ACORDAO DE 28. 10. 2009 — PROCESSO T-137/08
ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Oitava Seccio)
28 de Outubro de 2009 *

No processo T-137/08,

BCS SpA, com sede em Mildo (Itdlia), representada por M. Franzosi, V. Jandoli e
E. Santonocito, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido,

* Lingua do processo: inglés.
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sendo a outra parte na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de
Primeira Instancia,

Deere & Company, com sede em Wilmington, Delaware (Estados Unidos),
representada por J. Gray, solicitor, e A. Tornato, advogado,

que tem por objecto um pedido de declaracdo de nulidade da decisdao da Segunda
Camara de Recurso do IHMI de 16 de Janeiro de 2008 (processo R 222/2007-2), relativo
a um processo de nulidade entre a BCS SpA e a Deere & Company,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Oitava Seccéo),

composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, N. Wahl (relator) e A. Dittrich, juizes,

secretario: N. Rosner, administrador,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 9 de Abril
de 2008,

vista a contestacdo do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 22 de Julho de 2008,

vistas as observacdes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instancia em 29 de Julho de 2008,
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apds a audiéncia de 11 de Margo de 2009,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, a interveniente, Deere & Company, apresentou no Instituto de
Harmonizac¢do no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos
do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitéria (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 comunitéria
(JOL 78, p. 1)], um pedido de registo como marca comunitdria do seguinte sinal:
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2 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 7 e 12, na
acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificagio Internacional dos Produtos e dos
Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
correspondem, em relacdo a cada uma dessas classes, a seguinte descrigao:

— classe 7: «Mdquinas de trabalho automotrizes, de tracgio e de reboque para uso na
agricultura e silvicultura»;

— classe 12: «Mdquinas de trabalho automotrizes, de trac¢do e de reboque para uso na
agricultura e silvicultura, em especial tractores agricolas, microtractores, tractores
de cortar relva, bem como atrelados».

s As cores visadas pelo pedido de registo foram designadas de acordo com o sistema de
Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) e 5.06 Y7.63/10.66 (amarela). A descricdo especifica
que «o veiculo é verde [e que] as rodas sdo amarelas», como ilustra a imagem junta ao
pedido e aqui reproduzida:

5o

+  Em 20 de Novembro de 2001, a interveniente obteve o registo desta marca (a seguir
«marca controvertida»).
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Em 5 de Janeiro de 2004, a recorrente, BCS SpA, apresentou um pedido de declaracdo
de nulidade relativamente a todos os produtos protegidos pelo registo da marca
controvertida, com base nas disposi¢des conjugadas do artigo 51.°, n.° 1, alinea a), e do
artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 [actuais artigo 52.°, n.° 1, alinea a), e
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009], bem como nas disposi¢oes
conjugadas do artigo 52.°, n.° 1, alinea c), e do artigo 8.°, n.° 4, do referido regulamento
[actuais artigo 53.°, n.° 1, alinea c), e artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009].

Em apoio do seu pedido de declaracéo de nulidade, a recorrente alegou, em primeiro
lugar, que a marca controvertida era desprovida de caracter distintivo no momento do
pedido de registo e que a prova do caricter distintivo adquirido pelo uso, na acep¢io do
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 207/2009), era insuficiente.

Em segundo lugar, a recorrente alegou que a marca controvertida tinha sido registada
ndo obstante a existéncia de uma marca italiana nido registada que consistia também
numa combinacdo das cores verde e amarela. Sustentou que o uso desta marca antes
de 1996 para «mdquinas de trabalho automotrizes, de trac¢io e de reboque para uso na
agricultura, em especial tractores agricolas, microtractores, tractores de cortar relva,
bem como atrelados», na Bélgica, na Dinamarca, na Grécia, em Espanha, em Franca, em
Itilia, nos Paises Baixos, na Austria, em Portugal e no Reino Unido, conferia-lhe o
direito de proibir a utilizacdo de uma marca mais recente.

Por decisdo de 30 de Novembro de 2006, a Divisdo de Anulacido do IHMI indeferiu o
pedido de declaracido de nulidade com base em dois fundamentos, considerando, por
um lado, que a recorrente ndo conseguiu contestar com éxito a validade dos elementos
de prova relativos ao caracter distintivo adquirido pelo uso apresentados pela
interveniente nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 e, por outro,
que, embora a recorrente tivesse demonstrado ter utilizado as cores verde e amarela em
diversas maquinas agricolas antes do depdsito da marca controvertida, ndo conseguiu,
no entanto, demonstrar que esse sinal fosse reconhecido antes dessa data pelo publico
relevante dos territérios em causa como uma denominacio de origem comercial.
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Em 2 de Fevereiro de 2007, a recorrente interpOs recurso de anulacdo da decisdo da
Divisdo de Anulacio com o fundamento de que o cardcter distintivo adquirido pelo uso
da marca controvertida ndo tinha sido avaliado em todos os territérios em causa e que a
Divisdo de Anulagdo, muito embora tenha admitido que o sinal de que a recorrente é
titular tinha sido utilizado no mercado, tinha concluido, erradamente, que néo era
conhecido do publico relevante como uma denominacédo de origem.

Por decisio da Segunda Camara de Recurso do IHMI de 16 de Janeiro de 2008 (a seguir
«decisdo impugnada»), o recurso foi rejeitado na sua totalidade.

Tramitacao processual e pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso na integra;
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— condenar a recorrente nas despesas.

Por decisdo de 5 de Margo de 2009, o Tribunal convidou as partes a apresentarem
eventuais observacoes sobre determinados documentos no decurso da audiéncia.

Questio de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca trés fundamentos, relativos a violagio,
respectivamente, do artigo 7.°, n.° 3, do artigo 8.°, n.° 4, e do artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94 (actual artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009).

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violacdo do artigo 7.°, n.’ 3, do Regulamento
n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta, em primeiro lugar, que a Camara de Recurso cometeu um erro
de direito por néo verificar se a marca controvertida (combinacio das cores verde e
amarela) tinha sido usada como marca, em conformidade com as condi¢des formuladas
pela jurisprudéncia. Em apoio deste argumento, a recorrente defende que a Camara de
Recurso foi negligente ao ndo ter feito uma apreciagio global dos elementos de prova e
limitou-se a examind-los individualmente, sem coordenacdo ou sem que estes fossem
considerados globalmente.
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Em segundo lugar, a recorrente alega que a Camara de Recurso ndo apreciou
correctamente as provas que constam do processo, por um lado, porque os documentos
apresentados ndo abrangiam toda a Unido Europeia ou, pelo menos, uma parte
substancial desta e, por outro, porque o valor probatério desses elementos era fraco
uma vez que mostravam simplesmente que as cores eram usadas com uma marca
nominativa ou que eram provenientes de parceiros comerciais da interveniente e ndo
de fontes independentes representativas dos consumidores interessados.

No entender da recorrente, hd que aplicar um nivel de prova particularmente exigente
ao examinar se a marca controvertida adquiriu carécter distintivo através do seu uso,
uma vez que as cores ndo tém cardcter distintivo intrinseco, porque sdo principalmente
utilizadas nos produtos por razdes decorativas e ndo com o objectivo de indicarem a
denominacdo de origem. Isto é tanto mais verdadeiro quanto, como no presente caso,
as cores sio principalmente utilizadas com uma outra indicacido distintiva a que os
consumidores podem prestar mais atencéo.

Além disso, a recorrente sustenta que a Camara de Recurso néo verificou se o pablico
relevante tinha entendido efectivamente a combinacéo das cores verde e amarela, sem
acompanhamento de outra marca figurativa ou nominativa, como uma indicagéo da
origem comercial dos produtos em questdo. Com efeito, o processo administrativo tem
unicamente um estudo de mercado, relativo a percepcido do publico relevante na
Alemanha, em que o caracter distintivo da marca controvertida é apreciado.

Em terceiro lugar, a recorrente considera, por um lado, que os dados relativos ao
volume de vendas, as despesas publicitirias e as quotas de mercado néo se referem a
todos os territdrios ou sdo particularmente pouco significativos para alguns deles e, por
outro, que as declara¢des de diversas associacdes nédo se referem ao uso exclusivo da
marca controvertida pela interveniente, sdo posteriores ao dep6sito do pedido de
registo da marca controvertida e nio foram feitas perante notdrio.
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Na audiéncia, a recorrente alegou também que a representacdo grafica da marca
controvertida € de «geometria varidvel», no sentido de que néo é nem clara nem precisa,
ndo respondendo as exigéncias formuladas pela jurisprudéncia.

O IHMI e a interveniente concluem pela improcedéncia do presente fundamento.
Além disso, o IHMI salientou, no decurso da audiéncia, que o fundamento da
recorrente baseado na representacdo grafica da marca controvertida constituia um
novo fundamento e era, por conseguinte, inadmissivel.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instancia

— Quanto a admissibilidade da alegacéo suscitada na audiéncia

Cabe constatar que a alegacdo baseada na representacdo grafica ambigua da marca
controvertida tem a ver com a aplicagdo do artigo 4.° (actual artigo 4.° do Regulamento
n.° 207/2009) e do artigo 7.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°,
n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009]. Ora, na peti¢io, a recorrente limitou-se a
censurar a Camara de Recurso por ter violado o artigo 7.°, n.° 3 — que permite derrogar
o artigo 7.°, n.° 1, alineas b), c) e d) [0 artigo 7.°, n.° 1, alineas c) e d), é o actual artigo 7.°,
n.° 1, alineas c) e d), do Regulamento n.° 207/2009] —, o artigo 8., n.° 4, e o artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94.

Por conseguinte, esta alegacdo feita pela recorrente na audiéncia, relativa a
conformidade da marca controvertida com as exigéncias da representacdo gréfica,
ndo constitui a ampliacio de um fundamento suscitado na peticdo, mas um
fundamento novo apresentado no decurso da instincia. Portanto, este fundamento é
inadmissivel nos termos do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instancia.
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— Quanto a conformidade do fundamento relativo a violagéo do artigo 7.°, n.° 3, do
Regulamento n.° 40/94

Cumpre, a titulo preliminar, lembrar os principios formulados pela jurisprudéncia
relativamente a aplicacdo do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.® 40/94.

2 .

No que se refere a aquisicio do caracter distintivo através do uso, resulta da
jurisprudéncia que a identificacdo do produto ou do servigo pelos meios interessados
como sendo proveniente de empresa determinada deve ser efectuada gracas ao uso da
marca enquanto marca e, portanto, gracas a natureza e ao efeito desta, que a tornam
adequada a distinguir o produto em causa dos de outras empresas (v., por analogia,
acérdio do Tribunal de Justica de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect.,
p. [-5475, n.° 64).

A este propdsito, a expressdo «uso da marca enquanto marca» deve, assim, ser
entendida no sentido de que apenas se refere ao uso da marca para efeitos da
identificacio do produto ou do servico pelos meios interessados como sendo
proveniente de uma empresa determinada (v., por analogia, acérddo do Tribunal de
Justica de 7 de Julho de 2005, Nestlé, C-353/03, Colect., p. [-6135, n.° 29).

Por outro lado, a aquisicio de cardcter distintivo de uma marca pode resultar do seu uso
em conjugagdo com outra marca registada ou enquanto parte desta (v., neste sentido,
acorddo do Tribunal de Justica de 17 de Julho de 2008, L & D/IHMI e Samann,
C-488/06 P, Colect., p. I-5725, n.° 49 e jurisprudéncia af referida).

Importa também lembrar que o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.® 40/94 nio faz
distincdo consoante a natureza dos sinais em causa. Portanto, as cores ou as
combinacgdes de cores enquanto tal podem adquirir, relativamente aos produtos ou
servicos para os quais o registo é pedido, caricter distintivo apds o uso que delas tenha
sido feito, em conformidade com o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 (v., neste
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sentido, acérddo do Tribunal de Justica de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/I[HMI,
C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.** 78, 79 e jurisprudéncia ai referida).

O caricter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pelo uso, deve também
ser apreciado relativamente aos produtos ou servicos em relacdo aos quais o registo da
marca é pedido e tendo em conta a presumivel percepcdo de um consumidor médio da
categoria de produtos ou de servicos em causa normalmente informado e
razoavelmente atento e advertido (v., por analogia, acérddo Philips, ja referido,
n.” 59 e 63).

Neste contexto, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que
podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em
causa como proveniente de uma empresa determinada (v., por analogia, acérddo do
Tribunal de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e
C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 49).

Além disso, é jurisprudéncia assente que, para efeitos da apreciacio da aquisicéo de
cardcter distintivo de uma marca na sequéncia do uso que dela foi feito, podem ser
levados em consideracio, nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca, a
intensidade, a drea geografica e a duragdo do uso dessa marca, a importincia dos
investimentos feitos pela empresa para a promover, a propor¢ao dos meios interessados
que identificam o produto ou o servico como proveniente de uma empresa
determinada gracas a marca e declaragdes das cimaras de comércio e de industria
ou de outras associagdes profissionais (v., por analogia, acérddos Windsurfing
Chiemsee, ja referido, n.° 51; Philips, ja referido, n.° 60; e Nestlé, ja referido, n.° 31).

E a luz das consideracdes precedentes que importa examinar o presente fundamento.
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No que toca a alegacdo segundo a qual a Camara de Recurso ndo efectuou uma
apreciagdo global dos elementos de prova e limitou-se a examina-los individualmente
sem os tomar em consideracdo na sua globalidade, ha que constatar que resulta da
decisdo impugnada que, embora a Camara de Recurso tenha examinado cada elemento
de prova, também considerou que todos os elementos de prova apresentados pela
interveniente eram «coerentes e se corroboravam mutuamente» (n.° 33 da decisido
impugnada).

Resulta também dos n.”* 32, 36 a 38 e 41 da decisdo impugnada que a conclusdo da
Camara de Recurso relativa a aquisi¢do do cardcter distintivo se baseia, por um lado, na
tomada em considera¢io da globalidade dos elementos que provam o uso prolongado e
intensivo da marca controvertida e, por outro lado, no facto de este uso ter permitido ao
publico relevante identificar a origem dos produtos com o referido sinal.

Relativamente a alegacdo segundo a qual a Camara de Recurso cometeu um erro ao ndo
ter verificado se a marca controvertida tinha sido usada como marca, hd que lembrar
que é verdade que qualquer utilizacdo de um sinal, em especial a utilizacdo de uma
combinacdo de duas cores, ndo constitui necessariamente um uso como marca (v.
n.” 25 e 26 supra).

Contudo, no presente caso, na sua apreciacido da conformidade do registo da marca
controvertida, a Camara de Recurso, nos n.” 32 e 38 da decisdo impugnada, tomou
designadamente em consideracdo as declaracoes das associa¢des profissionais segundo
as quais a combinacédo das cores verde e amarela remetia para as maquinas agricolas
fabricadas pela interveniente e o facto de a interveniente ter utilizado de modo
coerente, na Unido Europeia, a mesma combinagéo de cores nas suas maquinas durante
um periodo consideravel antes de 1996.

Estes dois elementos bastam para concluir que o uso da combinacio das cores verde e
amarela ndo era puramente estilistico, mas permitiu ao publico relevante identificar a
origem comercial dos produtos que tinham a referida combinagéo de cores. Portanto,
ndo procede a alegacdo da recorrente segundo a qual a Camara de Recurso violou
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o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, ao néo ter verificado se a combinagéo das
cores verde e amarela tinha sido usada como marca.

No que respeita a alegacdo segundo a qual as provas que figuram no processo da
Camara de Recurso néo se referem a todos os Estados-Membros da Unido Europeia em
1 de Abril de 1996, ha que salientar o seguinte.

Antes de mais, importa realcar que, embora seja necessario demonstrar que a marca
controvertida adquiriu um cardcter distintivo em toda a Comunidade (v., neste sentido,
acorddao do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 2006, Storck/THMI, C-25/05 P,
Colect., p. I-5719, n.° 83), ndo é de modo algum exigido que os mesmos tipos de
elementos de prova sejam carreados por cada Estado-Membro.

O facto de, com excepgdo da Alemanha, o processo ndo conter sondagens de opinido no
sentido de avaliar a percepgéo, pelo publico relevante na Unido Europeia, da marca
controvertida ndo pode levar a anulagdo da decisdo impugnada.

A falta de sondagens de opinido nio exclui que se possa demonstrar que um sinal
adquiriu cardcter distintivo pelo uso, podendo esta demonstracéo ser feita por outros
elementos (v. n.° 31 supra). Com efeito, decorre do acérdiao Windsurfing Chiemsee, ja
referido (n.” 49 a 53), que a realizagdo de uma sondagem de opinido néo constitui uma
exigéncia absoluta para concluir que um sinal adquiriu cardcter distintivo pelo uso.

Relativamente aos dados numéricos, importa referir que os inicos niimeros que no
figuram no processo da Cdmara de Recurso sdo o volume de negdcios realizado na
Finlandia e na Irlanda. Contudo, para estes dois Estados-Membros assim como para
outros Estados-Membros da Unido Europeia em 1 de Abril de 1996, a interveniente
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tinha apresentado ao IHMI dados especificos sobre as suas quotas de mercado e o seu
volume de negdcios entre 1970 e 1996, bem como sobre os dos seus concorrentes.

2

Relativamente a alegacdo segundo a qual as quotas de mercado detidas pela
interveniente eram pouco significativas para poderem demonstrar uma difusdo
profunda e duradoura no mercado, cumpre salientar que os produtos em causa
constituem bens de producdo com preco elevado e cuja aquisi¢do é antecedida de um
processo em que o consumidor se informa atentamente sobre a gama da oferta,
comparando e verificando os diferentes modelos em concorréncia.

Nesse mercado, ndo é necessirio que uma marca atinja uma quota de mercado
importante para que se possa concluir que foi retida na memoria dos consumidores
interessados. Para tal, basta que se possa demonstrar que a marca controvertida teve
uma presenca sélida e continuada no mercado.

No presente caso, resulta do processo da Camara de Recurso, por um lado, que a
interveniente utilizou na Unido Europeia, de modo coerente, a mesma combinacéo de
cores em todas as suas maquinas agricolas durante um periodo consideravel anterior a
1996 e, por outro, que nos paises em que a recorrente entende que a quota de mercado
da interveniente é pouco significativa a presenca da interveniente é pelo menos 30 anos
anterior a data do pedido de registo, uma vez que essa presenca remonta na Austria a
1966, na Finlandia a 1939, na Grécia a 1949 e em Itdlia a 1953 (n.” 5 e 38 da decisdo
impugnada). Estes factos ndo foram contestados pela recorrente.

Decore das consideracdes anteriores que, embora seja verdade que a marca
controvertida foi usada e promovida em conjugacdo com a marca nominativa John
Deere e que as despesas em publicidade da interveniente na Unido Europeia foram
apresentadas em bloco e ndo individualmente em cada pais, é erradamente que a
recorrente pretende que néo foi feita prova suficiente, em termos de direito, de que a
interveniente tinha utilizado a combinacéo das cores verde e amarela nos seus produtos
como marca e que a difusdo dos seus produtos tinha sido profunda e continuada em
todos os Estados-Membros da Unido Europeia em 1 de Abril de 1996.
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Assim, importa apreciar se esta utilizacio e esta difusdo foram suficientes para permitir
ao publico relevante identificar, através da marca controvertida, a origem comercial dos
produtos em causa.

A este propdsito, a recorrente contesta a pertinéncia e o valor probatério das
declaracdes de diversas associagdes tomadas em consideracio pela Camara de Recurso.
Censura o facto de essas declaragdes ndo terem sido feitas espontaneamente, de o seu
conteddo ter sido ditado ou pelo menos coordenado pela interveniente, de ndo fazerem
referéncia ao uso exclusivo da marca controvertida pela interveniente, de terem sido
emitidas ap6s o periodo de referéncia e de ndo terem sido feitas perante notério, e o
facto de as entidades declarantes ndo serem representativas do publico relevante nem
independentes, uma vez que na maioria dos casos eram parceiros comerciais da
interveniente.

Quanto a data das declaragdes, ha que realcar que o facto de elas terem sido assinadas
em 2000 ndo implica que sejam desprovidas de valor probatério para efeitos da
apreciacdo da aquisicdo do cardcter distintivo pelo uso a data da apresentacio do pedido
de registo da marca controvertida (v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Justica de
17 de Abril de 2008, Ferrero Deutschland/ITHMI e Cornu, C-108/07 P, nio publicado na
Colectanea, n.° 53). Por outro lado, o artigo 51.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (actual
artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009) proibe a anulacdo do registo da marca
controvertida se se demonstrar que ela tinha caracter distintivo antes da data do pedido
de declaracdo de nulidade, no caso vertente, 5 de Janeiro de 2004. Assim, a alegacédo da
recorrente segunda a qual as declaragdes apresentadas néo sdo pertinentes, pois ndo se
referem necessariamente ao periodo anterior a 1 de Abril de 1996, é, de todo o modo,
inoperante.

No que toca a questdo da falta de espontaneidade das associacdes e do papel da
interveniente na elaboracéo das declaracoes apresentadas, cabe salientar que o facto de
as declara¢oes terem sido formuladas na sequéncia do pedido da interveniente e esta ter
eventualmente coordenado a sua preparacdo ndo infirma, por si s6, o conteido e o
respectivo valor probatdrio.
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Face a inexisténcia de prova em contrério, hd que presumir que cada associacdo assinou
a sua declaracgdo conscientemente e que subscreve o seu contetido. Além disso, o valor
probatério de uma declaragdo nio pode ser negado pelo simples facto de néo ter sido
feita perante o notario [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 10 de Setembro
de 2008, Boston Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, ndo publicado na
Colectinea, n.° 41].

Por outro lado, cumpre realcar que ndo pode ser acolhida a alegacdo da recorrente de
acordo com a qual as declaragcdes provenientes dos distribuidores de mdquinas
agricolas e das associa¢des de produtores de maquinas agricolas ndo sdo fiaveis.

Antes de mais, ndo resulta de modo algum da jurisprudéncia que apenas podem ser
tomadas em consideracdo as declaragdes feitas pelas associacoes que representam os
consumidores. Pelo contrério, a formulacdo utilizada a este propésito pelo Tribunal de
Justica, concretamente, as «declaracdes das cAmaras de comércio e inddstria ou outras
associagdes profissionais» (acérdao Windsurfing Chiemsee, jé referido, n.° 51), abrange
também as declaragdes provenientes de associacdes de produtores e/ou de
distribuidores.

Assim, importa apenas no caso concreto determinar se as diversas associagdes que
emitiram declara¢des podem ser consideradas independentes, de modo que puderam
formular as suas declaracbes sem tomarem em conta o interesse especifico da
interveniente.

No que respeita as associacdes dos agricultores e as associa¢des dos produtores de
madquinas agricolas, cujo objectivo essencial é salvaguardar e promover os interesses do
sector que representam e organizam, cabe observar que a recorrente ndo adiantou
nenhum indicio destinado a demonstrar a sua parcialidade ou o seu interesse em que a
interveniente obtenha o registo de uma marca a que nio tem direito. Por conseguinte,
foi correctamente que a Cimara de Recurso teve em conta as declaragdes dessas
associagoes.
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Quanto a independéncia das entidades que agiram na qualidade de distribuidor da
interveniente na Finldndia e em Itdlia, basta referir que as suas declaracées mais ndo
fazem do que corroborar as da associacdo de produtores de maquinas agricolas em
Italia e da associagéo representativa dos agricultores na Finlandia. Ora, como foi acima
assinalado no n.° 55, a recorrente ndo adiantou nenhum elemento susceptivel de por em
causa o valor probatdrio das declaragoes dessas duas associagdes. Daqui se conclui que
a tomada em consideracdo pela Camara de Recurso das declaragdes dos distribuidores
finlandeses e italianos ndo pode implicar a anulagdo da decisdo impugnada.

Relativamente ao argumento de acordo com o qual as declaracdes ndo provam o «uso
exclusivo» da marca controvertida pela interveniente, hi que assinalar que ¢é a
associagdo que o publico faz entre a marca e uma origem comercial, e ndo o uso
exclusivo da marca, que é pertinente.

No presente caso, as declaracdes das diversas associacdes, com excepcdo das
respeitantes a Irlanda e a Dinamarca, mostram que a combinacdo das cores verde e
amarela, utilizada em relagdo as maquinas agricolas, é associada, no sector em causa, a
interveniente. A sondagem de opinido na Alemanha corrobora esta afirmacéo.

Quanto a Irlanda e a Dinamarca, as declarac¢oes produzidas indicam que a combinagio
das cores acima mencionada estd associada a produtos de vérios produtores e nido
unicamente aos do interveniente. Todavia, tal ndo pode implicar a anulagdo da decisio
impugnada.

Em primeiro lugar, importa notar que a Cadmara de Recurso apreciou a aquisicdo do
caracter distintivo da marca controvertida baseando-se num conjunto de indicios,
designadamente as declaragdes das diversas associacdes e a sondagem de opinido
realizada na Alemanha, bem como no facto de os produtos da interveniente terem sido
solidamente apresentados em todos os mercados relevantes durante um periodo
significativo e que a interveniente tinha, intensiva e continuadamente, utilizado a
combinacdo das cores verde e amarela nos referidos produtos como marca.
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Em segundo lugar, cumpre realcar que resulta do n.° 5 da decisdo impugnada que a
interveniente esta presente no mercado dinamarqués desde 1947 e no mercado irlandés
desde 1951. Além disso, resulta do processo na Camara de Recurso que a interveniente
teve uma presenca sélida nesses dois mercados desde 1970 e comparével a sua presenca
em varios outros Estados-Membros nessa época.

Por conseguinte, ndo pode ser censurado a Camara de Recurso ter concluido que tinha
sido provado suficientemente em termos de direito que a marca controvertida tinha
adquirido cardcter distintivo na acepgéo do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94,
em 1 de Abril de 1996, data da apresentacio do pedido de registo da marca
controvertida.

Decorre do que precede que o primeiro fundamento invocado pela recorrente nio
procede.

Quanto ao segundo e terceiro fundamentos, relativos da violagdo, respectivamente, do
artigo 8.°, n.° 4, e do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

No dmbito do segundo e terceiro fundamentos, a recorrente sustenta, no essencial, que
foram aplicados na decisdo impugnada, em relacdo a sua marca italiana ndo registada
que compreende as cores verde e amarela, critérios mais estritos do que os aplicados no
momento do exame do pedido da marca controvertida, apesar de os requisitos de
aquisicéo de direitos sobre a marca serem, no essencial, os mesmos em ambos os casos.
Assim, a Cdmara de Recurso teria violado ndo sé o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento
n.° 40/94 mas também o artigo 73.° do referido regulamento, na medida em que o seu
raciocinio é insuficiente e contraditorio.
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O IHMI e a interveniente pedem a rejeicdo destes fundamentos.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Quanto ao fundamento relativo a violagio do artigo 73.° do Regulamento n.® 40/94, ha
que concluir que é improcedente.

Com efeito, resulta da jurisprudéncia que a fundamentacio exigida pelo artigo 73.° do
Regulamento n.° 40/94 deve exprimir de forma clara e inequivoca o raciocinio do autor
do acto. Este dever tem um duplo objectivo, por um lado, permitir que os interessados
tomem conhecimento das justificacdes da medida adoptada a fim de poderem defender
os seus direitos e, por outro, que o juiz comunitdrio fiscalize a legalidade da decisio [v.
acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de 21 de Novembro de 2007, Wesergold
Getrénkeindustrie/THMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, ndo publicado no
Colectanea, n.° 62 e jurisprudéncia ai referida].

Importa também lembrar que uma contradi¢do na fundamentacdo de uma decisdo
constitui uma violagdo da obrigacdo que decorre do artigo 73.° do Regulamento
n.° 40/94, susceptivel de afectar a validade do acto em causa, se se concluir que, devido a
essa contradicio, o destinatério do acto ndo estd em condi¢oes de conhecer os motivos
reais da decisdo, no todo ou em parte, e que, por isso, o dispositivo do acto é, no todo ou
em parte, desprovido de qualquer base juridica (v., neste sentido, acérddo do Tribunal
de Primeira Instancia de 24 de Janeiro de 1995, Tremblay e o./Comissdo, T-5/93,
Colect., p. I1-185, n.° 42).

No caso vertente, a recorrente nio sustenta que foi impossibilitada de conhecer as
razdes pelas quais a Camara de Recurso adoptou a decisdo impugnada. Invoca antes o
facto de a Camara de Recurso ter apreciado elementos de prova comparaveis de modo
diferente e ter, por conseguinte, tirado conclusdes divergentes face a elementos
semelhantes. No entanto, essa perspectiva, pressupondo-a demonstrada, nio pode
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constituir uma violagdo do artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, mas unicamente do
artigo 8.°, n.° 4, do referido regulamento.

Quanto a alegada violagdo do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, a recorrente
alega que a Camara de Recurso concluiu que ela ndo tinha adquirido o direito de usar
marca no mercado italiano, mesmo que as cores do seu sinal fossem idénticas as da
marca controvertida, que as provas carreadas fossem do mesmo valor, ou de valor
superior, e que as condi¢des para adquirir um significado secundario fossem as mesmas.

Neste contexto, impde-se notar que o dnus de prova que incumbe & recorrente nos
termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.’ 40/94 corresponde ao que incumbe a
interveniente nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do mesmo regulamento.

No entanto, é forcoso constatar que, no presente caso, decorre dos factos ndo
contestados que os elementos apresentados pela recorrente na Camara de Recurso
eram, no seu conjunto, de menor valor probatério do que os apresentados pela
interveniente.

Em primeiro lugar, é pacifico entre as partes que a recorrente cessou, pelo menos entre
1973 e 1982, a utilizacdo da combinagéo das cores verde e amarela nos seus produtos
em Itdlia. Embora fosse possivel a recorrente adquirir um direito néo registado sobre o
seu sinal por o ter usado entre 1983 e 1996, ndo o fez. Resulta também das
consideragdes feitas nos n.* 45 e 46 da decisdo impugnada, que a recorrente nio
contesta, que ndo utilizou a combinacio das cores verde e amarela de forma coerente e
uniforme. Ao invés, utilizou vdrios tons de verde e amarelo, bem como uma
combinacio das cores verde e branca.

Daqui se deduz que a suspensdo do uso como marca da combinacéo das cores verde e
amarela assim como o uso varidvel das referidas cores podem impedir o publico de
associar de modo sistemético a recorrente a uma combinac¢io de cores precisa.
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Em segundo lugar, foi correctamente que a Camara de Recurso considerou o valor
probatério das declaracdes feitas pelos antigos trabalhadores da recorrente como
duvidoso. Como resulta dos n.”* 46 e 54 da decisdo impugnada, as referidas declaragoes
ndo foram corroboradas por outros elementos de prova que figuram no processo, e
foram mesmo parcialmente contraditadas.

Em terceiro lugar, ndo pode ser censurado a Camara de Recurso o facto de ter concluido
que o estudo de mercado apresentado pela recorrente néo era convincente. A este
propdsito, cabe salientar que foi correctamente que a Caimara de Recurso realgou, nos
n.” 57 e 58 da decisdo impugnada, que os participantes nesse estudo, contrariamente ao
efectuado pela interveniente, ndo tinham sido interrogados sobre a razdo pela qual
davam uma determinada resposta e que ndo lhes tinha sido apresentada uma imagem
diferente, numa outra cor, a fim de garantir que ndo reconheciam a imagem gracas a
outros critérios distintos da cor. Tais factos ndo foram contestados pela recorrente.
Portanto, ndo se pode demonstrar se, no termo do inquérito da recorrente, os
participantes reconheceram os produtos da recorrente apenas devido as suas cores e
ndo a sua forma ou a outros elementos.

Importa igualmente concluir que foi correctamente que a Cdmara de Recurso decidiu
que o valor probatério do inquérito da recorrente era sensivelmente inferior ao do
inquérito apresentado pela interveniente, uma vez que tinha sido pedido as pessoas
interrogadas no quadro do inquérito da recorrente que reconstituissem de memdria a
sua percepg¢do das marcas dez anos antes.

Decorre das consideragdes precedentes que hd que julgar improcedentes o segundo e
terceiro fundamentos.
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79 Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto as despesas

s  Por forga do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida
é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente
sido vencida, hd que condena-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do
IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Oitava Seccio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.
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2) A BCS SpA é condenada nas despesas.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 28 de Outubro de 2009.

Assinaturas
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