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resultado técnico — Irrelevincia para efeitos dos motivos de recusa

[Regulamento n.’ 40/94 do Conselho, artigo 7.%, n.° 1, e), ii)]
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Marca comunitdria — Defini¢do e aquisi¢do da marca comunitdria — Motivos absolutos
de recusa — Sinais constituidos apenas pela forma do produto necessdria para obter um
resultado técnico — Identificagdo das caracteristicas essenciais de um sinal tridimensional
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Marca comunitdria — Defini¢do e aquisi¢do da marca comunitdria — Motivos absolutos
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O requisito de que o motivo de recusa, de caracteristicas ndo essenciais sem fun-
previsto no artigo 7.°, n.° 1, alinea e), ii), cdo técnica.

do Regulamento n.° 40/94 sobre a mar-

ca comunitdria, abrange qualquer sinal

composto «exclusivamente» pela forma

do produto necesséria para obter um re-

sultado técnico, é preenchido quando to- Esta interpretacdo reflecte a ideia de que
das as caracteristicas essenciais da forma a presenca de um ou mais elementos ar-
desempenham a funcgéo técnica, nio ten- bitrarios menores num sinal tridimen-
do relevéncia, neste contexto, a presenca sional cujos elementos essenciais sdo
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ditados, na sua totalidade, pela solucdo
técnica a qual esse sinal d4 expressdo nao
tem incidéncia na conclusédo de que o re-
ferido sinal é composto exclusivamente
pela forma do produto necessdria para
obter um resultado técnico. Além disso,
na medida em que implica que o motivo
de recusa estabelecido no artigo 7.°, n.° 1,
alinea e), ii), do referido Regulamento é
apenas aplicavel quando todas as caracte-
risticas essenciais do sinal sdo funcionais,
a referida interpretacdo garante que, com
base nessa disposi¢do, ndo pode ser re-
cusado o registo de tal sinal como marca,
se a forma do produto em causa incorpo-
rar um elemento néo funcional principal,
como um elemento ornamental ou de
fantasia que desempenha um papel im-
portante nessa forma.

O requisito de que s6 se pode recusar o
registo de uma forma de produto como
marca, por forca do artigo 7.°, n.° 1, ali-
nea e), ii), do Regulamento n.° 40/94,
sobre a marca comunitdria, se for «ne-
cessaria» para obter o resultado técni-
co visado, ndo significa que a forma em
causa seja a Unica que permite obter esse
resultado.

E verdade que, em determinados casos,
o mesmo resultado técnico pode ser
obtido através de diferentes solugdes.
Assim, pode haver formas alternativas,
com outras dimensdes ou outro desenho,
que permitam obter o mesmo resulta-
do técnico. Todavia, esta circunstincia
ndo significa, por si s, que o registo da
forma em causa como marca nio tenha
efeitos na disponibilidade, para os ou-
tros operadores econémicos, da solucdo
técnica que incorpora. A este respeito,
nos termos do artigo 9.°, n.° 1, do refe-
rido Regulamento, o registo como marca
de uma forma exclusivamente funcional
de um produto pode permitir ao titular
dessa marca proibir as outras empre-
sas ndo sé a utilizacdo da mesma forma
mas também a utilizacdo de formas se-
melhantes. Deste modo, corre-se o risco
de que numerosas formas alternativas se
tornem inutilizédveis para os concorren-
tes do referido titular. Seria assim, em
especial, no caso de camulo de registos
de diversas formas exclusivamente fun-
cionais de um produto, cimulo este que
pode impedir completamente outras em-
presas de fabricarem e comercializarem
determinados produtos com uma dada
funcéo técnica.

A situacdo de uma empresa que desen-
volveu uma solucio técnica relativamen-
te aos concorrentes que comercializam
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copias servis da forma do produto, que
incorpora exactamente a mesma solugéo,
ndo pode ser protegida atribuindo um
monopolio a referida empresa através do
registo como marca do sinal tridimensio-
nal composto pela referida forma, mas
pode, eventualmente, ser examinada a
luz das regras em matéria de concorrén-
cia desleal.

A aplicacdo correcta do artigo 7.°, n.° 1,
alinea e), ii), do Regulamento n.® 40/94,
sobre a marca comunitéria, implica que
as caracteristicas essenciais do sinal tri-
dimensional em causa sejam devida-
mente identificadas pela autoridade que
decide do pedido de registo deste sinal
como marca. Assim, a expressdo «carac-
teristicas essenciais» deve ser entendida
no sentido de que se refere aos elementos
mais importantes do sinal.

A identificacdo das referidas caracteristi-
cas essenciais deve ser feita caso a caso.
Nao existe, com efeito, nenhuma hierar-
quia sistematica entre os diferentes tipos
de elementos que podem compor um si-
nal. Além do mais, na determinac¢io das
caracteristicas essenciais de um sinal, a
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autoridade competente pode basear-se
directamente na impressao geral susci-
tada pelo sinal, ou, primeiro, examinar
sucessivamente cada um dos elementos
constitutivos do sinal.

A identificacdo das caracteristicas es-
senciais de um sinal tridimensional com
vista a uma eventual aplicagcdo do motivo
de recusa enunciado no artigo 7.°, n.° 1,
alinea e), ii), do referido Regulamento
pode, consoante o caso, e em particular
atendendo ao seu grau de dificuldade, ser
feita através de um simples exame visual
desse sinal ou, pelo contrdrio, basear-se
numa andlise aprofundada no &ambito
da qual sejam tidos em conta elementos
Uteis a apreciacdo, como inquéritos e pe-
ritagens, ou ainda dados relativos a direi-
tos de propriedade intelectual conferidos
anteriormente em relacdo ao produto em
causa.

Uma vez identificadas as caracteristi-
cas essenciais do sinal, incumbe ainda a
autoridade competente verificar se to-
das essas caracteristicas desempenham
a funcdo técnica do produto em causa.
Com efeito, o artigo 7.° n.° 1, alinea e),
ii), do referido Regulamento ndo pode
ser aplicado quando o pedido de regis-
to como marca tem por objecto uma
forma de produto na qual um elemento
ndo funcional, como um elemento orna-
mental ou de fantasia, desempenha um
papel importante. Nesse caso, as empre-
sas concorrentes tém facilmente acesso
a formas alternativas de funcionalida-
de equivalente, de modo que ndo existe
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risco de restricdo da disponibilidade da
solucdo técnica. Nesse caso, esta solucdo
podera ser incorporada sem dificuldade,
pelos concorrentes do titular da marca,
em formas de produto que nido tenham
o mesmo elemento ndo funcional que
aquele de que dispode a forma do produ-
to do referido titular e que, em relagio a
esta, ndo sejam, portanto, nem idénticos
nem semelhantes.

5.

A percepgio presumida do sinal pelo
consumidor médio ndo é um elemento
decisivo na aplicacdo do motivo de recu-
sa enunciado no artigo 7.°, n.° 1, alinea e),
ii), do Regulamento n.° 40/94, sobre a
marca comunitdria, podendo, quando
muito, constituir um elemento de apre-
ciacdo util para a autoridade competente,
quando esta identifica as caracteristicas
essenciais do sinal.
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