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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccao)

23 de abril de 2020*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Recusa ou nulidade de um registo —
Marca tridimensional — Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii) e iii) — Sinal constituido exclusivamente pela
forma do produto necessdria para a obtencdo de um resultado técnico — Sinal constituido pela forma
que confere valor substancial ao produto — Tomada em consideracao da percecdo do
publico pertinente»

No processo C-237/19,

que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Kuria (Supremo Tribunal, Hungria), por Decisao de 6 de fevereiro de 2019, que deu entrada no
Tribunal de Justica em 19 de marco de 2019, no processo

Gomboc Kutato, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.

contra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secg¢do),

composto por: E. Regan, presidente de seccdo, I. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ e C. Lycourgos (relator),
juizes,

advogado-geral: M. Campos Sanchez-Bordona,
secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacio da Gomboc Kutatd, Szolgdltaté és Kereskedelmi Kft., por A. M. Laszlé e A.
Cserny, tigyvédek,

— em representacdo do Governo hingaro, por M. Z. Fehér e R. Kissné Berta, na qualidade de agentes,

— em representacio da Comissdo Europeia, por L. Havas, E. Gippini Fournier e J. Samnadda, na
qualidade de agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusdes,

* Lingua do processo: hungaro.
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profere o presente

Acoérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii) e iii), da
Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima
as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a GOomboc Kutatd, Szolgaltats és
Kereskedelmi Kft. (a seguir «Gomboc Kft.») ao Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual, Hungria) (a seguir «Instituto»), a respeito da rejeicdo, por este
ultimo, do pedido de registo de uma marca tridimensional como marca nacional apresentada pela
Gomboc Kft.

Quadro juridico

Direito da Unido

Diretiva 98/71/CE

O artigo 3.%, n.” 2, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de
1998, relativa a protecio legal de desenhos e modelos (JO 1998, L 289, p. 28), dispoe:

«Um desenho ou modelo sera protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carater
singular.»

O artigo 5.° desta diretiva prevé:

«1. Considera-se que um desenho ou modelo possui cardter singular se a impressao global que suscita
no utilizador informado diferir da impressao global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou
modelo divulgado ao publico antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade,
antes da data de prioridade.

2. Na apreciagdo do carater singular, serd tomado em consideracdo o grau de liberdade do criador na
realizacdo do desenho ou modelo.»

O artigo 16.° da referida diretiva, intitulado «Relagdes com outras formas de protecdo», dispoe:
«O disposto na presente diretiva ndo prejudica as disposi¢cdes de direito [da Unido] ou do direito do
Estado-Membro em questdao em matéria de direitos ndo registados sobre desenhos e modelos, marcas

ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade, carateres tipograficos, responsabilidade civil ou
concorréncia desleal.»
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Diretiva 2008/95

O artigo 3.° da Diretiva 2008/95, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispunha, no seu n.° 1,
alinea e), i a iii):

«1. Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracdo de nulidade, uma vez efetuados, os registos
relativos:

[...]
e) A sinais constituidos exclusivamente:
i) pela forma imposta pela prépria natureza do produto,

ii) pela forma do produto necesséria a obtencdo de um resultado técnico,
iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto.»

Direito huingaro
O artigo 1.° da védjegyek és a foldrajzi arujelzék oltalmardl szélé 1997. évi XI. torvény [Lei XI de 1997,
relativa & Protecdo de Marcas e de Indicagoes Geograficas (Magyar Kozlony 1997/27) (a seguir «Lei das

Marcas»)], dispoe:

«1. Podem constituir marcas todos os sinais suscetiveis de representacdo grafica que sejam adequados
a distinguir produtos ou servicos dos de outras empresas.

2. Em especial, pode constituir uma marca qualquer sinal que consista:

[...]

d) numa forma plana ou tridimensional, incluindo a forma do produto ou do respetivo
acondicionamento;

[...]»
O artigo 2.° da Lei das Marcas prevé:
«1. Sera recusado o registo dos sinais que ndo cumpram o disposto no artigo 1.°
2. Serd recusado o registo:
[...]
b) dos sinais constituidos exclusivamente
pela forma imposta pela prépria natureza do produto,
pela forma do produto necessaria a obtencdo do resultado técnico pretendido,
pela forma que incorpora a esséncia do valor do produto.»
Nos termos do artigo 122.°, n.° 1, desta lei, esta dltima assegura a transposi¢do para o hingaro da

Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao
respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45), e da Diretiva 2008/95.
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Litigio no processo principal e questées prejudiciais

Em 5 de fevereiro de 2015, a Gomboc Kft. requereu o registo de um sinal tridimensional como marca
para produtos que consistem em «artigos de decoragdo» pertencentes a classe 14, na acecdo do Acordo
de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de
15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), bem como em «artigos
de decoracdo de cristal e de faianca» e em «brinquedos» pertencentes, respetivamente, as classes 21
e 28 deste acordo. Este acordo tinha a seguinte representacao:

O Instituto rejeitou este pedido ao abrigo do artigo 2.°, n.’ 2, alinea b), segundo e terceiro travessoes,
da Lei das Marcas. Segundo o Instituto, o sinal cujo registo foi pedido representa um objeto
homogéneo concebido de acordo com dois planos de simetria perpendiculares um em relacdo ao
outro e constituido por sete faces lisas, bem como por arestas que separam estas faces. Este objeto
constitui o produto GOmboc da recorrente no processo principal, a saber, um objeto
mono-monoestatico convexo e fabricado a partir de um material homogéneo, que compreende um
unico ponto de equilibrio estivel e um tnico ponto de equilibrio instavel, ou seja, dois pontos de
equilibrio no total, e cuja propria forma garante que o referido objeto regressa sempre a sua posicdao de
equilibrio. O Instituto concluiu que o sinal cujo registo foi pedido representava um objeto
tridimensional que, devido a sua concecdo externa e ao material homogéneo utilizado, regressa
sempre a sua posicdo de equilibrio e que a forma do mesmo objeto servia, na sua integralidade, para
alcancar o objetivo técnico que consiste, para este, em se colocar em pé.

Quando apreciou a possibilidade de registar o sinal em causa, o Instituto baseou-se, em especial, no
conhecimento das caracteristicas e da fungdo da forma deste produto que o consumidor médio pode
ter obtido gracas ao sitio Internet da recorrente no processo principal, bem como a publicidade
consideravel de que o referido produto beneficiou na imprensa.

Em primeiro lugar, o Instituto considerou, em substincia, que, no que se refere aos «brinquedos»,
pertencentes a classe 28 do Acordo de Nice, a forma tridimensional do objeto permitia que este
funcionasse como um brinquedo cuja caracteristica consiste em regressar sempre ao seu ponto de
equilibrio estdvel. Desta forma, todos os elementos do sinal em causa foram concebidos para obter
este resultado técnico, ou seja, desempenham uma fungdo técnica. O consumidor razodvel e
informado entende assim o sinal em causa como uma forma necessiria para alcancar o resultado
técnico pretendido através do objeto que este sinal designa.

Em segundo lugar, no que se refere aos «artigos de decoragdo», pertencentes as classes 14 e 21 do
Acordo de Nice, o Instituto indicou que a forma tridimensional representada no sinal em causa
confere corpo a um estilo impactante e atrativo que é um elemento essencial da comercializagdo dos
produtos em questdo. Os consumidores compram os artigos de decoragdo principalmente devido a
sua forma especial. Em principio, em aplicagcdo do direito das marcas, ndo se pode excluir a protecdo
de objetos de decoragdo de forma tridimensional, mas, quando é o estilo impressionante destes
objetos que determina a respetiva aparéncia formal, o valor do produto reside nesta forma.

Tendo os pedidos apresentados pela Gomboc Kft. contra a decisdo do Instituto sido rejeitados em

primeira e em segunda instancia, esta sociedade interpds no érgdo jurisdicional de reenvio um recurso
em cujo ambito pediu o reexame desta decisdo.
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Em primeiro lugar, este tltimo drgao jurisdicional assinala que, no que se refere ao registo do sinal
tridimensional para os produtos que consistem em «brinquedos», pertencentes a classe 28 do Acordo
de Nice, o produto cuja representagdo grafica se reproduz no n.” 10 do presente acérdao é constituido
exclusivamente pela forma necessaria para obter o resultado técnico pretendido. O drgao jurisdicional
de reenvio sublinha que este resultado s6 pode ser constatado a partir desta Unica representacio
grafica, mas que, devido ao sinal em causa, é possivel reconhecer o produto Géomboc da recorrente no
processo principal e que, atendendo a publicidade de que este produto beneficiou, o publico pertinente
sabe que a forma especifica e a estrutura homogénea do referido produto garantem que este ultimo
regressarad sempre a uma posicdo de equilibrio.

Considerando que a jurisprudéncia pertinente do Tribunal de Justica, em especial os Acérdaos de
18 de setembro de 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), e de 10 de novembro de 2016, Simba
Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), nao dissipa totalmente as dividas sobre a questdo, o érgao
jurisdicional de reenvio interroga-se sobre de que forma se deve examinar, no dmbito da aplicagcdo do
motivo de recusa ou de nulidade do registo de um sinal como marca, previsto no artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), ii), da Diretiva 2008/95, se este sinal é constituido pela forma do produto necesséria para a
obtencdo de um resultado técnico.

O o6rgao jurisdicional de reenvio tem duvidas, em especial, sobre a questdo de saber se tal exame deve
assentar apenas sobre a representacao grafica que figura no pedido de registo do sinal ou se a percecdo
do publico pertinente também pode ser tomada em consideracdo a este respeito, numa situacdo na
qual o produto em causa adquiriu grande prestigio e na qual, ainda que o produto representado
graficamente seja constituido exclusivamente pela forma necessiria para obter o resultado técnico
pretendido, este resultado técnico s6 pode ser constatado a partir unicamente da representacdo grafica
da forma do produto que figura no pedido de registo, embora necessite de conhecimento de
informacgdes adicionais sobre o préprio produto. O érgdo jurisdicional nota, por outro lado, que a
forma tridimensional representada no sinal em causa sé aparece num unico angulo, pelo que esta
forma ndo é totalmente visivel.

Em segundo lugar, no que se refere aos «artigos de decoragdo», pertencentes as classes 14 e 21 do
Acordo de Nice, o 6rgao jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questdo de saber se o motivo de
recusa ou de nulidade, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95, no caso de um
sinal constituido exclusivamente pela forma do produto, pode ser aplicado se s6 se puder determinar
com base nos conhecimentos do publico pertinente que a forma confere ao produto um valor
substancial. No presente caso, estes conhecimentos estdo associados ao facto de o produto
representado no sinal em causa se ter transformado no simbolo tangivel de uma descoberta
matematica que permitiu responder a questoes relacionadas com a histéria das ciéncias.

Em terceiro lugar, o érgao jurisdicional de reenvio assinala que a forma tridimensional representada no
sinal em causa jd beneficia da protecdo conferida aos desenhos e modelos. Recorda que este tipo de
protecdo pode ser concedido aos produtos cuja aparéncia, além de respeitar outras exigéncias, tenha
um carater individual. Ora, no caso de um «artigo de decoragdo», a forma especial concebida devido
ao trabalho do seu criador, enquanto caracteristica estética, confere ao produto um valor substancial.

Assim, por um lado, este 6rgdo jurisdicional interroga-se sobre a questdo de saber se, no ambito da
aplicacdo do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva
2008/95, quando um produto s6 tenha uma funcdo decorativa (artigos de decoragdo), a forma deste
produto, que ja beneficia da protecdo conferida aos desenhos e modelos, é a partida excluida da
protecdo conferida pelo direito das marcas. Por outro, o referido érgdo jurisdicional pretende ver
esclarecida a questio de saber se este motivo de recusa ou de nulidade pode ser aplicado a um
produto cuja forma tridimensional desempenha apenas uma funcdo decorativa, para o qual sé a
aparéncia estética conta, de onde resulta que, no que se refere aos artigos de decoracdo, deve ser
recusada a protecdo as formas tridimensionais cuja protecao é assim pedida.

ECLIL:EU:C:2020:296 5
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Nestas condigoes, o Kuria (Supremo Tribunal, Hungria) decidiu suspender a instdncia e submeter ao
Tribunal de Justica as seguintes questoes prejudiciais:

«1) Deve o artigo 3.°, n.° 1, alinea e), [ii)], da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que, no
caso dos sinais constituidos exclusivamente pela forma de um produto
a) so6 se pode analisar se a forma é necessaria a obtencdo do resultado técnico pretendido com
base na representacgdo grafica que conste do registo, ou
b) pode também ser tida em conta a perce¢do do puiblico relevante?

Ou seja, pode ser tido em conta o facto de o publico relevante ter conhecimento de que a forma cujo
registo é pedido é necessaria a obtencdo do resultado técnico pretendido?

2) Deve o artigo 3.°, n.° 1, alinea e), [iii)], da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que o
motivo de recusa é aplicavel aos sinais constituidos exclusivamente pela forma do produto
relativamente aos quais se pode determinar se a forma confere um valor substancial ao produto

atendendo a percecdo ou ao conhecimento que o comprador tem do produto representado
graficamente?

3) Deve o artigo 3.°, n.° 1, alinea e), [iii)], da [Diretiva 2008/95] ser interpretado no sentido de que o
motivo de recusa é aplicdvel aos sinais constituidos exclusivamente por uma forma,
a) que, em virtude do seu cardter Unico, ja beneficia da protecdo conferida aos desenhos e
modelos, ou
b) cuja aparéncia estética confere, por si s6, qualquer tipo de valor ao produto?»

Quanto as questoes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Com a sua primeira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 3.°,
n.° 1, alinea e), ii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se um
sinal é exclusivamente constituido pela forma do produto necessaria para a obtencdo de um resultado
técnico, ha que limitar-se ao exame da representacdo grafica desse sinal ou se hd que tomar igualmente
em consideracdo outros elementos de informacao, tais como a percecdo do publico pertinente.

Segundo esta disposicdo, serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaragdao de nulidade, uma vez
efetuados, os registos relativos a sinais constituidos exclusivamente pela forma do produto necessaria a
obtencdo de um resultado técnico.

Ha que recordar que o objetivo do motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii),
da Diretiva 2008/95 consiste em impedir que o direito das marcas confira a uma empresa um
monopdlio sobre solucdes técnicas ou caracteristicas utilitirias de um produto, que possam ser
procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Este motivo de recusa pretende assim
evitar que a protecdo conferida pelo direito das marcas se estenda, para além dos sinais que permitam
distinguir um produto ou um servico dos oferecidos pelos concorrentes, para impedir que estes
ultimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas solugdes técnicas ou as
referidas caracteristicas utilitdrias em concorréncia com o titular da marca (v., por analogia, Acérdao
de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.° 78).

A luz desta finalidade do referido motivo de recusa, o Tribunal de Justica consagrou a regra segundo a
qual o registo como marca de um sinal constituido exclusivamente por uma forma deve ser recusado
quando as «caracteristicas essenciais» desta forma respondem a uma funcio técnica (v., neste sentido,
Acérdao de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.° 79). A presenca de um ou de
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alguns elementos arbitrarios menores num sinal tridimensional do qual todos os elementos essenciais
sdo ditados pela solucdo técnica a qual esse sinal confere expressdo ndo é relevante para a conclusiao
segundo a qual o referido sinal é constituido exclusivamente pela forma do produto necessiria a
obtengdo de um resultado técnico (v., por analogia, Acérdiao de 14 setembro de 2010, Lego
Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.° 52).

Resulta, além disso, da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que a inser¢do no artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), ii), da Diretiva 2008/95 da proibicdo de registar como marca qualquer sinal constituido
exclusivamente pela forma necessdria para a obtencio de um resultado técnico assegura que as
empresas ndo possam utilizar o direito das marcas para perpetuar, sem limite temporal, direitos
exclusivos respeitantes a solugdes técnicas (v., por analogia, Acérdao de 14 de setembro de 2010, Lego
Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.° 45).

Uma aplicagdo correta deste motivo de recusa implica que a autoridade que se pronuncia sobre o
pedido de registo de uma marca, primeiro, identifique convenientemente as caracteristicas essenciais
do sinal tridimensional em causa e, segundo, determine se estas caracteristicas respondem a uma
funcdo técnica do produto (v., por analogia, Acérdaos de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.”” 68, 72 e 84, e de 10 de novembro de 2016, Simba Toys/EUIPO,
C-30/15 P, EU:C:2016:849, n.” 40 e 42).

No que respeita a primeira etapa da andlise mencionada no niimero anterior do presente acérdao, o
Tribunal de Justica declarou que, no ambito desta etapa, a autoridade competente pode basear-se
diretamente na impressdo global decorrente do sinal ou proceder, num primeiro momento, a um
exame sucessivo de cada um dos elementos constitutivos do sinal. Por conseguinte, a identificacdo das
caracteristicas essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicacdo do motivo de
recusa enunciado no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii), da Diretiva 2008/95 pode, consoante o caso, e, em
especial, atendendo ao grau de dificuldade deste, ser efetuada através de uma simples andlise visual
desse sinal ou, pelo contrério, basear-se num exame aprofundado em cujo ambito sdo tomados em
consideracdo elementos Uteis para a apreciacdo, tais como inquéritos e peritagens, ou ainda dados
relativos a direitos de propriedade intelectual anteriormente conferidos relacionados com o produto
em causa (v.,, por analogia, Acérdio de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, n.* 70 e 71).

Daqui resulta que, embora a identificacdo das caracteristicas essenciais do sinal em causa, no ambito da
aplicacdo do motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii), da Diretiva 2008/95,
deva em principio iniciar-se com o exame da representacdo grafica deste sinal, a autoridade
competente também se pode referir a outros elementos de informacgdo uteis que permitam determinar
corretamente estas caracteristicas.

A este respeito, o Tribunal de Justica declarou que percecdo presumida do sinal por parte do publico
pertinente ndo é um elemento decisivo no ambito da aplicacdo deste motivo de recusa mas pode, pelo
menos, constituir um elemento de apreciacdo ttil para a autoridade competente quando esta identifica
as caracteristicas essenciais do sinal (v., por analogia, Acérdao de 14 de setembro de 2010, Lego
Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.° 76).

No que se refere a segunda etapa da andlise mencionada no n.° 28 do presente acérddo, ha que
salientar, em primeiro lugar, que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e),
ii), da Diretiva 2008/95, é suscetivel de se aplicar quando a representacdo grafica da forma do produto
s6 permita vislumbrar uma parte dessa forma, desde que essa parte visivel da referida forma seja
necessaria para a obtencdo do resultado técnico deste produto embora nao seja, por si s, suficiente
para obter tal resultado. Esta interpretacdo permite, com efeito, garantir o respeito do objetivo deste
motivo de recusa uma vez que evita um monopdlio sobre solucdes técnicas ou caracteristicas
utilitirias do produto em causa. Deste modo, conforme a Comissdo indicou nas suas observacoes
escritas, o referido motivo de recusa é aplicivel a um sinal constituido pela forma do produto em
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causa que ndo mostre todas as caracteristicas essenciais exigidas para obter o resultado técnico
pretendido desde que pelo menos uma das caracteristicas essenciais exigidas para obter esse resultado
técnico seja visivel na representacdo grafica da forma do referido produto.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justica referiu que, embora seja necessério partir da forma, conforme
esta é representada graficamente no sinal em causa, esta segunda etapa da andlise ndo pode ser
efetuada sem que sejam tomados em consideracdo, se for caso disso, os elementos adicionais
relacionados com a fungdo do produto em causa (v., por analogia, Acérddo de 10 de novembro de
2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, n.°48).

A este respeito, importa precisar que a determinacio, por parte da autoridade competente, das fungoes
técnicas do produto em causa se deve basear em elementos de informacdo objetivos e fidveis. Esta
autoridade pode procurar tais elementos, nomeadamente, nas eventuais descricdes deste produto
entregues aquando da apresentacdo do pedido de registo, nos dados relativos a direitos de propriedade
intelectual anteriormente conferidos relacionados com o referido produto, através de inquéritos e de
peritagens sobre as func¢des do préprio produto ou ainda em toda a documentacdo pertinente, tal
como publicacoes cientificas, catdlogos e sitios Internet, que descrevam as funcgdes técnicas deste
ultimo.

Em contrapartida, as informacoes relativas ao eventual conhecimento, por parte do puiblico pertinente,
das fungoes técnicas do produto em causa e a forma através da qual sdo adquiridas inserem-se numa
apreciacdo que comporta necessariamente elementos subjetivos, que constituem potencialmente uma
fonte de incertezas quanto ao dmbito e a exatiddo dos conhecimentos desse publico, o que pode
prejudicar o objetivo prosseguido pelo motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), ii), da Diretiva 2008/95, que consiste em evitar que o direito das marcas confira a uma
empresa um monopdlio sobre solucoes técnicas ou caracteristicas utilitarias de um produto.

Tanto mais assim é que o publico pertinente ndo tem necessariamente o nivel de conhecimentos
necessario para lhe permitir determinar com precisio quais sdo as func¢des técnicas do produto em
causa e em que medida a forma desse produto, que constitui o sinal, contribui para o resultado técnico
pretendido.

Resulta das consideracdes que precedem que hd que responder a primeira questdo submetida que o
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), ii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para
determinar se um sinal é exclusivamente constituido pela forma do produto necessaria para a
obtencdo de um resultado técnico, ndo hd que limitar-se a representacdo grafica desse sinal. Outros
elementos de informacdo além desta Unica representacdo grafica, como a percecio do publico
pertinente, podem ser utilizados para identificar as caracteristicas essenciais do sinal em causa. Em
contrapartida, embora elementos de informacgdo que ndo resultam da representacdo grafica do sinal
possam ser tomados em consideracdo para determinar se essas caracteristicas respondem a uma
funcdo técnica do produto em causa, esses elementos de informacdo devem provir de fontes objetivas
e fiaveis e ndo podem incluir a percecdo do publico pertinente.

Quanto a segunda questdo

Com a sua segunda questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 3.°,
n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de
registo previsto nesta disposicdo é aplicavel a um sinal que consiste exclusivamente na forma do
produto e em relacdo ao qual apenas devido a percecdo ou ao conhecimento do publico pertinente
respeitante ao produto graficamente representado é que a autoridade competente considera que a
forma confere valor substancial a esse produto.
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Em conformidade com o disposto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95, sera recusado o
registo ou ficardo sujeitos a declaracio de nulidade, uma vez efetuados, os registos de sinais
constituidos exclusivamente pela forma que confira um valor substancial ao produto.

A aplicacdo deste motivo de recusa de registo assenta assim numa andlise objetiva, destinada a
demonstrar que a forma em causa exerce, devido as suas proprias caracteristicas, uma influéncia tao
importante sobre a atratividade do produto que o facto de reservar esse beneficio apenas a uma
empresa falsearia as condi¢des de concorréncia no mercado em causa.

Por conseguinte, para que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da
Diretiva 2008/95, possa ser aplicado, é necessdrio que resulte de elementos objetivos e fidveis que a
escolha dos consumidores de comprar o produto em causa é, em muito larga medida, determinada
por uma ou por vdrias caracteristicas da forma de que o sinal é exclusivamente constituido.

As caracteristicas do produto ndo relacionadas com a sua forma, tais como as qualidades técnicas ou a
notoriedade deste produto, ndo sdo, em contrapartida, pertinentes.

No presente caso, resulta da decisdo de reenvio que, no que se refere a produtos que se insiram no
grupo dos «artigos de decoracao» e dos «artigos de decoracdo de cristal e de faianca», pertencentes as
classes 14 e 21 do Acordo de Nice, a percecdo e o conhecimento do produto pelo publico pertinente
foram tomados em consideracdo em primeira instancia para considerar, no ambito da aplicacdo do
motivo de recusa previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretivea2008/95, que,
independentemente de qual seja a apreciacdo a conferir a este produto no plano estético, o valor
substancial do referido produto era conferido pelo facto de que esta forma, de que o sinal em causa é
exclusivamente constituido, passou a ser o simbolo tangivel de uma descoberta matematica.

A este respeito, ha que recordar que, embora a percecdo presumida do sinal em causa pelo consumidor
médio ndo seja em si mesma um elemento decisivo no d4mbito da aplicagio do motivo de recusa
enunciado neste artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iiii), pode, no entanto, constituir um elemento de
apreciacdo util para a autoridade competente quando esta identifica as caracteristicas essenciais deste
sinal (v., por analogia, Acérdao de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.° 34).

Daqui resulta que o artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 permite, numa situacdo como a
que estd em causa no processo principal, que a autoridade competente constate, atendendo a percecdo
do sinal em causa que o publico pertinente dele tem e ao conhecimento deste publico, que a forma de
que este sinal é exclusivamente constituido é o simbolo tangivel de uma descoberta matematica. Na
medida em que considerou que esta circunstincia torna esta forma especial e impressionante, esta
autoridade concluiu que se tratava de uma caracteristica essencial, na acecdo da jurisprudéncia
recordada no n.° 44 do presente acérddo, e que havia que examinar se a forma de que o sinal é
exclusivamente constituido confere, devido a esta circunstancia, um valor substancial ao produto.

O facto de tal caracteristica ndo dizer respeito, enquanto tal, aos méritos estéticos da forma, ndo exclui
a aplicacdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95. Importa recordar, a este respeito, que
o conceito de «forma que confira um valor substancial ao produto» nao se limita a forma de um
produto que tem exclusivamente um valor artistico ou ornamental. A questdo de saber se a forma
confere um valor substancial ao produto pode ser examinada ao abrigo de outros elementos
pertinentes, incluindo, nomeadamente, a especificidade desta forma relativamente a outras formas
geralmente apresentadas no mercado em causa (v., por analogia, Acérddo de 18 de setembro de 2014,
Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.” 32 e 35).

Resulta das consideragdoes que precedem que hd que responder a segunda questido submetida que o
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a percecao
ou o conhecimento do publico pertinente respeitante ao produto graficamente apresentado por um
sinal, que é exclusivamente constituido pela forma deste produto, pode ser tomado em consideraciao
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para identificar uma caracteristica essencial desta forma. O motivo de recusa que figura nesta
disposicdo pode ser aplicado se resultar de elementos objetivos e fidveis que a escolha dos
consumidores de comprar o produto em causa é em larga medida determinada por esta caracteristica.

Quanto a terceira questdo

Com a sua terceira questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 3.°,
n.’ 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de
registo previsto nesta disposicio deve ser sistematicamente aplicado a um sinal, constituido
exclusivamente pela forma do produto, quando a aparéncia deste produto seja objeto de uma protecao
em aplicacdo do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja constituido exclusivamente
pela forma de um artigo de decoracio.

No que respeita a primeira hipdtese visada nesta questdo, o érgao jurisdicional de reenvio interroga-se
sobre a questdo de saber se a forma de um produto que ja beneficia da protecdo do direito dos
desenhos e modelos estd a partida excluida da protecdo do direito das marcas.

A este respeito, ha que recordar que é certo que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.°,
n.’ 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95, bem como o motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.°,
n.° 1, alinea e), ii), desta diretiva, e recordado no n.° 27 do presente acérdao, tém por objetivo evitar
que o direito exclusivo e permanente que uma marca confere possa servir para perpetuar, sem limite
temporal, outros direitos que o legislador da Unido pretendeu submeter a prazos de prescrigao (v., por
analogia, Acérdao de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.° 19).

No entanto, tal objetivo ndo implica que o direito da Unido em matéria de propriedade intelectual
impeca a coexisténcia de varios titulos de protecdo juridica.

Com efeito, no ambito da protecdo do direito dos desenhos e modelos, o artigo 16.° da Diretiva 98/71
prevé que esta diretiva «ndo prejudica as disposicoes de direito [da Unido] ou do direito do
Estado-Membro em questdao em matéria de direitos nao registados sobre desenhos e modelos, marcas
ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade».

Daqui resulta que a circunstincia de a aparéncia de um produto ser protegida como desenho ou
modelo ndo exclui que um sinal constituido pela forma deste produto beneficie de uma protegdo ao
abrigo do direito das marcas, desde que os requisitos para o registo desse sinal como marca estejam
preenchidos.

Daqui resulta igualmente que as regras do direito da Unido relativas ao registo dos desenhos e modelos
e as aplicaveis ao registo das marcas sdo independentes, sem que se possa considerar que existe uma
qualquer hierarquia entre estas regras.

Deste modo, o facto de a aparéncia de um produto ser protegida como desenho ou modelo devido,
nomeadamente, ao carater individual desse desenho ou modelo nao implica, no entanto, que um sinal
constituido pela forma desse produto possa ser registado como marca pelo facto de ser aplicavel o
motivo de recusa previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95.

Com efeito, conforme resulta do artigo 3.°, n.” 2, da Diretiva 98/71, um desenho ou modelo sera
protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carater singular. Ora, ha que salientar
que, conforme resulta do artigo 5.°, n.° 1, da Diretiva 98/71, considera-se que um desenho ou modelo
possui carater singular se a impressdo global que suscita no utilizador informado diferir da impressao
global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data
do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.
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Por conseguinte, a andlise que permite constatar o carater individual de um desenho ou modelo difere
da andlise, visada no ambito da segunda questdo prejudicial, que a autoridade competente tem de
efetuar para determinar se um sinal é exclusivamente constituido pela forma que confere um valor
substancial ao produto, na acegdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95.

No que respeita a segunda hipdtese visada pelo 6rgao jurisdicional de reenvio na sua terceira questao,
ha que reconhecer que, ao visar a «forma que confira um valor substancial ao produto», o artigo 3.°,
n° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 pode nomeadamente aplicar-se a um sinal constituido
exclusivamente pela forma de um produto que tem valor artistico ou ornamental.

Contudo, esta circunstancia ndo implica, no entanto, que o pedido de registo como marca de sinais
constituidos pela forma de um produto como, conforme sucede no processo principal, respetivamente,
«artigos de decoracdo» e «artigos de decoragdo de cristal e de faianca» pertencentes as classes 14 e 21
do Acordo de Nice, deva ser automaticamente rejeitado ao abrigo deste motivo de recusa. Com efeito,
como resulta do n.” 41 do presente acérddo, para que se possa aplicar este motivo de recusa, é
necessario que resulte de elementos objetivos e fiaveis que a escolha dos consumidores em beneficio
do produto em causa seja em larga medida determinada por uma ou por vdrias caracteristicas desta
forma.

A este respeito, hd que salientar que ndo se exclui de modo nenhum que o valor substancial deste tipo
de artigos possa resultar de elementos que ndo sejam a forma, tais como, nomeadamente, a histéria da
sua concec¢do, o seu modo de fabrico, consoante seja industrial ou artesanal, as matérias, eventualmente
raras ou preciosas, que contém, ou ainda a identidade do seu criador.

Cabe assim a autoridade competente examinar se, em concreto, as condi¢cdes de aplicacdo do motivo
de recusa de registo, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95, estdo reunidas
para determinar se o sinal em causa é exclusivamente constituido pela forma que confere um valor
substancial ao produto.

Resulta das consideracoes que precedem que hd que responder a terceira questio submetida que o
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo
de recusa de registo previsto nesta disposicdo ndo pode ser sistematicamente aplicado a um sinal que
consiste exclusivamente na forma do produto quando esse sinal seja objeto de uma protecdo ao abrigo
do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja exclusivamente constituido pela forma de
um artigo de decoracao.

Quanto as despesas
Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o

orgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacido de observacoes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quinta Secgdo) declara:

1)

2)

3)

O artigo 3., n.° 1, alinea e), ii), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se um sinal é
exclusivamente constituido pela forma do produto necessaria para a obtencio de um
resultado técnico, ndo ha que limitar-se a representacao grafica desse sinal. Outros
elementos de informacdo além desta tnica representacio grafica, como a percecio do publico
pertinente, podem ser utilizados para identificar as caracteristicas essenciais do sinal em
causa. Em contrapartida, embora elementos de informacdo que ndo resultam da
representacdo grafica do sinal possam ser tomados em consideracdo para determinar se essas
caracteristicas respondem a uma funcdo técnica do produto em causa, esses elementos de
informacdao devem provir de fontes objetivas e fidveis e ndo podem incluir a perceciao do
publico pertinente.

O artigo 3.°, n.’ 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que
a percecao ou o conhecimento do publico pertinente respeitante ao produto graficamente
apresentado por um sinal, que é exclusivamente constituido pela forma deste produto, pode
ser tomado em consideracao para identificar uma caracteristica essencial desta forma. O
motivo de recusa que figura nesta disposicio pode ser aplicado se resultar de elementos
objetivos e fiaveis que a escolha dos consumidores de comprar o produto em causa é em
larga medida determinada por esta caracteristica.

O artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que
o motivo de recusa de registo previsto nesta disposicio ndo pode ser sistematicamente
aplicado a um sinal que consiste exclusivamente na forma do produto quando esse sinal seja
objeto de uma protecdo ao abrigo do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja
exclusivamente constituido pela forma de um artigo de decoracao.

Assinaturas
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