KWS SAAT / IHMI

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)
21 de Outubro de 2004~

No processo C-447/02 P,

que tem por objecto um recurso de decisdo do Tribunal de Primeira Instancia nos
termos do artigo 49.° do Estatuto do Tribunal de Justica,

entrado em 11 de Dezembro de 2002,

KWS Saat AG, com sede em Einbeck (Alemanha), representada por C. Rohnke,
Rechtsanwalt, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Schennen e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instancia,
* Lingua do processo: alemdo.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccéo),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de sec¢do, C. Gulmann, J.-P.
Puissochet, N. Colneric e J. N. Cunha Rodrigues (relator), juizes,

advogado-geral: P. Léger,
secretdrio: M. Mugica Arzamendi, administradora principal,

vistos os autos e apds a audiéncia de 4 de Marco de 2004,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 19 de Maio de 2004,

profere o presente

Acordao

No seu recurso, a KWS Saat AG (a seguir «kKWS») pede a anulacdo do acérdio do
Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias (Segunda Seccio) de
9 de Outubro de 2002, KWS Saat/IHMI (tom laranja) (T-173/00, Colect., p. I1-3843,
a seguir «acérddo recorrido»), na parte em que este acérdao indefere o seu pedido
de registo como marca comunitiria da cor laranja para certas instalagdes de
acondicionamento de sementes, bem como para certos produtos agricolas,
horticolas e florestais.
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Quadro juridico
O artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de

Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1) dispde:

«Serd recusado o registo:

b) de marcas desprovidas de carédcter distintivo.»

O artigo 7., n.° 3, do mesmo regulamento prevé:

«As alineas b), c) e d) do n.° 1 ndo sio aplicdveis se, na sequéncia da utilizagio da
marca, esta tiver adquirido um carédcter distintivo para os produtos ou servicos para
os quais foi pedido o registo.»

Nos termos do artigo 73.° do referido regulamento:

«As decisdes do Instituto serdo fundamentadas. Essas decisdes sé se podem basear
em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»
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O artigo 74.°do mesmo regulamento prevé:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederd ao exame oficioso dos factos;
contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame
limitar-se-4 as alegacbes de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode ndo tomar em consideracgo os factos que as partes nio tenham
alegado ou as provas que néo tenham sido produzidas em tempo ttil.»

Matéria de facto

A KWS é uma sociedade com sede na Alemanha.

Em 17 de Margo de 1998, a KWS apresentou um pedido de marca comunitéria ao
Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI) (a seguir «Instituto»), nos termos do Regulamento n.° 40/94.

O sinal cujo registo foi requerido é a cor laranja, enquanto tal, correspondente &
referéncia HKS?7.
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Os produtos e servigos para os quais foi requerido o registo do sinal enquadram-se
nas classes 7, 11, 31 e 42 na acepgio do Acordo de Nice relativo & Classificacio
Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho
de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem 2 seguinte descricio:

— «Instalagdes de acondicionamento [tratamento] de sementes, nomeadamente
destinadas a purificagio, desinfecgdo, revestimento, calibragem, tratamento de
substancias activas, controlo de qualidade e crivacio de sementes» (classe 7);

— «Instalacbes de acondicionamento [tratamento] de sementes destinadas a
secagem» (classe 11);

— «Produtos agricolas, horticolas e florestais» (classe 31);

— «Consultadoria técnica e em matéria de gestio empresarial no dominio do
cultivo de plantas, em especial do sector das sementes» (classe 42).

Por decisdo de 25 de Margo de 1999, o examinador do Instituto recusou o pedido da
KWS pelo facto de a marca requerida ndo ter cardcter distintivo na acep¢io do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Em 21 de Maio de 1999, a KWS interpds recurso para o Instituto da decisio em
causa.
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12 Por decisdo de 19 de Abril de 2000 (processo R 282/1999-2, a seguir «decisdo
impugnada»), notificada & KWS em 28 de Junho de 2000, a Segunda Cémara de
Recurso do Instituto negou provimento ao recurso. No essencial, a Cimara de
Recurso considerou que a marca requerida era desprovida de cardcter distintivo na
acepcdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

13 A decisdo impugnada refere nos n.”® 17 e 18:

«17 [...] resulta das investigacdes efectuadas pela Camara que a cor reproduzida no
pedido ndo é original nem invulgar no sector em questio.

18 Desde ha algum tempo, os produtores de sementes ddo coloragio a estes
produtos através do uso de corantes. Este procedimento foi estabelecido para
indicar que as sementes foram sujeitas a tratamento (tratamento pesticida,
fungicida ou herbicida, por exemplo). Como consequéncia desta evolugio,
existem inclusivamente empresas que fabricam corantes para sementes. Assim,
um fabricante faz publicidade aos seus produtos nestes termos:

‘[..] Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds [..] Seed
colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active
ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and
coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe [...]’

http:/ /'www.bucolor.com/seeds/colorants.htm
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(‘[...] os corantes identificam as sementes sujeitas a tratamento, bem como as
sementes transgénicas [...]. Os corantes para sementes permitem identificar as
sementes tratadas e reduzir a possibilidade de uma utilizagio inapropriada das
sementes tratadas com substancias activas como fungicidas ou pesticidas. Os
corantes e os revestimentos de sementes garantem aos produtores que o
investimento feito nestas é seguro [...]").»

O acérdio recorrido

Por peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 28 de
Junho de 2000, a KWS pediu a anulagdo da decisdo impugnada, invocando dois
fundamentos baseados, por um lado, na violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 e, por outro, na violacao dos artigos 73.° e 74.° do mesmo
regulamento.

Com o ac6rdio recorrido, o Tribunal concedeu parcialmente provimento ao recurso
interposto pela KCWS.

Quanto ao fundamento assente na violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instancia considerou, no n.° 33 do
acordao recorrido, no que respeita aos produtos agricolas, horticolas e florestais
pertencentes a classe 31 e, designadamente, as sementes:

«[...] a utilizagio de cores, incluindo o tom laranja requerido ou tons muito
aproximados, ndo ¢ rara em relacio a estes produtos. Assim, o sinal requerido nao
permitird que o publico relevante distinga de forma imediata e segura os produtos
da recorrente dos de outras empresas coloridos com outros tons de laranja.»
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Quanto as instalagdes de acondicionamento pertencentes as classes 7 e 11, o
Tribunal de Primeira Instincia salientou no n.° 40 do acérdio recorrido:

«[...] a Camara de Recurso concluiu correctamente, no n.° 21 da decisfio impugnada,
que nfo é raro encontrar maquinas com a referida cor ou uma pintura semelhante. E
de notar que, uma vez que ¢ habitual, a cor laranja ndo permitird ao publico
relevante distinguir de modo imediato e seguro as instalagdes da recorrente de
mdquinas coloridas em tons de laranja semelhantes que tenham outra origem
comercial. Assim, o publico relevante apreenderd sobretudo a cor requerida como
um mero elemento de acabamento dos produtos em causa.»

Por outro lado, no que respeita aos servigos pertencentes a classe 42, o Tribunal de
Primeira Insténcia concluiu no n.° 46 do mesmo acérdio:

«[...] o sinal constituido pelo tom de laranja enquanto tal é susceptivel de permitir ao
publico relevante distinguir os servicos em questdo dos que tém outra origem
comercial, ao ter de fazer a sua op¢iio quando de uma aquisicdo ulterior.»

Consequentemente, o Tribunal de Primeira Instincia julgou o fundamento assente
na violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 procedente no
que respeita aos servicos pertencentes a classe 42. Julgou o mesmo fundamento
improcedente no que respeita aos produtos agricolas, horticolas e florestais
pertencentes a classe 31, bem como as instalaces de acondicionamento das classes
7ell.

Quanto ao fundamento assente na violagdo dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento
n.° 40/94, o Tribunal de Primeira Instincia considerou, relativamente ao artigo 73.°,
que a Camara de Recurso cumpriu o seu dever de fundamentar a decisdo em causa.
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A este respeito, o Tribunal de Primeira Instancia sustentou, por um lado, no n.° 56
do acérdio recorrido, que a KWS dispos dos elementos necessérios para
compreender a decisdo impugnada e contestar a respectiva legalidade perante o
6rgio jurisdicional comunitario.

O Tribunal de Primeira Instancia entendeu, por outro lado, no n.° 59 do mesmo
acérddo, que a Cémara de Recurso nio violou o artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94 ao ndo transmitir 8 KWS documentos utilizados unicamente a fim de
preparar e basear a decisdo impugnada em fundamentos e num raciocinio ji
conhecidos da KWS.

No que respeita ao artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Primeira
Instdncia considerou, nos seguintes termos, que a Cimara de Recurso tinha
cumprido o dever de proceder ao exame oficioso dos factos previsto na mesma
disposicio:

«60 [...] a Camara de Recurso examinou devidamente e utilizou determinado
nimero de factos relevantes para avaliar o caricter distintivo do sinal no que
respeita aos diferentes produtos e servigos visados no pedido de marca. A este
respeito, as decisdes andlogas a decisdo impugnada anteriormente adoptadas
pelo Instituto ou os exemplos encontrados na Internet nao constituem uma
substitui¢do do raciocinio desenvolvido na decisdo impugnada nem factos novos
que ndo tenham sido oficiosamente examinados, mas sim elementos
complementares adiantados pelo Instituto nos seus articulados para permitir
verificar o fundamento juridico da decisdo impugnada.»

Nestas circunsténcias, o Tribunal de Primeira Instancia julgou improcedente na sua
totalidade o fundamento assente na violagio dos artigos 73.° e 74.° do Regulamento
n.° 40/94.
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Por fim, o Tribunal de Primeira Instdncia anulou a decisio impugnada no que
respeita aos servigos pertencentes a classe 42, negou provimento ao recurso quanto
ao restante e condenou a KWS a suportar as suas préprias despesas bem como dois
tercos das despesas do Instituto.

Pedidos das partes

A KWS conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular o acérdio recorrido na parte em que nega provimento ao seu recurso;

— anular a decisdo impugnada na parte que ainda néo foi anulada pelo acérdio
recorrido, e

— condenar o Instituto nas despesas.

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso, e

— condenar a KWS nas despesas.
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Quanto ao recurso

O Instituto alega na sua contestacio que «o registo da marca de cor em questdo
devia igualmente ter sido recusado para os servigos requeridos pela requerente e
relativos & consultadoria no dominio do cultivo de plantas. O Instituto ndo impugna
o0 acérddo do Tribunal de Primeira Instancia em si mesmo. Esta circunstincia nao
deve, contudo, obstar a que o Tribunal de Justica se pronuncie em sentido distinto
quanto a protecgio das marcas de cor desprovidas de contornos, mesmo que isso
implique, eventualmente, ndo confirmar a argumentacio desenvolvida no acérdao
recorrido.»

Resulta do exposto que o Instituto se absteve expressamente de interpor recurso
subordinado de anulacdo do acérddo recorrido na parte em que este respeita aos
servicos pertencentes a classe 42, embora tenha dividas quanto a justeza da decisao
do Tribunal de Primeira Instincia a este respeito.

O litigio submetido ao Tribunal de Justiga e, consequentemente, o presente acérdéo
limitam-se, assim, ao pedido de registo de marca para os produtos pertencentes as
classes 7, 11 e 31.

Em apoio do recurso assim delimitado, a KWS invoca quatro fundamentos. O
primeiro baseado em violacdo do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que
prevé o exame oficioso dos factos, o segundo em violagao do direito de ser ouvido, o
terceiro em violacio do dever de fundamentacio, e o quarto em interpretacio errada
do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do regulamento, relativo a exigéncia de caracter
distintivo.
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Quanto ao primeiro fundamento

Com o seu primeiro fundamento, a KWS alega que o Tribunal de Primeira Instincia,
ao limitar-se a declarar, no n.° 60 do acérdio recorrido, que a CAmara de Recurso
«examinou devidamente e utilizou determinado niimero de factos relevantes», nio
cumpriu a exigéncia prevista no artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, segundo o
qual «o Instituto procederd ao exame oficioso dos factos». Assim, o Tribunal de
Primeira Instancia ndo teve em atenco que nfo se tratava apenas de saber se certos
factos tinham sido examinados, mas de se certificar que esse exame tinha sido
completo. Efectivamente, segundo a KWS, o exame efectuado pelo Instituto teve a
profundidade necessdria para permitir a este concluir com suficiente certeza que se
verificavam motivos de recusa nos termos do artigo 7.° do mesmo regulamento.

Antes de tomar a sua deciso, o Instituto nio «examinou determinado ntéimero de
factos», mas apenas «um unico facto». A CAmara de Recurso faz referéncia s suas
«investigacées» no n.° 17 da decisdo impugnada. Como tnico resultado destas, a
Camara de Recurso apenas remete, no n.° 18 da decisdo impugnada, para o sitio
Internet «www.bucolor.com». Segundo a recorrente, o referido sitio nio basta para
justificar uma recusa. Efectivamente, trata-se do sitio de um dnico fabricante, pelo
que ndo ¢ suficiente para demonstrar a existéncia de uma prética geral. Por outro
lado, estd em causa uma empresa americana. Ora, 0s usos em vigor no mercado
americano néo constituem, em principio, um elemento de prova pertinente quanto
aos observados no territério da Comunidade. Por tltimo, este sitio Internet estd
redigido em lingua inglesa. Ndo ¢, assim, acessivel ao ptblico relevante da
Comunidade.

Cabe assinalar que a KWS, através do primeiro fundamento, pde, na realidade, em
causa a apreciacdo dos factos efectuada pela Camara de Recurso e, posteriormente,
pelo Tribunal de Primeira Instincia.
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Ora, resulta dos artigos 225.° CE e 58.° do Estatuto do Tribunal de Justica que um
recurso s6 pode ter por fundamento a violagio de normas juridicas, com excluséo de
qualquer apreciacdo da matéria de facto.

Daqui resulta que o primeiro fundamento é inadmissivel.

Quanto ao segundo fundamento

Com o segundo fundamento, a KWS alega uma violagio do direito de ser ouvido,
por um lado, no &mbito do procedimento na Camara de Recurso e, por outro, do
processo no Tribunal de Primeira Instincia. Este fundamento decompde-se ainda
em duas partes.

Quanto a primeira parte do segundo fundamento

Com a primeira parte do segundo fundamento, a KWS argumenta que a Camara de
Recurso, relativamente aos factos, baseou a decisdo impugnada num tnico
documento, a saber, o endereco Internet referido no n.° 18 da decisdo impugnada
e reproduzido no n.° 13 do presente acérdao. O Instituto mencionou este elemento a
WS pela primeira vez na decisio impugnada, ou seja, no fim do procedimento que
correu os seus termos perante as suas instancias. A Camara de Recurso terd, pois,
cometido uma violagdo do direito de ser ouvido.
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Ora, o Tribunal de Primeira Instincia, em vez de ter em conta essa violagdo, apenas
considerou a questio de saber se os documentos eram indispensdveis a
compreensdo da deciséio impugnada. Na opinido da recorrente, considerou também
erradamente, no n° 58 do acérddo recorrido, que «a recorrente conhecia, no
essencial, os argumentos e elementos que iam ser examinados pela mesma camara
para infirmar ou confirmar a decisdo do examinador e, por isso, que a recorrente
teve a possibilidade de se manifestar a esse respeito».

Além disso, a KWS alega que esta violagéo do seu direito de ser ouvida pela Camara
de Recurso a privou, no decurso do procedimento na Cémara, da possibilidade de
limitar a lista dos produtos abrangidos pelo seu pedido de registo de marca e de
obter, assim, a procedéncia do seu pedido.

Recorde-se que, nos termos do artigo 73.°, segundo periodo, do Regulamento
n.° 40/94, as decisdes do Instituto s6 se podem basear em motivos a respeito dos
quais as partes tenham podido pronunciar-se.

Em conformidade com esta disposicdo, a Camara de Recurso do Instituto sé6 pode
assentar a sua decisdo em elementos de facto ou de direito a respeito dos quais as
partes tenham podido apresentar as suas observagdes.

Consequentemente, quando a Camara de Recurso recolhe oficiosamente elementos
de facto destinados a servir de base & sua decisdo, deve obrigatoriamente comunica-
-los as partes para que estas possam dar a conhecer as suas observagdes.

No presente caso, resulta dos elementos do processo que a Camara de Recurso néo
comunicou a KWS o resultado das averiguagdes que efectuou nem o contetido do
sitio Internet, referidos respectivamente nos n.”® 17 e 18 da decisdo impugnada.
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Ao proceder desta forma, a Camara de Recurso violou o artigo 73.°, segundo
periodo, do Regulamento n.° 40/94.

A este respeito, o Tribunal de Primeira Instincia cometeu um erro de direito ao
considerar, no n.° 59 do acérdio recorrido, que a Cimara de Recurso néo violou o
artigo 73.° do referido regulamento.

Porém, deve salientar-se que, nos n.°® 14 a 16 da decisio impugnada, a Camara de
Recurso, retomando a decisao do examinador, considerou que a cor em causa nao
tinha caracter distintivo para os produtos em questdo. Efectivamente, uma cor,
enquanto tal, é, em principio, a menos que o tenha adquirido com o uso, desprovida
de tal caracter, e a cor laranja é uma cor muito comum para estes produtos. Além
disso, os concorrentes da recorrente podem também ter interesse em utilizar a
referida cor.

Estes motivos, relativamente aos quais a KWS pdde pronunciar-se, bastavam para
justificar que a Camara de Recurso negasse provimento ao recurso.

A afirmacéo feita no n.° 17 da decisdo impugnada e resultante das averiguagoes da
Céamara de Recurso, segundo a qual a utilizacdo da cor cujo registo foi requerido ndo
¢ de modo algum pouco habitual no sector profissional visado, mais no faz do que
corroborar argumentos que ji eram suficientes para justificar a referida decisio. Da
mesma forma, a conclusao, mencionada no n.° 18 da decisio impugnada e ilustrada
por um excerto de um sitio Internet, segundo a qual os produtores dio coloragio as
suas sementes para indicar que estas foram tratadas, tem mero caracter
confirmativo.

Consequentemente, a ilegalidade que fere os n.°° 17 e 18 da decisdo impugnada
relativamente ao artigo 73.°, segundo periodo, do Regulamento n.° 40/94 nio pode
conduzir 4 anulagio da referida decisio.
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Assim, o acérddo recorrido ndo deve ser anulado com base neste fundamento,
apesar de padecer de um erro de direito no seu n.° 59 (v., neste sentido, acérdios de
24 de Setembro de 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissio, C-74/00 P e
C-75/00 P, Colect., p. I-7869, n° 122; de 30 de Setembro de 2003, Biret
International/Consetho, C-93/02 P, Colect,, p. I-10497, n.° 60, e Biret e Cie/
/Conselho, C-94/02 P, Colect., p. I-10565, n.° 63).

Esta conclusdo ndo é alterada pelo argumento segundo o qual a KWS, a data do
procedimento na Cimara de Recurso, foi privada da possibilidade de limitar a lista
dos pedidos objecto do pedido de registo de marca. Por um lado, a KWS podia, em
qualquer momento, dirigir ao Instituto um pedido destinado a limitar a lista dos
produtos e servigos, em conformidade com o artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94 e
com a regra 13 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro
de 1995, relativo a execugio do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1). O facto
de a KWS, ao longo do procedimento no Instituto, ndo ter apresentado o pedido
referido deve ser imputado a uma opgéo da prépria KWS e ndo a uma omissdo por
parte da Camara de Recurso na audigdo da KWS relativamente ao sitio Internet
mencionado na decisdo impugnada. Por outro lado, nenhum elemento do processo
permite concluir que a limitagdo da lista dos produtos em causa teria possibilitado o
registo da marca requerida.

Das consideragbes acima expostas resulta que a primeira parte do segundo
fundamento deve ser julgada improcedente por ser inoperante.

Quanto a segunda parte do segundo fundamento

Com a segunda parte do segundo fundamento, a KWS sustenta que o Tribunal de
Primeira Instdncia ndo teve em conta os seus argumentos relativos ao sitio Internet
acima referido. O préprio Tribunal de Primeira Instdncia violou o direito da
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recorrente de ser ouvida. A KWS foi, assim, no processo no Tribunal de Primeira
Instincia, privada da possibilidade de limitar a lista dos produtos para os quais tinha
requerido o registo da marca, limitacdo que teria provavelmente permitido obter
esse registo.

Recorde-se que, no n.° 49 do acérddo recorrido, o Tribunal de Primeira Instincia
resumiu expressamente os argumentos da WS em que esta evoca uma violagio do
seu direito de ser ouvida. Esse resumo menciona, em particular, um argumento da
KKWS segundo o qual os documentos sobre os quais o Instituto baseou a sua decisdo
ndo lhe tinham sido comunicados.

O Tribunal de Primeira Instincia, nos n.®® 58 e 59 do acérdao recorrido,
pronunciou-se sobre essa argumentacdo, fundamentando expressamente a sua
posicdo. Assim, ainda que a anélise juridica efectuada pelo Tribunal de Primeira
Insténcia estivesse errada, como se declara no n.° 46 do presente acérdao, resulta
dessa fundamentagdo que o Tribunal de Primeira Instancia compreendeu
perfeitamente as alega¢des da KWS.

Daqui resulta que o Tribunal de Primeira Instancia nao violou o direito da KWS de
ser ouvida no decurso do processo judicial.

O facto de o Tribunal de Primeira Instincia néo ter violado o direito de a KWS de
ser ouvida retira qualquer base ao argumento segundo o qual essa violacdo teve
como consequéncia privar a KWS, no processo judicial no Tribunal de Primeira
Instancia, da possibilidade de limitar a lista dos produtos para os quais tinha sido
requerido o registo da marca. De qualquer forma, o Tribunal de Primeira Instancia,
no ne° 14 do acérdio recorrido, julgou, com razdo, inadmissivel o pedido de
limitacio da lista dos produtos apresentado pela KWS na audiéncia. Com efeito, este
pedido ndo obedece as regras processuais previstas pelos Regulamentos n.”® 40/94 e
2868/95 e tem como consequéncia uma modificacio do objecto do litigio,
contrariando o artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instancia.

I-10149



59

60

61

62

63

64

ACORDAO DE 21. 10. 2004 — PROCESSO C-447/02 P

Consequentemente, a segunda parte do segundo fundamento deve ser julgada
improcedente.

O segundo fundamento deve, assim, ser julgado improcedente na sua totalidade.

Quanto ao terceiro fundamento

Através do terceiro fundamento, a KWS alega uma violagio do dever de
fundamentagio, por parte do Tribunal de Primeira Instincia no acérdio recorrido,
por um lado, e, pela Camara de Recurso na decisdo impugnada, por outro lado. Este
fundamento decompde-se igualmente em duas partes.

Quanto & primeira parte do terceiro fundamento

Na primeira parte do terceiro fundamento, a KWS alega que o Tribunal de Primeira
Instdncia cometeu um erro de direito ao considerar, no acérddo recorrido, que a
decisdo impugnada estava suficientemente fundamentada. O Tribunal de Primeira
Instancia subestimou em grande medida a exigéncia de fundamentagéo.

Deve recordar-se que, nos termos do artigo 73.°, primeiro periodo, do Regulamento
n.° 40/94, «[als decisdes do Instituto serdo fundamentadas».

O dever de fundamentagio enunciado nestes termos tem o mesmo alcance que o
previsto no artigo 253.° CE.

I-10150



65

66

67

68

KWS SAAT / IHMI

Segundo jurisprudéncia constante, a fundamentacdo exigida pelo artigo 253.° CE
deve deixar transparecer, de forma clara e inequivoca, a argumentacéo da instituicio,
autora do acto, por forma a permitir aos interessados conhecer as razées da medida
adoptada e ao tribunal competente exercer a sua fiscalizagdo. Néo é exigido que a
fundamentacgdo especifique todos os elementos de facto e de direito pertinentes, na
medida em que a questio de saber se a fundamentagio de um acto satisfaz as
exigéncias do artigo 253.° CE deve ser apreciada a luz nfo somente do seu teor, mas
também do seu contexto e do conjunto das normas juridicas que regem a matéria
em causa (v., neste sentido, acérddos de 2 de Abril de 1998, Comissdo/Sytraval e
Brink’s France, C-367/95 P, Colect., p. I-1719, n.° 63, e de 30 de Margo de 2000,
VBA/Florimex e 0., C-265/97 P, Colect., p. I-2061, n.° 93).

No caso em apre¢o, a Camara de Recurso recusou o pedido de registo pelo facto de a
marca cujo registo foi requerido ser desprovida de carcter distintivo, na acepgio do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

A Camara de Recurso fundamentou esta apreciacio de forma completa e precisa nos
n.°® 14 a 25 da decisdo impugnada.

Com efeito, a Camara de Recurso declarou, por um lado, que uma cor, enquanto tal,
ndo tem cardcter distintivo, excepto se for demonstrado que adquiriu esse cardcter
através do uso e, por outro, que as cores devem continuar a disposi¢do de todas as
empresas. Ainda segundo a Camara de Recurso, sé em certas circunstincias é que
pode, assim, ser reconhecido caracter distintivo a uma cor enquanto tal, na condicio
de se tratar de uma cor pouco habitual relativamente aos produtos ou servicos em
causa. A Camara de Recurso indicou igualmente, em pormenor, por que é que a cor
laranja ndo é pouco habitual para os produtos abrangidos pelo pedido de registo.
Acrescentou ainda que as decisoes das autoridades aleméas competentes em matéria
de marcas, invocadas pela KWS, ndo a vinculam. Por fim, sublinhou que a KWS nio
alegou que a cor em questdo tinha adquirido carcter distintivo através do uso, em
conformidade com o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.
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Nao hd qualquer divida de que esta fundamentagfio cumpre a exigéncia imposta
pelo artigo 73.°, primeiro periodo, do Regulamento n.> 40/94. Em consequéncia, o
Tribunal de Primeira Instincia nio cometeu um erro de direito ao considerar que a
KWS dispds dos elementos necessérios para compreender a decisio impugnada e
contestar a respectiva legalidade perante o 6rgdo jurisdicional comunitirio.

Consequentemente, a primeira parte do terceiro fundamento deve ser julgada
improcedente.

Quanto & segunda parte do terceiro fundamento

Na segunda parte do terceiro fundamento, a KWS alega que o Tribunal de Primeira
Instancia violou o seu dever de fundamentagéo, limitando-se a afirmar, no n.° 56 do
acérddo recorrido, que a decisio impugnada «permitfia] & recorrente conhecer as
razdes do indeferimento do seu pedido de registo».

A leitura do n° 56 do acérddo recorrido revela que este niimero resume os
elementos da decisdo impugnada que o Tribunal de Primeira Instancia considerou
decisivos, e explica por que razio este entendia que esses elementos eram
suficientes. E no fim do resumo e da explicacio em causa que o Tribunal de Primeira
Instdncia conclui, no tltimo periodo deste nimero, que a KWS dispos dos
elementos necessdrios para compreender a decisio impugnada e contestar a
respectiva legalidade perante o 6rgéo jurisdicional comunitério.

Daqui resulta que o referido nimero do acérdio recorrido contém uma
fundamentacdo suficiente.

I-10152



74

75

76

KWS SAAT / IHMI

A segunda parte do terceiro fundamento ¢, assim, improcedente.

Consequentemente, o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente na
totalidade.

Quanto ao quarto fundamento

Com o seu quarto fundamento, a KWS alega que o cardcter distintivo das marcas de
cor deve ser apreciado segundo os mesmos principios que o caracter distintivo de
outros tipos de marcas, em particular das marcas nominativas e figurativas, e que
nio devem ser feitas exigéncias mais rigorosas. Segundo a recorrente, é pouco
importante saber se para os produtos e servi¢os requeridos existem outras cores
destinadas a indicar certas caracteristicas. Em contrapartida, importa examinar se a
cor requerida no caso concreto ¢é apreendida pelo publico como indicagdo de certas
caracteristicas. No caso de vérios fabricantes usarem cores diferentes para indicar
certas caracteristicas, o publico encara simultaneamente essas cores como uma
informacio relativa ao produtor. A recorrente considera que, nesse caso, se deve
admitir a existéncia de caracter distintivo. No presente processo, a cor laranja nao é
considerada uma indicagdo das caracteristicas dos produtos e servicos em causa
pelos meios interessados, estando excluida a utilizagdo da mesma para fins
decorativos ou funcionais. Consequentemente, o caricter distintivo da marca deve
ser reconhecido.

No acérdao recorrido, o Tribunal de Primeira Instdncia cometeu os seguintes erros
de apreciagdo. Em primeiro lugar, adoptou um critério mais rigoroso para as marcas
de cor do que para as outras marcas. Seguidamente, equivocou-se quanto ao critério
do caricter distintivo, que mais nio é do que a aptiddo para indicar a origem
comercial dos produtos. Por ultimo, baseou-se na sua prépria concepgio e nao na
dos meios interessados.
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No que respeita aos critérios de apreciacdo do cardcter distintivo das diferentes
categorias de marcas, o Tribunal de Primeira Instincia recordou correctamente, no
n.° 29 do acérddo recorrido, que o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94 néo faz distingdo entre os sinais de natureza diferente. Salientou, contudo,
também com razdo, que a percep¢io do publico relevante néo é necessariamente a
mesma no caso de um sinal constituido por uma cor, enquanto tal, do que no caso
de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do
aspecto dos produtos que identifica. Embora o ptblico tenha o hébito de apreender
imediatamente as marcas nominativas ou figurativas como sinais identificadores da
origem comercial do produto, assim néo sucede necessariamente quando o sinal se
confunde com o aspecto exterior do produto [v., relativamente as disposi¢des
idénticas do artigo 3.°, n° 1, alinea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagoes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acérddo de 6 de Maio de 2003,
Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.° 65].

Neste contexto, uma cor, enquanto tal, pode adquirir, relativamente aos produtos ou
servicos para os quais o registo é pedido, cardcter distintivo ap6s o uso que dela
tenha sido feito, em conformidade com o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.
Pelo contrério, no caso de uma cor enquanto tal, a existéncia de carécter distintivo
antes de qualquer utilizacdo s6 é de conceber em circunstincias excepcionais
designadamente quando o niimero de produtos ou servigos para os quais é pedida a
marca é muito limitado e o mercado relevante muito especifico [v., relativamente as
disposic¢oes idénticas do artigo 3.°, n.° 1, alinea b), e n.° 3, da Directiva 89/104/CEE, o
acorddo Libertel, ji referido, n.°® 66 e 67].

Ora, no que respeita as instalacdes de tratamento pertencentes as classes 7 e 11, o
Tribunal de Primeira Instancia declarou nos n.”® 39 e 40 do acérdio recorrido, por
um lado, que a KWS néo adiantou elementos que permitissem criar uma categoria
particular de produtos para a qual ndo fossem vulgarmente utilizadas determinadas
cores e, por outro, que ndo é raro encontrar maquinas com a referida cor ou uma
tonalidade semelhante.
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No que respeita aos produtos agricolas, horticolas e florestais pertencentes a classe
31, o Tribunal de Primeira Instancia observou, no n.° 33 do acérdio recorrido, que a
utilizagdo de cores, incluindo o tom laranja requerido ou tons muito aproximados,
néo é rara em relacdo a estes produtos.

Em consequéncia, o Tribunal de Primeira Insténcia, por um lado, ndo adoptou um
critério mais rigoroso para as marcas de cor do que para as outras marcas e, por
outro, ndo cometeu um erro de direito, nos termos do artigo 7.°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94, ao considerar que a cor em causa era desprovida de cardcter
distintivo relativamente aos produtos para os quais o pedido de registo foi feito.

Nesta medida, o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto a questio da exactiddo das conclusdes do Tribunal de Primeira Instincia
relativamente a percepgdo que o publico relevante tem da utilizagio das cores nos
produtos em causa, hd que salientar que diz respeito a apreciagdes de natureza
factual.

Ora, resulta dos artigos 225.° CE e 58.° do Estatuto do Tribunal de Justica que um
recurso s6 pode ter por fundamento a violagio de normas juridicas, com exclusio de
qualquer apreciagio da matéria de facto.

Assim, o quarto fundamento é inadmissivel, na medida em que pde em causa as
conclusdes do Tribunal de Primeira Instincia a respeito do publico relevante.

Consequentemente, o quarto fundamento deve ser julgado improcedente na
totalidade.
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Considerando que nenhum dos fundamentos invocados pela KWS foi julgado
procedente, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por for¢a do disposto no n.° 2 do artigo 69.° do Regulamento de Processo, aplicavel
aos recursos de decisdes do Tribunal de Primeira Instincia em aplicagdo do
artigo 118.° do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a
parte vencedora o tiver requerido. Tendo o Instituto pedido a condenagio da KWS e
tendo esta sido vencida, hd que condena-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Secgio) decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A KWS Saat AG é condenada nas despesas.

Assinaturas.
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