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A Peca de jogo de Lego ndo pode ser registada como marca comunitéaria

Trata-se de um sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessaria para obter um
resultado técnico

Nos termos do Regulamento sobre a marca comunitaria’, podem constituir marcas comunitarias
todos os sinais susceptiveis de representacdo grafica, como palavras, desenhos, a forma do
produto e o seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas. Todavia, sera recusado o registo
de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necesséria para obter um resultado
técnico.

Em 1 de Abril de 1996, a Lego, sociedade dinamarquesa que fabrica jogos, apresentou ao IHMI
(Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno) um pedido de registo de uma peca de jogo de
construcao de cor vermelha como marca comunitaria. O IHMI registou inicialmente a marca em
causa. No entanto, a pedido da Mega Brands, que produz pecas de jogo com as mesmas formas
e dimensbes que as da Lego, a Divisdo de Anulacédo do IHMI declarou nula a referida marca pelo
facto de as caracteristicas especificas da peca de Lego terem sido manifestamente adoptadas
para desempenhar uma fungdo utilitaria e ndo para fins de identificagdo. Com efeito, o elemento
mais importante do sinal constituido pela peca de Lego consiste em duas filas de projeccdes na
parte superior dessa peca, o qual é necessario para obter o resultado técnico a que se destina o
produto, ou seja, a montagem de pecas de jogo. Na sequéncia da confirmagédo da declaracdo de
nulidade da marca pela Grande Camara de Recurso do IHMI, a Lego interpds recurso no Tribunal
de Primeira Instancia com vista a obter a anulacdo da deciséo da referida camara.

No seu acérddo de 12 de Novembro de 20082 o Tribunal de Primeira Instancia decidiu,
nomeadamente, que o direito da Unido se opde ao registo de toda e qualquer forma composta
exclusivamente, nas suas caracteristicas essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e
suficiente para a obtencdo do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser
alcancado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solucao técnica. A Lego interpds
entdo recurso desse acérdao no Tribunal de Justica.

Desde logo, o Tribunal de Justica considera que a proibicdo de registar como marca qualquer
sinal composto pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico tem como
objectivo principal evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um
monopodlio de solugbes técnicas ou de caracteristicas utilitarias de um produto. Assim, as
empresas ndo podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos
exclusivos sobre solucdes técnicas.

Com efeito, quando a forma de um produto se limita a incorporar a solucao técnica desenvolvida
pelo fabricante desse produto e patenteada a seu pedido, a proteccdo dessa forma como marca,
apo6s o termo da validade da patente, reduziria consideravelmente a possibilidade de as outras
empresas utilizarem a referida solucdo técnica. Ora, de acordo com o direito da Unido, as
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solucBes técnicas s6 podem ser objecto de uma proteccdo de duracdo limitada, de modo a
subsequentemente poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores econémicos.

Alem disso, o Tribunal de Justica considera que, ao limitar a proibicdo de registo aos sinais
compostos «exclusivamente» pela forma do produto «necesséaria» para obter um resultado
técnico, o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto é, em certa medida,
funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto
como marca, pela simples razdo de apresentar caracteristicas utilitarias. Com os termos
«exclusivamente» e «necessaria», o legislador pretendeu garantir que so6 € recusado o registo das
formas de produto que se limitam a incorporar uma solugdo técnica e cujo registo como marca
impediria, portanto, realmente, a utilizagdo dessa solucao técnica por outras empresas.

No que respeita ao requisito de que o motivo de recusa deve abranger qualquer sinal composto
«exclusivamente» pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico, o Tribunal
de Justica considera que este requisito é preenchido quando, como no caso em apreco, todas as
caracteristicas essenciais da forma desempenham a funcéo técnica, ndo tendo relevancia, neste
contexto, a presenca de um ou mais elementos arbitrarios menores sem funcéo técnica.

Quanto ao requisito de que s6 se pode recusar o registo de uma forma de produto como marca se
for «necesséaria» para obter o resultado técnico visado, o Tribunal de Justica considera que esse
requisito ndo significa que a forma em causa seja a Unica que permite obter esse resultado. Em
determinados casos, 0 mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes solugdes.
Assim, pode haver formas alternativas, com outras dimensdes ou outro desenho, que permitam
obter o mesmo resultado técnico. Todavia, esta circunstancia nao significa, por si s@, que o registo
da forma em causa como marca nado tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores
economicos, da solugao técnica que incorpora.

O Tribunal de Justica considera igualmente que a situacdo de uma empresa que desenvolveu
uma solucdo técnica relativamente aos concorrentes que comercializam copias servis da forma do
produto, que incorpora exactamente a mesma solucdo, ndo pode ser protegida atribuindo um
monopolio a referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto
pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada a luz das regras em matéria de
concorréncia desleal. No entanto, esse exame ndo € objecto do presente litigio.

Por conseguinte, o Tribunal de Justica nega provimento ao recurso interposto pela Lego.

Documento néo oficial, para uso exclusivo dos érgdos de informacao, que ndo envolve a responsabilidade
do Tribunal de Justiga.
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