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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Seccio)

13 de setembro de 2018*

«Recurso de decisdao do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Registo internacional que
designa a Unido Europeia — Marca figurativa que representa um padrdo de linhas onduladas
entrecruzadas — Regulamento (CE) n.® 207/2009 — Artigo 7.°, n.° 1, alinea b) — Motivo absoluto de
recusa — Carater distintivo — Padrao de superficie»

No processo C-26/17 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisio do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.° do
Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, interposto em 18 de janeiro de 2017,

Birkenstock Sales GmbH, com sede em Vettelschof; (Alemanha), representada por C. Menebrocker
e V. Tobelmann, Rechtsanwilte,

recorrente,
sendo a outra parte no processo:

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

recorrido em primeira insténcia,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Seccdo),
composto por: E. Levits, presidente de seccdo, A. Borg Barthet (relator) e M. Berger, juizes,
advogado-geral: M. Szpunar,
secretario: C. Stromholm, administradora,
vistos os autos e apds a audiéncia de 21 de marco de 2018,
ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 6 de junho de 2018,

profere o presente

* Lingua do processo: alemao.

PT
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Acérdao

1 Com o presente recurso, a Birkenstock Sales GmbH pede a anulacdo do Acérdio do Tribunal Geral da
Unido Europeia de 9 de novembro de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representacdao de um padrao de
linhas onduladas entrecruzadas) (T-579/14, a seguir «acérdao recorrido», EU:T:2016:650), na medida
em que nesse acérddo o Tribunal Geral negou provimento parcial ao seu recurso de anulagido da
decisdo da Primeira Camara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO) de 15 de maio de 2014 (Processo R 1952/2013-1) relativamente ao registo internacional que
designa a Unido Europeia da marca figurativa que representa um padrdao de linhas onduladas
entrecruzadas (a seguir «decisdo controvertida»).

Quadro juridico

2 O Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da Unido
Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), dispde, no seu artigo 7.°, n.° 1, alinea b):

«1. Serd recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carater distintivo;

[...]»

Antecedentes do litigio

3 A recorrente é sucessora dos direitos da Birkenstock Orthopadie GmbH & Co. KG que obteve na
Secretaria Internacional da Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em 27 de junho
de 2012, um registo internacional, com base numa marca alemd, que designa em particular a Unido
Europeia para a seguinte marca figurativa:

4 Em 25 de outubro de 2012, o EUIPO recebeu uma notificagdo do registo internacional do sinal em
causa (a seguir «sinal em causa»).
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A extensdo da protecdo foi reivindicada para produtos das classes 10, 18 e 25 na acecdo do Acordo de
Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o registo de marcas, de
15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), e que correspondem,
para cada uma destas classes, a seguinte descricao:

— classe 10: «Aparelhos e instrumentos cirurgicos, médicos, dentdrios e veterinarios; membros, olhos
e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; material de sutura para uso cirdrgico;
calcado ortopédico, incluindo cal¢ado ortopédico de reabilitagdo, de fisioterapia do pé, de terapia e
concebido para outros usos médicos, e suas partes, incluindo calgado ortopédico, incluindo calgado
ortopédico com palmilhas ou suportes ortopédicos e pecas de insercdo ortopédicas para calgado,
incluindo suportes ortopédicos e pecas de insercdo ortopédicas para calcado e suas partes, também
em forma de pecas de insercdo rigidas termoplasticas; componentes de calcado e acessérios de
calcado para adaptacdo ortopédica de calcado, em especial acessérios, cunhas, almofadas de
protecdo, solas interiores, almofadas de protecio de espuma, almofadas de protecio de espuma e
solas moldadas para calgado, incluindo pecas de insercdo totalmente em plastico e palmilhas
ortopédicas de cortica natural, cortica térmica, plastico, borracha ou materiais em espuma de
plastico, incluindo componentes elasticos a base de mistura de cortica e borracha ou de plastico e
cortica; pecas de insercdo ortopédicas para pés e calcado; suportes ortopédicos para pés e calcado;
calcado ortopédico, em especial pantufas e sanddlias ortopédicas; solas interiores ortopédicas, pecas
de insercdo, incluindo pecas de insercdo em pléstico, borracha ou materiais em espuma de pléstico,
incluindo componentes eldsticos a base de mistura de cortica e borracha ou de plastico e cortica»;

— classe 18: «Couro e imitagdes de couro, bem como produtos nestes materiais incluidos nesta classe;
pele de animais, peles; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bastdes de
caminhada; chicotes, arreios e selaria; porta-moedas; bolsas; sacos; malas de mao;
porta-documentos; bolsas de cintura; sacos de viagem para vestudrio; estojos para chaves
(marroquinaria); estojos para produtos de beleza; estojos de toilette [“nécessaires”]; sacos de
viagem; mochilas»;

— classe 25: «Vestudrio, artigos de chapelaria, calgado, incluindo calgado confortavel e calgado para o
trabalho, atividades de lazer, de saide do pé e de desporto, incluindo sanddlias, sanddlias para
tonificar os musculos inferiores, chinelos, pantufas, socas, também dotadas de palmilhas,
especialmente palmilhas profundas, anatémicas e moldadas, suportes ortopédicos para pés e
calcado e pecas de insercdo ortopédicas para pés e calgcado, pecas de insercdo de protecdo; partes e
pecas de insercdo de calcado referidas, a saber partes superiores do calgado, reforco dos
calcanhares, solas exteriores, solas interiores, partes inferiores do cal¢ado, incluindo palmilhas,
suportes ortopédicos para pés e calcado; pecas de insercdo ortopédicas para pés e calcado, em
especial palmilhas profundas, anatémicas e moldadas, em especial em cortica natural, cortica
térmica, plastico, borracha ou materiais em espuma de plastico, incluindo componentes elésticos a
base de mistura de cortica e borracha ou de pléstico e cortica; solas interiores; calgcado, incluindo
sapatos e sanddlias, botas e partes e guarni¢des para todos os produtos referidos que integram esta
classe; cintos, xailes e lengos.»

Em 21 de novembro de 2012, o examinador notificou a recorrente de uma recusa oficiosa proviséria
total de protecdo da marca internacional na Unido. O motivo invocado para esta recusa foi a falta de
cardter distintivo do sinal em causa para todos os produtos em questdo, na acecdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.® 207/2009.

Depois de a recorrente ter respondido as objecoes expostas na notificacdo de recusa provisoria, por
decisao de 29 de agosto de 2013, a Divisdo de Exame do EUIPO confirmou, pelo motivo anteriormente

indicado, a recusa total de protecdo da marca internacional na Unido.

Em 4 de outubro de 2013, a recorrente interpds recurso desta decisdo para o EUIPO, ao abrigo dos
artigos 58.° a 60.° do Regulamento n.” 207/2009.

ECLILEU:C:2018:714 3
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Por decisdo de 15 de maio de 2014, a Primeira Camara de Recurso do EUIPO (a seguir «Camara de
Recurso») negou provimento ao recurso por considerar que o sinal em causa ndo tinha carater
distintivo no que se refere aos produtos em questio.

A Camara de Recurso considerou, em particular, que o referido sinal apresentava linhas onduladas que
se cruzavam em angulo reto e que se apresentavam numa sequéncia repetitiva que se podia estender
nas quatro direcoes do quadrado e, portanto, aplicar-se a qualquer superficie bidimensional ou
tridimensional. O sinal em causa seria assim imediatamente considerado como representando um
padrdo de superficie.

Além disso, a Camara de Recurso salientou que era notério que as superficies dos produtos ou o seu
acondicionamento estavam ornamentadas com motivos por diversas razdes, especialmente para
melhorar a sua aparéncia estética e/ou responder a consideragdes técnicas.

A Camara de Recurso sublinhou que, segundo a jurisprudéncia, uma vez que o consumidor médio nédo
tinha por habito presumir a origem comercial dos produtos baseando-se em sinais que se confundem
com a aparéncia dos proprios produtos, esses sinais s6 possuem carater distintivo, na acecdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009, se divergirem de forma significativa da norma
ou dos usos do setor. Considerou que essa jurisprudéncia era aplicavel no caso em aprego, uma vez
que o sinal em causa se confunde com a aparéncia dos produtos designados.

A Camara de Recurso considerou que a impressao geral produzida pelo sinal em causa era banal e que
esse motivo em relevo podia ser encontrado em todos os produtos em causa, relativamente aos quais
podia ter uma funcdo estética e/ou técnica. Em sua opinido, a impressdo do conjunto produzida pelo
referido sinal nao divergia de forma significativa, ou em nada, dos usos dos setores em questao.

A Camara de Recurso concluiu que, muito provavelmente, o publico relevante compreendia esse sinal
como um mero padrdo de superficie e ndo como a indicacdo de uma origem comercial especial.

Tramitacdo do processo no Tribunal Geral e acordiao recorrido

Por peticao apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de agosto de 2014, a recorrente interpos
recurso de anulacdo da decisdo controvertida.

Em apoio do seu recurso, a recorrente invocou um unico fundamento, baseado na violagdo do
artigo 7.° n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009. Alegou especialmente que a Camara de
Recurso ndo se tinha baseado no sinal em causa na sua forma registada, que é uma imagem cuja
superficie estd claramente delimitada e que ndo se confunde com a forma dos produtos, mas que
ampliou sem justificacdo o referido sinal afirmando que este podia ser reproduzido e continuado.

Depois de ter recordado a jurisprudéncia pertinente, nos n.” 23 a 27 do acérdao recorrido, o Tribunal
Geral procedeu a apreciacdo da aplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudéncia relativa aos sinais
que se confundem com a aparéncia dos produtos. Para este efeito, o Tribunal Geral, nomeadamente,
examinou, nos n.” 50 a 68 do acérdao recorrido, a questdo de saber qual é o critério pertinente para
que um sinal, composto por uma série de elementos que se repetem regularmente e designado como
marca figurativa, possa ser considerado um padrao de superficie para os produtos em causa.

A este respeito, o Tribunal Geral considerou, nos n.” 54 a 57 do acérdao recorrido, que é apenas
quando a utilizacdo de um padrdo de superficie é pouco provavel, dada a natureza dos produtos em
causa, é que esse sinal ndo pode ser considerado um padrdo de superficie relativamente aos produtos
em causa.

4 ECLILEU:C:2018:714



19

20

21

22

23

24

25

Acorpio pE 13. 9. 2018 — Processo C-26/17 P
BirkeENsTOCK SALES / EUIPO

A luz deste critério, o Tribunal Geral decidiu que, quanto aos «membros, olhos e dentes artificiais»,
«material de sutura; material de sutura para uso cirrgico» e «peles de animais, peles», foi
erradamente que a Camara de Recurso aplicou a referida jurisprudéncia, dado que se baseou em
critérios de apreciacdo errados e que, portanto, haveria que anular a decisdo controvertida no que diz
respeito a esses produtos. Em contrapartida, quanto aos produtos pertencentes as classes 10, 18 e 25
na ace¢do do Acordo de Nice, o Tribunal Geral considerou que a Camara de Recurso tinha aplicado
justificadamente a jurisprudéncia relativa aos sinais que se confundem com a aparéncia dos produtos.

Quanto a estes ultimos produtos visados pela marca internacional cuja protecdo é solicitada, o
Tribunal Geral apreciou, nos n.”* 129 a 153 do acérddo recorrido, se foi justificadamente que a
Camara de Recurso considerou que o sinal em causa ndo divergia de forma significativa das normas
ou dos usos dos setores em questdo. Concluiu que era esse o caso.

Consequentemente, o Tribunal Geral anulou a decisdo controvertida no que diz respeito aos produtos

seguintes: «membros, olhos e dentes artificiais», «material de sutura; material de sutura para uso
cirtrgico» e «peles de animais, peles», e negou provimento ao recurso quanto ao restante.

Pedidos das partes

Com o seu recurso, a recorrente pede que o Tribunal de Justica se digne:
— anular o acérdéo recorrido;

— dar provimento aos seus pedidos apresentados em primeira instancia; e

— condenar o EUIPO nas despesas, incluindo as efetuadas com o processo de recurso perante o
Tribunal Geral e a Camara de Recurso.

O EUIPO pede que o Tribunal de Justica negue provimento ao presente recurso e condene a
recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso
Em apoio do presente recurso, a recorrente invoca trés fundamentos, baseados, respetivamente, na

violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, nas contradicbes na
fundamentacdo do acordao recorrido e na desvirtuagdo dos factos.

Quanto ao primeiro fundamento

Quanto a primeira parte do primeiro fundamento

— Argumentos das partes

Na primeira parte do seu primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal Geral considerou,
erradamente, nos n.” 54 e seguintes do acérdao recorrido, como critério pertinente para que possa ser
aplicada, no caso em apreco, a jurisprudéncia relativa aos sinais que se confundem com a aparéncia
dos produtos em causa, o critério relativo a simples «possibilidade» de utilizagdo do sinal em causa
como padréo de superficie.

ECLILEU:C:2018:714 5
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Com efeito, o Tribunal de Justica decidiu, em particular no Despacho de 26 de abril de 2012,
Deichmann/IHMI (C-307/11 P, ndo publicado, EU:C:2012:254), que é necessario que a utilizacdo do
sinal em causa como padrdo de superficie seja «a utilizacdo mais provavel». Por conseguinte, a tnica
possibilidade de utilizacdo da marca internacional em causa como padrdo de superficie ndo é
suficiente para que seja aplicada a jurisprudéncia relativa aos sinais que se confundem com a
aparéncia dos produtos.

Segundo a recorrente, ao declarar que um sinal que é composto por uma série de elementos que se
repetem regularmente pode nao ser considerado um padrao de superficie exclusivamente no caso de a
utilizacdo desse padrdo ser pouco provavel, dada a natureza dos produtos em causa, o Tribunal Geral
estabeleceu um critério diferente do critério relativo a «utilizacdo mais provavel». O referido primeiro
critério de apreciacdo impde as marcas figurativas compostas por uma série de elementos que se
repetem critérios mais estritos do que os impostos a outros tipos de marcas para apreciar o seu carater
distintivo.

O EUIPO sustenta, a titulo principal, que a primeira parte do primeiro fundamento é inadmissivel e, a
titulo subsididrio, que é improcedente.

— Apreciagdo do Tribunal de Justica

No que diz respeito a admissibilidade da primeira parte do primeiro fundamento, importa recordar
que, em conformidade com o artigo 256. TFUE e com o artigo 58.°, primeiro paragrafo, do Estatuto
do Tribunal de Justica da Unido Europeia, o recurso é limitado as questdes de direito. O Tribunal
Geral é o tGnico competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os
elementos de prova. A apreciacdo destes factos e elementos de prova ndo constitui, portanto, salvo em
caso de desvirtuacdo dos mesmos, uma questdo de direito sujeita, enquanto tal, a fiscalizacdo do
Tribunal de Justica no ambito do recurso de uma decisdio do Tribunal Geral (Acérdio de
2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.” 49 e
jurisprudéncia referida).

A este respeito, basta constatar que, através da primeira parte do seu primeiro fundamento, a
recorrente sustenta que o Tribunal Geral, ao basear-se no critério relativo a utilizacdo possivel do
sinal em causa como padrdo de superficie, para aplicar a jurisprudéncia relativa aos sinais que se
confundem com a aparéncia dos produtos, cometeu um erro de direito. Portanto, essa parte, que
suscita uma questdo de direito, é admissivel no quadro de um recurso de decisio da primeira
instancia.

No que diz respeito a procedéncia da referida parte, resulta da jurisprudéncia constante do Tribunal de
Justica que o carater distintivo de uma marca, no sentido do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, significa que essa marca permite identificar o produto para o qual o registo é pedido
como proveniente de uma determinada empresa e, portanto, distinguir esse produto dos de outras
empresas. Este carater distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos
servicos para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relacdo a percecio que deles tem o
publico relevante (Acérdaos de 25 de outubro de 2007, Develey/IHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635,
n.° 79 e jurisprudéncia referida, e de 21 de janeiro de 2010, Audi/IHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29,
n.” 33 e 34).

A este prop6sito, o Tribunal Geral recordou, justificadamente, no n.° 23 do acérdao recorrido, que os
critérios de apreciacdo do carater distintivo das marcas tridimensionais constituidas pela aparéncia do
proprio produto ndo sdo diferentes dos critérios apliciveis as outras categorias de marcas. Precisou
igualmente que, na aplicacdo desses critérios, a percecdo do consumidor médio ndo é necessariamente
a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituida pela aparéncia do préprio produto, e no
caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspeto dos
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produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios ndo tém por habito presumir a origem dos
produtos baseando-se na sua forma ou na do seu acondicionamento, na falta de qualquer elemento
grafico ou textual, podendo, por isso, tornar-se mais dificil provar o carater distintivo quando se trata
de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa
(Acérdaos de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.° 30, e de
22 de junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.”* 26 e 27).

Nestas circunstincias, como o Tribunal Geral igualmente recordou, com razdo, no n.° 24 do acérdao
recorrido, s6 uma marca que, de forma significativa, divirja da norma ou dos usos do setor e que, por
essa razdo, pode cumprir a sua funcdo essencial de indicagdo de origem nao é desprovida de cardter
distintivo, no sentido do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 (Acérdaos de
12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, n.° 31, e de
22 de junho de 2006, Storck/THMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.° 28).

Esta jurisprudéncia, desenvolvida a respeito das marcas tridimensionais constituidas pela prépria
aparéncia do produto é também vilida quando a marca cujo registo é pedido é uma marca figurativa
constituida pela representacdo bidimensional do referido produto (Acérddao de 22 de junho de 2006,
Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.° 29), ou ainda quando a marca cujo registo é pedido é um
sinal constituido por um padréo aplicado na superficie de um produto (v., neste sentido, Despacho de
28 de junho de 2004, Glaverbel/THMI, C-445/02 P, EU:C:2004:393, n.” 22 a 24).). Com efeito, nesses
dois casos, a marca também ndo consiste num sinal independente do aspeto dos produtos que
designa.

A referida jurisprudéncia é também aplicivel quando sé uma parte do produto designado é
representada por uma marca (Despacho de 13 de setembro de 2011, Wilfer/THMI, C-546/10 P, nédo
publicado, EU:C:2011:574, n.° 59, e Acérdao de 15 de maio de 2014, Louis Vuitton Malletier/THMI,
C-97/12 P, néo publicado, EU:C:2014:324, n.° 54).

Daqui se conclui, como o Tribunal Geral declarou, justificadamente, no n.” 28 do acérdao recorrido,
que o elemento determinante no que diz respeito a aplicabilidade da jurisprudéncia relativa as marcas
tridimensionais que se confundem com a aparéncia dos produtos ndo é a qualificacdo do sinal em
causa de figurativo, tridimensional ou outro, mas o facto de ele se confundir com a aparéncia do

produto designado.

Este elemento determinante implica, como salientou concretamente o advogado-geral nos n.”* 52 e 53
das suas conclusodes, a existéncia de uma semelhanga entre o sinal e os produtos que ele designa ou
uma parte deles, que deve ser apreciada a luz da natureza dos referidos produtos e ser percetivel pelo
publico relevante.

E a luz destas consideracdes que hd que verificar, como sustenta a recorrente, se o Tribunal Geral
deveria considerar, como critério pertinente para poder aplicar a jurisprudéncia relativa as marcas que
se confundem com a aparéncia dos produtos, o critério baseado na utilizacdo mais provavel do sinal
em questdo como padrio de superficie.

A este propésito, o Tribunal Geral considerou, nos n.” 36 e 37 do acérdao recorrido, que o sinal em
causa é um sinal composto por uma série de elementos que se repetem regularmente, que pode
estender-se indefinidamente nas quatro direcdes e que se presta muito especialmente a ser utilizado
como padrao de superficie. No n.” 48 desse acérdao, o Tribunal Geral considerou que os produtos
designados por esse sinal sdao, em parte, produtos relativamente aos quais é evidente que apresentam
frequentemente padrdoes de superficie, como os artigos de moda no sentido amplo, e, em parte,
produtos relativamente aos quais ndo é evidente que apresentem frequentemente padroes de
superficie. Declarou, nos n.” 54 e 55 do referido acérdao, que existe, assim, em principio, uma
probabilidade, inerente a este sinal, de que seja utilizado como padrdo de superficie e que, nessas

circunstancias, é unicamente quando a utilizacdo de um padrao de superficie é pouco provavel dada a
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natureza dos produtos em causa que tal sinal ndo pode ser considerado um padrdo de superficie,
relativamente aos referidos produtos e, que, nos outros casos, pode ser considerado que o sinal em
causa constitui efetivamente um padrao de superficie.

Ao optar pelo critério baseado na utilizacdo possivel, e ndo pouco provavel, do sinal em causa como
padrdo de superficie tendo em conta a natureza dos produtos em questdo, a fim de aplicar a
jurisprudéncia relativa as marcas tridimensionais que se confundem com a aparéncia dos produtos, o
Tribunal Geral ndo cometeu nenhum erro de direito.

Com efeito, por um lado, tendo em conta as caracteristicas intrinsecas do sinal em causa, que é
composto por uma série de elementos que se repetem de forma regular, e a natureza dos produtos
que ele designa, este sinal é, em principio, destinado a ser aposto na superficie dos referidos produtos,
como salientou o advogado-geral no n.” 77 das suas conclusdes. Existe uma probabilidade inerente a
um sinal que é constituido por uma sequéncia repetitiva de elementos de ser utilizado como padrao
de superficie e, portanto, confundir-se com a aparéncia dos produtos em questio.

Por outro lado, ha que sublinhar que o critério baseado na utilizagdo mais provavel, tido em conta no
Despacho de 26 de abril de 2012, Deichmann/IHMI (C-307/11 P, ndo publicado, EU:C:2012:254,
n.’ 55), é irrelevante no caso em apreco, uma vez que o que estava em causa no processo que deu
origem a esse despacho nao era o registo de um sinal composto por uma sequéncia repetitiva de
elementos, mas um sinal que representa uma banda em éangulo orlada de linhas tracejadas.

Além disso, o cumprimento do critério baseado na utilizacdo mais provavel, como invoca a recorrente,
conduziria a que os sinais que se prestam muito particularmente, em razdo das suas caracteristicas
intrinsecas, a ser utilizados como padrdao de superficie, relativamente aos produtos que designam,
pudessem escapar a jurisprudéncia relativa as marcas que se confundem com a aparéncia dos
produtos, quando existe, no que diz respeito a tais sinais, uma probabilidade que lhes é inerente de
serem utilizados como padrdo de superficie e, portanto, de se confundirem com a aparéncia dos

produtos.

Nestas circunstancias, ha que julgar a primeira parte do primeiro fundamento improcedente por ser
infundada.

Quanto a segunda parte do primeiro fundamento

— Argumentos das partes

Através da segunda parte do seu primeiro fundamento, a recorrente sustenta que foi erroneamente que
o Tribunal Geral ndo determinou as normas e os usos do setor para os produtos em questio e ndo
apreciou o sinal em causa em relagdo a essas normas.

A este respeito, a recorrente recorda, fazendo referéncia aos Acérdaos de 7 de outubro de 2004, Mag
Instrument/THMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.° 31), e de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli/IHMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307, n.° 42), a reiterada jurisprudéncia segundo a qual
uma marca que, de forma significativa, divirja da norma ou dos usos do setor considerado e, por esse
facto, pode cumprir a sua funcdo essencial de indicacdo da origem ndo é desprovida de cardter
distintivo, no sentido do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/20009.

A recorrente sustenta que, nos n.” 83 a 96 e 113 a 123 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral apenas
apreciou se os produtos em questdo podiam, em principio, apresentar um padrao de superficie e que,
no n.° 133 desse acdrddo, retomou a constatacio de ordem geral feita pela Camara de Recurso
segundo a qual a experiéncia geral demonstrava que os padroes de superficie se caracterizavam por
uma infinidade de desenhos diferentes. Ora, em sua opinido, esta afirmacdo ndo substitui a
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determinagdo das normas e dos usos do setor em questdo para cada categoria de produtos designada,
sobretudo tendo em conta que os produtos como «os aparelhos e instrumentos médicos», «os artigos
de selaria» ou «o calgado» ndo podem ser incluidos numa categoria de produtos homogéneos.

O EUIPO alega, a titulo principal, que a segunda parte do primeiro fundamento é inadmissivel e, a
titulo subsididrio, que é improcedente.

— Apreciagdo do Tribunal de Justica

Ha que salientar que, através da segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente sustenta, em
substancia, que foi erradamente que o Tribunal Geral ndo definiu as normas e os usos do setor para
cada categoria de produtos designada pelo sinal controvertido, para efeitos de apreciar o cardter
distintivo da marca internacional objeto do pedido de protecdo. Esta parte do fundamento, pela qual a
recorrente suscita uma questdo de direito, é admissivel no 4&mbito de um recurso de uma decisdao do
Tribunal Geral, em conformidade com a jurisprudéncia recordada no n.” 29 do presente acérdao.

Quanto a procedéncia desta segunda parte do fundamento, ha que referir que assenta numa
interpretacdo errada do acérdao recorrido.

Com efeito, nos n.” 70 a 128 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral apreciou, em primeiro lugar, a
questio de saber se a jurisprudéncia relativa aos sinais que se confundem com a aparéncia dos
produtos, considerados os produtos em causa, era aplicivel no caso em apreco a luz do critério
definido no n.° 55 desse acérddo, ou seja, que é unicamente quando a utilizacio de um padrio de
superficie for pouco provavel, dada a natureza dos produtos em causa, que esse sinal ndo pode ser
considerado um padrdo de superficie. O Tribunal Geral procedeu a essa andlise relativamente a cada
categoria dos produtos em causa e apreciou, segundo as normas ou os usos do setor em questdo, se
era pouco provavel ou ndo que os referidos produtos apresentassem um padrdo de superficie.

Em segundo lugar, nos n.” 129 a 147 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral apreciou, no que diz
respeito aos produtos relativamente aos quais Camara de Recurso tinha aplicado justificadamente a
jurisprudéncia relativa as marcas tridimensionais, se a Camara tinha considerado, igualmente de forma
justificada, que esse sinal ndo divergia de forma significativa das normas ou dos usos dos setores em
causa e que, portanto, o sinal ndo tinha cardter distintivo.

O Tribunal Geral considerou, a este respeito, nos n.” 131 e 132 do acérdao recorrido, que o sinal em
causa € um padrao simples, constituido por uma simples combinacdo de linhas onduladas,
entrecruzadas de forma repetida e rejeitou o argumento da recorrente baseado no facto de que as
formas que constituem este sinal sdo ja inabituais consideradas isoladamente. No n.° 133 do acérdao
recorrido, o Tribunal Geral acrescentou, a semelhanca do que a Camara de Recurso tinha salientado,
que a experiéncia geral demonstra que padrdes aplicados na superficie se caracterizam por uma
infinidade de desenhos diferentes e que os elementos dos padroes aplicados na superficie sio muitas
vezes formas geométricas simples, como pontos, circulos, retangulos ou linhas, podendo estas dltimas
ser direitas ou subir e descer em ziguezagues ou em ondas.

Depois de ter recordado, no n.° 136 do acérdao recorrido, que, em conformidade com a jurisprudéncia
aplicavel, compete a recorrente que invoca o carater distintivo da marca cujo registo é pedido, apesar
da andlise do EUIPO, fornecer informagdes concretas e sustentadas que comprovem que essa marca €
dotada de cardter distintivo intrinseco ou de carater distintivo adquirido pelo efeito do uso, o Tribunal
Geral apreciou, nos n.” 137 a 147 desse acdérdao, os argumentos e os elementos de prova apresentados
pela recorrente.
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No n.° 138 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral considerou, no &mbito da apreciagdo do argumento
da recorrente segundo o qual a Camara de Recurso ndo deveria ter-se limitado a tecer consideragdes
gerais sobre o conjunto dos produtos ou servicos, que a afirmacdo feita pela Camara de Recurso,
segundo a qual os padrdes aplicados na superficie se caracterizavam por uma infinidade de desenhos
diferentes, ndo se limitava a um determinado setor. No n.° 144 do referido acérdao, o Tribunal Geral
declarou que as imagens dos sapatos fornecidas pela recorrente ndo podiam demonstrar a existéncia
de uma divergéncia entre o sinal em causa e as normas e os usos do setor do calcado. No n.° 145 do
referido acérdao, considerou que algumas imagens das solas interiores dos sapatos apresentadas pela
recorrente ndo eram, de qualquer forma, suscetiveis de demonstrar a existéncia de uma divergéncia
significativa entre o sinal em causa e as normas e os usos do setor em questdo, na medida em que a
totalidade das imagens mostravam a parte superior das solas interiores. Para os outros produtos em
causa, o Tribunal Geral considerou que a recorrente nio apresentou imagens destinadas a comprovar
as normas e os usos dos setores em questdo. Portanto, o Tribunal Geral declarou, no n.° 147 do
acérdao recorrido, que as afirmagdes da recorrente ndo conseguiam demonstrar a existéncia de uma
divergéncia significativa entre o sinal em causa e as normas e os usos dos setores em questao.

Nestas circunstancias, Tribunal Geral ndo pode ser censurado por ndo ter determinado as normas e 0s
usos dos setores em questdo quando apreciou o cardter distintivo do sinal em causa.

Daqui resulta que a segunda parte do primeiro fundamento do presente recurso deve ser julgada
improcedente.

Quanto a terceira parte do primeiro fundamento

— Argumentos das partes

Através da terceira parte do seu primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal Geral aplicou
critérios mais estritos do que os previstos no artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009,
quando considerou, nos n.”* 130, 131 e 133 do acérdio recorrido, que a impressdo global produzida
pela marca internacional em causa era banal e que os padroes de superficie eram frequentemente
formas geométricas simples, como pontos, circulos, retingulos ou linhas.

A este respeito, a recorrente faz referéncia ao Acérdio de 16 de setembro de 2004, SAT.1/IHMI
(C-329/02 P, EU:C:2004:532, n.° 41), do qual se depreende que o registo de um sinal como marca da
Unido Europeia nido estd subordinado a constatacio de um determinado nivel de criatividade ou de
imaginacdo por parte do titular da marca, mas apenas a capacidade de esse sinal distinguir os
produtos ou os servicos em questio dos das outras empresas. Ora, as linhas entrelacadas que se
cruzam formando um angulo de 90° que constituem o sinal em causa suscitam uma impressiao global
precisa e caracteristica de um «padrdo de ossinhos», de modo que a impressdo global produzida por
este sinal permite indicar a sua origem.

O EUIPO alega, a titulo principal, que a terceira parte do segundo fundamento é inadmissivel e, a
titulo subsididrio, que é improcedente.

— Apreciagdo do Tribunal de Justica

Ocorre dizer que, embora através da terceira parte do seu primeiro fundamento, a recorrente invoque,
em substancia, a aplicagdo errada, pelo Tribunal Geral, do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009, na realidade contesta as apreciacdes factuais que o Tribunal Geral efetuou nos n.” 130,
131 e 133 do acérdao recorrido, segundo as quais, em substancia, a impressdo geral produzida pelo
sinal em litigio era banal. Daqui se infere que, através da sua argumentacdo, a recorrente pretende que
o Tribunal de Justica proceda a uma nova apreciacido desse sinal.
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Ora, dado que a recorrente ndo alega a desvirtuacdo dos factos a esse respeito, ha que considerar que a
terceira parte do primeiro fundamento é inadmissivel, em conformidade com a jurisprudéncia
recordada no n.° 29 do presente acérdao.

Resulta destas consideracoes que o primeiro fundamento do presente recurso deve ser julgado
parcialmente improcedente e parcialmente inadmissivel.

Quanto ao segundo fundamento
Quanto a primeira parte do segundo fundamento

— Argumentos das partes

Através da primeira parte do seu segundo fundamento, a recorrente sustenta que o acérdao recorrido
enferma de fundamentac¢ido contraditéria entre o n.° 77 do acérdéo recorrido e os seus n.”* 76 e 78.

Com efeito, o Tribunal Geral refere, no n.° 77, que a apreciacio do cardter distintivo intrinseco de um
sinal deve ser baseada nas suas caracteristicas, independentemente de qualquer uso concreto que dele
seja feito. Todavia, nos referidos n.* 76 e 78, o Tribunal Geral faz referéncia a uma declaracio feita
pela recorrente na audiéncia relativa a utilizagdo do sinal em causa no passado.

O EUIPO sustenta que a primeira parte deste segundo fundamento deve ser julgada improcedente.

— Apreciagdo do Tribunal de Justica

H4 que observar que a primeira parte do segundo fundamento do presente recurso assenta numa
interpretacdo errada do acérdao recorrido.

Com efeito, hd que salientar que os fundamentos que figuram nos n.” 76 a 78 do acérdao recorrido
tém por objetivo responder ao argumento da recorrente, repetido no n.° 74 desse acérdio, segundo o
qual a decisdao controvertida continha uma contradi¢cdo, uma vez que a mesma marca nao poderia ser
simultaneamente um padrao de superficie bidimensional e um revestimento em trés dimensdes.

A este respeito, depois de ter considerado, no n.° 75 do acérdao recorrido, que nada se opunha a que
seja tomado em consideracdo, por um lado, o uso bidimensional e, por outro, o uso tridimensional de
um sinal, o Tribunal Geral salientou, no n.° 76 desse acérdao, que, na audiéncia, a recorrente admitira
que o sinal em causa era utilizado, hd mais de 40 anos, nas solas de sapatos e que esse uso
correspondia a uma utilizacdo do referido sinal como padrdao de superficie em relevo. No n.° 77 do
referido acérdao, acrescentou que, na verdade, a apreciacdo do carater distintivo intrinseco deve
basear-se nas suas caracteristicas independentemente de qualquer uso concreto que dele é feito. No
n.’ 78 do mesmo acérdao, salientou que, apesar disso, a argumentacdo da recorrente nio era coerente
quando afirmava, por um lado, que a marca internacional constituia uma marca figurativa
bidimensional «habitual» e ndo um padrdo de superficie e que, por outro, o uso na sola exterior do
calcado, concretamente como padrido de superficie em relevo, constituia um uso da referida marca.

Por conseguinte, resulta dos n.” 76 a 78 do acdrdao recorrido que o Tribunal Geral limitou-se a
sublinhar a incoeréncia da argumentacao da recorrente. Nestas circunstancias, ndo se pode considerar

que os fundamentos do acérdao que figuram nestes nimeros estdo viciados por uma contradicdo.

Por conseguinte, a primeira parte do primeiro fundamento do recurso deve ser julgada improcedente.
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Quanto a segunda parte do segundo fundamento

— Argumentos das partes

Com a segunda parte do seu segundo fundamento, a recorrente alega que o n.° 75 do acérdao
recorrido estd viciado por uma contradicdo quanto a questdo de saber se o carater distintivo de uma
marca pode ser apreciado com base numa utilizacdo bidimensional e tridimensional da mesma. Com
efeito, o Tribunal Geral refere-se, nesse nimero, a um dos seus acérdidos anteriores no qual teve em
consideracdo dois tipos de utilizacdo da marca em causa. Ora, dado que a apreciacdo do cardter
distintivo deve ser efetuada de forma casuistica, a referéncia a um acérdao anterior do Tribunal Geral
ndo pode ser suficiente para demonstrar que o cardater distintivo de uma marca pode ser apreciado
tendo em conta a sua utilizacdo bidimensional e tridimensional.

O EUIPO alegou que a segunda parte do segundo fundamento do presente recurso é improcedente.

— Apreciagdo do Tribunal de Justica

No n.” 75 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral respondeu ao argumento da recorrente segundo o
qual a decisdo controvertida estava viciada por uma contradicdo, uma vez que a mesma marca nao
pode simultaneamente ser objeto de uma utilizagdo bidimensional e de uma utilizagdo tridimensional
e considerou que nada se opunha a que sejam tomadas em consideracdo as duas utilizagoes dessa
marca. A este respeito, fez referéncia ao Acérdio de 10 de setembro de 2015, EE/IHMI
(Représentation de pontos brancos num padrdo marfim) (T-144/14, ndo publicado, EU:T:2015:615),
no qual o Tribunal Geral tomou em consideragdo essas duas utilizagoes relativas a um sinal figurativo
que representa pontos brancos num fundo marfim. Dai concluiu que, no caso em apreco, a decisdo
controvertida ndo era contraditéria quanto a esse aspeto.

Embora seja verdade, como a recorrente sublinha, que a apreciagdo do carater distintivo de um sinal
deve ser efetuada caso a caso, também nao deixa de ser verdade que o Tribunal Geral pode, no
ambito da fundamentacdo da sua apreciacio desse carater distintivo, fazer referéncia a casos
comparaveis, sem se contradizer a esse respeito.

Conclui-se que a segunda parte do segundo fundamento do presente recurso deve ser rejeitada por nao
ser procedente e que, portanto, o segundo fundamento deve igualmente ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento

Argumentos das partes

Com o seu terceiro fundamento, a recorrente sustenta que, nos n.” 134 a 139 do acérdao recorrido, o
Tribunal Geral desvirtuou os factos, dado que os factos que considerou como «notdrios»
manifestamente ndo o sio no que diz respeito a utilizacdo dos padroes de superficie aos produtos em
questdo das classes 10, 18 e 25, na ace¢do do Acordo de Nice. A recorrente sublinha, designadamente,
a este respeito, que o simples facto de uma parte dos produtos em causa poder apresentar padroes de
superficie ndo é suficiente para que seja considerado como notdrio o facto de estes apresentarem
padroes de superficie e que a marca internacional em causa nao se distingue de maneira significativa
dos padroes de superficie habitualmente utilizados no setor de produtos em questéo.
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Por conseguinte, ndo pode ser considerado notério o facto de os instrumentos médicos, cirtrgicos,
dentdrios e veterindrios, os couros e as imitacoes de couro, os bastoes de caminhada, o calcado
ortopédico, as solas interiores, os componentes e acessorios de calcado, em especial acessorios,
cunhas, almofadas, arneses, sacos de viagem para vestudrio, porta-documentos e as malas
apresentarem habitualmente padrdes de superficie.

O EUIPO sustenta que o terceiro fundamento de recurso é inadmissivel.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Procede recordar que, tendo em conta a natureza excecional de um fundamento baseado na
desvirtuacdo dos factos, o artigo 256.° TFUE, o artigo 58.°, primeiro paragrafo, do Estatuto do
Tribunal de Justica da Unido Europeia e o artigo 168.°, primeiro paragrafo, alinea d), do Regulamento
de Processo do Tribunal de Justica impdem, em particular, ao recorrente que indique de modo
preciso os elementos que, em seu entender, foram desvirtuados e que demonstre os erros de andlise
que, na sua apreciacdo, o levaram a essa desvirtuagdo. Essa desvirtuacio deve revelar-se de forma
manifesta dos documentos dos autos, sem que seja necessario proceder a uma nova apreciacdo dos
factos e das provas (Acérdios de 17 de marco de 2016, Naazneen Investments/IHMI, C-252/15 P, ndo
publicado, EU:C:2016:178, n.” 69 e jurisprudéncia referida, e de 6 de junho de 2018, Apcoa Parking
Holdings/EUIPO, C-32/17 P, ndo publicado, EU:C:2018:396, n.”* 47 e 48).

No caso em apreco, hd que declarar que a recorrente limita-se a alegar que os factos considerados pelo
Tribunal Geral como sendo «notérios» manifestamente ndo o sdo no que diz respeito a utilizacdo dos
padrdes de superficie nos produtos controvertidos das classes 10, 18 e 25, na acecdo do Acordo de
Nice, sem apresentar, em apoio dessa alegacdo, o minimo elemento de prova que demonstre que o
Tribunal Geral desvirtuou os factos a este respeito.

Daqui decorre que ha que julgar inadmissivel o terceiro fundamento do recurso.

Decorre das consideragdes precedentes que ha que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 184.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica, se o recurso da
decisdo do Tribunal Geral for julgado improcedente, o Tribunal de Justica decide sobre as despesas.
Nos termos do artigo 138.°, n.° 1, deste regulamento, aplicavel aos processos de recursos de decisodes
do Tribunal Geral por forca do artigo 184.°, n.° 1, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte
vencedora o tiver requerido. Tendo o EUIPO pedido a condenacdo da Birkenstock Sales GmbH e
tendo esta sido vencida, hd que condena-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Décima Seccdo) decide:

1) E negado provimento ao presente recurso.

2) A Birkenstock Sales GmbH é condenada nas despesas.

Assinaturas
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