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Processo C-466/20

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
25 de setembro de 2020
Orgao jurisdicional de reenvio:
Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)
Data da deciséo de reenvio:
23 de julho de 2020
Demandante e recorrente em «Revision»g
HEITEC AG
Demandados e recorridos em «Revision»:
HEITECH PromaetionGmbH

RW

Objeto do pracesso,principal

Marca da Unido —Utilizagéo por terceiros — Prescrigdo por tolerancia do direito
exclusivondo titular'da marca — Questdo do que € necesséario para excluir a
teleréncia Prazo

Objeto eifundamento juridico do pedido prejudicial

Interpretacdo do direito da Unido, artigo 267.° TFUE

Questdes prejudiciais

1. A tolerancia, na acecdo do artigo9.°, n*1 e 2, da Diretiva
2008/95/CE, bem como do artigo 54.°, n.1 e 2, e do artigo 111.°,
n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, pode ser excluida nao so6 por
uma acdo perante uma autoridade administrativa ou judicial, mas
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também por um comportamento adotado sem a intervencdo de uma
autoridade administrativa ou judicial?

2. Em caso de resposta afirmativa a primeira questdo: uma interpelacdo
pela qual o titular do sinal anterior, antes de intentar uma acgéo judicial,
exige ao titular do sinal posterior que se comprometa a deixar de
utilizar o sinal e a pagar penalidades contratuais em caso de infragdo
constitui um comportamento que exclui a tolerancia no sentido do
artigo 9.°, n.%* 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, do artigo 54.°, n." 1 e 2,
e do artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009?

3. Para o calculo do periodo de tolerancia de cinco“anosy, previste no
artigo 9.°, n.” 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem‘como,ne artigo 54.°,
n.1e 2, enoartigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (€E) n.° 207/2009,
em caso de acdo judicial, é determinante, 0 WMemento em que é
intentada a acdo no orgao jurisdicional u 0'momento em quea mesma
é notificada a parte contraria? E relevante, \neste ‘contexto, que a
notificacdo da acdo a parte contraria sesatrasenpor, causa imputavel ao
titular da marca anterior, ate um momento posterier ‘ao termo do prazo
de cinco anos?

4. A prescricdo prevista n@ artigon9¢%, n.* 1'e 2, da Diretiva 2008/95/CE,
bem como no artigo 54:%, n%2 e 2, e ho artigo 111.°, n.° 2, do
Regulamento (CE) n.®207/2009, ‘abrange, além de direitos a cessagdo
do uso, também direitos subsequentes baseados no direito das marcas,
como por exemplows direitos de indemnizacgéo por perdas e danos e de
informagéo exdestruicéao?

Disposicdes de.direito da Unido invocadas

Artigo 9.°w\n.% e, 2,\day Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de, 22\ de outubro de 2008, que aproxima as legislagbes dos
Estades-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), bem como
artigo 54:¢,'.% 1,62, e artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho, de 26:de fevereiro de 2009, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2009,
W8, pu. 1),

DisposicOes nacionais invocadas

§ 125b, ponto 2, 8818, 19, 21, n.*1 e 2, da Markengesetz (Lei Alema sobre
Marcas; a seguir «MarkenG»)



HEITEC

Apresentacdo sucinta dos factos e do processo principal

A recorrente € titular da marca nominativa da Unido Europeia «<HEITEC», pedida
em 18 de marco de 1998 e registada em 4 de julho de 2005, com uma antiguidade
de 13 de julho de 1991. A recorrente contestou a anulacdo desta marca, por nao
utilizacdo, por Decisdo de 5 de junho de 2018, do Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (EUIPO). O recurso interposto contra a Decisédo da
Camara de Recurso, de 23 de abril de 2019, estd pendente no Tribunal Geral da
Uniéo Europeia (processo T-520/19).

A primeira recorrida, cujo gerente € o segundo recorrido, foi inscrita nowregisto
comercial em 16 de abril de 2003 sob a designacdo social de HEITECH
Promotion GmbH, a qual utiliza desde entdo. E titular da“marca_nominativa e
figurativa alemd «<HEITECH PROMOTION», pedida em 17, de‘setembro de 2002
e registada em 4 de fevereiro de 2003, que utilizasonmals, tardar desde 29 de
novembro de 2004, e da marca nominativa e figurativa da Unido, <HEFTECH»,
pedida em 6 de fevereiro de 2008 e registada em 20~de novembro de 2008, que
utiliza pelo menos desde 6 de maio de 20009.

Por carta de 29 de novembro de 2004, a primelrasrecorrida perguntou aos
representantes da recorrente se estavam dispostos a“celebrar um acordo sobre
coexisténcia e direitos anteriores.

Por carta do Instituto de Harmenizagéo do “Mercado Interno, de 7 de julho
de 2008, a recorrente foi informada de pedido)de marca da Unido «<HEITECH» da
primeira recorrida. Por ‘cartande 22 deyabril“de 2009, a recorrente interpelou a
primeira recorrida .dewidosa utilizagdo, da denominacdo social e da marca
«HEITECH». Na sua resposta‘de 6vde maio de 2009 a primeira recorrida voltou a
propor a celebracde,de,um aeordo,sobre coexisténcia e direitos anteriores.

Em 31 de ‘dezembro ‘den2042 deu entrada no Landgericht Nurnberg-Firth
(Tribupal, ‘Regionah, de\Ntirnberg-Firth) a peticdo datada de 15 de dezembro
de 2012, Em\12desmarco de 2013, o Landgericht chamou a atencdo do
representante da, recorrente para o facto de ndo ter sido pago nenhum
adiantamente, para as despesas processuais nem sido apresentados originais da
petigao.

Em“30 de dezembro de 2013, deu entrada no Landgericht um articulado dos
representantes da recorrente, datado de 12 de dezembro de 2013, acompanhado de
um cheque para cobrir as despesas processuais e de uma nova peti¢do, datada de
4 de outubro de 2013. Em 14 de janeiro de 2014, o Landgericht advertiu a
recorrente de que também a peticdo de 15 de dezembro de 2012 tinha de ser
notificada, solicitando a apresentacdo dos originais para o tribunal e para os
recorridos. Estes originais deram entrada no tribunal em 22 de fevereiro de 2014.
Em 24 de fevereiro de 2014, o tribunal chamou a atencdo da recorrente para o
facto de os pedidos que constavam dos originais do recurso, que deram entrada em
22 de fevereiro de 2014, ndo coincidirem com os pedidos do articulado enviado
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por fax em 31 de dezembro de 2012. A recorrente enviou novamente 0s originais
por carta de 21 de maio de 2014. Logo em 16 de maio de 2014, o tribunal tinha
iniciado o processo escrito preliminar e ordenado a notificacdo das copias da
peticdo de 15 de dezembro de 2012 apresentada por fax. A notificacdo teve lugar
em 23 de maio de 2014.

A recorrente conclui pedindo que o tribunal se digne condenar a primeira
recorrida a cessar a identificacdo da sua atividade empresarial com a denominacgéo
«HEITECH Promotion GmbH» (pedido ), a aposi¢do dos sinais «<HEITECH
PROMOTION» e/ou «HEITECH» em produtos, na oferta de produtos e de
servigcos com esses sinais, a utilizacdo desses sinais em documentos,comerciais,
em sitios Internet ou na publicidade (pedido I1), a utilizacdo,ou™a ‘eessao, do
dominio Internet «heitech-promotion.de» utilizado comy, finS, @mpresariais
(pedido I11) e a aceitar o cancelamento da sua designagédo Ssocialno“registo
comercial (pedido VII). Além disso, a recorrente @presentou, centrasos dois
recorridos pedidos de informagéo, de determinagéa,de ressarcimente de‘danos, de
destruicdo e de pagamento das despesas com.a Interpelacao, no montante de
2 667,60 euros, acrescidos de juros (pedidos 4V,.V, VW 1e VilI):

O Landgericht reconheceu a recorrentey relativamentesa primeira recorrida, um
direito ao pagamento de despesas “‘com a interpelacdo no montante de
1 353,80 euros, acrescido de juros, e julgewr improcedente o pedido quanto ao
resto. Foi negado provimento, ao recurse ‘da recorrente. No seu recurso de
«Revision», cuja improcedéncia é%solicitada pelas recorridos, a recorrente insiste
nos seus pedidos.

Apresentacio sucinta da.fundamentacao do pedido de deciséo prejudicial

Na medida_em,que, o, direito ‘da Unido estd em causa, 0 sucesso da «Revision»
depende da eventual prescricde, nos termos do § 21, n.* 1 e 2 da MarkenG, bem
como des artigos 54.°wn.1 €2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, dos
direitos, alegados “pela recorrente — e que o Orgdo jurisdicional de reenvio
considerayexistirem = por violacdo da sua marca da Unido [artigo 9.°, n.° 1,
segundo periodo,, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugacao
COMONS 125b, mi® 2, e 0s 88 18 e 19 da MarkenG]. Neste contexto, colocam-se
questoes ‘relativas a interpretacdo do artigo 9.°, .1 e 2, da Diretiva 2008/95,
bem“como dos artigos54.°, n®1 e 2, e 111.°, n.°2, do Regulamento
n.° 207/20009.

O artigo 54.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 prevé que o titular de uma
marca da Unido que, durante cinco anos consecutivos, tenha tolerado a utilizagéo
de uma marca UE posterior na Unido, com conhecimento desse uso, ndo pode
pedir a anulacdo nem opor-se a utilizacdo da marca posterior, com base nessa
marca anterior, em relagdo aos produtos ou servicos para que foi utilizada a marca
posterior, a ndo ser que o depésito da marca da Unido posterior tenha sido
efetuado de méa-fé.
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O uso do sinal posterior, no sentido do § 21, n.” 1 e 2, da MarkenG, bem como
dos artigos 54.°, n.% 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009, implica
ainda a utilizagdo no seu ambito de protecdo, uma vez que, por forga destas
disposic¢des, a prescricdo sé pode ocorrer no ambito de protecdo do sinal posterior,
mas ndo para atos fora desse ambito. Uma marca conforme registada deve,
portanto, ser utilizada para identificar os produtos e os servigos abrangidos pela
sua protecao.

Segundo as constatacdes do orgdo jurisdicional de recurso, a primeira recorrida
utilizou as suas marcas, pelo menos desde 6 de maio de 2009, nos™limites do
respetivo ambito de protecdo, de maneira correspondente a invocatla nes pedidos.

A recorrente também tinha conhecimento da utilizacdo dossinah, pela primeira
recorrida, que é requisito da prescricdo. Com efeito, a“recorrente obteve ‘esse
conhecimento através de uma carta da primeira recorrida, de 6,devmaionde 2009.
Né&o foi demonstrada a ma-fé da primeira recorridas

No que respeita a cada uma das questBes submetidas, @ 0Orgao, jurisdicional de
reenvio refere:

Questdo 1: Quanto a tolerancia no sentido do artigo™9.° w1 e 2, da Diretiva
2008/95/CE e dos artigos 54.°, gm®=1%e42, 11%.°, n.° 2, do Regulamento
n.°© 207/2009, coloca-se a questdonde ‘saber se a tolerancia prevista nestas
disposicdes pode ser excluida™ndo s6, por bmdrecurso para uma autoridade
administrativa ou judicialdmas\também per um comportamento adotado sem a
intervencdo de uma autoridade administrativaou judicial.

Segundo a jurispradénciasdonTribunal“de Justica relativa a Diretiva 89/104, o
conceito de tolerancia; na acecao,do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104, que ndo
¢ definido néadireito,da. Unide codificado, constitui um conceito autbnomo do
direito da Unido,guesdevesseninterpretado de maneira uniforme. O Tribunal de
Justicasacrescentothque\o werbo «tolerar» tem varios significados na linguagem
corrente, entre, os“quais figuram «permitir que continue» ou «ndo impedir», e
distingue=se assim de «consentimento» referido no artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva
89/104, quendeve ser expresso de uma forma que traduza inequivocamente a
vontade de“renunciar a um direito. Quem tolera demonstra passividade, nao
tomando “as /medidas ao seu alcance para sanar uma situacdo de que tem
conhecimento e que ndo é necessariamente desejada. O conceito de «tolerancia»
implicavque quem tolera se mantém inativo perante uma situacdo a que teria
possibilidade de se opor. O conceito de tolerancia, na acec¢do do artigo 9.°, n.° 1,
da Diretiva 89/104, deve assim ser interpretado no sentido de que o titular de uma
marca anterior ndo pode ser considerado como tendo tolerado o uso honesto
comprovado e por um longo periodo, de que tem conhecimento desde ha muito,
por parte de um terceiro, de uma marca posterior idéntica a desse titular, se estava
privado de qualquer possibilidade de se opor a esse uso (v. Acorddo de 22 de
setembro de 2011, Budé&jovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.” 37 e 42
a 49).
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Neste contexto, o 6rgdo jurisdicional de reenvio refere uma eventual imprecisao
na versdo alemd desse acorddo (n.°49). Indica-se ai que qualquer acéo
administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o
periodo previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104 tem por efeito interromper
0 prazo de preclusdo por tolerdncia. Do ponto de vista da lingua alema, os
«aullergerichtliche Rechtsbehelfe» incluem igualmente um comportamento
adotado sem a intervencdo de uma autoridade administrativa ou de um Orgédo
jurisdicional. Todavia, a versdo da lingua do processo (inglés) tem o seguinte teor:

«...] the effect of any administrative action or court action initiated by the
proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed invArticle 9,(1) of
Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence, of
acquiescence.»

Logo, é preciso determinar se as medidas que obstamra,toleranciaspodem incluir
ndo sO qualquer acdo perante uma autoridade administrativa “ou» judicial
(«administrative action or court action») mas tambémum eomportamento adotado
sem a intervencdo de uma autoridade administrativa oujudicral.

Questdo 2: Em caso de resposta afirmativa a questaq y.ha,que esclarecer se uma
interpelacdo pela qual o titular do sinal anteriog, antes“™de intentar uma acao
judicial, exige ao titular do sinal posteriongue renuncie ao uso do sinal e que se
comprometa a pagar uma penalidade‘em caso\de infracdo, advertindo-o de que na
falta de acordo, enveredard pela“wia judicial, ‘eanstitui um comportamento que
exclui a tolerancia na ace¢do de artigo 9.°,n.* 2 e 1, da Diretiva 2008/95 e dos
artigos 54.°, n.* 1 e 2, e 311.°\n.”2, do'Regulamento n.® 207/2009.

Questdo 3: Ha que‘determinarise, para efeitos do célculo do periodo de tolerancia
de cinco anos previstonng,artigo«9:.°, m* 1 e 2, da Diretiva 2008/95, bem como nos
artigos 54.°, n.®.1 8,2, e,111.%,n.*2, do Regulamento n.° 207/2009, no caso de
propositura de, uma,agdo, judicial, é determinante 0 momento da interposicdo da
acdo no»orgdo ‘jurisdicional ou o momento da notificacdo dessa acdo a parte
contraria e se,'neste,contexto, é relevante o facto de a notificacdo a parte contraria
se'atrasar,ypor causa imputavel ao titular da marca anterior, ultrapassando o prazo
de,Cinco angs.

ONTribunal_de Justica decidiu que qualquer acdo administrativa ou judicial
intentada\pelo titular da marca anterior durante o periodo previsto no artigo 9.°,
n.° 1, da Diretiva 89/104 tem por efeito interromper o prazo de preclusdo por
tolerancia (Acordao de 22 de setembro de 2011, Bud¢jovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, n.° 49). Coloca-se, portanto, a questdo de saber se a propositura
de uma acdo se refere a sua entrada no érgdo jurisdicional ou a sua notificacdo a
parte contraria e se, neste contexto, ha que atribuir importancia ao facto de um
atraso imputavel ao titular da marca anterior implicar que a parte contraria so seja
notificada apos o termo do prazo de cinco anos.
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O orgao jurisdicional de reenvio considera que, apds uma interpelacdo infrutifera
na fase pré-contenciosa, o titular s6 pode obstar a tolerancia se defender
seriamente o seu direito em juizo e, sendo a agdo julgada improcedente, também
interpuser recurso. Caso contrario, o titular poderia subtrair-se a prescricdo dos
seus direitos através de interpelagdes reiteradas de cinco em cinco anos. Esta € a
razdo pela qual, no caso em apre¢o, as comunicagdes da recorrente posteriores a
interpelacdo e dirigidas aos recorridos, indicando que insiste em exercer 0s seus
direitos e que propés uma acdo, podem ndo ser suficientes para excluir a
tolerancia.

Além disso, segundo o 6rgao jurisdicional de reenvio, no caso emapreco, embora
o titular ainda tenha proposto a acdo dentro do prazo de cinco“anes apés a
interpelacdo, como a notificagdo s6 ocorreu apds o termo do“prazodé ¢ineo anos
por atraso imputavel ao titular, ha que concluir pela existéncia de uma tolerancia
na acecao do artigo 9.°, n.* 1 e 2, da Diretiva 2008/95,"bem‘como‘do artigo 54.°,
n.1le?2, edoartigo111.°, n.° 2, do Regulamento @.° 207/2009:

Questdo 4: Importa determinar os direitos,aos ‘quais ‘se estende a prescrigdo
prevista no artigo 9.°, n.1 e 2, da Diretivay, 2008/95/CE," bem como nos
artigos 54.°, n.” 1 e 2, 111.°, n.° 2, do Regulamento n.>207/2009.

Nos termos do artigo 9.°, n.° 1, daDiretiva,2008/95 e, doartigo 54.°, n.> 1 e 2, do
Regulamento n.° 207/2009, o_titular, do“sinal anterior ndo pode, em caso de
prescricdo, pedir a anulacdo da marca pesterior'ném «opor-se a utilizacdo» desta.
Por conseguinte, sdo visados principalmente direitos a cessacdo do uso. Ora, €
pacifico na doutrina alema “guesestdo, igualmente abrangidos pela prescricdo
direitos subsequentes “baseados™no “direito das marcas, como por exemplo 0s
direitos de indemnizacdo'por, perdas e danos, de informagéo e destrui¢do. Para o
orgdo jurisdicional de reenvio, esta questdo deve ser respondida pela afirmativa.



