ACORDAO DE 12. 11. 2008 — PROCESSO T-270/06
ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Oitava Seccio)
12 de Novembro de 2008 *

No processo T-270/06,

Lego Juris A/S, com sede em Billund (Dinamarca), representada por V. von Bomhard,
A.Renck e T. Dolde, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte na Camara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de
Primeira Instancia,

Mega Brands, Inc., com sede em Montreal (Canadd), representada por P. Cappuyns e
C. De Meyer, advogados,

* Lingua do processo: inglés.
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que tem por objecto um recurso da decisdo da Grande Camara de Recurso do IHMI de
10 de Julho de 2006 (processo R 856/2004-G), relativa a um processo de declaracdo de
nulidade entre a Mega Brands, Inc., e a Lego Juris A/S,

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

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

secretario: J. Plingers, administrador,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 11 de Junho de 2008,

profere o presente

Acérdao

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, a Kirkbi A/S, a qual sucedeu a recorrente, Lego Juris A/S,
apresentou um pedido de marca comunitdria ao Instituto de Harmoniza¢do no
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria
(JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
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A marca cujo registo foi pedido é o sinal tridimensional de cor vermelha aqui
reproduzido:

Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se nas classes 9 e 28, na acepgao
do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem,
para cada uma destas classes, a seguinte descri¢do:

— Classe 9: «Aparelhos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, épticos, de pesagem, de medida, de sinalizacdo, de controlo
(inspeccdo), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a
conducdo, distribuicdo, transformacdo, acumulagéo, regulacdo ou o controlo da
corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissio, a reproducdo do som ou
das imagens; suporte de registo magnético, discos acusticos; distribuidores
automaticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras,
mdaquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informacio e
computadores; extintores»;
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— classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de ginastica e de desporto ndo incluidos
noutras classes; decoracdes para arvores de Natal».

Em 19 de Outubro de 1999, a marca pedida foi registada como marca comunitdria.

Em 21 de Outubro de 1999, a Ritvik Holdings Inc., & qual sucedeu a Mega Brands, Inc.,
requereu que fosse declarada a nulidade deste registo ao abrigo do artigo 51.°, n.” 1,
alinea a), do Regulamento n.° 40/94, no tocante aos «jogos de construcio» da classe 28,
por o referido registo infringir os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.°,
n.’ 1, alinea a), alinea e), ii) e iii), e alinea f), do mesmo regulamento.

Em 8 de Dezembro de 2000, a Divisdo de Anulagio suspendeu a instincia, aguardando
pela prolacdo do acérddo do Tribunal de Justica de 18 de Junho de 2002, Philips
(C-299/99, Colect., p. I-5475, a seguir «acérdio Philips»). A instincia foi retomada na
Divisdo de Anulacdo em 31 de Julho de 2002.

Por decisdo de 30 de Julho de 2004, a Divisdo de Anulagdo declarou nulo o registo no
tocante aos «jogos de construgio» da classe 28, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1,
alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94, considerando que a marca em causa era
composta exclusivamente pela forma dos produtos necessdria a obtencio de um
resultado técnico.
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Em 20 de Setembro de 2004, a recorrente interpds recurso da decisdo da Divisdo de
Anulagdo para o IHMI, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.’ 40/94. O
exame deste recurso foi atribuido a Primeira Cdmara de Recurso.

Em 15 de Novembro de 2004, a recorrente requereu a recusa do presidente da Primeira
Camara de Recurso por suspeita de parcialidade, em aplicagio do artigo 132.°, n.° 3, do
Regulamento n.’ 40/94. Através da sua decisdo R 856/2004-1, a Primeira Camara de
Recurso determinou a substituicdo do presidente inicialmente designado pelo seu
primeiro suplente.

Por fax de 30 de Setembro de 2005, a recorrente requereu, em razdo da complexidade
do processo, por um lado, que o recurso fosse objecto de processo oral, em
conformidade com o artigo 75.°, n.” 1, do Regulamento n.’ 40/94, e, por outro, que o
processo fosse atribuido a Grande Camara de Recurso, em conformidade com o artigo
130.°, n.” 2 e 3, do mesmo regulamento.

Em 7 de Marco de 2006, sob proposta do presidente das Camaras de Recurso, o
Presidium das Camaras de Recurso reenviou o processo a Grande Camara de Recurso,
em conformidade com o artigo 1.°-B, n.° 3, do Regulamento (CE) n.’ 216/96 da
Comissdo, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das
Camaras de Recurso do IHMI (JO L 28, p. 11).

Por decisédo de 10 de Julho de 2006 (a seguir «decisdo impugnada»), a Grande Camara
de Recurso indeferiu o pedido da recorrente de abertura do processo oral. Quanto ao
mais, julgou improcedente o recurso da recorrente, considerando que, em aplicacdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94, a marca em causa ndo podia ser
registada para os «jogos de construcdo» da classe 28.
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Com efeito, a Grande Cémara de Recurso entendeu, nos n.” 32 e 33 da decisio
impugnada, que a aquisi¢do do cardcter distintivo, prevista no artigo 7.°, n.” 3, do
Regulamento n.’ 40/94, ndo podia obstar & aplicagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do
referido regulamento. Salientou ainda, no n.’ 34, que o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94 visa proibir o registo de formas cujas caracteristicas essenciais
respondem a uma funcgéo técnica, de modo a que possam ser livremente utilizadas por
todos. No n.’ 36, a Camara de Recurso entendeu que uma forma no escapa a esta
proibigdo se contiver um elemento arbitrério menor, como uma cor. No n.’ 58, concluiu
que a existéncia de outras formas susceptiveis de permitir a obtencdo do mesmo
resultado técnico ndo era pertinente. No n.” 60, entendeu que o termo «exclusiva-
mente», utilizado pelo artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, significa
que a forma nio tem outra finalidade que néo seja a obtengdo de um resultado técnico e
que o termo «necessdria», utilizado pela mesma disposicdo, significa que a forma é
requerida para obter este resultado técnico, mas que dai ndo se deduz que outras formas
ndo possam igualmente desempenhar o mesmo papel. Quanto ao mais, realgou, nos
n.” 54 e 55, as caracteristicas da forma em causa que considerava essenciais e efectuou,
nos n.” 41 a 63, uma andlise da sua funcionalidade.

Tramitacao processual e pedidos das partes

Por peticio apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
25 de Setembro de 2006, a recorrente interpds o presente recurso. Nos dias 29 e
30 de Janeiro de 2007, respectivamente, a interveniente e o [HMI apresentaram as suas
alegacdes de contestacdo.

Por carta de 11 de Junho de 2007, a interveniente pediu a juncdo aos autos de um
despacho proferido em 2 de Maio de 2007 pelo Tribunal Federal das Marcas alemdo.
Por decisdo de 25 de Julho de 2007, o presidente da Terceira Sec¢do do Tribunal de
Primeira Instincia deferiu este pedido. A recorrente apresentou as suas observacoes
sobre este despacho em 21 de Agosto de 2007. O IHMI ndo apresentou observagdes no
prazo fixado.
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Tendo sido alterada a composicido das Seccoes do Tribunal de Primeira Instincia a
contar de 25 de Setembro de 2007, o juiz-relator foi afectado a Sexta Seccdo, a qual,
consequentemente, o presente processo foi atribuido.

Em 12 de Novembro de 2007, a recorrente pediu a jungdo aos autos de um despacho
proferido em 12 de Julho de 2007 pelo Tribunal Regional de Budapeste. Por deciséo de
22 de Novembro de 2007, o presidente da Sexta Sec¢do do Tribunal de Primeira
Instancia deferiu este pedido. A interveniente apresentou as suas observagoes sobre
este despacho em 14 de Dezembro de 2007. O IHMI ndo apresentou observagdes no
prazo fixado.

Na sequéncia de impedimento do juiz-relator inicialmente designado, o presidente do
Tribunal de Primeira Instancia, por decisdo de 9 de Janeiro de 2008, nomeou um novo
juiz-relator, afectado a Oitava Secc¢do, & qual, consequentemente, o presente processo
foi atribuido.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.
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O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto a admissibilidade dos documentos apresentados pela primeira vez
perante o Tribunal de Primeira Instancia

Importa referir desde logo que os despachos dos tribunais alemdo e hingaro,
apresentados, respectivamente, pela interveniente e pela recorrente (v. n.” 15 e
17 supra), foram invocados pela primeira vez perante o Tribunal de Primeira Instincia.

A este respeito, cumpre recordar que o recurso interposto neste Tribunal tem por
finalidade a fiscalizacdo da legalidade das decistes das Cadmaras de Recurso do IHMI, na
acepgdo do artigo 63.° do Regulamento n.” 40/94. Portanto, nio ¢ fungdo do Tribunal
examinar de novo as circunstincias de facto a luz das provas que sejam apresentadas
perante si pela primeira vez. Com efeito, a admissio destas provas é contrariaao n.’4 do
artigo 135.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instancia, nos termos
do qual as respostas das partes ndo podem alterar o objecto do litigio perante a Camara
de Recurso [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 6 de Marco de 2003,
DaimlerChrysler/THMI (Grelha de veiculo), T-128/01, Colect., p. 1I-701, n.° 18].
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E, pois, forcoso concluir que a interveniente e a recorrente nio podem invocar os
referidos despachos como elementos de prova relativos aos factos do presente processo.

H4, contudo, que esclarecer que nem as partes nem o préprio Tribunal podem ser
impedidos de se inspirar, na interpretagido do direito comunitdrio, em elementos
retirados da jurisprudéncia comunitaria, nacional ou internacional. Esta possibilidade
de fazer referéncia a decisdes nacionais ndo estd contemplada na jurisprudéncia que
acaba de ser recordada no n.° 22 supra, pois ndo se trata de criticar a Cimara de Recurso
por ndo ter tido em conta elementos de facto respeitantes a um determinado acérdao
nacional, mas por ter violado uma disposi¢io do Regulamento n.’ 40/94, e invocar a
jurisprudéncia em apoio desse fundamento [acérddos do Tribunal de Primeira
Instancia de 24 de Novembro de 2005, Sadas/ITHMI — LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), T-346/04, Colect., p. 11-4891, n.” 20; de 8 de Dezembro de 2005,
Castellblanch/THMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T-29/04, Colect., p. 1I-5309, n.” 16; e de 12 de Julho de 2006, Vitakraft-Werke
Withrmann/IHMI — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Colect.,
p. 11-2211, n.° 71].

Daqui se conclui que os despachos dos tribunais aleméo e hungaro, apresentados,
respectivamente, pela interveniente e pela recorrente, sio admissiveis, na medida em
que possam ser Uteis, no presente caso, para efeitos da interpretacio do artigo 7.°, n.° 1,
alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94.

Quanto ao mérito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um tinico fundamento, relativo a violagao
do artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94. Este fundamento divide-se
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em duas partes, relativas, a primeira, a errada interpretagéo do artigo 7.°, n.° 1, alinea e),
ii), do Regulamento n.” 40/94 e, a segunda, a errada apreciagdo do objecto da marca em
causa.

Quanto a primeira parte, relativa & errada interpretagdo do artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii),
do Regulamento n.” 40/94

Argumentos das partes

A recorrente considera, em primeiro lugar, que a redacgdo do artigo 7.%, n.° 1, alinea e),
i), do Regulamento n.’ 40/94 ndo visa excluir as formas funcionais, em si, do registo
como marca, mas apenas os sinais compostos «exclusivamente» pela forma dos
produtos «necesséria» a obtencdo de um resultado técnico. Assim, para se enquadrar
no ambito desta disposi¢do, a forma deve estar desprovida de caracteristicas nédo
funcionais e ndo deve ser possivel modificar a sua aparéncia externa no respeitante as
suas caracteristicas distintivas sem que esta perca a sua funcionalidade.

Em segundo lugar, a recorrente salienta que o contexto do artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii),
do Regulamento n.” 40/94 demonstra que uma forma que néo se enquadra no &mbito
do motivo absoluto de recusa previsto por esta disposicdo deve ainda satisfazer as
condi¢des visadas no artigo 7.°, n.’ 1, alineas b) a d), do referido regulamento. Resulta da
jurisprudéncia que as formas de produtos sé podem ser registadas se tiverem adquirido
um caracter distintivo e esta condicdo s6 muito raramente é preenchida. Portanto, ndo é
necessério interpretar de modo extensivo o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94 para preservar o interesse publico na disponibilidade das formas
nem para impedir a monopolizacdo das caracteristicas dos produtos. Donde se conclui
que esta disposi¢do ndo visa preservar a disponibilidade das formas nem impedir que
sejam monopolizadas as caracteristicas dos produtos. Visa unicamente manter as
solucgdes técnicas a livre disposicéo dos concorrentes.
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Em terceiro lugar, a recorrente considera que, segundo o acérdéo Philips, o objectivo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94 ndo é excluir da protecgao das
marcas as formas funcionais per se, mas unicamente as formas funcionais cuja
proteccdo criaria um monopdlio sobre as solugdes técnicas ou sobre as caracteristicas
utilitarias da forma que podem ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos
concorrentes. Em seu entender, resulta ainda do acérddo Philips que, no ambito da
apreciacdo do caracter distintivo, esta disposicdo ndo visa impedir o registo de formas
sem um qualquer elemento adicional arbitrdrio, sem um fim funcional. Esta
consideracdo também serd aplicdvel a apreciacdo da funcionalidade.

Consequentemente, a recorrente entende que o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94 ndo impede que o conjunto dos «desenhos industriais»
beneficie da protecgdo de uma marca. Tais formas podem ser registadas como marcas
mesmo se forem compostas exclusivamente por elementos que tém uma funcdo. A
questdo determinante é a de saber se a protec¢do das marcas criard um monopdlio
sobre solucdes técnicas ou caracteristicas utilitdrias da forma em causa, ou se os
concorrentes beneficiam de suficiente liberdade para aplicar a mesma solugio técnica e
utilizar as mesmas caracteristicas. Segundo a recorrente, foi a constatacgao, pelo érgéo
jurisdicional de reenvio, do risco de criagio de um monopodlio em razdo da
indisponibilidade de formas alternativas que levou o Tribunal de Justica a declarar,
no acérdao Philips, que nio era possivel remeter os concorrentes para outras «solucoes
técnicas».

Efectivamente, o Tribunal de Justica ndo declarou, no n.” 84 do acérdao Philips, que
todas as formas alternativas eram desprovidas de pertinéncia. Enunciou que, estando
demonstrado que as caracteristicas funcionais essenciais de uma forma sdo apenas
atribuiveis ao «resultado técnico», o facto de o mesmo resultado poder ser igualmente
obtido por outras formas utilizando diferentes «solu¢des técnicas» ndo significa que a
forma se torne registavel. Na realidade, a existéncia ou nao de formas alternativas
funcionalmente equivalentes utilizando a mesma «solugdo técnica» é o tnico critério
para determinar se resultara um monopdlio da concessdo de uma proteccio de marca, o
que serd reconhecido também pela doutrina americana sobre a funcionalidade.
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A este respeito, a recorrente salienta que, no acérdao Philips, o Tribunal de Justica
utilizou a expressdo «solugdo técnica» para se referir ao objectivo de impedir a criagdo
de um monopdlio, ao passo que utilizou a expressdo «resultado técnico» quando se
referia a outras formas. Com efeito, segundo a recorrente, estas expressdes designam
conceitos diferentes, podendo um «resultado técnico» ser obtido através de diferentes
«solugoes técnicas». Assim, o Tribunal de Justica excluiu a possibilidade de remeter os
concorrentes para solucdes técnicas diferentes que conduzam ao mesmo resultado,
ainda que a existéncia de formas alternativas que apliquem a mesma solucdo técnica
prove que ndo existem riscos de criacdo de um monopdlio.

Esta distin¢do correspondera também a terminologia do direito das patentes, sendo a
locucido «solucido técnica» sinénima da expressio «invencdo patenteada», a qual
determina o alcance da proteccdo da patente e permite obter um «resultado técnico».
Segundo a recorrente, este mesmo resultado pode também ser obtido legalmente
através de outras invencdes patenteadas, ao passo que as formas alternativas que
apliquem a mesma «solucdo técnica» violam esta patente. Em contrapartida, estas
mesmas formas alternativas néo violam, segundo a recorrente, uma marca que proteja
os desenhos especificos de uma mesma «solugéo técnica», na condicio de as diferencas
entre os desenhos permitirem aos consumidores distinguir os produtos. Assim, a
proteccdo das marcas ndo conduzird a criacdo de um monopdlio técnico permanente,
mas permitird aos concorrentes do titular do direito de marca aplicarem a mesma
«solucgéo técnica».

Em quarto lugar, a interpretacdo histdrica revela, segundo a recorrente, que o Conselho
introduziu, na redacgdo do artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94, os
termos «exclusivamente» e «necessaria» para efeitos da exclusdo da possibilidade, para
um concorrente, de se aproveitar do prestigio de que beneficia uma forma familiar que
tenha uma significativa consequéncia técnica, ndo estando o seu registo excluido se este
resultado puder ser obtido por meio de outras formas.

O IHMI e a interveniente entendem que a interpretacio proposta pela recorrente é
incompativel com o acérdao Philips, tendo o Tribunal de Justica considerado que a
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proibigéo do artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94 abrange todas as
formas essencialmente funcionais atribuiveis ao resultado técnico.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instancia

Nos termos do artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), i), do Regulamento n.° 40/94, «[s]eré recusado
o registo [...] [d]e sinais exclusivamente compostos [...] [p]ela forma do produto
necessaria para obter um resultado técnico». De igual modo, segundo o artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), segundo travessdo, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»), «[s]erd recusado o registo
ou ficario sujeitos a declaragdo de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos
[...] [a]os sinais constituidos exclusivamente [...] pela forma do produto necessaria a
obtencio de um resultado técnico».

No caso em apreco, cabe salientar que, essencialmente, a recorrente alega que a Grande
Céamara de Recurso apreciou erradamente o alcance do artigo 7.°, n.” 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94, e nomeadamente o dos seus termos «exclusivamente» e
«necessdria», quando considerou que a existéncia de formas alternativas funcional-
mente equivalentes utilizando a mesma solugéo técnica nio ¢ pertinente para efeitos da
aplicacédo desta disposicéo.

A este respeito, importa concluir, em primeiro lugar, que a palavra «exclusivamente»,
presente tanto no artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94 como no
artigo 3.%, n.’ 1, alinea e), segundo travessio, da directiva, deve ser lida a luz da expressio
«caracteristicas essenciais que respondem a uma fungio técnica», utilizada nos n.”* 79,
80 e 83 do acdrdao Philips. Efectivamente, decorre desta expressio que a adig¢do de
caracteristicas ndo essenciais que ndo tenham uma funcéo técnica nio leva a que uma
forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as caracteristicas essenciais da
referida forma responderem a tal funcéo. Foi, pois, de modo juridicamente correcto que
a Grande Camara de Recurso efectuou a sua andlise da funcionalidade da forma em
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causa por referéncia as caracteristicas que considerava essenciais. Portanto, ha que
concluir que interpretou correctamente o termo «exclusivamente».

Em segundo lugar, resulta dos n.” 81 e 83 do acérdao Philips que a formula «necesséria
a obten¢io de um resultado técnico», presente tanto no artigo 7, n.’ 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94 como no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo travessio, da
directiva, ndo significa que esse motivo absoluto de recusa sé se aplica quando a forma
em causa € a Unica que permite obter o resultado visado. Com efeito, o Tribunal de
Justi¢a enunciou, no n.° 81, que a «existéncia de outras formas que permitam obter o
mesmo resultado técnico [ndo é] susceptivel de afastar o motivo de recusa» €, non.’ 83,
que «o registo de um sinal constituido pela referida forma [estd excluido], mesmo que o
resultado técnico em causa possa ser alcancado por outras formas». Portanto, para que
esse motivo absoluto de recusa se aplique, basta que as caracteristicas essenciais da
forma retinam as caracteristicas tecnicamente causais e suficientes para a obtencio do
resultado técnico visado, de molde a serem atribuiveis ao resultado técnico. Daqui
resulta que a Grande Cdmara de Recurso ndo cometeu um erro quando considerou que
o termo «necessaria» significa que a forma é requerida para obter um resultado técnico,
mesmo quando este ultimo possa ser atingido por outras formas.

Em terceiro lugar, cabe salientar que, contrariamente ao que defende a recorrente, o
Tribunal de Justica excluiu, nos n.” 81 e 83 do acérdio Philips, a pertinéncia da
existéncia «de outras formas que permitam obter o0 mesmo resultado técnico», sem
distinguir as formas que utilizem outra «solucéo técnica» daquelas que utilizem a
mesma «solucdo técnica».

Acresce que, segundo o Tribunal de Justiga, o artigo 3.°, n.” 1, alinea e), da directiva visa
«evitar que a protec¢do do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopélio
sobre [...] caracteristicas utilitirias de um produto» e a «evitar que a protecgio
conferida pelo direito de marca [impecga] que [0os concorrentes] possam oferecer
livremente produtos que incorporem [...] as referidas caracteristicas utilitarias em
concorréncia com o titular da marca» (n.’ 78 do acérdio Philips). Ora, nio se pode
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excluir que as caracteristicas utilitdrias de um produto, as quais, segundo o Tribunal de
Justiga, também devem ser deixadas a disposi¢do dos concorrentes, sejam especificas a
uma forma precisa.

Além disso, o Tribunal de Justica realgou, no n.” 80 do acérdao Philips, que o artigo 3.°,
n.’ 1, alinea e), da directiva «prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que
uma forma cujas caracteristicas essenciais respondem a uma funcéo técnica [...] possa
ser livremente utilizada por todos». Este objectivo ndo visa, pois, unicamente a solucdo
técnica incorporada em tal forma mas também as préprias forma e suas caracteristicas
essenciais. Uma vez que a forma enquanto tal deve poder ser livremente utilizada, ndo
se pode aceitar a distingdo defendida pela recorrente.

Resulta de tudo o que precede que o artigo 7.°, n. 1, alinea e), ii), do Regulamento
n.” 40/94 se opde ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas
suas caracteristicas essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente
para a obtencdo do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser
alcangado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solucdo técnica.

Por conseguinte, ha que concluir que a Grande Camara de Recurso nio interpretou de
modo errado o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94.

Esta conclusdo néo é infirmada pelos outros argumentos avancados pela recorrente.
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Em primeiro lugar, na medida em que a recorrente alega que ndo ha que interpretar
extensivamente o artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94, porque a
forma de um produto s6 raramente satisfaz as condi¢des impostas pelo artigo 7.°, n.’ 1,
alinea b), e pelo artigo 7.°, n.’ 3, do referido regulamento, importa referir que estes
motivos de recusa prosseguem objectivos diferentes e que a sua aplicagdo pressupoe a
reunido de condicoes diferentes. Cada um deles deve, pois, como salientou o Tribunal
de Justica no n.” 77 do acérdio Philips, ser interpretado a luz do interesse geral que lhe
estd subjacente e ndo por referéncia a eventuais efeitos praticos decorrentes da
aplicacdo de outros motivos. Portanto, este argumento deve ser rejeitado.

Em segundo lugar, no tocante a comparacéo entre o direito das marcas e o direito das
patentes, cabe constatar que repousa na distingdo entre as formas que incorporam a
mesma solucdo técnica e as que incorporam outras solu¢des técnicas (v. n.° 33 supra).
Ora, concluiu-se nos n.”* 40 a 44 supra que nao se pode fazer tal distin¢do. Portanto, este
argumento deve igualmente ser rejeitado.

Em terceiro lugar, cumpre referir que o argumento assente na génese do artigo 7., n.° 1,
alinea e), i), do Regulamento n.” 40/94 tinha sido avangado no processo que culminou
no acoérdio Philips, sem porém afectar a andlise do Tribunal de Justica, e que, além
disso, foi refutado pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no n.” 41 das
conclusdes por si apresentadas nesse processo (Colect., p. [-5475). Portanto, este
argumento deve ser rejeitado.

Tendo em conta as consideracoes precedentes, a primeira parte do fundamento deve
ser julgada improcedente.
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Quanto a segunda parte, relativa a errada apreciacdo do objecto da marca em causa

No ambito da segunda parte, a recorrente faz, no essencial, trés alegacdes, relativas, a
primeira, a falta de identificacdo das caracteristicas essenciais da marca em causa, a
segunda, a erros na apreciacdo do caricter funcional das caracteristicas essenciais da
referida marca e, a terceira, a errada tomada em conta de uma decisdo de um érgéo
jurisdicional nacional. Importa examinar conjuntamente a primeira e a segunda
alegacoes.

Quanto a primeira e segunda alegacoes, relativas a falta de identificacdo das
caracteristicas essenciais da marca em causa e a erros na apreciagio do cardcter
funcional das referidas caracteristicas essenciais

— Argumentos das partes

No que toca, em primeiro lugar, a alegacdo relativa a falta de identificacdo das
caracteristicas essenciais da marca em causa, a recorrente sustenta, em primeiro lugar,
que a Grande Camara de Recurso omitiu a identificacdo das caracteristicas essenciais
da forma em causa, a saber, o desenho e a proporcio dos blocos. Examinou a
funcionalidade do tijolo da Lego no seu todo, incluindo elementos néo abrangidos pela
proteccdo pedida, tais como a face oca e as projeccoes secunddrias, apesar de a
recorrente ter observado que era exclusivamente a forma especifica da superficie
exterior que era coberta pelo pedido de registo. Assim, a Grande Camara de Recurso
ndo teve em conta o facto de o registo pedido permitir a recorrente opor-se a pedidos de
registo que visem tijolos de construgido que tenham a mesma aparéncia, mas ndo aos
que visem tijolos com uma aparéncia diferente, independentemente da questio de
saber se aplicam a mesma solucio técnica ou nio.
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Em segundo lugar, a recorrente sustenta que resulta do acérddo Philips que as
caracteristicas essenciais de uma forma devem ser determinadas do ponto de vista do
consumidor relevante e ndo por peritos segundo uma analise puramente técnica, pois é
logicamente necessério identificar as caracteristicas essenciais de uma forma antes de
examinar se desempenham uma func¢io técnica.

A recorrente realca seguidamente que, se as caracteristicas essenciais da forma se
revelarem puramente funcionais, nascerda um monopdlio ndo pretendido sobre uma
funcdo técnica. Em contrapartida, se ndo o forem, nomeadamente porque podem ser
modificadas sem afectar a solugdo técnica, o artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), do
Regulamento n.” 40/94 néo se aplica. Porém, para poder ser registada, a forma em causa
deve ainda ter adquirido caracter distintivo, o que, segundo a recorrente, é uma
condicéo dificil de satisfazer.

Em terceiro lugar, a recorrente sustenta que a identificacdo das caracteristicas
essenciais deve ter em conta as provas existentes relativas a percepgdo dos
consumidores. No presente caso, varios inquéritos demonstraram que, olhando para
a face superior do tijolo da Lego, uma importante parte dos consumidores reconhece-o
e atribui-lhe uma origem especifica, devido ao desenho e as proporgdes dos blocos. Um
inquérito realizado na Alemanha, em 1991, demonstrou que os consumidores
apercebem os elementos funcionais e distinguem o tijolo da Lego de outros tijolos de
jogo, que podem funcionar do mesmo modo, devido ao desenho dos seus blocos. Um
segundo inquérito, realizado em 2003, confirmou que a configuracdo dos blocos era um
elemento distintivo.

Em quarto lugar, a recorrente alega que a Grande Camara de Recurso nio teve em conta
os elementos de prova que tinha apresentado, remetendo para o artigo 7.°, n.” 3, do
Regulamento n.” 40/94, quando esta disposi¢do nunca foi objecto do debate, o qual
versava sobre o artigo 7.°, n.” 1, alinea e), ii), do referido regulamento. A Grande Camara
de Recurso nio teve em consideracdo que os mesmos factos e provas podem ser
pertinentes, no plano juridico, em contextos diferentes.
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Seguidamente, no que respeita a alegacdo relativa a erros na apreciagdo do caracter
funcional das caracteristicas essenciais da marca em causa, a recorrente considera que a
Camara de Recurso ndo examinou a funcionalidade das caracteristicas essenciais da
forma em causa. Procedeu a uma andlise do tijolo da Lego no seu todo, unicamente com
base nas peritagens oferecidas pela interveniente, recusando ter em consideragdo a
existéncia de formas alternativas que utilizem a mesma técnica e ndo tendo em conta o
alcance e o impacto da protec¢do anterior em matéria de patentes sobre a apreciacdo da
funcionalidade de uma forma.

Em primeiro lugar, no que respeita as peritagens, a recorrente alega, num primeiro
ponto, que a Grande Camara de Recurso se fundou, sem qualquer anélise critica, na
peritagem do Sr. M., oferecida e financiada pela interveniente, bem como nas dos Srs. P.
e R. Ora, uma vez que a peritagem do Sr. M. visa a funcionalidade do tijolo da Lego no
seu todo, ndo é pertinente para a determinacio da funcionalidade das caracteristicas
essenciais da forma em questdo, a saber, o desenho dos blocos. Acresce, segundo a
recorrente, que as declaragcdes do Sr. P. ndo sdo pertinentes no presente caso, pois
dizem respeito a patente Duplo e referem-se unicamente aos «tubos» presentes na face
inferior dos tijolos. De igual modo, a afirmacdo do Sr. R. segundo a qual o bloco
cilindrico é mais polivalente do que o bloco hexagonal aplica-se a um nimero infinito
de formas cilindricas com aparéncias muito diferentes e nio apenas ao desenho
especifico da marca em causa.

Seguidamente, a recorrente alega que, contrariamente a afirmagdo da Grande Camara
de Recurso, refutou as alegagdes do Sr. M. a respeito da funcionalidade do desenho dos
blocos, mais especificamente, com varias peritagens. Ora, a Grande Camara de Recurso
ndo mencionou estas peritagens nem explicou o porqué da peritagem do Sr. M. ser a
Unica credivel e pertinente. Negou mesmo a existéncia de qualquer prova relativa a falta
de funcionalidade das caracteristicas essenciais do tijolo da Lego. A recorrente alega
que remeteu para decisdes judiciais que tinham refutado que a forma do tijolo da Lego
era ditada por uma funcéo e que juntou sete peritagens que confirmam que o desenho
dos blocos ndo desempenha uma funcédo técnica, a saber, as dos Srs. H., B.-W.,, R. e
B. Segundo defende, a Grande Camara de Recurso deveria ter tomado em consideracdo
todas estas provas e violou o direito de defesa da recorrente, a saber, o direito de
audiéncia, ndo o tendo feito.
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Em seguida, a recorrente considera que a recusa da Grande Cdmara de Recurso de
tomar em consideracdo as peritagens que tinha apresentado conduziu a uma incorrecta
apreciagdo dos factos. Com efeito, segundo a recorrente, resulta da peritagem
independente do Sr. B.-W. que a forma dos blocos pela qual a Lego optou ndo é
tecnicamente necessdria, pois trata-se unicamente de uma das possibilidades infinitas
destinadas a assegurar uma friccdo ideal entre dois tijolos novos da mesma série ap6s a
sua montagem e que existem alternativas técnicas gracas as quais a funcido também
poderd ser desempenhada satisfatoriamente. Do mesmo modo, segundo a recorrente, o
Sr. R. esclareceu que existe um grande nimero de desenhos de blocos diferentes que
sdo, em termos funcionais, quanto aos seus custos de produgio, a sua qualidade e a sua
seguranca, inteiramente equivalentes aos do tijolo da Lego e que poderdao mesmo ser
compativeis com o tijolo da Lego. As peritagens dos Srs. B. e H. confirmam, segundo a
recorrente, a equivaléncia funcional dos desenhos alternativos e demonstram que a
imagem especifica do desenho do tijolo da Lego veicula uma forte identidade
constituida sobretudo pelos blocos claramente reconheciveis.

Em segundo lugar, a recorrente critica a Grande Camara de Recurso por ter
considerado que os desenhos alternativos funcionalmente equivalentes utilizados pelos
seus concorrentes ndo eram pertinentes, embora sejam importantes para determinar se
a protec¢io de uma forma conduz ou nio a criagio de um monopdlio sobre uma
solucdo técnica. A Grande Camara de Recurso contradiz-se, segundo a recorrente,
quando afirma que apenas as formas que sdo necessarias ao desempenho de uma
funcéo técnica sdo excluidas da proteccdo, ao mesmo tempo que entende que tal ndo
significa que outras formas ndo poderiam também desempenhar a mesma fungio
técnica.

Na realidade, afirma a recorrente, ndo existe outro meio que néo seja o de examinar os
desenhos alternativos para determinar se as caracteristicas essenciais de uma forma sdo
funcionais e poderiam criar um risco de monopdlio se estivessem protegidas. Todos os
peritos, inclusivamente aqueles em cujos pareceres se tera baseado a Grande Camara de
Recurso, seguem esta abordagem comparativa, particularmente no que respeita aos
desenhos alternativos dos blocos. Segundo a recorrente, resulta da jurisprudéncia de
um tribunal de segunda instncia dos Estados Unidos que os desenhos alternativos sao
pertinentes para a aprecia¢do da funcionalidade de uma forma.
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Finalmente, a recorrente considera que o argumento segundo o qual poderia ser obtido
um monopdlio sobre uma solugéo técnica através do registo do conjunto dos desenhos
funcionalmente equivalentes revela que a Grande Camara de Recurso nio estava certa
de que a marca em causa conduziria efectivamente a criacio de um monopolio. Acresce
que este argumento poderia ser contraposto, segundo a recorrente, a todos os pedidos
de marca relativamente aos quais existe apenas um ndmero limitado de combinag¢oes
possiveis, como, por exemplo, as combinacdes de duas letras, que sdo, porém,
autorizados pelo IHMI. Por outro lado, a recorrente entende que € irrealista afirmar que
seria «facil registar o conjunto das formas possiveis», pois uma forma deve superar o
obstidculo dos outros motivos absolutos de recusa, que muito poucos sinais
tridimensionais puderam transpor gracas a aquisicdo de um caracter distintivo.

Em terceiro lugar, a recorrente considera que a Grande Camara de Recurso nido tomou
em consideracdo o impacto da protecc¢io anterior de uma patente sobre a apreciacio da
funcionalidade de uma forma. Real¢a que um sé objecto individual pode ser protegido
por diferentes direitos de propriedade intelectual.

A recorrente comeca por alegar que a Grande Camara de Recurso ndo teve em conta
que, em direito americano, uma patente anterior ndo constitui prova inilidivel da
funcionalidade das caracteristicas divulgadas, mas que se trata de uma prova que pode
ser rebatida com a prova da disponibilidade de desenhos funcionalmente equivalentes.
Além disso, esta jurisprudéncia remete para as caracteristicas reivindicadas numa
patente e ndo para as caracteristicas divulgadas, o que néo teve em consideracgdo a
Grande Camara de Recurso. Por tltimo, ndo existe no direito das marcas europeu uma
doutrina da funcionalidade como a aplicada nos Estados Unidos.

Em seguida, a recorrente afirma que a Grande Camara de Recurso ndo teve em
consideragdo que as caracteristicas essenciais da marca em causa, os blocos cilindricos
circulares, ndo sdo uma invengdo que possa ser patenteada e nunca estiveram cobertos
por uma patente. Segundo afirma, o que tinha sido reivindicado era um mecanismo
especifico de montagem dos tijolos de construcdo que ndo depende de um desenho
especifico dos blocos. O que demonstra, por um lado, a falta de pertinéncia do desenho
dos blocos para a funcionalidade de um tijolo de jogo de construcdo e, por outro, que as
patentes anteriores nunca impediram que os terceiros utilizassem uma forma especifica
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de blocos. Ora, a Grande Camara de Recurso ndo procedeu ao exame dos factos e
argumentos avancgados a este respeito pela recorrente.

A recorrente sustenta ainda que o facto de as projecgdes «cilindricas» terem sido
descritas nas patentes como sendo a representacio preferida dos blocos nio significa
que a solugdo técnica s6 possa ser obtida através de tais projec¢des nem que o desenho
dos blocos € funcional. Ao que acresce que o termo técnico «cilindrico» se refere a um
numero infinito de formas cilindricas de aparéncias diferentes. Assim, nunca existiu
um monopdlio em matéria de patentes atribuidas para as projeccdes «cilindricas».

Seguidamente, a recorrente defende que um tijolo de construcgio de aparéncia visual
semelhante poderia violar os direitos de marca do tijolo da Lego, mas ndo a patente
anterior que aplique uma solugéo técnica diferente. Inversamente, formas alternativas
poderiam violar as patentes anteriores, mas ndo a marca em causa, se forem distintas
em termos da sua superficie superior. Daqui resulta, segundo a recorrente, que a marca
em causa néo confere direitos exclusivos sobre uma solugéo técnica e nio prolonga a
proteccdo decorrente das patentes anteriores. O facto de numerosos concorrentes
terem comercializado tijolos de aparéncia diferente que aplicam a mesma solugio
técnica prova que a concorréncia nio sofre com os direitos exclusivos da recorrente.

Em quarto lugar, a recorrente salienta que ndo obtém um monopélio sobre uma solucéo
técnica devido a protecgdo como marca da forma em causa, podendo a mesma solucéo
técnica ser obtida através de um ntmero infinito de formas diferentes que podem ser
distinguidas pelos consumidores. Assim sendo, os concorrentes, para aplicar a mesma
solucdo técnica, ndo tém necessidade de copiar a forma do tijolo da Lego, a qual ser3,
enquanto factor de prestigio, economicamente atractiva para os outros operadores.
Ora, tal interesse econ6mico nio é protegido, segundo a recorrente, pelo artigo 7.°,n.° 1,
alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94, o qual néo se aplica no caso em aprego, pois nao
existe um problema de monopdlio.
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O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

— Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instancia

Em primeiro lugar, na medida em que a recorrente alega que a determinacio das
caracteristicas essenciais da forma em causa deve ser feita do ponto de vista do
consumidor e que a andlise deve ter em conta os inquéritos de que foram alvo os
consumidores, ha que referir que esta determinagio ¢é feita, no quadro do artigo 7.°,
n.’ 1, alinea e), ii), do Regulamento n.” 40/94, com a finalidade precisa de permitir o
exame da funcionalidade da forma em causa. Ora, a percepcio do consumidor
escolhido como alvo ndo é pertinente para a andlise das caracteristicas essenciais de
uma forma. Efectivamente, o consumidor-alvo pode ndo dispor dos conhecimentos
técnicos necessdrios a apreciacdo das caracteristicas essenciais de uma forma, de modo
que certas caracteristicas podem ser essenciais do seu ponto de vista quando néo o sdo
no contexto de uma andlise da funcionalidade e inversamente. Portanto, importa
considerar que as caracteristicas essenciais de uma forma devem ser determinadas, para
efeitos da aplicagio do artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii), do Regulamento n.’ 40/94, de modo
objectivo, a partir da sua representacio grafica e das eventuais descri¢cdes apresentadas
com o pedido de marca.

Além disso, decorre do enunciado no ndmero anterior que é erradamente que a
recorrente alega que a Grande Camara de Recurso nio teve em conta os alcances
respectivos do artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii) (que visa a funcionalidade de uma forma), e
do artigo 7.°, n.” 3 (que visa o seu caracter distintivo adquirido), do Regulamento
n.’ 40/94 e que é infundadamente que sustenta que os inquéritos aos consumidores sio
pertinentes em ambos os casos.
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Em segundo lugar, a recorrente critica a Grande Camara de Recurso por ter omitido
identificar as caracteristicas essenciais da forma em causa e ter examinado, néo a forma
em causa, mas o tijolo da Lego no seu todo, incluindo na sua andlise elementos
invisiveis, tais como a face inferior oca e as projec¢des secunddrias.

A este respeito, cabe realcar que resulta da jurisprudéncia que é unicamente a forma
reproduzida no n.’ 2 supra que deve ser objecto do exame do pedido de registo [v., neste
sentido, acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 30 de Novembro de 2005,
Almdudler-Limonade/THMI (Forma de uma garrafa de limonada), T-12/04, ndo
publicado na Colectanea, n.” 42 a 45; de 17 de Janeiro de 2006, Henkel/THMI (Pastilha
rectangular vermelha e branca com um centro oval azul), T-398/04, nao publicado na
Colectanea, n.° 25; e de 31 de Maio de 2006, De Waele/IHMI (Forma de uma salsicha),
T-15/05, Colect., p. 1I-1511, n.’ 36]. Com efeito, a representacdo grafica, tendo por
funcio definir a marca, deve ser completa por si prépria, a fim de determinar, com
clareza e precisdo, o objecto exacto da proteccdo conferida pela marca registada ao seu
titular (v., neste sentido e por analogia, acérdio do Tribunal de Justica de
12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. 1-11737, n.” 48 e 50 a
52). No presente caso, uma vez que, por um lado, a recorrente descreveu a forma em
causa, no momento do depédsito do pedido de marca, unicamente por intermédio da
representacio gréfica que figura no n.° 2 supra e, por outro, que ndo pode ser tida em
conta qualquer descrigdo ulterior (v., neste sentido, acérddo Forma de uma garrafa de
limonada, j4 referido, n.” 42), é tinica e exclusivamente com base nesta representagio
que devem ser identificadas as caracteristicas essenciais.

Ora, resulta dos n.” 38, 39, 42, 54, 55 e 61 a 63 da decisdo impugnada que a Grande
Camara de Recurso examinou efectivamente o tijolo da Lego no seu todo e identificou
nomeadamente, nos n.” 54 e 55 da decisdo impugnada, a face inferior oca e as
projeccdes secunddrias invisiveis na representacdo da marca em causa como
constituindo caracteristicas essenciais que eram objecto do exame.
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Todavia, é forcoso constatar que esta andlise também incluiu todos os elementos
visiveis na representagdo grifica que figura no n.° 2 supra, cada um dos quais
desempenha, segundo a Grande Camara de Recurso, fungdes técnicas especificas, a
saber, nos termos do n.” 54 da decisio impugnada: a altura e o didmetro dos blocos
primdrios para a forca de entrosamento entre os tijolos de jogo, o seu nimero para a
polivaléncia da montagem e a sua disposicdo para as configuragcdes da montagem; os
lados para serem juntos aos lados de outros tijolos a fim de obter um muro; a forma
global de um tijolo de construcéo e, por ultimo, o seu tamanho, para permitir que uma
crianca o possa ter na mao. Importa também constatar que nao hd qualquer elemento
nos autos que permita infirmar a exactidio da identificacio destas caracteristicas como
constituindo as caracteristicas essenciais da forma em causa.

Ora, uma vez que a Grande Camara de Recurso identificou correctamente todas as
caracteristicas essenciais da forma em causa, o facto de ter tido igualmente em conta
outras caracteristicas ndo tem incidéncia na legalidade da decisdo impugnada.

Por conseguinte, a primeira alegacdo deve ser rejeitada.

Quanto a segunda alegacdo, importa real¢ar que nada ha que exclua, no ambito da
andlise da funcionalidade das caracteristicas essenciais assim determinadas, que a
Grande Camara de Recurso possa ter em conta os elementos invisiveis do tijolo da Lego,
tais como a face inferior oca e as projeccdes secunddrias, assim como qualquer outro
elemento de prova pertinente. No caso em apreco, a Grande Camara de Recurso fez
referéncia a este propdsito as patentes anteriores da recorrente, ao facto de esta tltima
ter admitido que estas patentes descrevem os elementos funcionais do tijolo da Lego e
as peritagens dos Srs. M., P. e R.
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A este proposito, a recorrente invoca a tomada em conta pela Grande Camara de
Recurso, sem andlise critica, da peritagem do Sr. M., a qual, alids, visava o tijolo da Lego
no seu todo. Refere também que as declaracdes do Sr. P. dizem respeito ao tijolo da
Duplo e que as do Sr. R. visam todas as formas cilindricas de blocos e ndo apenas as do
tijolo da Lego. Ora, importa realcar que os Srs. P. e R. se exprimiam sobre a
funcionalidade dos blocos cilindricos enquanto tais e que a Grande Camara de Recurso
fez referéncia a estas declaragdes precisamente a fim de alicercar a sua apreciacdo da
funcionalidade dos blocos primadrios cilindricos da forma em causa. No que diz respeito
a peritagem do Sr. M., é certo que foi apresentada e financiada pela interveniente, mas
as patentes anteriores corroboram as conclusdes do Sr. M. relativamente a
funcionalidade das caracteristicas do tijolo da Lego, de resto, tal como o fazem as
peritagens apresentadas pela recorrente. Acresce que o facto, salientado pela
recorrente, de as andlises do Sr. M. visarem o tijolo da Lego no seu todo é irrelevante,
uma vez que incluem a andlise da funcionalidade das caracteristicas essenciais da forma
em causa.

Resulta igualmente das consideracdes precedentes que o argumento da recorrente
segundo o qual a auséncia de funcionalidade das caracteristicas essenciais da forma em
causa foi provada pelas suas proprias peritagens ndo colhe. Efectivamente, os pareceres
dos peritos e os acérddos dos tribunais nacionais invocados pela recorrente a fim de
sustentar que as formas alternativas sdo pertinentes para demonstrar que o sinal ndo é
funcional provam, em seu entender, que a forma do tijolo da Lego ndo é a Gnica forma
que permite obter o resultado pretendido e que, consequentemente, nio é
tecnicamente necessdria. Ora, concluiu-se, no n.” 42 supra, que a apreciagdo da
funcionalidade de uma forma deve ser efectuada independentemente da existéncia de
outras formas e, no n.” 39 supra, que o termo «necesséria» significa que a forma deve
reunir as caracteristicas tecnicamente suficientes para a obtencdo do resultado em
causa.

Por conseguinte, cumpre também rejeitar o argumento relativo a violagdo do direito de
audiéncia do facto de a Grande Camara de Recurso néo ter tomado em consideracdo as
peritagens apresentadas pela recorrente. Com efeito, fundando-se o argumento
decorrente destas peritagens na errada distingdo entre as formas que incorporam a
mesma solucéo técnica e as que incorporam outras solucdes técnicas, a Grande Camara
de Recurso ndo era obrigada a fazer referéncia a estas peritagens na decisdo impugnada
e, consequentemente, ndo violou, em todo o caso, o direito de audiéncia da recorrente,
omitindo fazé-lo.
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Tendo em conta o que precede, ha que constatar que sdo fundadas as conclusées da
Grande Camara de Recurso a respeito da funcionalidade das caracteristicas essenciais
da forma em causa.

Os outros argumentos da recorrente ndo infirmam as conclusdes precedentes.

Em primeiro lugar, a recorrente considera irrealista, a luz dos requisitos em matéria de
caracter distintivo decorrentes da jurisprudéncia, o argumento da Grande Camara de
Recurso segundo o qual poderia ser obtido um monopdlio sobre uma solugédo técnica
pela via do registo de todas as formas que utilizem esta solugdo. Ora, mesmo supondo
que o Tribunal deva considerar que o registo de tais formas é irrealista, tal ndo
infirmaria a constatagdo da funcionalidade da forma em causa. Consequentemente, o
argumento da recorrente deve ser rejeitado.

Em segundo lugar, a natureza inilidivel ou ndo, em direito americano, de uma prova
resultante de uma patente também deve ser considerada ndo pertinente. Com efeito,
quando evocou, no n.’ 40 da decisdo impugnada, a jurisprudéncia americana, a Grande
Camara de Recurso nédo fundou a sua anélise da funcionalidade do tijolo da Lego nessa
natureza inilidivel. Fundou a sua andlise, efectuada nos n.” 41 a 63 da decisio
impugnada, no acérdao Philips e teve em conta as patentes anteriores, nosn.” 42 a 48 e
52 e 53 da decisdo impugnada, como um factor entre outros, sem considerar a seu
respeito que se tratava de uma prova inilidivel.

Em terceiro lugar, importa realcar que os argumentos relativos, por um lado, ao facto de
uma proteccdo de uma solucéo técnica por uma patente ndo impedir a protec¢io pelo
direito das marcas de uma forma que incorpora esta solucéo e, por outro, a diferenca
entre o alcance destas duas proteccoes distintas ndo sdo pertinentes. Com efeito, a
Grande Camara de Recurso reconheceu esta situa¢io no n.” 39 da decisdao impugnada e,
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seguidamente, fez unicamente referéncia as patentes anteriores para salientar o
caracter funcional das caracteristicas essenciais do tijolo da Lego.

Em quarto lugar, a recorrente argumenta que os seus concorrentes ndo necessitam,
para efeitos da aplicagdo da mesma solugéo técnica, de copiar a forma do tijolo da Lego
e que, na auséncia do risco da criagio de um monopolio, o artigo 7.°, n.’ 1, alinea e), ii),
do Regulamento n.’ 40/94 ndo se aplica. Ora, este argumento assenta na concep¢ao
errada segundo a qual a disponibilidade de outras formas que incorporam a mesma
solucdo técnica demonstra a auséncia de funcionalidade da forma em causa, tendo sido
realcado no n. 42 supra que, segundo o acérdao Philips, é a prépria forma funcional
que deve estar a disposicdo de todos. Consequentemente, este argumento deve ser
rejeitado.

Em face do exposto, ha que considerar que foi de forma juridicamente correcta que a
Grande Camara de Recurso concluiu pela funcionalidade da forma em causa.
Consequentemente, a segunda alegacdo deve ser rejeitada.

Quanto a terceira alegacdo, relativa a errada tomada em conta de uma deciséo de um
6rgdo jurisdicional nacional e a pretensa parcialidade da decisdo impugnada

— Argumentos das partes

A recorrente alega que a Grande Camara de Recurso, por um lado, teve em conta uma
decisdo do Tribunal Supremo do Canada e, por outro, considerou que uma decisdo do
Rechtbank Breda (Tribunal de Breda, Paises Baixos) ndo era pertinente. Ora, segundo
afirma, estas duas decisoes versavam sobre a pretensa funcionalidade da forma do tijolo
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da Lego, foram proferidas num contexto de concorréncia desleal e de contrafacgdo e
respeitavam a uma imitacdo servil. A tnica diferenca residia no facto de o érgio
jurisdicional canadiano ter chegado a uma conclusdo oposta a do 6rgao jurisdicional
neerlandés. A recorrente entende que a tomada em conta selectiva pela Grande Camara
de Recurso desse acérdio do Tribunal Supremo do Canadd assim como unicamente
das peritagens favoraveis a sua conclusdo demonstram uma abordagem que enferma de
parcialidade.

O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

— Apreciagdo do Tribunal de Primeira Instancia

Em primeiro lugar, no tocante a referéncia pela Grande Camara de Recurso a uma
decisdo do Tribunal Supremo do Canadd e ao facto de ter ignorado um acérdio
proferido nos Paises Baixos, basta referir que a propria recorrente reconhece que as
decisoes dos drgaos jurisdicionais nacionais ndo tém a minima incidéncia nas decisoes
das Camaras de Recurso do IHMI. Efectivamente, o regime comunitdrio das marcas é
um sistema auténomo e a legalidade das decisdes das Camaras de Recurso aprecia-se
unicamente com base no Regulamento n.’ 40/94, tal como este é interpretado pelo juiz
comunitdrio [v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 12 de Marco de 2008,
Suez/THMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, ndo publicado na Colectinea,
n.” 32 e jurisprudéncia ai referida]. Acresce que resulta da decisio impugnada que a
Grande Camara de Recurso nio apoiou a sua decisdo na decisdo canadiana, mas que,
tendo ja concluido pela funcionalidade do tijolo da Lego, observou que a sua andlise era
confirmada pela jurisprudéncia de numerosos o6rgdos jurisdicionais nacionais,
inclusivamente pelo acérddo do Tribunal Supremo do Canada.
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Em segundo lugar, impde-se concluir que é erradamente que a recorrente imputa a
Grande Camara de Recurso uma atitude parcial. Efectivamente, por um lado, a Grande
Cémara de Recurso expds, no n.” 65 da decisio impugnada, as razdes pelas quais
entendia que o acérdéo proferido nos Paises Baixos néo era pertinente. Por outro lado,
resulta da andlise efectuada nos n.” 36 a 50 supra que foi correctamente que a Grande
Camara de Recurso considerou que as peritagens apresentadas pela recorrente nao
eram pertinentes, porquanto visavam todas elas a disponibilidade de outras formas que
incorporam a mesma solucdo técnica. De resto, o IHMI real¢a com razdo que o
processo em causa foi reenviado a Grande Cdmara de Recurso, que o presidente da
Primeira Seccio foi substituido pelo seu suplente apds a recorrente ter requerido a sua
recusa e que o IHMI tomou diversas outras medidas destinadas a garantir a
imparcialidade do processo.

Por conseguinte, esta alegacdo deve ser rejeitada.

Visto o conjunto das consideragdes precedentes, hd que negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Por forga do disposto no artigo 87.°, n.’ 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instincia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o
tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, hd que condend-la nas despesas,
como pedido pelo IHMI e pela interveniente.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Oitava Secgio)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A Lego Juris A/S é condenada nas despesas.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 12 de Novembro de 2008.

Assinaturas
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