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Acordao no processo C-598/14 P
Imprensa e Informagéo EUIPO/Gilbert Szajner

O Tribunal de Justica confirma que a sociedade Forge de Laguiole pode opor-se ao
registo, ao nivel da Unido, da marca Laguiole no dominio, designadamente, da
cutelaria e talheres

Em contrapartida, a sociedade Forge Laguiole ndo se pode opor ao registo da marca Laguiole nos
dominios em que nédo exerce efetivamente uma atividade

Gilbert Szajner pediu em 2001 o registo da marca da Unido LAGUIOLE para varios produtos e
servi¢os, o que lhe foi concedido em 2005 pelo EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da
Uni&do Europeia). A Forge de Laguiole, sociedade francesa conhecida pela sua cutelaria, pediu a
anulacdo da marca LAGUIOLE. A Forge de Laguiole alega que, segundo o direito francés, a sua
denominacéo social, cujo alcance ndo € apenas local, Ihe da o direito de proibir a utilizacdo de
uma marca posterior. Em 2011, o EUIPO acolheu o pedido da Forge de Laguiole devido ao risco
de confusdo existente entre a denominagédo dessa sociedade e os produtos comercializados por
essa sociedade e a marca LAGUIOLE, declarando nula a marca LAGUIOLE (com excec¢éo dos
servicos ligados as telecomunicagdes). G. Szajner interpds recurso para o Tribunal Geral da EU,
pedindo a anulacdo da decisédo do EUIPO.

Por acoérddo de 21 de outubro de 2014, o Tribunal Geral anulou parcialmente a decisdo do
EUIPO. Com efeito, s6 confirmou a anulacdo da marca LAGUIOLE para os produtos de certos
setores, como a cutelaria e os talheres? Em contrapartida, o Tribunal Geral decidiu,
contrariamente ao EUIPO, manter a marca LAGUIOLE para os outros produtos e servicos
pretendidos, considerando que a Forge de Laguiole ndo exerceu efetivamente uma atividade
nesses dominios. Inconformado com o acérddo do Tribunal Geral, o EUIPO, apoiado pela Forge
de Laguiole, recorreu para o Tribunal de Justi¢a, pedindo a sua anulacao.

Por acordao de hoje, o Tribunal de Justica confirmou o acérdéo do Tribunal Geral.

O Tribunal de Justica salienta, em primeiro lugar, que, na apreciacdo da protecdo da denominacéo
de uma sociedade pelo direito nacional de um Estado-Membro, o Tribunal Geral deve aplicar as
normas do direito nacional tal como interpretadas pelos tribunais nacionais na data em que profere
a sua decisdo. O Tribunal Geral deve poder igualmente ter em consideracdo uma decisdo de um
tribunal nacional ® proferida posteriormente & decisdo do EUIPO. Daqui resulta que o Tribunal
Geral concluiu corretamente que, de acordo com o direito francés aplicavel na matéria, a protecao
gue a Forge de Laguiole pode invocar ao abrigo da sua denominacgdo social s6 é valida para as
atividades efetivamente exercidas por essa empresa.

O Tribunal de Justica considera que, embora o Tribunal Geral ndo tenha expressamente
mencionado, previamente, 0s critérios com base nos quais deviam ser determinadas as atividades
efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole, teve expressamente em conta, ao analisar essas

! Acérdao do Tribunal Geral de 21 de outubro de 2014, Szajner/IHMI (T-453/11).

2 ou seja, 0s seguintes produtos: «ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; colheres; serras,
maquinas de barbear, laminas para maquinas de barbear; estojos de barbear; limas e alicates para as unhas,
corta-unhas; estojos de manicura», «corta papéis», «saca-rolhas; abre garrafas», «pincéis para a barba, estojos de
toilette», «corta charutos» e «limpadores de cachimbos».

% Como, neste caso, o acérddo da Cour de cassation francesa de 10 de julho de 2012.
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atividades, ndo s6 a natureza dos produtos em causa, mas também a sua finalidade, a sua
utilizacdo, a clientela dos mesmos e ainda o seu modo de distribuicao.

O Tribunal de Justica conclui que o Tribunal Geral determinou corretamente as atividades
efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole e teve portanto razao ao limitar a anulacdo da
marca LAGUIOLE aos produtos que relevam dessas atividades (ou seja, os produtos de
determinados setores, como a cutelaria e os talheres).

NOTA: A marca da Unido é vélida em todo o territério da Unido Europeia e coexiste com as marcas
nacionais. Os pedidos de registo de uma marca comunitaria sédo dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto
recurso das decisdes do EUIPO para o Tribunal Geral.

NOTA: O Tribunal de Justica pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado as questdes de
direito, de um acorddo 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 decisdo 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 pela decisédo
tomada pelo Tribunal de Justi¢ca sobre o recurso.

Documento néo oficial, para uso exclusivo dos 6rgdos de informacéo, que ndo envolve a responsabilidade
do Tribunal de Justica.
O texto integral do acordao é publicado no sitio CURIA no dia da prolagéo
Contacto Imprensa: Cristina Lépez Roca @& (+352) 4303 3667
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