ACORDAO DE 18, 6. 2002 — PROCESSO C-299/99

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
18 de Junho de 2002 *

No processo C-299/99,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 234.° CE, pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino
Unido), destinado a obter, no litigio pendente neste drgdo jurisdicional entre

Koninklijke Philips Electronics NV

Remington Consumer Products Ltd,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretacio dos artigos 3.°, n.°* 1 e 3,
5.%,n.°1,e6.° n.° 1, alinea b), 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 (JO 1989, L 40, p. 1),

* Lingua do processo: inglés.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G. C. Rodriguez Iglesias, presidente, P. Jann, F. Macken (rela-
tora), N. Colneric e S. von Bahr, presidentes de sec¢do, C. Gulmann, D. A. O.

Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A.
Timmermans, juizes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretario: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisio,

vistas as observacdes escritas apresentadas:

em representagio da Koninklijke Philips Electronics NV, por H. Carr e
D. Anderson, QC, bem como por W. A. Hoyng, professeur, mandatados,
inicialmente por Eversheds Solicitors, seguidamente por Allen & Overy,
solicitors,

em representagio da Remington Consumer Products Ltd, por Lochners
Technology Solicitors, solicitors,

em representagdo do Governo do Reino Unido, por R. Magrill, na qualidade
de agente, assistida por S. Moore, barrister,

em representagio do Governo francés, por K. Rispal-Bellanger e
A. Maitrepierre, na qualidade de agentes,

em representagdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks,
na qualidade de agente,

visto o relatério para audiéncia,
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ouvidas as alegacbes da Koninklijke Philips Electronics NV, representada por
H. Carr e W. A. Hoyng, da Remington Consumer Products Ltd, representada por
S. Thorley e R. Wyand, QC, do Governo do Reino Unido, representado por
R. Magrill, assistida por D. Alexander, barrister, e da Comissdo, representada
por K. Banks, na audiéncia de 29 de Novembro de 2000,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 23 de
Janeiro de 2001,

profere o presente

Acérdao

Por despacho de 5 de Maio de 1999, que deu entrada no Tribunal de Justica em 9
de Agosto seguinte, a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
submeteu, em aplicagdo do artigo 234.° CE, sete questdes prejudiciais relativas a
interpretagdo dos artigos 3.°, . 1 ¢ 3, 5.°, n.° 1, e 6.°, n.° 1, alinea b), da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

Estas questdes foram suscitadas no dmbito de um litigio que opde a sociedade
Koninklijke Philips Electronics NV (a seguir «Philips») A sociedade Remington
Consumer Products Ltd (a seguir «Remington») numa acgido de contrafacgio de
uma marca que a Philips tinha registado, por efeito do uso, em aplicagio do
Trade Marks Act 1938 (lei relativa s marcas de 1938).
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Enquadramento juridico

Regulamentacdo comunitdria

A directiva tem por objecto, segundo o seu primeiro considerando, aproximar as
legislacdes dos Estados-Membros relativas s marcas, a fim de suprimir as
disparidades existentes susceptiveis de colocar entraves a livre circulagdo dos
produtos, bem como 2 livre prestacdo de servigos e de falsear as condigGes de
concorréncia no mercado comum.

Porém, como resulta do terceiro considerando da directiva, esta ndo visa a
aproximagdo total das legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas.

O artigo 2.° da directiva, intitulado «Sinais susceptiveis de constituir uma
marca», determina:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representacdo gréfica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,
niimeros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condigéo de que
tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa
dos de outras empresas.»
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O artigo 3.° da directiva, que enumera os motivos de recusa ou de nulidade do
registo, preve:

«1. Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declara¢do de nulidade, uma vez
efectuados, os registos relativos:

Aos sinais que ndo possam constituir uma marca;

As marcas desprovidas de caricter distintivo;

As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagbes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o
destino, o valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de produgdo do
produto ou da prestagdo do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hdbitos leais e
constantes do comércio;

Aos sinais constituidos exclusivamente:

— pela forma imposta pela prépria natureza do produto,
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— pela forma do produto necessiria a obtencdo de um resultado técnico,

— pela forma que confira um valor substancial ao produto;

[...]

3. Nio ser4 recusado o registo de uma marca ou este ndo serd declarado nulo nos
termos do n.° 1, alinea b), ¢) ou d) se, antes da data do pedido de registo e ap6s o
uso que dele foi feito, a marca adquiriu um cardcter distintivo. Os Estados-
-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro periodo se
aplicard também no caso em que o cardcter distintivo tiver sido adquirido apés o
pedido de registo ou o registo.

[...]»

O artigo 5.°, n.° 1, que respeita aos direitos conferidos pela marca, enuncia:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica
habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faga uso na vida
comercial:

a) De qualquer sinal idéntico & marca para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais a marca foi registada;
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b) De um sinal relativamente ao qual, devido i sua identidade ou semelhanga
com a marca e devido 2 identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos a
que a marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do piblico, um risco de
confusdo que compreenda o risco de associa¢do entre o sinal e a marca.»

s O artigo 6.° da directiva, intitulado «Limita¢do dos efeitos da marca», tem a
seguinte redacgio:

«1. O direito conferido pela marca nio permite ao seu titular proibir a terceiros o
uso, na vida comercial:

a) Do seu proprio nome e enderego;

b) De indicagdes relativas a espécie, 4 qualidade, 4 quantidade, ao destino, ao
valor, 4 proveniéncia geografica, a época de produ¢io do produto ou da
prestagdo do servi¢o ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

c) Da marca, sempre que tal seja necessirio para indicar o destino de um
produto ou servi¢o, nomeadamente sob a forma de acessérios ou pecas
sobressalentes,
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desde que esse uso seja feito em conformidade com praticas honestas em matéria
industrial ou comercial.

Regulamentagdo nacional

O registo das marcas no Reino Unido era regulado pelo Trade Marks Act 1938.
Esta lei foi revogada e substituida pelo Trade Marks Act 1994 (lei relativa as
marcas de 1994), que transpde a directiva e que contém algumas disposi¢des
novas relativas as marcas registadas.

Pode considerar-se que as marcas registadas nos termos do Trade Marks Act
1938 produzem, por forca do anexo 3 do Trade Marks Act 1994, efeitos
idénticos aos que produziriam se tivessem sido registadas ao abrigo desta tltima.

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

Em 1996, a Philips criou um novo tipo de mdquina de barbear eléctrica dotada de
trés cabecas rotativas. Em 1985, requereu o registo de uma marca que consiste na
representacio grifica da forma e da configuragio da parte superior dessa
maquina de barbear, composta por trés cabegas circulares de laminas rotativas,
que formam um tridngulo equil4tero. Esta marca foi registada, por efeito do uso,
em aplicagio do Trade Marks Act 1938.

1- 5497



12

13

14

15

16

ACORDAO DE 18, 6. 2002 ~- PROCESSO C-299/99

A Remington, uma sociedade concorrente, comegou a fabricar e a comercializar
no Reino Unido, em 1995, a maquina de barbear DT 55, dotada de trés cabegas
rotativas formando um tridngulo equildtero, segundo uma configuragdo seme-
lhante 4 utilizada pela Philips.

Em consequéncia, esta dltima intentou uma ac¢do por contrafac¢io da marca
contra a Remington. Por pedido reconvencional, esta pediu a anulagdo da marca
registada pela Philips.

A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)
(Reino Unido), julgou procedente o pedido reconvencional e ordenou a anulagio
do registo da marca Philips alegando que o sinal invocado por esta tltima nio era
adequado a distinguir o produto em causa dos produtos de outras empresas e era
desprovido de caracter distintivo. Segundo o referido 6rgio jurisdicional, a marca
controvertida consistia exclusivamente num sinal que era usado no comércio para
indicar o destino do produto, bem como numa forma necessdria a4 obtengio de
um resultado técnico e que conferia um valor substancial ao produto.
Acrescentou que, mesmo que a marca fosse vilida, nio tinha existido
contrafaccio.

A Philips interpds recurso da decisdo da High Court para a Court of Appeal.

Dado que as partes suscitaram questdes relativas a interpretacio da directiva, a
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

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

A forma (ou parte da forma) de um produto (produto em relagdo 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?

Quando um operador tenha sido o tnico fornecedor de determinados
produtos no mercado, é o uso extensivo de um sinal, consistente na forma (ou
em parte da forma) desses produtos e que ndo inclui qualquer elemento de
fantasia adicional, suficiente para conferir ao sinal um caricter distintivo
para os efeitos do artigo 3.°, n.° 3, em circunstincias em que, como resultado
desse uso, uma proporgio substancial dos meios comerciais e do piiblico
relevantes

a) associam a forma com esse operador e com nenhuma outra empresa;

b) acreditam que os bens com essa forma sdo provenientes desse operador, na
falta de declara¢do em contrario?

a) Pode a restricdo imposta pela frase ‘constituidos exclusivamente [...] pela
forma do produto necessiria 4 obtengdo de um resultado técnico’,
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constante do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo travessdo, ser elidida
através da prova de que hd outras formas que podem ter o mesmo
resultado técnico ou

b) ndo pode a forma ser registada devido a essa restri¢do, se se provar que as
caracteristicas da forma sdo apenas atribuiveis ao resultado técnico ou

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

O artigo 3.° n.° 1, alinea c), da directiva aplica-se a ‘marcas constituidas
exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir, no comércio, para
designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino [...] do produto ou da
prestagdo de servico’. O artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva aplica-se ao
uso por terceiros de ‘indicagOes relativas A espécie, 4 qualidade, 4 quantidade,
ao destino [...] do produto ou da prestacio do servio’. 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
interpretagio desta directiva, significa esta omissio que, mesmo que uma
marca consistente na forma de um produto seja validamente registada, ndo
ha infracgdo ao direito & marca nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alinea b),
quando

a) o uso da forma dos produtos em questdo é e deve ser considerado como
uma indicagio da espécie de produtos ou do fim a que se destinam e
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b) uma proporgido substancial do comércio e do publico acredita que
produtos com essa forma sdo provenientes do titular da marca, na falta de
indicagio em contrério?

6) Pode o direito exclusivo conferido pelo artigo 5.° n.° 1, ser alargado de
modo a permitir ao titular da marca que impega terceiros de usarem sinais
idénticos ou similares, em circunstincias em que esse uso ndo seja susceptivel
de indicar a origem ou est4 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 contrafac¢do, que € ou
possa ser considerada uma indicagdo da espécie do produto ou do seu
destino, pode, apesar disso, ser susceptivel de indicar a origem se uma
proporgio substancial do comércio e do piiblico relevantes acreditarem, na
falta de indicagdo em contrario, que produtos com a forma controvertida sdo
provenientes do titular da marca?»

Por petigdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Justica em 25 de Abril
de 2001, a Philips pediu a reabertura da fase oral, que foi encerrada em 23 de
Janeiro de 2001 na sequéncia da apresenta¢do das conclusdes do advogado-geral,
elou a apensagdo do presente processo aos processos Linde AG (C-53/01),
Winward Industries (C-54/01) e Rado (C-55/01), nos quais os pedidos de decisdo
prejudicial apresentados pelo Bundesgerichtshof (Alemanha) foram registados na
Secretaria do Tribunal de Justica em 8 de Fevereiro de 2001.

Em apoio do seu pedido, a Philips sustenta que, antes de responder ao érgdo
jurisdicional de reenvio no presente processo, seria prudente tomar em
consideracio as opinides do Bundesgerichtshof nos processos referidos no
nimero anterior, que colocam questdes semelhantes, e, assim, facultar as partes
interessadas a ocasido de apresentarem observages a este propdsito.

I-5501



19

20

21

22

23

ACORDAO DE 18, 6, 2002 — PROCESSO C-299/99

Por cartas de 8 de 16 de Maio de 2001, a Remington opds-se ao referido pedido
de reabertura e/ou de apensagio.

Recorde-se que o Tribunal de Justica pode oficiosamente ou sob proposta do
advogado-geral, ou ainda a pedido das partes, ordenar a reabertura da fase oral,
nos termos do artigo 61.° do seu Regulamento de Processo, se considerar que ndo
estd suficientemente esclarecido ou que o processo deve ser decidido com base

num argumento que ndo foi debatido entre as partes (v. acérddo de 10 de
Fevereiro de 2000, Deutsche Post, C-270/97 e C-271/97, Colect., p. [-929, n.° 30).

O Tribunal entende que ndo hd que apensar o presente processo aos referidos no
n.° 17 do presente acorddo e que dispde de todos os elementos de que necessita
para responder as questdes colocadas no processo principal.

Consequentemente, o pedido da Philips deve ser indeferido.

Quanto a primeira questdo

Na primeira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta se existe uma
categoria de marcas cujo registo ndo é excluido pelo artigo 3.°, n.** 1, alineas b) a
d), e 3, da directiva e cujo registo estd, no entanto, excluido pelo artigo 3.°, n.° 1,
alinea a), da mesma, por estas marcas ndo serem adequadas a distinguir os
produtos do titular da marca dos de outras empresas.
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Segundo a Philips, através desta questdo, o érgdo jurisdicional nacional pergunta
se existe uma categoria especial de marcas, que, mesmo se de facto tém caracter
distintivo, ndo sdo, no entanto, adequadas 2 distingdo juridica. A Philips sustenta
que nio pode ser esse o caso, tendo em conta o raciocinio do Tribunal de Justica
no acérdio de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97,
Colect., p. I-2779). Sem prejuizo da excepgdo contida no artigo 3.°, n.° 1, alinea
e), da directiva, se uma forma adquiriu caricter distintivo, em conformidade com
o n.° 3 da referida disposi¢do, os motivos de recusa ou de anulagdo de registo
enumerados no n.° 1, alineas a) a d), da mesma nio se podem aplicar a essa forma
e ndo se pode considerar que esta forma carece de carécter distintivo do ponto de
vista juridico.

A Remington defende que existe uma grande diferenga entre, por um lado, os
sinais que ndo preenchem as condi¢des previstas no artigo 2.° da directiva, no
sentido de que ndo sdo adequadas a distinguir entre os produtos de uma empresa
dos de outra e, portanto, entre os visados no artigo 3.%, n.° 1, alinea a), desta
directiva, e, por outro, as marcas que ndo respeitam os critérios enunciados no
artigo 3.°, n.° 1, alineas b) a d), da mesma. Enquanto os primeiros nunca podem
ser registados, mesmo que um «uso extensivo» seja demonstrado, os segundos
podem ser registados, em conformidade com n.° 3 da referida disposigdo, se se
provar que o uso lhes confere cardcter distintivo.

O Governo do Reino Unido sustenta que, se se demonstrar que um sinal que, a
primeira vista, ndo tem cardcter distintivo adquiriu esse carécter, este sinal deve,
de facto, ser adequado a distinguir os produtos de uma empresa dos de outra
empresa na acepcio do artigo 2.° da directiva. No acérddo Windsurfing
Chiemsee, ja referido, o Tribunal sublinhou que a directiva autoriza o registo de
palavras puramente descritivas que, & primeira vista, ndo sio adequadas a
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas na
acepcido do referido artigo 2.°, quando estas palavras, de facto, adquiriram
caracter distintivo na acep¢do do artigo 3.% n.° 3, da directiva e, consequente-
mente, um sentido secundirio enquanto marca.

O Governo francés alega que a directiva ndo exclui, em si, o registo de uma
categoria especial de marcas. O artigo 3.° da directiva pode contribuir para
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excluir, caso a caso, sinais da protecgio pela marca, mas ndo deve ser
interpretado no sentido de excluir dessa protec¢do uma categoria de sinais
enquanto tal,

A Comisséo sustenta que uma marca que adquiriu caracter distintivo na acepgdo
do artigo 3.°, n.° 3, da directiva ndo pode ser excluida do registo com
fundamento no artigo 3.°, n.° 1, alinea a), desta por nio ser adequada a distinguir
os produtos do titular da marca dos de outras empresas.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

A este respeito, deve recordar-se desde ji, conforme explica o décimo
considerando da directiva, que o objectivo da protec¢io conferida pela marca
é, nomeadamente, garantir a fun¢do de origem desta.

Resulta igualmente da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que a funcio
essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de
origem do produto ou do servico designado pela marca, permitindo-lhe
distinguir, sem confusio possivel, este produto ou servico de outros que tenham
proveniéncia diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de
elemento essencial do sistema de concorréncia leal que o Tratado pretende criar,
deve constituir a garantia de que todos os produtos ou servigos que a ostentam
foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma tnica empresa a qual possa
ser atribuida a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente,
acérddos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect.,
p. [-6227, n.°® 22 e 24, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect.,
p. 1-5507, n.° 28).
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Esta fungdo essencial da marca resulta igualmente da redaccéo e da economia das
diferentes disposicdes da directiva relativa aos motivos de recusa do registo.

Em primeiro lugar, o artigo 2.° da directiva determina que todos os sinais sdo
susceptiveis de constituir marcas na condicdo de serem, por um lado, susceptiveis
de representagdo gréfica e, por outro, adequados a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas.

Seguidamente, de acordo com a regra prevista no artigo 3., n.° 1, alineas b) a d),
da directiva, é recusado o registo, ou sdo susceptiveis de ser declaradas nulas se
forem registadas, respectivamente, as marcas desprovidas de caracter distintivo,
as marcas descritivas e as marcas exclusivamente compostas de indicag¢des que se
tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hébitos leais e constantes do
comércio (acérddo Windsurfing Chiemsee, ji referido, n.® 45).

Finalmente, o artigo 3.°% n.° 3, da directiva introduz uma importante atenuagdo
na regra prevista no n.° 1, alineas b) a d), desta disposigdo, na medida em que um
sinal pode adquirir, através do uso que dele é feito, um caracter distintivo que ele
ndo tinha inicialmente e pode, portanto, ser registado como marca. E nestas
circunstincias que o sinal adquire o carcter distintivo que é condigdo do seu
registo (acérddo Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.° 44).

Como o Tribunal de Justica salientou no n.° 46 do acérdio Windsurfing
Chiemsee, ja referido, o caracter distintivo de uma marca adquirido através do
uso que dela é feito significa, tal como o cardcter distintivo que, segundo o
artigo 3.°, n.° 1, alinea b), constitui uma das condicdes gerais exigidas para o
registo de uma marca, que esta é adequada a identificar o produto para o qual é
pedido o registo como sendo proveniente de wma empresa determinada e,
portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas.
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E certo que o artigo 3.°, n.° 1, alinea a), da directiva prevé que é igualmente
recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracio de nulidade, uma vez
efectuados, os registos de sinais que ndo possam constituir uma marca.

Porém, resulta claramente da redaccdo do artigo 3.°, n.° 1, alinea a), e da
economia da directiva que esta disposi¢do visa essencialmente excluir do registo
0s sinais que ndo possuem aptiddo geral para constituir uma marca e, portanto,
que ndo sdo susceptiveis de representagdo grafica e/ou ndo sio adequados a
distinguir os produtos ou os servicos de uma empresa dos de outras empresas.

Consequentemente, o artigo 3.°, n.° 1, alinea a), da directiva, tal como a regra
prevista no n.° 1, alineas b) a d), desta disposi¢io, obsta a que sejam registados
sinais ou indica¢des que nio preenchem uma das duas condig¢des impostas pelo
artigo 2.° da directiva, isto é, aquela que exige que tais sinais sejam adequados a
distinguir os produtos ou os servicos de uma empresa dos de outras empresas.

Daqui resulta que ndo existe uma categoria de marcas com caricter distintivo
pela sua natureza ou pelo uso que delas é feito que nio seja adequada a distinguir
os produtos ou servigos de uma empresa na acep¢io do artigo 2.° da directiva.

Atendendo a estas considera¢des, hd que responder A primeira questdo que nio
existe uma categoria de marcas cujo registo ndo estd excluido pelo artigo 3.°,
n.° 1, alineas b) a d), e n.° 3, da directiva, e cujo registo estd, no entanto, excluido
pelo artigo 3.% n.° 1, alinea a), da mesma, pelo facto de estas marcas ndo serem
adequadas a distinguir os produtos do titular da marca dos de outras empresas.
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Quanto 2 segunda questdo

Na segunda questdo, o 6rgdo jurisdicional nacional pergunta se a forma de um
produto (isto é, o produto em relagdo ao qual o sinal estd registado) s6 é
adequada a distinguir este produto para efeitos do artigo 2.° da directiva se essa
forma contiver qualquer elemento adicional arbitrrio, como um elemento
decorativo sem fim funcional.

A este respeito, a Philips alega que, se, contrariamente as suas observagdes
relativas 3 primeira questdo, existe uma categoria de marcas em relagdo as quais
pode ser demonstrado que adquiriram carécter distintivo mas que, no entanto,
ndo sdo adequadas a distinguir os produtos, ndo € indicado utilizar o critério do
elemento adicional arbitrario formulado pelo 6rgédo jurisdicional de reenvio para
determinar as marcas que pertencem a esta categoria. Se fosse necessirio criar
uma categoria especial de marcas que nio sdo adequadas a distinguir os referidos
produtos, ainda que elas tenham cardcter distintivo, a Philips sugere que seja
acolhido o critério alternativo que consiste em averiguar se a marca em causa é a
tinica maneira pritica de descrever os produtos em questdo.

Em contrapartida, a Remington sustenta que, se a forma de um produto ndo
contém qualquer elemento adicional arbitrario, serd constituido unicamente por
uma forma funcional que ndo serd adequada a distinguir os produtos fabricados
sob essa marca dos produtos idénticos de outra empresa. Nessa hipotese, s6 um
elemento adicional arbitrario seria susceptivel de desempenhar a fungdo de
indicagdo da origem. Além disso, a Remington alega que o grau do caracter
distintivo é um factor importante, pelo que quanto mais o sinal é descritivo
menos ele é distintivo. Consequentemente, um sinal inteiramente descritivo ndo
pode ser adequado a distinguir os produtos e a presenga de um elemento
adicional arbitrario seria necessiria para que o sinal pudesse adquirir caracter
distintivo.
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A este respeito, o Governo do Reino Unido sustenta que ndo é itil examinar se
um sinal constituido por uma forma contém qualquer elemento adicional
arbitrario ou decorativo para determinar se é adequado a distinguir os produtos
para efeitos do artigo 2.° da directiva.

Segundo o Governo francés, nio resulta de modo nenhum das disposi¢des dos
artigos 2.° e 3.° da directiva que a forma de um produto s6 pode ser adequada a
distinguir este produto dos de outras empresas na condi¢io de incluir um
elemento adicional arbitrario, que consiste num elemento decorativo sem fim
funcional.

Tendo em conta as observacdes relativas A primeira questdo, a Comissio propde
que ndo se responda a segunda questio. De qualquer forma, salienta que os
artigos 2.° e 3. n.° 1, alinea a), da directiva ndo constituem um motivo
independente de recusa de registo de um sinal ligado a falta de caracter distintivo
deste.

Apreciacio do Tribunal de Justica

Ha que recordar, por um lado, que resulta do artigo 2.° da directiva que estd
munida de caricter distintivo a marca que permita distinguir, segundo a sua
origem, os produtos ou servigos para os quais foi pedido o registo. A este respeito,
basta, como resulta do n.° 30 do presente acérddo, que a marca permite ao
publico interessado distinguir o produto ou servi¢o que ela designa daqueles que
tém outra origem comercial e concluir que todos os produtos ou servigos que ela
identifica foram fabricados, comercializados ou fornecidos sob controlo do
titular desta marca, ao qual pode ser atribuida a responsabilidade da sua
qualidade.
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Por outro lado, o artigo 2.° da directiva ndo faz qualquer distincdo entre
diferentes categorias de marcas. Os critérios de apreciagdo do caracter distintivo
das marcas tridimensionais, como a que estd em causa no processo principal, ndo
sdo, portanto, diferentes dos aplicaveis as restantes categorias de marcas.

Em particular, a directiva ndo exige de modo nenhum que a forma do produto
relativamente ao qual o sinal é registado deva incluir qualquer elemento adicional
arbitrario. Em conformidade com o artigo 2.° da directiva, a forma em questio
deve ser simplesmente adequada a distinguir o produto do titular da marca dos de
outras empresas e, portanto, a preencher a sua fungio essencial, isto é, garantir a
origem do produto.

Tendo em conta estas consideragdes, hd que responder a segunda questdo que,
para ser adequada a distinguir um produto para efeitos do artigo 2.° da directiva,
a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado ndo exige nenhum
elemento adicional arbitririo, tal como um elemento decorativo sem fim
funcional.

Quanto a terceira questao

Na terceira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se,
quando um operador é o tnico a oferecer determinados produtos no mercado, o
uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser
suficiente para conferir a esse sinal cardcter distintivo para efeitos do artigo 3.°,
n.° 3, da directiva nas circunstincias em que, como resultado desse uso, uma
proporgdo substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador,
excluindo qualquer outra empresa, ou acredita, na falta de indicagdo em
contrério, que os produtos com essa forma provém deste tltimo.
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Segundo a Philips, o critério do artigo 3.°, n.° 3, da directiva estd preenchido
quando, em razio do uso extensivo de uma forma particular, os comerciantes € o
publico interessados acreditam que os produtos com essa forma provém de uma
empresa determinada. Além disso, a Philips considera que um monopdlio de
facto, detido durante virios anos sobre produtos que tém a forma em causa,
constitui uma prova importante que corrobora a aquisico do caricter distintivo
desta. Se um operador pretende basear um pedido de registo no caricter
distintivo adquirido pelo uso, um monopdlio de facto é praticamente uma
condi¢do prévia desse registo.

A Remington afirma que, no caso de uma forma que é constituida unicamente
por caracteristicas funcionais, é necessdrio apresentar provas sblidas de que a
prépria forma foi utilizada igualmente como uma indica¢io de origem, de modo
a conferir a essa forma um sentido secundario suficiente para justificar o registo.
Quando tenha existido um monopélio no fornecimento dos produtos, é
necessario ter o cuidado especial para se assegurar que o exame dos factos
incide sobre elementos pertinentes.

O Governo do Reino Unido considera que qualquer forma cujo registo seja
recusado por for¢a do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), da directiva ndo pode ser
protegida por forca do n.° 3 desta disposi¢do, uma vez que este Gltimo apenas se
aplica aos sinais declarados invalidos a luz do n.° 1, alineas b) a d), da mesma
disposi¢do e ndo aqueles aos quais se aplica o artigo 3.° n.° 1, alinea e). No
entanto, supondo que o registo da forma ndo é recusado em aplicagio desta
tltima disposi¢do, o Governo do Reino Unido alega que as condigdes previstas no
n.° 3 do referido artigo ndo se encontram preenchidas quando a identificacdo
pelo publico ndo se deve & marca, mas resulta do monopélio de fornecimento dos
produtos.

O Governo francés considera que deve responder-se afirmativamente a terceira
questdo. O caricter distintivo exigido pelo artigo 3.°, n.° 3, da directiva pode
perfeitamente traduzir-se no facto de, em razio do uso, uma propor¢io
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substancial dos comerciantes e do piiblico interessados associar a forma do
produto a um dado operador, excluindo qualquer outra empresa, e acreditar que
os produtos com essa forma provém desse operador.

Segundo a Comissdo, independentemente de o cardcter distintivo ter sido
adquirido em condigdes de monopdlio ou de outra maneira, as exigéncias do
artigo 3.°, n.° 3, da directiva estio preenchidas quando uma proporgdo
substancial do piiblico interessado acredita que os produtos que exibem a marca
provém de uma empresa determinada.

Apreciagio do Tribunal

A este respeito, ha que recordar a titulo liminar que, se é recusado o registo a uma
forma por for¢a do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), da directiva, cuja interpretagdo
constitui o objecto da quarta questdo, esta ndo poderd em nenhum caso ser
registada por for¢a do n.° 3 desta disposicéo.

Em contrapartida, o artigo 3.° n.° 3, da directiva determina que uma marca cujo
registo é recusado por forca do n.° 1, alineas b), c) e d), desta mesma disposicdo
pode adquirir, pelo uso que dela é feito, o cardcter distintivo que ela ndo tinha
inicialmente e pode, portanto, ser registada como marca. Por conseguinte, a
marca adquire pelo uso o caricter distintivo que é a condi¢do do seu registo.

O cardcter distintivo de uma marca, incluindo aquele que é adquirido pelo uso
que dela foi feito, deve ser apreciado relativamente aos produtos ou servigos em
relacdo aos quais o registo da marca é pedido.
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Como resulta do n.° 51 do ac6rddo Windsurfing Chiemsee, j4 referido, para a
apreciagdo do caricter distintivo da marca que é objecto de um pedido de registo,
podem ser tomadas em consideragio, nomeadamente, a parte de mercado detida
pela marca, a intensidade, a drea geogréfica e a duragdo do uso dessa marca, a
importancia dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a propor¢do
dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de
uma empresa determinada gragas 4 marca e declaragdes das cAmaras de comércio
e de industria ou de outras associagdes profissionais.

O Tribunal declarou igualmente que, se, com base nesses elementos, a autoridade
competente considerar que os meios interessados ou, pelo menos, uma fracgdo
significativa destes identificam gragas a marca o produto como sendo proveniente
de uma empresa determinada, deve, em qualquer caso, dai concluir que a
condicdo imposta pelo artigo 3.°, n.° 3, da directiva para o registo da marca estd
preenchida (ac6rddo Windsurfing Chiemsee, ji referido, n.° 52).

Todavia, deve salientar-se, em primeiro lugar, que, no que respeita as circuns-
tdncias em que a condi¢do exigida pelo artigo 3.°, n.° 3, da directiva pode ser
considerada como satisfeita, o Tribunal esclareceu que as mesmas nio podem
considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais
como determinadas percentagens (acérdio Windsurfing Chiemsee, ja referido,
n.° 52).

Seguidamente, hd que apreciar o caricter distintivo do sinal que consiste na
forma de um produto, mesmo o adquirido pelo uso que dele foi feito, tendo em
conta a presumivel percep¢do dum consumidor médio da categoria de produtos
ou servicos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e
advertido (v., neste sentido, acérddo de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide
e Tusky, C-210/96, Colect., p. 4657, n.° 31).
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Finalmente, a identificacio do produto pelos meios interessados como sendo
proveniente de empresa determinada deve ser efectuada gracas ao uso da marca
enquanto marca e, portanto, gragas a natureza e ao efeito desta, que a tornam
adequada a distinguir o produto em causa dos de outras empresas.

Atentas estas consideragdes, deve responder-se 4 terceira questdo que, quando um
operador é o tUnico a oferecer determinados produtos no mercado, o uso
frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos pode ser suficiente
para conferir a esse sinal cardcter distintivo para efeitos do artigo 3.°, n.° 3, da
directiva nas circunstincias em que, como resultado desse uso, uma proporgdo
substancial dos meios interessados associa essa forma a esse operador, excluindo
qualquer outra empresa, ou acredita que os produtos que tém essa forma provém
deste ultimo. Todavia, no que respeita as circunstdncias em que a condi¢do
exigida pela referida disposigio estd preenchida, incumbe ao juiz nacional
verificar que elas estdo demonstradas com base em dados concretos e fidveis, que
a presumivel percep¢io dum consumidor médio da categoria de produtos ou
servicos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, é
tomada em consideracio e que a identificacgio do produto pelos meios
interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada é efectuada
gracas ao uso da marca enquanto marca.

Quanto a quarta questdo

Na quarta questao, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo travessdo, da directiva deve ser mtelpletado
no sentido de que um sinal constituido exclusivamente pela forma de um produto
ndo é susceptlvel de registo por forga desta dlsp031§ao se se demonstrar que as
caracterfsticas funcionais essenciais desta forma sio apenas atribuiveis ao
resultado técnico. Pergunta igualmente se é possivel afastar o motivo de recusa
ou de nulidade do registo contido na referida disposi¢io demonstrando que
existem outras formas que permitem obter o mesmo resultado técnico.
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A este respeito, a Philips sustenta que o objectivo da referida disposi¢do da
directiva consiste em impedir a aquisicio de um monopdlio, com base num
resultado técnico determinado, gragas a protecgdo das marcas. Todavia, o registo
de uma marca constituida por uma forma que exprime um resultado técnico ndo
imp&e nenhuma restri¢io que ndo seja razodvel para a indistria nem para a
inovagdo, se esse resultado técnico puder ser obtido por outras formas que os
operadores concorrentes facilmente podem realizar. Segundo a Philips, existem
numerosas solugdes de substituicdo da forma que constitui a marca em causa no
processo principal que obteriam o mesmo resultado técnico no que respeita ao
acto de barbear e a um custo equivalente ao dos seus proprios produtos.

Segundo a Remington, o sentido evidente do artigo 3.°, n.° 1, alinea e), da
directiva é o de que deve ser recusado o registo a uma forma necessiria a
obten¢do de um resultado técnico, isto é, se esta desempenha uma funcio ao
alcancar este resultado, nio é necessariamente a unica forma que pode
desempenhar esta funcio. A interpretagdo preconizada pela Philips tornaria esta
exclusdo de tal modo estreita que a tornaria indtil e implicaria um exame do valor
técnico dos diferentes desenhos, o que significaria que a directiva ndo poderia
assegurar a protecgdo do interesse puiblico.

O Governo do Reino Unido sustenta que o registo deve ser recusado quando as
caracteristicas essenciais da forma que constitui o sinal sdo atribuiveis unica-
mente a um resultado técnico.

Segundo o Governo francés, a exclusio prevista no referido artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), segundo travessdo, tem por objectivo evitar que a protec¢do das
criagBes técnicas, que é limitada no tempo, seja contornada pelo recurso ao
instituto da marca, cujos efeitos sio potencialmente mais permanentes.
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Tanto o Governo francés como o Governo do Reino Unido consideram que o
motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.° n.° 1, alinea e), segundo
travessdo, da directiva ndo pode ser afastado demonstrando que existem outras
formas susceptiveis de obter o mesmo resultado técnico.

Atendendo tanto aos antecedentes legislativos do artigo 3.° n.° 1, alinea e), da
directiva como 2 necessidade de uma interpretagdo estrita das excepgdes, a
Comissdo considera que o critério pertinente é a existéncia de outras formas que
permitam obter o resultado técnico procurado.

Apreciagio do Tribunal

Convém, a este respeito, comegar por recordar que, em conformidade com o
artigo 2.° da directiva, um sinal que representa a forma de um produto pode, em
principio, constituir uma marca na condi¢do de ser, por um lado, susceptivel de
representacio grafica e, por outro, adequado a distinguir o produto ou servigo de
uma empresa dos de outras empresas.

Seguidamente, importa também recordar que os motivos de recusa do registo dos
sinais constituidos pela forma de um produto sio expressamente mencionados no
artigo 3.%, n.° 1, alinea e), da directiva. Por forga desta disposicdo, é recusado o
registo ou ficardo sujeitos a declaragdo de nulidade, uma vez efectuados, os
registos de sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta pela prépria
natureza do produto, pela forma do produto necessiria & obtengdo de um
resultado técnico e pela forma que confere um valor substancial ao produto. Nos
termos do sétimo considerando da directiva, estes motivos de recusa foram
enumerados de forma exaustiva.
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Finalmente, hi que sublinhar que as marcas cujo registo pode ser recusado pelos
motivos enumerados no artigo 3.°, n.° 1, alineas b) a d), da directiva podem, em
conformidade com o n.° 3 desta mesma disposi¢do, adquirir caricter distintivo
para efeitos do artigo 3.°, n.° 3, pelo uso que delas tenha sido feito. Em
contrapartida, um sinal cujo registo é recusado com base no artigo 3.°, n.° 1,
alinea e), da directiva nunca poderd adquirir um caricter distintivo pelo uso que
dele tenha sido feito.

O referido artigo 3.°, n.° 1, alinea e), visa, portanto, determinados sinais que ndo
sdo susceptiveis de constituir marcas e é um obsticulo preliminar capaz de
impedir que um sinal constituido exclusivamente pela forma de um produto
possa ser registado. Se um unico dos critérios mencionados nesta disposi¢do
estiver preenchido, o sinal constituido exclusivamente pela forma do produto, ou
mesmo por uma representacio grafica dessa forma, ndo pode ser registado
enquanto marca.

Devem interpretar-se os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no
artigo 3.° da directiva a luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., neste
sentido, acérddo Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.** 25 a 27).

A ratio dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.° n.° 1, alinea e),
da directiva consiste em evitar que a protec¢io do direito da marca leve a conferir
ao seu titular um monopélio sobre solugdes técnicas ou caracteristicas utilitarias
de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos
concorrentes. O artigo 3.°, n.° 1, alinea e), pretende, assim, evitar que a protecgdo
conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem
distinguir um produto ou servigo dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de
impedir que estes tltimos possam oferecer livremente produtos que incorporem
as referidas solugdes técnicas ou as referidas caracteristicas utilitdrias em
concorréncia com o titular da marca.
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No que respeita, em especial, aos sinais constituidos exclusivamente pela forma
do produto necessiria 4 obten¢do de um resultado técnico enumerados no
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo travessdo, da directiva, hd que assinalar que
esta disposicdo visa recusar o registo das formas cujas caracteristicas essenciais
respondem a uma fungio técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de
marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que
incorpore essa fungdo, ou pelo menos & sua livre escolha da solugio técnica que
pretendem adoptar a fim de que o seu produto incorpore essa fungio.

Uma vez que o artigo 3.° n.° 1, alinea e), da directiva prossegue um objectivo de
interesse geral, que exige que uma forma cujas caracteristicas essenciais
respondem a uma fungdo técnica e foram escolhidas para preencher essa fungdo
possa ser livremente utilizada por todos, esta disposi¢do impede que esses sinais
sejam reservados a uma tnica empresa com base no seu registo como marca (v.,
neste sentido, acérddo Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.° 25).

Quanto 4 questdo de saber se a demonstragdo da existéncia de outras formas que
permitam obter o mesmo resultado técnico é susceptivel de afastar o motivo de
recusa ou de nulidade do registo contido no artigo 3.°, n.° 1, alinea ¢), segundo
travessdo, ha que sublinhar que nada na redacgéio desta disposi¢do permite tal
conclusdo.

Ao recusar o registo dos referidos sinais, o artigo 3.° n.° 1, alinea e), segundo
travessdo, da directiva reflecte o objectivo legitimo de ndo permitir aos
particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos
exclusivos relativos a solugdes técnicas.
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Quando as caracteristicas funcionais essenciais da forma de um produto sio
atribuiveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.°, n.° 1, alinea e),
segundo travessdo, exclui o registo de um sinal constituido pela referida forma,
mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcangado por outras formas.

Tendo em conta estas consideragdes, deve responder-se a quarta questdo que o
artigo 3.°, n.° 1, alinea e), segundo travessdo, da directiva deve ser interpretado
no sentido de que um sinal constituido exclusivamente pela forma de um produto
ndo é susceptivel de registo por forga desta disposi¢do se se demonstrar que as
caracteristicas funcionais essenciais desta forma sdo apenas atribuiveis ao
resultado técnico. Além disso, a demonstragdo da existéncia de outras formas
que permitam obter o mesmo resultado técnico ndo é susceptivel de afastar o
motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na referida disposicio.

O 6rgdo jurisdicional de reenvio precisa que o exame das questdes relativas a
contrafacgdo ndo € necessario na medida em que a sua interpretagio do artigo 3.°
da directiva seja confirmada pelo Tribunal de Justica. Uma vez que a resposta a
quarta questdo confirmou essa interpretagdo, ndo hd que responder as quinta,
sexta e sétima questdes.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos do Reino Unido e francés, assim como
pela Comissdo, que apresentaram observagdes ao Tribunal, ndo sio reembolsi-
veis. Revestindo o processo, quanto s partes no processo principal, a natureza de
incidente suscitado perante o 6rgdo jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto as despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pela Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division), por despacho de § de Maio de 1999, declara:

1)

2)

3)

Nido existe uma categoria de marcas cujo registo ndo esta excluido pelo
artigo 3.° n.” 1 alineas b) a d), e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas e cujo registo esta, no entanto,
excluido pelo artigo 3.°, n.° 1, alinea a), da mesma, pelo facto de estas marcas
ndo serem adequadas a distinguir os produtos do titular da marca dos de
outras empresas.

Para ser adequada a distinguir um produto para efeitos do artigo 2.° da
Directiva 89/104, a forma do produto relativamente ao qual o sinal ¢é
registado ndo exige nenhum elemento adicional arbitrario, tal como um
elemento decorativo sem fim funcional.

Quando um operador é o dnico a oferecer determinados produtos no
mercado, o uso frequente de um sinal que consiste na forma desses produtos
pode ser suficiente para conferir a esse sinal caracter distintivo para efeitos do
artigo 3.% n.° 3, da Directiva 89/104 nas circunstancias em que, como
resultado desse uso, uma propor¢dao substancial dos meios interessados
associa essa forma a esse operador, excluindo qualquer outra empresa, ou
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acredita que os produtos que tém essa forma provém deste dltimo. Todavia,
no que respeita as circunstincias em que a condi¢ao exigida pela referida
disposicao esta preenchida, incumbe ao juiz nacional verificar que elas estdo
demonstradas com base em dados concretos e fidveis, que a presumivel
percepciao dum consumidor médio da categoria de produtos ou servigos em
causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, é tomada
em consideracio e que a identificagdo do produto pelos meios interessados
do produto como sendo proveniente de uma empresa determinada é
efectuada gragas ao uso da marca enquanto marca.

O artigo 3.% n.° 1, alinea e), segundo travessdo, da Directiva 89/104 deve ser
interpretado no sentido de que um sinal constituido exclusivamente pela
forma de um produto nao é susceptivel de registo por for¢a desta disposicao
se se demonstrar que as caracteristicas funcionais essenciais desta forma sdo
apenas atribuiveis ao resultado técnico. Além disso, a demonstracio da
existéncia de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico
nao ¢ susceptivel de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo
contido na referida disposi¢ao.

Rodriguez Iglesias Jann Macken
Colneric von Bahr Gulmann
Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 18 de Junho de 2002.

O secretirio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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