CONCLUSOES DE D. RUIZ-JARABO — PROCESSO C-299/99

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

apresentadas em 23 de Janeiro de 20011?

1. No presente processo, o Tribunal de
Justiga é chamado a pronunciar-se sobre a
recusa de registo, a titulo de marca, dos
«sinais constituidos exclusivamente pela
forma do produto necessiria a obtengdo
de um resultado técnico», constante do
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo traves-
sdo0, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas?.

Os factos

2. Resulta do despacho de reenvio e de
outros elementos dos autos que a situagdo
que esteve na origem do litigio no processo
principal pode ser resumida do seguinte
modo.

3. A Philips Electronics NV (a seguir «Phi-
lips») comercializa, desde 1996, uma
mdquina de barbear de trés cabecas rotati-
vas formando um tridngulo equilatero.

1 — Lingua original: espanhol.
2—JOL40,p. L.
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4. A Philips requereu, em 1985, o registo
de uma marca consistindo na representagéo
grifica da parte superior de uma mdquina
de barbear com as referidas caracteristicas.
Esta marca foi registada ao abrigo da Lei
britanica relativa as marcas de 1938 (Trade
Marks Act 1938).

Nos termos do Anexo 3 da Lei relativa as
marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994)3,
que revogou a legislacdo anterior, a marca
Philips produz efeitos actualmente como se
tivesse sido registada ao abrigo da nova lei.

5. E sabido que a Philips publicitou em
larga escala as suas maquinas de barbear no
Reino Unido e que estes produtos gozam de
um grande renome nesse pais. Em especial,
a maquina de barbear de trés cabecas
rotativas é conhecida como um produto
fabricado pela Philips, sendo largamente
reconhecida como tal.

6. A Remington Consumer Products Limi-
ted (a seguir «Remington») comecou, em

3 — «Lei destinada a adoptar novas medidas em relagdo as
marcas ¢ a transpor a Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes
dos Estados-Membros em matéria de marcas».
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1995, a fabricar e a comercializar no Reino
Unido a maéiquina de barbear modelo
DTS5, com trés cabegas rotativas for-
mando um tridngulo equildtero, isto é,
com uma configuracio idéntica a utilizada
pela Philips.

7. Em 4 de Dezembro de 1995, a Philips
accionou a Remington por, entre outras
coisas, ter infringido o direito a4 marca. A
Remington formulou um pedido reconven-
cional contestando a validade do registo da
marca.

8. A High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division, Patent Court,
que analisou o litigio em primeira instan-
cia, deu provimento ao pedido reconven-
cional e anulou a marca da Philips, visto ter
considerado que esta ndo era susceptivel de
diferenciar o produto em causa e estava
desprovida de caracter distintivo. Conside-
rou também que a marca consistia exclusi-
vamente num sinal que servia no comércio
para designar o destino do produto ou
numa forma necessiria 4 obten¢do de um
resultado técnico, conferindo um valor
substancial ao produto. Considerou ainda
que, mesmo que a marca fosse vilida, ndo
tinha sido objecto de violagdo.

A Philips recorreu deste despacho e alegou
que a marca era vélida e que tinha sido
violado o seu direito 4 marca.

As questdes prejudiciais

9. Na pendéncia do recurso, a Court of
Appeal decidiu suspender a instdncia e
submeter ao Tribunal de Justica as seguin-
tes questdes prejudiciais:

«1) Existe uma categoria de marcas cujo
registo ndo é excluido pelo artigo 3.°%,
n.% 1, alineas b) a d), e 3 da Directiva
89/104/CEE do Conselho [...] mas que,
no entanto, ndo pode ser registada nos
termos do artigo 3.%, n.° 1, alinea a), da
directiva (por estar desprovida de
cardcter distintivo dos produtos do
proprietario da marca em relacdo aos
das outras empresas)?

2) A forma (ou parte da forma) de um
produto (produto em relagio ao qual o
sinal é registado) apenas pode ter
cardcter distintivo para os efeitos do
artigo 2.° se for acrescentado qualquer
elemento de fantasia (que constitua um
ornamento sem fim funcional) & forma
desse produto?

3) Quando um operador tenha sido o
tinico fornecedor de determinados pro-
dutos no mercado, é o uso extensivo de
um sinal, consistente na forma (ou em
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parte da forma) desses produtos e que
ndo inclui qualquer elemento de fanta-
sia adicional, suficiente para conferir
ao sinal um cardcter distintivo para os
efeitos do artigo 3.°, n.° 3, em circuns-
tincias em que, como resultado desse
uso, uma propor¢do substancial dos
meios comerciais e do piblico relevan-
tes

a) associam a forma com esse opera-
dor e com nenhuma outra empresa;

b) acreditam que os bens com essa
forma sdo provenientes desse ope-
rador, na falta de declaracdo em
contrario?

a) Pode a restri¢do imposta pela frase
‘constituidos exclusivamente [...]
pela forma do produto necessiria
a obtencdo de um resultado téc-
nico’, constante do artigo 3.%,n.° 1,
alinea e), segundo travessio, ser
elidida através da prova de que ha
outras formas que podem ter o
mesmo resultado técnico ou

b) ndo pode a forma ser registada
devido a essa restricdo, se se provar
que as caracteristicas da forma sdo

I-5480

apenas atribuiveis ao resultado
técnico ou

¢) existe outro critério, e, se assim
for, qual é o critério adequado para
determinar se a restrigdo se aplica?

5) O artigo 3.°, n.° 1, alinea ¢}, da

directiva aplica-se a ‘marcas constitui-
das exclusivamente por sinais ou indi-
cac¢bes que possam servir, no comércio,
para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino [...] do produto
ou da prestagdo de servigo’. O
artigo 6.° n.° 1, alinea b), da directiva
aplica-se ao uso por terceiros de ‘in-
dicages relativas 3 espécie, & quali-
dade, 4 quantidade, ao destino [...] do
produto ou da prestagdo do servigo’. O
termo ‘exclusivamente’ aparece, por
conseguinte, apenas no artigo 3.°,
n° 1, alinea c), e é omitido no
artigo 6.% n.° 1, alinea b), da directiva.
Numa correcta interpretacdo desta
directiva, significa esta omissdo que,
mesmo que uma marca consistente na
forma de um produto seja validamente
registada, ndo hi infrac¢io ao direito 2
marca nos termos do artigo 6.%, n.° 1,
alinea b), quando

a) o uso da forma dos produtos em
questio é e deve ser considerado
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como uma indicagdo da espécie de
produtos ou do fim a que se
destinam e

b) uma propor¢do substancial do
comércio e do piblico acredita
que produtos com essa forma sdo
provenientes do titular da marca,
na falta de indica¢do em contrario?

6) Pode o direito exclusivo conferido pelo
artigo 5.°, n.° 1, ser alargado de modo
a permitir ao titular da marca que
impeca terceiros de usarem sinais idén-
ticos ou similares, em circunstancias
em que esse uso nio seja susceptivel de
indicar a origem ou estd limitado a
impedir apenas um uso que, no todo ou
em parte, indique a origem?

7) O uso de uma forma de produto,
alegadamente em contrafaccio, que é
ou possa ser considerada uma indica-
¢do da espécie do produto ou do seu
destino, pode, apesar disso, ser suscep-
tivel de indicar a origem se uma
proporgio substancial do comércio e
do piiblico relevantes acreditarem, na
falta de indica¢do em contririo, que
produtos com a forma controvertida
sdo provenientes do titular da marca?»

Analise das questdes prejudiciais

Delimitacdo do objecto do litigio no pro-
cesso principal

10. Antes do mais, convém delimirar o
objecto do litigio no processo principal
para efeitos do direito comunitério.

Parto do pressuposto apresentado pelo juiz
a quo no despacho de reenvio de que a
marca da Philips, para efeitos do artigo 3.°,
n.° 1, alinea e), segundo travessio, da
directiva, ndo é mais do que «uma combi-
nagio de elementos técnicos realizada para
conseguir um objectivo pratico e satisfaté-
rio»,

11. Como reconheceu o representante da
Philips na audiéncia, a relativa complexi-
dade do presente pedido prejudicial deve-se
mais a0 modo como foram formuladas as
perguntas do que a dificuldade inerente a
interpretagdo da directiva no caso em
aprego.

12. Além disso, tenho a impressdo de que o
despacho de reenvio estd envolto num certa
confusdo — ou, melhor dizendo, sobrepo-
sigio — entre as razdes de ser das causas

I-5481
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absolutas de nulidade das alineas b) a d) do
artigo 3.% n.° 1, e das da alinea e).

13. Nos termos da alfnea b), as marcas
desprovidas de caracter distintivo serd
recusado o registo ou ficard este sujeito a
declaragio de nulidade. Ndo gozam da
proteccdo exclusiva conferida pela marca
os sinais que ndo preenchem a fungio
primordial de diferenciar o produto e que,
por esse motivo, ndo permitem identificar a
sua origem, isto é, o seu fabricante,

14. Nos termos das alineas c) e d), é
recusado o registo de determinados sinais
em virtude do seu caricter genérico (no
sentido de que servem para designar a
espécie, a qualidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogrifica ou a época de
producio) ou por se terem tornado usuais,
Estas disposi¢des contém, assim, uma defi-
nicdo legal parcial da nocdo de caricter
distintivo.

15. O legislador reconheceu a identidade
fundamental destes trés casos de recusa, ao
estabelecer no artigo 3.°, n.° 3, que nio se
aplicam se, antes da data do pedido de
registo e ap6s o uso que dele foi feito, a
marca «adquiriu um caracter distintivo»,

I-5482

16. No entanto, a natureza juridica da
alinea e) é diferente. Aplica-se a sinais
tridimensionais que correspondem exclusi-
vamente 4 propria natureza do produto, &
obten¢io de um resultado técnico ou a
obtengdo de um valor substancial. Esta
recusa ndo se justifica em relagdo a ausén-
cia de caracter distintivo de certas formas
naturais, funcionais e decorativas — caso
em que apenas serviria para precisar o
alcance da alinea b) — respondendo antes
a preocupacio legitima de nfo permitir que
os particulares utilizem a marca para per-
petuar direitos exclusivos sobre solucdes
técnicas.

17. Obedecendo a esta légica, o legislador
ndo incluiu a alinea e) entre as causas de
recusa que podem ser sanadas nos termos
do artigo 3.° n.° 3. As formas naturais,
funcionais ou decorativas ndo sdo suscep-
tiveis, por vontade expressa do legislador,
de adquirir um cardcter distintivo. E total-
mente indtil — para além de contrario a
economia da directiva — saber se as for-
mas com estas caracteristicas tém ou nao
virtualidades diferenciadoras.

18. A causa de nulidade da alinea e)
assemelha-se, quanto ao alcance dos seus
efeitos, as previstas, por exemplo, nas
alineas f) ou g) do referido artigo 3.°,
n.° 1, da directiva. A alinea f) recusa o
registo de marcas contrarias a4 ordem
piblica, enquanto a alinea g) faz o mesmo
em relacdo as marcas susceptiveis de enga-
nar o publico. Ora, perante o registo da
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marca «Mata-criancas», para designar
medicamentos abortivos, é totalmente ini-
til examinar o caricter distintivo — alids,
bastante provdvel — desse nome. A recusa
do registo dever-se-ia apenas ao facto de
esse nome ser contrario a ordem piiblica.

19. Em meu entender, para a resolucdo do
presente processo, apenas releva a alinea e),
que recusa o registo «aos sinais constitui-
dos exclusivamente pela forma do produto
necessiria a obtencdo de um resultado
técnico».

20. Uma marca com as caracteristicas da
impugnada no processo principal, isto &,
constituida pela parte superior de uma
mdquina de barbear de trés cabecas rotati-
vas dispostas em tridngulo, parece ser o
exemplo perfeito de uma forma meramente
funcional. Com efeito, pelo menos aparen-
temente, os seus elementos essenciais
desempenham uma fungdo e sd estdo
presentes por realizarem essa fungdo.

21, A Philips, que qualifica o seu desenho
de «minimalista», parece aceitar que falta a
sua marca qualquer elemento adicional
arbitrdrio ou decorativo, apesar de alegar
que a forma registada em apreco apenas
reflecte uma das diferentes possibilidades
de alcancar o mesmo resultado técnico.
Como explicarei mais adiante, ndo creio
que esta circunstincia deva ser tomada em
consideragio.

22. No despacho de reenvio, o juiz a quo
declara que as caracteristicas essenciais da
marca da Philips sdo atribuiveis a realiza-
¢do de uma determinada funcio.

23. Nestas condi¢des, considero que s6
faria sentido interrogarmo-nos sobre as
virtualidades diferenciadoras da marca da
Philips se admitirmos que apenas as formas
indispensdveis & obtencdo de um resultado
técnico tém um caricter funcional para
efeitos do disposto na alinea e).

24. Tendo em conta o que precede, consi-
dero adequado analisar, em primeiro lugar,
a quarta questdo prejudicial colocada pelo
tribunal britdnico.

Quanto a quarta questdo prejudicial

25, Com esta questdo, o juiz de reenvio
deseja esclarecer os critérios destinados a
apreciacdo da recusa de registo dos «sinais
constituidos exclusivamente pela forma do
produto necessiria a obtengdo de um
resultado técnico», constante do artigo 3.°,
n.° 1, alinea e).

I-5483
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26. Como referi, a partir do momento em
que o juiz de reenvio considera — em meu
entender, bem — que a marca da Philips
ndo é mais do que uma «combinagio de
elementos técnicos realizada para conseguir
um objectivo pritico e satisfatério», a
quarta questdo é a Unica relevante para a
abordagem dos problemas em apreco. Com
efeito, as outras perguntas referem-se a
varios aspectos ligados & posse ou a aqui-
si¢do através do uso do caricter distintivo,
questdes sem pertinéncia para o presente
caso.

27. O juiz de reenvio pretende saber, em
especial, se uma forma meramente funcio-
nal pode cair na al¢ada da recusa da alinea
e), ainda que seja possivel provar que o
mesmo resultado técnico pode ser alcan-
cado através de formas diferentes.

28. Por forma meramente funcional,
entenda-se — como faz o juiz @ quo —
aquela cujas caracterfsticas essenciais sdo
atribuiveis 4 obteng¢do de um resultado
técnico. A expressdo «caracteristicas essen-
ciais» indica que ndo escapa a recusa uma
forma que contém um elemento arbitrario
menor do ponto de vista funcional, como,
por exemplo, a cor.

Ora, nada permite deduzir da redacgio do
artigo 3.° n.° 1, alinea e), que é possivel
registar uma forma meramente funcional se

I-5484

existir outra forma susceptivel de produzir
um resultado técnico compardvel. Para
recusar o registo, basta que os sinais que
compdem a marca sejam exclusivamente
constituidos por elementos necessirios i
obten¢do de um dado resultado técnico.

29. Esta interpretagdo literal é igualmente
valida em relagdo as outras versdes linguis-
ticas principais da directiva4,

A mesma conclusdo se chega fazendo uma
interpretacio teleoldgica da disposicio.

30. O objectivo imediato da recusa de
registar as formas meramente funcionais
ou que conferem um valor substancial ao
produto é o de evitar que o direito exclu-
sivo e permanente atribuido por uma marca
possa servir para perpetuar outros direitos
que o legislador pretendeu submeter a
prazos de caducidade. Refiro-me, concre-

4 — Em francés, fala-se de «signes constitués exclusivement par
la forme du produit nécessaire 4 'obtention d’un résultat
technique»; em inglés, de «signs which consist exclusively of
the shape of goods which is nzecessary to obtain a technical
result»; em espanhol, de «signos constituidos exclusiva-
mente por la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico»; em italiano, de «segni constituiti esclu-
sivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico»; e, em alemdo, diz-se «Zeichen, die
ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, die zur
Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist» (o
sublinhado é meu).
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tamente, 4 regulamentacdo em matéria de
patentes e desenhos industriais 3.

31. Se o artigo 3.° n.° 1, ndo incluisse o
disposto da alinea e), seria facilmente posto
em causa o equilibrio de interesse publico
que deve existir entre a justa recompensa
do esforco de inovagdo, consistindo na
concessdo de uma protecgio exclusiva, e o
estimulo A evolugdo industrial que aconse-
lha a impor um prazo a essa protecgio,
findo o qual o produto ou o desenho ficard
liviemente disponivel.

32. No caso do segundo travessdo da alinea
e}, cuja interpretacio é objecto do litigio, é
6bvio que o legislador comunitario preten-
deu estabelecer uma distingdo entre o
alcance da protec¢io da marca e o da
patente industrial. De igual modo, convém
distinguir os ambitos de aplicagdo das
patentes e dos desenhos. Para tanto, ¢é
extremamente clarificador que, na directiva
relativa A proteccdo legal de desenhos e
modelos ¢, se tenha negado o direito exclu-
sivo as caracteristicas da aparéncia de um
produto determinadas exclusivamente pela
sua fungdo técnica (artigo 7.°, n.° 1).
Também a proposta de regulamento cor-
respondente 7 estabelece que ndo séo pro-
tegidas pelo registo de desenhos e modelos

5 — Por exemplo, a patente europeia, nos termos da Convengio
de 5 de Outubro de 1973, protege as invengdes susceptiveis
de aplicagdo industrial durante um periodo de 20 anos, ao
passo que, na Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu ¢

o Consclho, de 13 de Outubro de 1998, relativa &
protecgio legal de desenhos e modelos (JO L 289, p. 28),
estd previsto um periodo renovado que pode ir até 25 anos
{artigo 10.°). A proposta alterada do Regulamento do
Conselho relativo aos desenhos ¢ modelos comunitdrios vai
no mesmo sentido no artigo 13.° [COM(00)660 final).

6 — Referida na nota 5.

7 — Ibidem.

comunitarios as caracteristicas da aparén-

cia de um produto determinadas exclusiva-

mente pela sua fun¢do técnica (artigo 9.°,
o]

n.° 1).

33. A remissdo para as regras comunitdrias
relativas aos desenhos e modelos ndo serve
apenas para esclarecer a ratio da causa de
recusa prevista no artigo 3.%, n.° 1, alinea
e), da directiva em matéria de marcas, mas
permite também entender o alcance exacto
da referida causa, que é precisamente o
objecto desta quarta questdo prejudicial.

34. A terminologia utilizada para expressar
essa causa de recusa na directiva relativa
aos desenhos e modelos ndo coincide
inteiramente com a da directiva em matéria
de marcas. Esta divergéncia ndo é um mero
capricho. Enquanto a primeira proibe que
sejam protegidas as caracteristicas externas
do produto «determinadas exclusivamente
pela sua funcio técnica», a segunda recusa
o registo «aos sinais constituidos exclusi-
vamente pela forma do produto necessdria
a obtengio de um resultado técnico».
Noutras palavras, o nivel de «funcionali-
dade» deve ser superior quando se trata de
apreciar a causa de recusa relativa aos
desenhos e modelos; o elemento tomado em
conta ndo deve apenas ser #ecessdrio, mas
também indispensdvel para a obtengio de
um dado resultado técnico: a fungéo dita a
forma («form follows function»)®. Quer

8 — O contraste semdntico que existe, na versio alemd, entre os
adjectivos «erforderlich» ¢ «bedingt» é particularmente
ilustrativo.

I-5485
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isto dizer que um modelo funcional pode,
apesar disso, ser digno de protec¢do se se
provar que a mesma funcdo técnica pode
ser realizada por forma distinta,

35. A directiva em matéria de marcas
exclui todas as formas necessirias (no
sentido de iddémeas) para alcangar um
resultado técnico. Isto significa que, a
partit do momento em que os elementos
essenciais de uma forma sdo necessarios
para cumprir essa fun¢do, a protec¢ido da
marca deve ser recusada, sem que seja
necessdrio perguntar se essa fungio pode
também ser realizada por outra via.

36. E légico que a fasquia para apreciar a
existéncia de uma causa de recusa de uma
forma funcional seja posta mais alta para
os modelos do que para as marcas: a
natureza e alcance da protec¢io de uns e
de outros sdo totalmente diferentes.

37. Em primeiro lugar, a marca visa prote-
ger a identificacdo da origem do produto e
assim, indirectamente, o «goodwill» atri-
buido ao produto, a0 passo que os mode-
los — 4 semelhanca das patentes — tém
como objecto de tutela o produto em si
mesmo considerado, enquanto factor eco-
némico: o seu valor substancial {no caso
dos modelos € desenhos) ou o valor que
deriva das suas prestacdes técnicas (no caso
das patentes). Neste sentido, é de toda a
coeréncia que o legislador se preocupe
menos com a delimitagio estrita entre
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modelos e patentes do que com a que deve
existir entre estes ultimos e as marcas. Isto
facilita, além disso, a protec¢do de modelos
que associam elementos funcionais e esté-
ticos.

38. Em segundo lugar, enquanto a marca
goza de uma proteccio ilimitada no tempo,
os direitos sobre os modelos — como os
direitos sobre as patentes — tém uma
vocagdo tempordria. Também deste ponto
de vista se justifica utilizar um critério mais
severo para excluir do registo de marcas
formas funcionais e decorativas do que o
que deve empregar-se para a distingdo entre
modelos e patentes,

39. Se se aceitasse a tese da Philips, a qual
consiste em admitir, para impedir a recusa
de uma marca puramente funcional, a
prova da existéncia de outras formas sus-
ceptiveis de atingir o mesmo resultado
técnico, nada impediria uma empresa de
registar enquanto marca fodas as formas
imagindveis que pudessem obter esse resul-
tado, adquirindo assim o monopélio per-
pétuo sobre uma determinada solugdo
técnica. Para além disso, obrigar-se-ia o
juiz competente em matéria de marcas a
efectuar uma apreciacio completa da equi-
valéncia dos resultados dos diferentes pro-
cessos técnicos.

40. Em terceiro lugar, mesmo admitindo-se
que o critério restritivo de apreciacdo da
causa de recusa, proposto pela Philips,
apenas apresenta um perigo limitado de o
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direito das marcas invadir indevidamente o
dominio das patentes, ndo vejo por que é
que o interesse piblico deveria correr este
risco, quando existem efectivamente outros
meios eficazes, 4 disposigdo dos titulares de
um produto, para proteger os seus negd-
cios, mediante, por exemplo, o aditamento
de elementos arbitrarios.

41. As principais objecctes a interpretagdo
que proponho sdo de ordem histérica e
foram expressas, na pendéncia do processo,
pela Comissdo e, obviamente, pela Philips.
Limitar-me-ei a declarar que as suas expli-
cagdes sobre a génese da disposicdo con-
trovertida — como meio de apreender a
vontade do legislador — ndo sdo particu-
larmente esclarecedoras e, em todo o caso,
ndo podem suplantar as consideracdes em
que baseio o meu raciocinio. A Philips
também ndo é mais convincente quando
alega que a referéncia as «caracteristicas
essenciais» de uma forma ndo corresponde
a terminologia utilizada na directiva. Nem
tdo pouco reconhece a directiva o critério
defendido pela Philips. E préprio do labor
jurisdicional completar a norma no respeito
do objectivo do legislador.

42, Em resumo, estou de acordo com o
érgdo jurisdicional nacional que se propde
aplicar a recusa de registo, enquanto sinais
constituidos exclusivamente pela forma do
produto necessiria a obten¢do de um
resultado técnico, aqueles cujas caracteris-
ticas essenciais s6 sdo atribuiveis a procura
desse resultado.

Quanto as primeira, segunda, terceira,
quinta, sexta e sétima questoes

43. Com a primeira questdo, a Court of
Appeal pretende saber, no essencial, se
existem marcas providas de cardcter distin-
tivo, no sentido de que ndo estdo excluidas
em aplicagio do artigo 3.° n.° 1, alineas b)
a d), da directiva, ou que adquiriram esse
caracter distintivo pelo uso, nos termos do
n.° 3 do mesmo artigo, e que, apesar disso,
sdo nulas por for¢a do disposto na alinea
a), que, por sua vez, remete para o artigo 2.°

44. De acordo com a directiva, impde-se
uma resposta negativa: um sinal ndo sus-
ceptivel de estabelecer uma distincdo ndo
pode logicamente apresentar um caracter
distintivo. Antes pelo contrario, penso que
a diferente terminologia utilizada em cada
uma destas disposi¢des («possam servir
para designar» numa, «cardcter distintivo»
noutra) € a inegdvel diferenca semantica
que dai decorre (entre um caso potencial e
um real) permite necessariamente afirmar
que existe uma categoria de sinais que sdo,
por natureza, incapazes de adquirir um
caricter distintivo. Parece ser este o enten-
dimento do Tribunal de Justi¢a no ac6rddo
de 4 de Maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee ?, quando admitiu que o cardcter
distintivo da marca adquirido através do
uso que dela é feito significa que a marca é
adequada para identificar o produto, e
portanto, para distinguir esse produto dos
das outras empresas.

9 — C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779.
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45. No entanto, pelas razdes expostas, ndo
creio que esta questdo seja pertinente para
resolver o litigio no processo principal,

46. Com a segunda questdo, o juiz de
reenvio pretende saber se a definicio de
marca prevista no artigo 2.° da directiva,
ao aplicar-se as formas, exige, na medida
em que prevé que estas devem ser adequa-
das para estabelecer uma distingdo, que
essas formas contenham um elemento adi-
cional arbitrdrio, por exemplo, um orna-
mento sem fim funcional.

47. A presenca ou nio de elementos fun-
cionais numa marca tridimensional deve ser
examinada a luz do artigo 3.%, n.° 1, alinea
e), pelo que remeto para a andlise feita na
quarta questio prejudicial. Acresce que,
como expliquei anteriormente, essa dispo-
sicdo, contrariamente ao que ocorre em
relacdo aos casos previstos nas alineas b) a
d), nio tem como objecto proteger o
caracter distintivo de uma marca. Assim,
a questdo carece de pertinéncia.

No entanto, se por «elemento adicional
arbitrdrio», se entende todo o elemento
cujas caracteristicas essenciais ndo visam a
obten¢do de um resultado técnico, impde-se
uma resposta afirmativa. S6 se a forma
apresentar um elemento desse tipo é que
convird examinar o seu caricter distintivo,
partindo do pressuposto que nio se trata de
uma forma imposta pela natureza ou que
ndo confira um valor substancial ao pro-
duto.
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48. Com a terceira questdo prejudicial, o
juiz de reenvio insiste em perguntar sobre
as consequéncias, desta vez ligadas ao
artigo 3.°, n.° 3, de uma forma meramente
funcional ou, segundo as suas préprias
palavras, que ndo inclui qualquer elemento
adicional arbitrario.

49. Pelas mesmas razGes jd expressas, tam-
bém ndo ha que examinar a possibilidade
de um sinal tridimensional meramente
funcional adquirir cardcter distintivo atra-
vés do uso. Com efeito, 0 n.° 3 deste artigo
refere-se exclusivamente as alineas b) a d)
don.® 1.

50. Com a quinta questo, o tribunal de
reenvio solicita esclarecimentos sobre o
sentido do termo «exclusivamente», cons-
tante do artigo 3.° n.° 1, alinea c), da
directiva.

51. Com a sexta questdo, o juiz a quo
interroga o Tribunal de Justica sobre o
alcance da identidade entre sinais exigida
no artigo 5.% n.° 1, da directiva.

52. Por fim, com a sétima questdo, o érgdo
jurisdicional britdnico pede que sejam pre-
cisados os critérios para apreciar a eficicia
identificadora de produtos comercializados
em violagdo do direito conferido pela
marca.
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53. Estas trés questdes prejudiciais abor-
dam, sob diversas perspectivas, o problema
do caricter distintivo de uma marca. Como
demonstrei oportunamente, basta que as
caracteristicas essenciais de um determi-
nado sinal se destinem & obtengio de um
resultado técnico para que deva ser recu-

Conclusio

sado o registo. Como declara o juiz nacio-
nal no despacho de reenvio, € iniitil anali-
sar, para efeitos meramente hipotéticos, as
eventuais dificuldades em apreciar o cardc-
ter distintivo de uma forma com essas
caracteristicas.

54. 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
legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no
sentido de que se deve considerar como sinal constituido exclusivamente pela
forma do produto necesséria a obtengdo de um resultado técnico qualquer forma
cujas caracterfsticas essenciais correspondem A procura desse resultado, inde-
pendentemente da possibilidade de o alcangar utilizando outras formas. Além
disso, se um sinal preenche essas condi¢des, ndo hd que examinar a questdo do

seu eventual cardcter distintivo.
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