1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituido pelo
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria
(JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado, ele préprio substituido pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO
2017, L 154, p. 1)].

A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca controvertida») é o seguinte sinal figurativo:

Os produtos e servicos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 1 a 35, 39, 40 e 42 na
acecdo do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o
registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada
uma dessas classes, a seguinte descricdo:

— classe 1: «Produtos quimicos destinados a industria, as ciéncias, a fotografia, assim como a
agricultura, horticultura e a silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plasticas em
estado bruto; adubos para as terras; composicOes extintoras; preparacoes para a témpera e
soldadura de metais; produtos quimicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes;
adesivos (matérias colantes) destinados a inddstria»;

— classe 2: «Cores, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioragdo da madeira;
matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em p6 para
pintores, decoradores, impressores e artistas»;

— classe 3: «Preparagdes para branquear e outras substancias para a lavagem; preparacdes para limpar,
polir, desengordurar e raspar; Sabdes; perfumaria, 6leos essenciais, cosméticos, locdes para os
cabelos; dentifricos»;

— classe 4: «Oleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira;
combustiveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminagdo; velas, mechas»;

— classe 5: «Produtos farmacéuticos, veterindrios e higiénicos; substancias dietéticas de uso medicinal,
alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para
impressdes dentdrias; desinfetantes; produtos para a destruicdo dos animais nocivos; fungicidas,
herbicidas»;
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— classe 6: «Metais comuns e suas ligas; materiais de construcdo metalicos; construgoes transportaveis
metalicas; materiais metélicos para vias férreas; cabos e fios metalicos nao elétricos; serralharia e
quinquilharia metélicas; mangueiras metdlicas; cofres-fortes; produtos metalicos compreendidos na
classe 6; minerais»;

— classe 7: «Maquinas nomeadamente mdquinas para o processamento de metal, madeira, papel,
téxteis, matérias plasticas e materiais de construcdo; Maquinas e aparelhos elétricos para o lar e o
escritorio, compreendidos na classe 7; Maquinas-ferramentas; motores (com exce¢do dos motores
para veiculos terrestres); unides e correias de transmissdo (com excecdo das transmissoes de
veiculos terrestres); instrumentos agricolas (compreendidos na classe 7); incubadoras para ovos»;

— classe 8: «Ferramentas manuais; Ferramentas manuais conduzidas manualmente para o lar, o
jardim e para o processamento de metal, madeira, papel, téxteis, matérias plasticas e materiais de
construgdo, ndo compreendidos na classe 8; Cutelaria, garfos e colheres; armas brancas; maquinas
de barbear»;

— classe 9: «Aparelhos e instrumentos cientificos, nduticos, geodésicos, elétricos, fotograficos,
cinematogréficos, 6ticos, de pesagem, de medida, de sinalizagdo, de controlo (inspecéo), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos elétricos (compreendidos na classe 9);
Aparelhos para o registo, a transmissdo e a reproducdo do som ou de imagens; suportes de registo
magnético, discos acusticos; distribuidores automaticos e mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento; caixas registadoras, maquinas de calcular, equipamento para o tratamento da
informacdo e computadores; extintores»;

— classe 10: «Aparelhos e instrumentos cirtrgicos, médicos, dentarios e veterinarios, membros, olhos
e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de suturax;

— classe 11: «Aparelhos de iluminacdo, de aquecimento, de producdo de vapor, de cozedura, de
refrigeracdo, de secagem, de ventilacdo, de distribuicdo de dgua e instalagdes sanitarias»;

— classe 12: «Veiculos; aparelhos de locomocéo por terra, por ar ou por agua»;
— classe 13: «Armas de fogo; municdes e projéteis; explosivos; fogos-de-artificio»;

— classe 14: «Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué compreendidos
na classe 14; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos»;

— classe 15: «Instrumentos de musica»;

— classe 16: «Papel, cartio e produtos nestas matérias, compreendidos na classe 16; Produtos de
impressao; artigos para encadernacdo; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para
papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; maquinas de escrever e artigos de
escritério (exceto mdoveis); material de instrucdo ou de ensino (exceto aparelhos); matérias
plasticas para embalagem, compreendidas na classe 16; cartas de jogar; carateres de impressao;
estereotipos (clichés)»;

— classe 17: «Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias, compreendidos
na classe 17; produtos em matérias plasticas semitrabalhadas; matérias para calafetar, vedar e isolar;
tubos flexiveis ndo metalicos»;

— classe 18: «Couro e imitacdes de couro, produtos nestas matérias (compreendidos na classe 18);

peles de animais; malas (bads) e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas;
chicotes e selaria»;
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classe 19: «Materiais de construcdo nao metdalicos; tubos rigidos ndo metdlicos para a construcao;
asfalto, pez e betume; construgdes transportaveis ndo metdlicas; monumentos nido metélicos»;
classe 20: «Mdveis, vidros (espelhos), molduras; produtos compreendidos na classe 20, em madeira,
cortica, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, ambar, madrepérola, espuma do
mar, sucedaneos de todas estas matérias ou em matérias plasticas»;

classe 21: «Utensilios (compreendidos na classe 21) e recipientes para uso doméstico ou para a
cozinha (ndo em metais preciosos nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (exceto pincéis);
materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; limalha de ferro (palha de aco); vidro em
bruto ou semitrabalhado (com excecio do vidro de construcgdo); vidraria, porcelana e faianca,
compreendidas na classe 21»;

classe 22: «Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (compreendidos na classe 22);
matérias para enchimento (com excecdo de borracha e de matérias pldsticas); matérias téxteis
fibrosas brutas»;

classe 23: «Fios para uso téxtil»;

classe 24: «Tecidos e produtos téxteis compreendidos na classe 24; coberturas de cama e de mesa»;

classe 25: «Vestudrio, sapatos, chapelaria»;

classe 26: «Rendas e bordados, fitas e corddes; botdes, colchetes e ilhés, alfinetes e agulhas; flores
artificiais»;

classe 27: «Tapetes, capachos, esteiras, lindleos e outros artigos de revestimento de soalhos;
tapecarias murais ndo em matérias téxteis»;

classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de gindastica e de desporto, compreendidos na classe 28;
decoragdes para arvores de Natal»;

classe 29: «Carne, peixe, aves e caca; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e
cozidos; geleias, doces, compotas, molhos a base de frutas; ovos, leite e produtos lacteos; dleos e
gorduras comestiveis»;

classe 30: «Café, chi, cacau, actcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos do café; farinhas e preparagoes
feitas de cereais, pao, pastelaria e confeitaria, gelados comestiveis; mel e xarope de melago; levedura

e fermento em po; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar»;

classe 31: «Produtos agricolas, horticolas, florestais e graos, compreendidos na classe 31; animais
vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte»;

classe 32: «Cervejas; dguas minerais e gasosas e outras bebidas nao alcodlicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparagoes para fazer bebidas»;

classe 33: «Bebidas alcodlicas (com excegdo de cervejas)»;
classe 34: «Tabaco: artigos para fumadores; fésforos»;
classe 35: «Publicidade;

classe 39: «Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias»;
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— classe 40: «Tratamento de materiais; Reciclagem de material de embalagemy;
— classe 42: «Eliminacdo de detritos; programacdo de computadores».

O regulamento de utilizacdo da marca controvertida apresentado com o pedido de registo dispoe,
designadamente, no n.” 6, que a marca controvertida é criada «para permitir que os consumidores e o
comércio em geral reconhecam as embalagens que fazem parte do [s]istema [d]ual e relativamente as
quais foi estabelecida uma contribuicio para o financiamento do sistema, bem como os produtos
embalados desse modo e os distingam de outras embalagens e produtos [...]».

A marca controvertida foi registada como marca coletiva da Unido Europeia em 19 de julho de 1999,
sob o numero 298273, para os produtos e servicos referidos no n.° 3, supra.

Em 25 de setembro de 2006 e em 17 de maio de 2016, foi renovado o registo da marca controvertida.

Em 2 de novembro de 2012, a outra parte no processo perante o EUIPO, a Halston Properties, s. r. o.,
apresentou um pedido de extin¢do da marca controvertida, com base no artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do
Regulamento n.® 207/2009 [atual artigo 58.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 2017/1001], alegando que
a referida marca néo tinha sido objeto de uma utilizagéo séria para os produtos para os quais tinha sido
registada. Este pedido foi dirigido contra todos os produtos registados nas classes 1 a 34 referidas no
n.° 3, supra. Os servigos abrangidos pela marca controvertida ndo foram contestados.

A recorrente apresentou numerosos documentos relativos a utilizagdo da marca controvertida entre os
quais se encontram numerosos contratos de licenca, bem como outros documentos que regulam a
utilizacdo da marca controvertida em embalagens.

Por decisao de 26 de maio de 2015, a Divisio de Anulacdo do EUIPO acolheu parcialmente o pedido
de extin¢do e declarou que a recorrente tinha perdido os seus direitos a partir de 2 de novembro de
2012 para determinados produtos (a seguir «produtos controvertidos»), concretamente todos os
produtos registados nas classes 1 a 34 referidos no n.’ 3, supra, exceto os produtos seguintes:

— classe 6: «<Embalagens metalicas compreendidas na classe 6»;

— classe 16: «Embalagens em papel, cartio, compreendidas na classe 16; matérias plasticas para
embalagem, compreendidas na classe 16»;

— classe 17: «Embalagens em borracha, guta-percha, goma, amianto, mica, compreendidas na classe
17»;

— classe 18: «<Embalagens em couro e imitagdes de couro, compreendidas na classe 18»;

— classe 20: «<Embalagens em madeira, cortica, cana, junco, vime e sucedaneos de todas estas matérias
ou em matérias plasticas, compreendidas na classe 20»;

— classe 21: «Recipientes de embalagem para uso doméstico ou para a cozinha (ndo em metais
preciosos nem em plaqué); embalagens em vidraria, porcelana e faianga, compreendidas na
classe 21»;

— classe 22: «Produtos de embalagem compreendidos na classe 22»;

— classe 24: «<Embalagens téxteis compreendidas na classe 24».
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Em 8 de julho de 2015, a recorrente interpos no EUIPO recurso da decisdo da Divisdo de Anulacdo,
com base nos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009 (atuais artigos 66.° a 71.° do
Regulamento 2017/1001).

Por decisdo de 20 de fevereiro de 2017 (processo R 1357/2015-5) (a seguir «decisdo impugnada»), a
Quinta Camara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. Considerou, em especial, que a
recorrente ndo tinha apresentado a prova de que tinha utilizado a marca controvertida de acordo com
a sua funcdo principal, a saber, garantir a identidade de origem dos produtos controvertidos. A este
propésito, salientou, a titulo preliminar, que convinha tomar em consideracio o facto de a marca
controvertida ser uma marca coletiva que, nessa qualidade, era objeto de uma utilizacdo adequada
para garantir a manutencdo dos seus direitos, uma vez que era utilizada segundo a sua fungdo de
indicacdo dos produtos e servicos dos membros da associacdo. Em seguida, a questdo de saber se a
marca controvertida foi utilizada como indicacdo de origem para os produtos abrangidos pela marca
controvertida seria apreciada em funcdo da perce¢do do publico pertinente que, no caso em apreco,
associaria a marca controvertida «a um comportamento ecolégico da empresa» e apreenderia essa
marca como a indicacio de que os residuos de embalagem designados pelo sinal podem ser
recolhidos, e depois valorizados, em contentores ou sacos previstos especialmente para o efeito.

A Camara de Recurso observou que, na medida em que, para o consumidor médio da Unido Europeia
pertinente, o significado da marca controvertida se limita a sua indicacdo de que os residuos de
embalagem assim designados podem ser recolhidos e valorizados segundo um determinado sistema, a
marca controvertida, do ponto de vista desse consumidor, nao foi utilizada para indicar a origem dos
produtos controvertidos. Ainda que a embalagem e o produto aparecam como constituindo «uma
unidade» no momento da venda, o consumidor pertinente pode perfeitamente distinguir entre uma
marca que indica a origem comercial do produto e uma marca que assinala a valorizacdo dos residuos
de embalagem vazios e usados apds o consumidor ter desembalado, utilizado ou consumido o préprio
produto. Dado que um produto em cuja embalagem ¢é visivel a marca controvertida nao se distingue
em nada de um produto idéntico cuja embalagem nao reproduz essa marca, a marca controvertida nao
indica, consequentemente, uma determinada qualidade dos produtos.

Por outro lado, segundo a Camara de Recurso, a recorrente ndo conseguiu provar que a utilizacdo da
marca controvertida tinha por objetivo criar ou conservar um escoamento para os produtos

controvertidos. Todos os documentos apresentados diziam respeito a utilizagdo da marca
controvertida no que respeita a embalagens de venda.

Pedidos das partes

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

— condenar o EUIPO nas despesas.

O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Questio de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um tnico fundamento, relativo a viola¢do do artigo 15.°,
n.° 1, do Regulamento 207/2009 [atual artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1001], conjugado com o
artigo 66.° do mesmo regulamento (atual artigo 74.° do Regulamento 2017/1001).

A recorrente alega, em substancia, que os documentos que apresentou demonstram uma utilizagiao
comercial da marca controvertida nao sé para as embalagens de produtos mas também para os
produtos controvertidos embalados.

Em primeiro lugar, em seu entender, o EUIPO ndo tomou em consideracdo que as provas da utilizacao
ndo se referem unicamente as embalagens vendidas separadamente, mas também as embalagens de
venda, isto é, a embalagens que sdo oferecidas constituindo uma unidade com o produto no momento
da venda. Trata-se de uma multipla aposi¢cao de marca do produto na sua embalagem, correntemente
praticada e a que o publico estd habituado.

Em segundo lugar, a recorrente considera que, conforme resulta da regra 22, n.° 4, do Regulamento
(CE) n.° 2868/95 da Comisséo, de 13 de dezembro de 1995, relativo a execugdo do Regulamento (CE)
n.” 40/94 [atual artigo 10.°, n.° 4, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissao, de 5 de margo
de 2018, que complementa o Regulamento 2017/1001, e que revoga o Regulamento Delegado (UE)
2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], a representacio da marca controvertida nas embalagens
respeitantes aos produtos controvertidos é uma prova direta de que a marca controvertida foi objeto
de utilizacdo adequada a assegurar a manutencao dos referidos direitos. Considera que, regra geral, o
publico atribui ao produto, e ndo a sua embalagem, um sinal aposto nas embalagens.

Em terceiro lugar, segundo a recorrente, o ptublico compreende a marca controvertida ndo no sentido
de que a embalagem em causa apresenta uma certa qualidade material, ou é proveniente de um
determinado fornecedor de embalagens, mas antes, em conformidade com o n.° 6 do regulamento de
utilizacdo da marca controvertida e com a fungdo especifica da marca coletiva, no sentido de que a
embalagem faz parte de um sistema de gestdo adequada dos residuos, e ao mesmo tempo, de que o
produtor dos produtos controvertidos faz parte do sistema de contrato de licenca da recorrente. Isso é
tanto mais valido quanto os utilizadores da marca controvertida ndo sao fornecedores de embalagens,
mas vendedores ou produtores de produtos embalados.

Por outro lado, a recorrente alega que a marca controvertida indica igualmente determinadas
qualidades imateriais dos produtos controvertidos. Com efeito, assinala que os mesmos sdo
provenientes de uma empresa que investiu financeiramente para que a embalagem seja eliminada na
acecdo da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008,
relativa aos residuos e que revoga certas diretivas (JO 2008, L 312, p. 3), e que as despesas efetuadas
para o efeito permitem garantir uma melhor reciclagem das embalagens usadas, evitar os custos de
embalagens indteis, facilitar a eliminagdo publica dos residuos e, por tltimo, preservar o mais possivel
o meio ambiente. A ideia veiculada pela marca controvertida e que é entendida pelo publico pertinente
estd associada a uma caracteristica precisa, concretamente um comportamento da empresa. Neste
sentido, a marca controvertida expressa uma qualidade imaterial dos produtos controvertidos. O
consumidor decide-se ndo pela embalagem enquanto tal, mas por um produto concreto dentro de
uma embalagem porque esse produto é proveniente de uma empresa que investiu financeiramente no
que respeita a embalagem do produto em causa de modo a que a mesma embalagem e as embalagens
desse tipo sejam eliminadas nos termos da Diretiva 2008/98.

O EUIPO contesta esta argumentacao.
A titulo preliminar, recorde-se que, segundo o artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009, «[s]e,

num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular ndo tiver utilizado seriamente a marca da
Unido Europeia na Unido, para os produtos ou servicos para que foi registada, ou se essa utilizagdao
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tiver sido suspensa por um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca comunitdria serd sujeita as
sancdes previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua ndo
utilizacao».

Nos termos do artigo 51.° n.° 1, alinea a), do Regulamento n.” 207/2009, é declarada a perda dos
direitos do titular da marca da Unido Europeia, na sequéncia de pedido apresentado ao EUIPO ou de
pedido reconvencional em acdo de contrafacio quando, durante um periodo ininterrupto de cinco
anos, a marca da Unido Europeia nao tiver sido objeto de uma utilizacdo séria na Unido para os
produtos ou servicos para que foi registada e se ndo existirem motivos justos para a sua nao
utilizagdo. O artigo 51.° do Regulamento n.” 207/2009 é igualmente aplicdvel as marcas coletivas da
Unido Europeia, em conformidade com o artigo 66.°, n.” 3, do Regulamento n.® 207/2009.

Nos termos da regra 22, n.” 3 e 4, do Regulamento n.” 2868/95 [atual artigo 10.°, n.* 3 e 4, do
Regulamento Delegado (UE) 2018/625] aplicdveis aos processos de extingdo por forca da regra 40,
n.’ 5, do mesmo regulamento [atual artigo 19.°, n.” 1, do Regulamento Delegado 2018/625], a prova da
utilizacdo deve incidir sobre o local, o periodo, a extensdo e a natureza da utilizacdo que foi feita da
marca e limita-se, em principio, a apresentacdo de documentos justificativos e de elementos como
embalagens, rétulos, tabelas de precos, catdlogos, faturas, fotografias, antincios de jornais e declaragdes
escritas referidas no artigo 78.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 97.°, n.’1,
alinea f), do Regulamento 2017/1001].

Conforme decorre da jurisprudéncia, uma marca é objeto de uma utilizacdo séria quando é utilizada
em conformidade com a sua funcdo essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou
servicos para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos ou
servicos, com exclusdao de usos de carater simbdlico que tenham como tnico objetivo a manutencao
dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, Acérddo de 11 de marco de 2003, Ansul,
C-40/01, EU:C:2003:145, n.° 43). A este respeito, importa precisar que, da mesma maneira, a fungdo
essencial de uma marca coletiva da Unido Europeia é distinguir os produtos ou os servicos dos
membros da associacio que dela é titular dos de outras empresas (v., neste sentido, Acérddo de
20 de setembro de 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, n.° 63).

A apreciacdo do carater sério da utilizacdo da marca deve assentar na totalidade dos factos e
circunstancias adequados a demonstrar que a exploracdo comercial da mesma é real, em especial, as
utilizacdes consideradas justificadas no setor econdémico em questdo para manter ou criar quotas de
mercado em beneficio dos produtos ou servicos protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou
servicos, as caracteristicas do mercado, a extensdo e a frequéncia da utilizagdo da marca [v. Acérdao de
10 de setembro de 2008, Bostoon Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, ndo publicado,
EU:T:2008:338, n.° 30 e jurisprudéncia ai referida].

Por outro lado, a utilizagdo séria de uma marca ndo pode ser provada por meio de probabilidades ou
de presuncodes, devendo antes assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilizagao
efetiva e suficiente da marca no mercado em causa [v. Acérdio de 23 de setembro de 2009,
Cohausz/IHMI — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ndo publicado, EU:T:2009:354, n.° 36 e
jurisprudéncia ai referida]. Cumpre proceder a uma apreciacio global que tome em consideragio
todos os fatores pertinentes do caso em apreco e que implique uma certa interdependéncia dos
fatores tomados em consideracdo [v. Acdérddo de 18 de janeiro de 2011, Advance Magazine
Publishers/IHMI — Capela & Irmaos (VOGUE), T-382/08, ndo publicado, EU:T:2011:9, n.° 30 e
jurisprudéncia ai referida].

Do mesmo modo, se uma marca foi registada para uma categoria de produtos ou servigos
suficientemente ampla para que nela se possam distinguir varias subcategorias suscetiveis de ser
autonomamente consideradas, a prova da utilizacdo séria da marca quanto a uma parte desses

produtos ou servicos s6 implica protecio no que respeita a subcategoria ou subcategorias a que
pertencem os produtos ou servicos para os quais a marca foi efetivamente utilizada [v., neste sentido,
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Acérdaos de 14 de julho de 2005, Reckitt Benckiser (Espanha)/IHMI — Aladin (ALADIN), T-126/03,
EU:T:2005:288, n.° 45; e de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/I[HMI — Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, n.° 23].

E a luz das consideracdes precedentes que deve ser analisado o presente fundamento.

A titulo preliminar, importa, antes de mais, especificar que, uma vez que a outra parte no processo
perante o EUIPO apresentou o pedido de extingdo ao EUIPO em 2 de novembro de 2012, o periodo
de cinco anos previsto no artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 decorre entre
2 de novembro de 2007 e 1 de novembro de 2012 (a seguir «periodo pertinente»).

Além disso, ha que recordar que o objeto do recurso se limita unicamente a questdo de saber se foi
provada a utilizacdo adequada a assegurar a manutencdo dos direitos da marca controvertida para os
produtos controvertidos. Nao estdo em causa as embalagens das classes 6, 16 a 18, 20 a 22 e 24 para
as quais ndo foram extintos os direitos da recorrente.

Como observou com justeza a recorrente, a Camara de Recurso ndo questionou o facto de a marca
controvertida ter sido objeto de uma utilizacdo séria enquanto marca coletiva em numerosos
Estados-Membros da Unido em todos os tipos de embalagens de produtos. Atendendo a que, em
conformidade com a jurisprudéncia referida no n.° 29, supra, a prova da utilizacdo séria da marca
controvertida numa parte desses produtos apenas confere protecdo a subcategoria ou subcategorias a
que pertencem os produtos ou servicos para os quais a marca da Unido Europeia foi efetivamente
utilizada, coloca-se, consequentemente, a questdao de saber se, como alega a recorrente, a prova da
utilizacdo séria da marca controvertida nas embalagens implica igualmente a prova de uma utilizacao
séria no que respeita aos préprios produtos embalados.

A este propésito, a Camara de Recurso considerou, no n.° 31 da decisdo impugnada, que a utilizagao
adequada a assegurar a manutencdo dos direitos da marca controvertida para os produtos
controvertidos pode igualmente ser demonstrada pela apresentacdo das embalagens, em conformidade
com a regra 22, n.’ 4, do Regulamento n.° 2868/95. Observou, no entanto, com justeza, que isso nao
exonera a recorrente do seu dever de provar que a utilizacdo da marca controvertida nas embalagens
é também efetivamente entendida pelo publico pertinente como constituindo uma utilizagdo enquanto
marca para os produtos controvertidos.

Com efeito, para que a utilizacdo de uma marca seja qualificada de séria, deve tratar-se de uma
utilizacdo compativel com a funcao essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador
final a identidade de origem de um produto ou servico, permitindo-lhe distinguir, sem confusao
possivel, esse produto ou servico dos que tenham proveniéncia diversa (v., por analogia, Acérddo de
11 de margo de 20013, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, n.” 36 e 43). Por conseguinte, a apreciacdo do
cardter sério da utilizacdo da marca deve basear-se na percecdo do publico pertinente.

No caso em apreco, em primeiro lugar, cumpre salientar que a Camara de Recurso considerou,
corretamente, que os produtos controvertidos se dirigiam principalmente ao grande publico, como, por
exemplo, os consumidores de material de limpeza e de produtos cosméticos, de medicamentos, de
ferramentas e aparelhos eletrodomésticos, de aparelhos elétricos, de vestudrio, de alimentos, de
produtos voluptudrios e de bebidas, de objetos de mobilidrio, e que o publico especializado era, em
parte, igualmente visado, como, por exemplo, os especialistas da drea da agricultura, do comércio e da
induastria. Em segundo lugar, a Camara de Recurso observou corretamente que se devia presumir que o
publico-alvo teria um grau de atencdo normal a elevado relativamente aos produtos controvertidos
abrangendo, por um lado, bens de consumo e objetos utilitarios de uso didrio, mas igualmente, por
outro, produtos cuja aquisicdo estd associada a despesas elevadas, ou que podem ter consequéncias
econdmicas, ecolégicas ou sanitarias consideraveis, como os produtos quimicos, os 6leos industriais, os
lubrificantes, os produtos contra a deterioracdo da madeira, os desinfetantes, os medicamentos, as
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mdaquinas-ferramentas, os produtos médicos e os veiculos. Por outro lado, importa salientar que, em
qualquer caso, as partes ndo discutem a definicdo do publico pertinente pela Camara de Recurso, bem
como as consideracdes relativas ao seu nivel de atencdo.

Tendo em conta o ponto de vista do publico pertinente, a Camara de Recurso concluiu, acertadamente,
que a recorrente ndo provou que fez uso da marca controvertida de acordo com a sua funcéo principal
que consiste em garantir a identidade de origem dos produtos controvertidos.

Em especial, a Camara de Recurso, reportando-se, a este respeito, as afirmacdes do Tribunal Geral no
Acérdao de 24 de maio de 2007, Duales System Deutschland/Comissdao (T-151/01, EU:T:2007:154,
n.° 159), considerou, com justeza, que o publico pertinente identificava a marca controvertida aposta
na embalagem como sendo a indicacdo de que esta podia ser recolhida e valorizada segundo um
determinado sistema. Com efeito, como alega corretamente a Camara de Recurso, é um facto notdrio
e, além disso, provado pelos documentos apresentados pela recorrente que o publico pertinente estd
habituado a marca controvertida e conhece hd muitos anos os sistemas de valorizacdo dos residuos de
embalagem. Segundo constatou a Camara de Recurso, referindo-se, a este respeito, a um estudo de um
instituto de sondagens alemao apresentado pela recorrente, 98 % da populagdo sondada em 2003 na
Alemanha conhecia a marca controvertida e 78 % da populacdo alemd qualificava, nesse mesmo ano, a
marca controvertida de «sinal aposto em embalagens para indicar ao consumidor que essas embalagens
sdo eliminadas fora dos residuos comuns, em reservatérios coletores do sistema dual». Segundo as
mesmas constatacdes da Cadmara de Recurso, referindo, a este respeito, a um relatério anual da
empresa francesa Eco-Emballages, semelhante ao da recorrente, a marca controvertida era, em 2010,
reproduzida em 95 % das embalagens em Franca e reconhecida por 75 % da populacdo francesa,
99,2 % da qual podia fazer a separacdo dos seus residuos de embalagens.

A recorrente nao poe em causa a declaragio da Camara de Recurso de que o publico pertinente
compreende a marca controvertida no sentido de que a embalagem faz parte de um sistema de gestdo
adequada dos residuos. Em contrapartida, alega que, além disso, esse publico compreende a marca no
sentido de que o produtor dos produtos controvertidos faz parte do sistema de contrato de licenca da
recorrente. Em consequéncia, considera que a marca controvertida veicula una qualidade imaterial dos
produtos controvertidos, a saber, o comportamento ecolégico da empresa, que produz ou distribui os
produtos controvertidos. Segundo a recorrente, o publico atribui ao produto, e ndo a sua embalagem,
a marca controvertida aposta nas embalagens.

A este proposito, cabe salientar, antes de mais, que as observagdes da recorrente se afiguram
parcialmente contraditérias na medida em que alega, por um lado, que o publico pertinente entende a
marca controvertida como a indicagdo de que a embalagem de venda — enquanto parte integrante da
unidade de venda constituida com o produto — faz parte de um sistema de gestdo adequado dos
residuos e, por outro, que o publico pertinente atribui ao produto, e ndo a sua embalagem, a marca
controvertida aposta nas embalagens.

Em seguida, hd que salientar que as observacdes da recorrente sio desprovidas de pertinéncia. E
certamente verdade que a marca controvertida, de acordo com a sua funcdo enquanto marca coletiva,
faz referéncia ao facto de o produtor ou o distribuidor dos produtos controvertidos fazer parte do
sistema de contrato de licenca da recorrente e, consequentemente, mostra um certo comportamento
ecolégico dessa empresa. E igualmente certo que, como corretamente considerou a Camara de
Recurso, o publico pertinente estd perfeitamente em condi¢cdes de distinguir entre uma marca que
indica a origem comercial do produto e uma marca que assinala a valorizacdo dos residuos de
embalagens vazias e usadas depois de o consumidor ter desembalado, utilizado ou consumido o
préprio produto, ainda que a embalagem e o produto aparecam como constituindo «uma unidade» na
venda. Decorre alids dos elementos de prova apresentados pela recorrente que os préprios produtos
sdo regularmente designados por marcas pertencentes a empresas diferentes.
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Daqui decorre que a utilizacdo da marca controvertida enquanto marca coletiva que designa os
produtos dos membros da associagdo distinguindo-os dos produtos provenientes de empresas que nao
fazem parte dessa associacdo serd entendido pelo publico pertinente como uma utilizagdo das
embalagens. A qualidade imaterial reivindicada pela recorrente e atribuida a marca controvertida, isto
é, o comportamento ecolégico da empresa gracas a sua pertenca ao sistema de contrato de licenca da
recorrente, serd atribuida pelo publico pertinente a possibilidade do tratamento ecolégico da
embalagem e ndo ao mesmo tratamento do préprio produto embalado, o qual pode ser inadaptado a
um tratamento ecolégico, como no caso das armas de fogo compreendidas na classe 13.

Por ultimo, tal apreciacdo é igualmente confirmada pela leitura do n.° 6 do regulamento de utilizacao
da marca controvertida, segundo o qual esta é criada «para permitir aos consumidores e ao comércio
que reconhecam as embalagens que fazem parte do [s]istema [d]uplo e para as quais foi instituida
uma contribuicdo para o financiamento do sistema, bem como os produtos assim acondicionados e
distingui-los de outras embalagens e produtos». Por conseguinte, a compreensdo da marca
controvertida pelo publico pertinente ndo se refere a uma qualidade imaterial dos produtos
controvertidos, mas a uma qualidade imaterial da embalagem desses produtos pertencentes ao sistema
dual gerido pela recorrente.

Assim, foi com justeza que a Camara de Recurso constatou, nos n.”* 33, 35 e 37 da decisdo impugnada,
que, além disso, a recorrente ndo tinha conseguido provar que a utilizacdo da marca controvertida
tinha por objetivo criar ou conservar um mercado relativamente aos outros operadores econémicos,
pelo menos no que respeita aos produtos controvertidos. Dado que a marca sé era conhecida do
consumidor como a indicagdo de que o residuo de embalagem assim designado pode ser eliminado
gracas as instalacoes de recolha de proximidade, a aposicdo da marca controvertida na embalagem
exprime simplesmente o facto de a empresa, bem como todos os outros operadores econémicos, se
comportarem de acordo com a exigéncia imposta pela Diretiva 2008/98, segundo a qual a obrigacdo
de valorizagdo dos residuos de embalagem incumbe a todas as empresas.

Contrariamente ao que alega a recorrente, no caso, pouco provavel, de, sendo idénticas as ofertas da
concorréncia, o consumidor se decidir por um produto embalado unicamente com base na qualidade
da embalagem, a marca controvertida ndo cria ou ndo conserva um mercado relativamente aos outros
operadores econdémicos no que respeita aos produtos controvertidos, mas apenas no que respeita a
embalagem.

Resulta das consideracdes precedentes que a recorrente ndo demonstrou, quanto ao periodo pertinente,
a utilizacdo séria adequada a assegurar a manutencdo dos direitos da marca controvertida para os
produtos controvertidos e que, em consequéncia, o fundamento tinico deve ser considerado infundado
e, por conseguinte, julgado improcedente.

Por conseguinte, ha que negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, ha
que condend-la nas despesas efetuadas pelo EUIPO, em conformidade com o pedido apresentado por
este ultimo.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quarta Seccéo)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH é condenada nas despesas.
Kanninen Schwarcz Iliopoulos
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 12 de dezembro de 2018.

Assinaturas
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