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O Tribunal de Justica anula o acérdéo do Tribunal Geral bem como a deciséo do
EUIPO que confirmavam o registo da forma do Rubik’s cube como marca da Uniao

O EUIPO e o Tribunal Geral, quando examinaram se o registo devia ser recusado por esta forma
comportar uma solucao técnica, deviam também ter tomado em consideracdo elementos
funcionais ndo visiveis do produto representado por esta forma, como a sua capacidade de
rotacao

O Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), a pedido da Seven Towns, uma
sociedade britanica que gere nomeadamente direitos de propriedade intelectual relacionados com
0 «Rubik’s cube», registou, em 1999, como marca tridimensional da UE, para «quebra-cabecas
tridimensionais», a seguinte forma cubica:

Em 2006, a Simba Toys, um produtor de brinquedos aleméo, pediu ao EUIPO que anulasse a
marca tridimensional porque, nomeadamente, comportava uma solugéo técnica que consistia na
sua capacidade de rotacdo, sendo que tal solucdo s6 podia ser protegida como patente e nao
como marca. Tendo o EUIPO julgado o seu pedido improcedente, a Simba Toys interpés no
Tribunal Geral da Unido Europeia um recurso de anulacdo da decisdo do EUIPO.

No seu acérddo proferido em 25 de novembro de 2014 %, o Tribunal Geral negou provimento ao
recurso da Simba Toys por a forma cubica em causa ndo comportar uma funcdo técnica que a
impedia de ser protegida como marca. Em especial, o Tribunal Geral considerou que a solugéo
técnica que caracteriza 0 Rubik’s cube nédo resulta de caracteristicas desta forma mas, quanto
muito, de um mecanismo interno e invisivel do cubo.

! Acérdao do Tribunal Geral de 25 de novembro de 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/IHMI (T-450/09, v. também
CP 158/14).
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A Simba Toys interpés no Tribunal de Justica um recurso de anulacdo deste acérddo do Tribunal
Geral.

No seu acérdao hoje proferido, o Tribunal de Justica recorda que o Regulamento n.° 40/94 sobre
a marca comunitaria, que se aplica ao presente caso ?, visa impedir que o direito das marcas
confira a uma empresa um monopdlio sobre solucdes técnicas ou caracteristicas utilitarias de um
produto. A este respeito, o Tribunal de Justica constata que as caracteristicas essenciais da forma
controvertida consistem num cubo e numa estrutura quadriculada que figura em cada uma das
faces desse cubo.

Em seguida, no que respeita a questdo de saber se o registo da forma em questdo como marca
da UE é suscetivel de conferir & Seven Towns um monopélio sobre uma solu¢ao técnica, o
Tribunal de Justica sublinha que ha que examinar se esta forma € necesséria para a obtencéo de
um resultado técnico.

Contrariamente ao que o Tribunal Geral constatou, o Tribunal de Justica salienta que, no ambito
deste exame, as caracteristicas essenciais da forma cubica em causa devem ser apreciadas
a luz da funcéo técnica do produto que esta forma representa. Em especial, incumbia ao
Tribunal Geral tomar igualmente em consideracdo elementos ndo visiveis na representacao
grafica desta forma, como a capacidade de rotacdo dos elementos individuais de um
guebra-cabecas tridimensional do tipo «Rubik’s cube». Neste contexto, o Tribunal Geral devia ter
definido a fungéo técnica do produto em causa e devia té-la tomado em consideracdo no ambito
do seu exame.

Além disso, o Tribunal de Justica considera que o facto de a Seven Towns ter pedido o registo do
sinal controvertido para os «quebra-cabecas tridimensionais» em geral, sem se limitar aos que
tém uma capacidade de rotacdo, ndo obsta a tomada em consideracdo da funcéo técnica do
produto representado pela forma clubica em causa e torna-a inclusivamente necessaria, porque a
decisdo sobre este pedido é suscetivel de afetar todos os fabricantes de quebra-cabecas
tridimensionais cujos elementos representam a forma de um cubo.

Nestas condi¢des, o Tribunal de Justica anula o ac6rddo do Tribunal Geral bem como a
decisdo do EUIPO sobre o registo da forma controvertida como marca da Unido.

Incumbira ao EUIPO tomar uma nova decisdo que tome em consideragdo as constatacdes
formuladas pelo Tribunal de Justica no presente acordao.

NOTA: O Tribunal de Justica pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado as questdes de
direito, de um acérdao ou de um despacho do Tribunal Geral. Em principio, o recurso ndo tem efeito
suspensivo. Se for admissivel e procedente, o Tribunal de Justica anula a decisédo do Tribunal Geral. No
caso de o processo estar em condicbes de ser julgado, o préprio Tribunal de Justica pode decidir
definitivamente o litigio. De contrario, remete o processo ao Tribunal Geral, que esta vinculado a decisédo
tomada pelo Tribunal de Justica no ambito do recurso.
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2 Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994,
L 11, p. 1).


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-30/15
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

