Tribunal de Justica da Unido Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 11/18
Luxemburgo, 6 de fevereiro de 2018

Conclusdes do advogado-geral no processo C-163/16
Imprensa e Informag&o Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV

Segundo o advogado-geral Maciej Szpunar, uma marca que combina cor e forma
pode ser recusada ou anulada pelos motivos previstos pelo direito da Unido sobre
as marcas

A apreciagao deve ser exclusivamente feita em relacéo ao valor intrinseco da forma e ndo deve
ter em consideracéao a atratividade exercida pelo produto devido a reputacédo dessa marca ou do
seu titular

Christian Louboutin é um estilista que cria, nomeadamente, sapatos de salto alto para senhora. A
particularidade destes sapatos é terem a sola exterior sistematicamente de cor vermelha. Em
2010, C. Louboutin e a sua sociedade registaram essa marca no Benelux para a classe
«sapatos», depois, a partir de 2013, para a classe «sapatos de salto alto». Esta marca é descrita
como consistindo «na cor vermelha (Pantone 18 1663TP) aplicada na sola de um sapato como a
representada (os contornos do sapato ndo fazem parte da marca, mas servem para evidenciar a
posicédo da marca)». E reproduzida do seguinte modo:

A sociedade Van Haren explora estabelecimentos de comércio a retalho de sapatos nos Paises
Baixos. Em 2012, a Van Haren vendeu sapatos de salto alto para senhora, cuja sola estava
pintada de cor vermelha. C. Louboutin e a sua sociedade intentaram ag¢des nos tribunais
neerlandeses para obterem a declaracdo de que a sociedade Van Haren tinha cometido uma
contrafacdo. A Van Haren afirma que a marca em questdo € nula. Com efeito, a diretiva da Unido
sobre as marcas enumera varios motivos de nulidade ou de recusa do registo, designadamente
dos sinais constituidos exclusivamente pela forma que confira um valor substancial ao produto *.
O rechtbank Den Haag (Tribunal de Haia, Paises Baixos) decidiu interrogar o Tribunal de Justica a
este respeito. Esse tribunal considera que a marca em causa esta indissociavelmente ligada a
uma sola do sapato e que, segundo a diretiva, o conceito de «forma» nado esta forcosamente
limitado as caracteristicas tridimensionais de um produto (tais como 0s contornos, a dimenséo e o
volume), mas engloba igualmente as cores.

Nas suas conclusfes complementares apresentadas apds a reabertura da fase oral do processo ?,
o0 advogado-geral Maciej Szpunar manteve a sua posi¢do: um sinal que combina a cor e a

! Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de
2008, que aproxima as legislagfes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Em 28 de fevereiro de 2017, o Tribunal de Justica decidiu remeter este processo a Nona Seccdo. Em 6 de abril de
2017 realizou-se uma audiéncia. Em 22 de junho de 2017, o advogado-geral apresentou as suas primeiras conclusdes.
A Nona Seccéo decidiu, em 13 de fevereiro de 2017, em aplicacdo do artigo 60.°, n.° 3, do Regulamento de Processo
do Tribunal de Justica, remeter o processo ao Tribunal de Justica para a sua reatribuicio a uma formacéo de
julgamento mais importante. Por conseguinte, o Tribunal de Justica reatribuiu o processo a Grande Seccdo. Por
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forma é suscetivel de ser abrangido pela proibicdo prevista na diretiva sobre as marcas. Por
conseguinte, propde ao Tribunal de Justica que responda que 0s motivos de recusa ou de
nulidade de uma marca podem ser aplicados a um sinal constituido pela forma do produto, que
reivindica a prote¢do para uma determinada cor.

Nas suas primeiras conclusdes, 0 advogado-geral tinha considerado que a marca em questédo
devia ser equiparada a um sinal constituido pela forma do produto e que reivindica a protecéo
para uma cor relacionada com essa forma, em vez de uma marca constituida pela cor em si
mesma. Confirma esta opinido, dado que ndo se trata de uma forma totalmente abstrata ou de
uma forma cuja importancia seja negligenciavel, que ndo deixa de ser uma forma da sola. Além
disso, duvida que a cor vermelha possa cumprir a funcéo essencial da marca e identificar o seu
titular quando esta cor seja utilizada fora do seu contexto especifico, isto €, independentemente da
forma da sola.

Todavia, o advogado-geral recorda, como ja tinha assinalado nas suas primeiras conclusdes, que
a qualificacdo da marca constitui uma apreciacdo factual que incumbe ao tribunal neerlandés. O
mesmo acontece relativamente a questao de saber se a cor vermelha da sola confere um valor
substancial ao produto. Parece-lhe que a posi¢ao do tribunal neerlandés € clara a este respeito e
gue parte da premissa segundo a qual se deve responder afirmativamente a esta questao.

O advogado-geral considera que a insercdo do conceito de «marca de posicdo» no direito da
Unido ° n&o é suscetivel de mitigar as suas consideracdes sobre a aplicabilidade do motivo de
nulidade ou de recusa do registo, previsto na diretiva da Unido sobre as marcas, de um sinal como
0 que aquele que aqui est4d em causa *.

No mesmo sentido, 0 advogado-geral examina o alcance da nova diretiva sobre as marcas, cuja
data limite de transposicédo esta prevista para 14 de janeiro de 2019 °. A este respeito, considera
gue a logica de certas disposi¢ces da nova diretiva — ou seja, um reforco do monopdlio do titular
da marca e uma restricdo dos direitos de terceiros — dificilmente poderia ser aplicada em relagéo
aos motivos de recusa ou de nulidade.

O advogado-geral considera também que a referéncia a percecao do publico enquanto fator que,
entre outros, determina as caracteristicas que conferem um valor substancial ao produto milita a
favor da aplicabilidade do motivo de nulidade ou de recusa ® aos sinais constituidos pela forma do
produto e que reivindicam a protecdo para uma cor relacionada com essa forma. Na realidade, o
gue conta na percecao do publico ndo é a distingdo entre marcas de forma, de cor ou de posicao,
mas a identificag@o da origem do produto baseada na impressao de conjunto de um sinal.

Quanto a qualificacdo da marca, o advogado-geral salienta que h& que apreciar se 0 seu registo
ndo € contrdrio ao interesse geral de nado limitar indevidamente a disponibilidade das
caracteristicas representadas por esse sinal relativamente aos restantes operadores que
disponibilizam produtos ou servicos do mesmo tipo.

Por ultimo, o advogado-geral recorda que, como tinha evocado nas suas primeiras conclusdes, a
sua andlise refere-se exclusivamente ao valor intrinseco da forma e nao deve ter em conta a
atratividade exercida pelo produto que decorre da reputacdo dessa marca ou do seu titular.

NOTA: As conclusdes do advogado-geral ndo vinculam o Tribunal de Justica. A missdo dos
advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal, com toda a independéncia, uma solugdo juridica nos

despacho de 12 outubro 2017, o Tribunal de Justica decidiu reabrir a fase oral do processo e convidou os interessados
a participarem numa nova audiéncia, que teve lugar em 14 de novembro de 2017.

8 Artigo 3.°, n.° 3, alinea d), do Regulamento de Execucao (UE) 2017/1431 da Comisséo, de 18 de maio de 2017, que
estabelece as normas de execucao de certas disposi¢ces do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho sobre a
marca da Unido Europeia (JO 2017, L 205, p. 39).

4 Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95.

® Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as
legislagbes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

6 Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), iii), da Diretiva 2008/95.
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processos que lhes sao atribuidos. Os juizes do Tribunal iniciam agora a sua deliberacdo no presente
processo. O acordao sera proferido em data posterior.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos 6rgdos jurisdicionais dos Estados-Membros, no ambito de um
litigio que Ihes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justica sobre a interpretacdo do direito da Unido ou
sobre a validade de um ato da Unido. O Tribunal ndo resolve o litigio nacional. Cabe ao 6rgéo jurisdicional
nacional decidir o processo em conformidade com a decisdo do Tribunal. Esta decis&o vincula do mesmo
modo os outros 6rgéos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

Documento nao oficial, para uso exclusivo dos 6rgdos de informacado, que nédo envolve a responsabilidade
do Tribunal de Justica.
O texto integral das conclusdes € publicado no sitio CURIA no dia da leitura
Contacto Imprensa: Cristina Lopez Roca & (+352) 4303 3667

Imagens da leitura das conclusdes estédo disponiveis em "Europe by Satellite" @ (+32) 2 2964106
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