PROCTER & GAMBLE / IHMI (FORMA DE UM SABAO)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)
12 de Dezembro de 2002 *

No processo T-63/01,

The Procter & Gamble Company, com sede em Cincinnatti, Ohio (Estados
Unidos), representada por T. van Innis, advogado, com domicilio escolhido no
Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por O. Montalto e E. Joly, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: francés.
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que tem por objecto um recurso da decisdo da Terceira CAmara de Recurso do
Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de
14 de Dezembro de 2000 (processo R 74/1998-3), que foi notificada a recorrente
em 11 de Janeiro de 2001,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secc¢do),

composto por: M. Vilaras, presidente, V. Tiili e P. Mengozzi, juizes,

secretirio: D. Christensen, administradora,

vista a peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
16 de Margo de 2001,

vista a contestacdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia
em 29 de Maio de 2001,

vistas as medidas de organizagido do processo,

ap6s a audiéncia de 10 de Julho de 2002,
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profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 16 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de registo de uma
marca figurativa comunitria no Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos da versio alterada do
Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1). Em 25 de Fevereiro de 1997, deu
entrada no IHMI uma reproducéo da marca requerida, requalificada como marca
tridimensional figurativa.

O sinal cujo registo é pedido consiste na forma reproduzida de seguida::

Vista em perspectiva
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Vista de lado

O registo de marca é pedido para sabdes compreendidos na classe 3, na acepgido
do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e Servicos
para efeitos de registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versdo revista e
alterada.

Em 18 de Margo de 1998, o examinador notificou a recorrente a sua decisdo de
recusa do pedido de registo, considerando que o sinal consiste exclusivamente na
forma imposta pela natureza do produto, na acep¢do do artigo 7.%, n.° 1, alinea e),
i), do Regulamento n.® 40/94.

Por decisdo de 15 de Marco de 1999, a Cimara de Recurso confirmou a decisdao
do examinador com fundamento em que, em primeiro lugar, a modificagdo do
pedido origindrio de marca figurativa em pedido de marca tridimensional
constitui uma modifica¢io substancial do pedido de marca comunitdria, proibida
pelo artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, em segundo lugar, o sinal é
exclusivamente composto pela forma imposta pela natureza do produto, na
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acepcio do artigo 7.% n.° 1, alinea e), i), do Regulamento n.® 40/94, em terceiro
lugar, o sinal é composto por uma forma necessaria & obtengdo de um resultado
técnico, na acepgio do artigo 7.%, n.° 1, alinea e), ii), e, em quarto lugar, o sinal é
desprovido de caricter distintivo, na acepgdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.® 40/94.

Por acérdio de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um
sabao) (T-122/99, Colect., p. II-265), o Tribunal de Primeira Instdncia anulou a
decisio da CAmara de Recurso com fundamento em que, em primeiro lugar, a
Camara de Recurso excedeu a sua competéncia ao pronunciar-se oficiosamente
sobre a inadmissibilidade do pedido de registo em litigio, em segundo lugar, a
CAmara de Recurso violou o direito de defesa da recorrente ao néo a convidar a
apresentar as suas observagdes sobre dois motivos absolutos de recusa que
conheceu oficiosamente, a saber, os previstos no artigo 7.°, n.° 1, alinea b) e
alinea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, e, em terceiro lugar, a Cimara de
Recurso cometeu um erro de apreciagio ao recusar o registo do sinal depositado,
em virtude de ser exclusivamente composto por uma forma imposta pela propria
natureza do produto, na acepgio do artigo 7.° n.° 1, alinea e), i), ja referido.
Segundo o Tribunal de Primeira Instincia, esta dltima disposicio ndo pode
aplicar-se quando existam, no comércio, outras formas de pées de sabdo que ndo
apresentam as caracterfsticas da forma de sabdo em causa (acérddo Forma de um
sabdo, ja referido, n.° §5).

Tendo em vista a execucio do acérdio Forma de um sabdo, jé referido, o relator

da Terceira CAmara de Recurso convidou a recorrente, por comunicagdo de 7 de

Junho de 2000, a apresentar as suas observagdes sobre a aplicagdo do artigo 7.°,
o ‘ ‘ I o .

n.° 1, alinea b) e alinea e), ii), do Regulamento n.® 40/94 ao caso em aprego.

Por decisio de 14 de Dezembro de 2000 (a seguir «decisio impugnada»), a
Terceira CAmara de Recurso rejeitou o pedido de registo da marca, considerando,
no essencial, que o sinal em causa é desprovido de cardcter distintivo na acepgio
do artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.
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Pedido das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— anular a decisio impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao mérito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos baseados,
respectivamente, numa violacio do direito de defesa e numa violagio do
artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.
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Quanto ao primeiro fundamento, baseado numa violagio do direito de defesa

Argumentos das partes

A recorrente alega que o seu direito de defesa foi violado, uma vez que a decisdo
impugnada foi tomada pelos mesmos membros da Terceira Cdmara de Recurso
que, em 15 de Margo de 1999, proferiram a decisdo anulada pelo acérddo Forma
de um sabdo, ja referido, e em que as partes, o pedido de registo e o motivo
absoluto de recusa eram os mesmos.

A recorrente reconhece que as regras do processo nas Cimaras de Recurso néio
prevéem a recusa de um dos seus membros que, nessa qualidade, decidiu
previamente a mesma questdo entre as mesmas partes. No entanto, alega que o
respeito do direito de defesa implica um processo equitativo, ou seja, um processo
que ndo pode dar a impressdo de uma decisdo baseada num juizo antecipado.

A este respeito, a recorrente alega que, na maioria dos Estados de direito, os
juizes, arbitros ou peritos judiciais estdo obrigados a escusar-se no 4mbito de um
determinado litigio se ji anteriormente se pronunciaram, numa ou noutra destas
qualidades, sobre o litigio em causa, a fim de garantir a sua independéncia de
espirito.

O IHMI recusa a argumentagdo da recorrente, dado que os principios aduzidos
nio se aplicam no dmbito dos processos que lhe sdo submetidos nos termos do
Regulamento n.° 40/94 e que as Cimaras de Recurso ndo podem ser qualificadas
de «tribunal».
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O IHMI alega que nem os casos de recusa previstos no artigo 132.° do
Regulamento n.® 40/94 nem um principio de direito aplicavel aos procedimentos
administrativos geralmente admitidos pelo direito dos Estados-Membros, e cujo
respeito se impde ao IHMI por for¢a do artigo 79.° do Regulamento n.® 40/94,
foram violados.

Por outro lado, o THMI observa que ndo existe uma regra processual comunitiria
segundo a qual um processo em que uma decisio de uma instincia é anulada em
sede de recurso ndo pode mais ser confiado a instincia que tomou essa decisdo.

Por dltimo, o IHMI salienta que a Terceira Cadmara de Recurso reconheceu, em
vérias decisGes, o caricter distintivo de marcas compostas pela forma de um
produto. Assim, ndo existe nenhuma razio para considerar que a decisdo
impugnada se baseia num juizo prévio desfavoravel.

Aprecia¢do do Tribunal

Refira-se, previamente, que as Cidmaras de Recurso sio compostas por membros
cuja independéncia é garantida pelo modo de nomeagio, pela duragdo do
mandato e pelas modalidades de exercicio das suas fungdes. Acresce que algumas
disposi¢des do Regulamento n.° 40/94 que regulam o processo nas Cimaras de
Recurso garantem, nomeadamente, o direito de defesa das partes.

‘No entanto, as Cidmaras de Recurso fazem parte do IHMI, que é a administragdo

encarregada de proceder, nas condi¢des previstas pelo Regulamento n.° 40/94, ao
registo das marcas comunitarias, contribuindo igualmente, nos limites enuncia-
dos por esse regulamento, para a concretizagio da marca comunitdria [acérddo
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do Tribunal de Primeira Instincia de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/
/IHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. 1-2383, n.”* 36 e 37].

A este respeito, resulta do acérdio BABY-DRY, ja referido, n.”® 38 a 43, que
existe uma continuidade funcional entre as diferentes instincias do IHMI e que as
Camaras de Recurso dispdem, designadamente, para deliberar sobre o recurso,
das mesmas competéncias que o examinador. Assim, as CAmaras de Recurso,
embora beneficiando de um amplo grau de independéncia no exercicio das suas
fungdes, constituem uma instdncia do IHMI encarregada de controlar, nas
condicdes e nos limites enunciados no Regulamento n.° 40/94, a actividade das
outras instincias da administragdo a que pertencem.

Com efeito, refira-se que, como uma Cimara de Recurso dispde, designada-
mente, das mesmas competéncias do examinador, quando as exerce, age
enquanto administragio do THMI. O recurso na Cidmara de Recurso inscreve-se,
portanto, no procedimento administrativo de registo, no seguimento de uma
«revisdo prejudicial» efectuada pela «primeira instincia» de exame, ao abrigo do
artigo 60.° do Regulamento n.° 40/94.

Tendo em conta o que antecede, as CAmaras de Recurso ndo podem ser

" . ? . .
qualificadas de «tribunal». Por conseguinte, a recorrente ndo pode validamente
invocar um direito a um «processo» equitativo nas Camaras de Recurso do
IHMI.

Por outro lado, cumpre observar que o direito de defesa no 4mbito do processo
nas Cimaras de Recurso é garantido pelo artigo 132.° do Regulamento n.” 40/94,
que prevé as hipéteses nas quais os membros das Cimaras de Recurso podem ser
excluidos ou recusados e que dispde, nomeadamente no n.° 3, que os membros
que «puderem ser suspeitos de parcialidade» podem ser recusados por qualquer
das partes.
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No entanto, importa referir que, nos termos da disposi¢io acima referida, a
recusa ndo é admissivel quando a parte em causa praticou actos processuais,
embora ja tenha conhecimento do motivo de recusa. Ora, como o IHMI alega
com razdo, é o que acontece no caso em apre¢o. Com efeito, por um lado, a
recorrente absteve-se de alegar uma eventual parcialidade da Cidmara de Recurso
em causa ou do seu membro-relator no presente processo, e que foi igualmente
relator da primeira decisio da mesma Cimara, quando foi convidada por este
tltimo a apresentar as suas observacdes. Por outro lado, ao apresentar as suas
observac¢oes na Cimara de Recurso, a recorrente praticou um acto processual, na
acepcdo do artigo 132.° n.° 3, segundo periodo, do Regulamento n.° 40/94, e
perdeu, portanto, a possibilidade de pedir a recusa dos membros da Cimara de
Recurso em causa.

Nestas condi¢des, o primeiro fundamento ndo pode ser acolhido.

Quanto ao segundo fundamento, baseado numa violagcdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente admite que uma forma de sabdo que s6 apresente diferencas
minimas e, como tal, pouco significativas em relagdo a uma forma usual de sabdo
ndo pode, em principio, ser entendida como marca pelo piiblico em causa. Porém,
no caso em apreco, o sinal difere singularmente das formas tradicionais de
sabdes, na medida em que apresenta um perfil longitudinal cdncavo, enquanto as
formas usuais sdo convexas em pelo menos um dos comprimentos.

II - 5266



28

29

30

31

32

PROCTER & GAMBLE / THMI (FORMA DE UM SABAO)

Assim, na medida em que é invulgar, o sinal pode criar no espirito do piiblico
uma associacdo mental entre a forma do produto e o facto de ser proveniente de
uma determinada empresa.

A recorrente refere que se entrevé um determinado preconceito em relagdo as
marcas tridimensionais na afirmacio da Cidmara de Recurso segundo a qual o
ptiblico deve ser previamente informado do facto de a forma ser uma marca
individual. A recorrente alega que esta exigéncia ndo tem base legal. A este
respeito, refere que, segundo a jurisprudéncia Benelux, ndo é necessdrio nem
permitido colocar exigéncias mais rigidas do que as previstas na lei, sendo que
esta jurisprudéncia ndo exige que o piiblico esteja consciente do facto de o sinal
ter sido especificamente concebido como sinal destinado a distinguir o produto e
a indicar a sua proveniéncia.

A este respeito, a recorrente refere vérias decisdes proferidas em Franga e no
Benelux que seguem esta abordagem, quer em relagdo a marcas constituidas por
formas de embalagem quer por formas de produtos.

A recorrente alega igualmente que a forma de um sabdo é mais duradoura do que
a marca nominativa que o pode revestir e que é mais facilmente perceptivel do
que qualquer outro sinal. Além disso, a sua forma é particularmente apta a
distingui-lo de outro sabdo quando néo esteja na sua embalagem de origem.

Por ultimo, a recorrente refere que a consideragio segundo a qual a forma em
causa tem uma fun¢do utilitiria ndo exclui que disponha de uma fungido de
indicacdo de origem, na medida em que um mesmo sinal pode ter vdrias fungdes.
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O IHMI considera que, para exercer uma fun¢io de indicador de origem, uma
marca deve ser perceptivel enquanto tal e ndo como um simples atributo
descritivo, utilitirio ou decorativo. Para este efeito, um sinal deve poder ser
facilmente individualizado e memorizado. Ndo é o que acontece quando, como
no caso em apreciagio, a forma constitui a representacio material dos produtos
que é suposto distinguir. As formas s6 podem, enquanto tais, exercer uma fungio
de marca se se diferenciarem das formas habituais dos produtos em causa.

A este respeito, o IHMI sublinha que, embora a fun¢io distintiva ndo exclua
outras fungdes, a existéncia destas Gltimas pode, como considerado pela Camara
de Recurso no presente caso, reduzir a propensio da forma para individualizar o
produto e para exercer uma funcio de indicagdo de origem.

Segundo o IHMI, a forma de pao de sabdo deve apresentar particularidades ndo
negligencidveis em relacio as outras formas de pdo de sabdo existentes no
mercado para poder ser considerada distintiva. A este respeito, recorda que a sua
apreciagdo se efectua unicamente em relagdo A representagdo da marca como
apresentada pelo requerente no acto de dep6sito.

Apreciacdo do Tribunal

Importa referir que a forma de um produto ou do seu acondicionamento é, nos
termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, susceptivel de constituir uma
marca comunitiria, desde que seja adequada para distinguir os produtos de uma
empresa dos de outras empresas. Além disso, nos termos do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), deste regulamento, é recusado o registo de «marcas desprovidas de
cardcter distintivo».
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No entanto, a aptiddo geral de uma categoria de sinais para constituir uma marca
nio implica que os sinais pertencentes a essa categoria possuam necessariamente
cardcter distintivo, na acepgdo do artigo 7.% n.° 1, alinea b), acima referido,
relativamente a um determinado produto ou servigo.

Considera-se que os sinais desprovidos de caricter distintivo sdo incapazes de
exercer a funcio essencial da marca, isto &, identificar a origem do produto ou do
servico, para assim permitir que o consumidor que adquire o produto ou o servigo
que a marca designa faga, no momento de uma aquisi¢do posterior, a mesma
escolha se a experiéncia for positiva ou outra escolha se a experiéncia for negativa
[v. acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe
Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.° 26].

O carécter distintivo de uma marca deve ser analisado relativamente, por um
lado, aos produtos ou aos servigos em relagao aos quais é pedido o registo e, por
outro lado, a4 percepcio do publico-alvo [acérddo do Tribunal de Primeira
Instdncia de 20 de Marco de 2002, DaimlerChrysler/[THMI (TRUCKCARD),
T-358/00, Colect., p. [1-1993, n.° 55].

Além disso, cumpre observar que o artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94 ndo distingue entre os sinais de naturezas diferentes. No entanto, a
percepcdo do consumidor ndo é necessariamente a mesma no caso de um sinal
constituido pela forma de um produto, enquanto tal, e no caso de uma marca
nominativa ou figurativa que consiste num sinal independente dos produtos por
ela designados. Com efeito, embora o piiblico tenha o hébito de imediatamente
perceber as marcas nominativas ou figurativas como sinais identificadores da
origem comercial do produto, nio acontece necessariamente o mesmo quando o
sinal se confunde com o aspecto exterior do produto.
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No caso em apreciagdo, importa referir que os sabdes sio produtos de consumo
corrente destinados a todos os consumidores. Por conseguinte, supde-se que o
publico-alvo seja o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente
atento e advertido. No entanto, hda que tomar em conta a circunstincia de que o
consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparagio
directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem nio perfeita que
conservou na memoria (v., neste sentido, acérddo do Tribunal de Justica de 22 de
Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26).

Refira-se, igualmente, que a forma pedida pode, no essencial, definir-se como
sendo um paralelepipedo rectangular cujas arestas foram suavizadas.

Ora, um paralelepipedo rectangular é uma forma tradicionalmente utilizada para
sabdes. Visto que a forma pedida é apenas uma variagdo ligeira das diferentes
formas de paralelepipedo tradicionalmente utilizadas nos sabdes, nio permite ao
publico-alvo distinguir imediata e correctamente os saboes da recorrente dos que
tém outra origem comercial.

No que respeita ao argumento da recorrente segundo o qual esta forma
distingue-se das formas tradicionalmente utilizadas pela presenca de perfis
cOncavos, impde-se referir que esta especificidade ndo é suficiente, na medida em
que sO representa um pormenor do conjunto percebido pelo consumidor,
pormenor que ndo é susceptivel de alterar a sua impressio global.

Com efeito, a presenca de perfis cdncavos nio afecta substancialmente o aspecto
exterior do sabdo, ndo podendo, portanto, considerar-se que constitui uma
diferenca perceptivel em relagdo as formas de sabdo tradicionalmente utilizadas.
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Por tltimo, se os perfis concavos chamarem a aten¢do do consumidor, este ndo os
entenderia de imediato como uma indicacdo da origem comercial. Na verdade, os
perfis convexos ou concavos sdo elementos sobretudo interpretados como um
elemento funcional que permite um manuseamento fécil do sabdo ou como um
acabamento estético. Portanto, ndo sdo directamente compreendidos e memori-
zados como um sinal distintivo e nio podem ser utilizados pelo piblico-alvo para
distinguir, sem confusio possivel, um sabdo com esta forma dos que tém uma
forma semelhante.

Assim, mesmo que a forma pedida ndo seja exactamente idéntica a uma forma de
sabdo existente no mercado, nio apresenta caracteristicas proprias susceptiveis de
indicar ao consumidor a origem comercial dos produtos.

Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual é possivel que o piblico
tenha uma percepgdo inconsciente, mas suficiente, do sinal para presumir a sua
origem comercial, importa declarar que essa anélise inclui-se, na realidade, numa
apreciacio do carécter distintivo adquirido pela utilizagdo, que é objecto de uma
disposicdo especifica, ou seja, o artigo 7.%, n.° 3, do Regulamento n.® 40/94. Esse
caricter distintivo adquirido traduz-se, com efeito, no reconhecimento da
existéncia de um sinal que, a partida, nfo era perceptivel.

Por outro lado, os argumentos da recorrente assentes no facto de a forma de um
sabdo ser mais duradoura do que a marca nominativa que o podia revestir e no
facto de o sabdo néo se manter na sua embalagem de origem néo sdo pertinentes,
na medida em que tém que ver com o uso que o utilizador faz do produto na vida
quotidiana e nio com a percepgdo que o consumidor tem do sinal no acto de
compra. Esta forma era, de resto, completamente invisivel se a embalagem ndo
tivesse, também ela, a mesma forma.
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Por 1ltimo, quanto aos argumentos da recorrente baseados nas jurisprudéncias
nacionais, hi que declarar, por um lado, que, segundo a jurisprudéncia
comunitiria firmada, o regime comunitdrio das marcas é um sistema auténomo
[acérddo Forma de um sabdo, ja referido, n.”® 60 e 61, e acérddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 5 de Dezembro de 2000, Messe Miinchen/THMI (elec-
tronica), T-32/00, Colect., p. I1-3829, n.° 47] e, por outro, que a jurisprudéncia
apresentada pela recorrente ndo é pertinente, na medida em que ndo se refere nem
a formas compardaveis a forma cujo registo é pedido nem a produtos equiparaveis
a sabdes. Em contrapartida, importa referir, a titulo indicativo, que a decisdo
impugnada menciona duas decisGes nacionais que recusaram o pedido de registo
da marca da recorrente para esta forma de sabdo.

Daqui resulta que, ao declarar, por um lado, que a forma pedida é apenas uma
variagio menor em relagio as formas de sabdo tipicas e, por outro, que se o
publico-alvo tivesse a percep¢do das caracteristicas da forma em causa, esse
publico consideraria que essas caracteristicas tém sobretudo uma funcio utilitaria
destinada a permitir um manuseamento ficil do sabdo, foi com razio que a
Camara de Recurso decidiu que esta forma ndo é susceptivel de indicar
directamente ao piiblico-alvo uma origem comercial especifica.

Importa, assim, julgar improcedente o segundo fundamento.

Daqui resulta que deve ser negado provimento a totalidade do recurso.

II- 5272



PROCTER & GAMBLE / IHMI (FORMA DE UM SABAO)

Quanto as despesas

s Nos termos do artigo 87.%, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida
deve ser condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a
recorrente sido vencida, hd que condeni-la nas despesas do IHMI, em
conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Vilaras Tiili Mengozzi
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ACORDAQ DE 12. 12. 2002 — PROCESSO T-63/01

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 12 de Dezembro de 2002.

O secretdrio O presidente

H. Jung M. Vilaras
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