MFE MARIENFELDE / IHMI — VETOQUINOL (HIPOVITON)

ACORDAO DO TRIBUNAL
DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccio)

8 de Julho de 2004°

No processo T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por
S. Rojahn e S. Freytag, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

tendo sido a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI, interveniente
no Tribunal de Primeira Instincia,

Vétoquinol AG, anteriormente Chassot AG, com sede em Berna (Suiga),
representada por A. Kochlduner, advogado,

que tem por objecto um recurso da decisio da Quarta Camara de Recurso do IHMI,
de 26 de Setembro de 2001 (processo R 578/2000-4), relativa a um processo de
oposi¢io entre a MFE Marienfelde GmbH e a Vétoquinol AG,

* Lingua do processo: alemio
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secgéo),

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juizes,

secretario: D. Christensen, administradora,

vista a peticio e a réplica apresentadas na Secretaria do Tribunal, respectivamente,
em 24 de Dezembro de 2001 e em 29 de Julho de 2002,

vista a contestacdo e a tréplica do IHMI, apresentadas na Secretaria do Tribunal,
respectivamente, em 24 de Abril e 30 de Outubro de 2002,

vista a contestacdo e a tréplica da interveniente, apresentadas na Secretaria do
Tribunal, respectivamente, em 22 de Abril e 29 de Outubro de 2002,

apos a audiéncia de 11 de Novembro de 2003,

profere o presente

Acordao

Antecedentes do litigio

Em 30 de Dezembro de 1996, a interveniente, agindo sob a sua anterior
denominagdo, Chassot AG, apresentou um pedido de marca comunitéria no
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Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), na sua versao
alterada.

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo HIPOVITON.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem a classe 31, na
acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos
Servicos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e
correspondem a seguinte descri¢do: «Alimentos para animais».

Em 11 de Maio de 1998, o pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias.

Em 11 de Agosto de 1998, a recorrente deduziu oposigio, nos termos do artigo 42.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, contra o registo da marca solicitada para todos os
produtos visados no pedido de marca. A oposigio era fundada na existéncia de uma
marca registada na Alemanha, em 17 de Maio de 1972, com data de prioridade de
16 de Maio de 1969. Essa marca (a seguir «marca anterior»), que consiste no sinal
nominativo HIPPOVIT, foi registada para produtos pertencentes a classe 31, na
acepgio do acordo de Nice, e que correspondem & seguinte descri¢io: «Alimentos
para animais».

Em apoio da oposi¢io, a recorrente invocou o motivo relativo de recusa previsto no
artigo 8.% n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.
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Por carta de 15 de Mar¢o de 1999, a interveniente pediu que a recorrente
apresentasse a prova, em conformidade com o artigo 43.% n.°® 2 e 3, do Regulamento
n° 40/94, de que a marca anterior fora objecto, nos cinco anos anteriores a
publicacéo do pedido de marca comunitiria, de uma utilizacdo séria no Estado-
-Membro em que essa marca era protegida. Por comunicacio de 8 de Abril de 1999, a
Divisio de Oposigio do IHMI (a seguir «Divisdo de Oposicdo») convidou a
recorrente a fazer essa prova no prazo de dois meses.

Em 4 de Maio de 1999, a recorrente apresentou no IHMI, em primeiro lugar, quatro
placas publicitdrias nas quais figurava a marca anterior; todavia, na letra «O»,
figurava a cabeca e a parte dianteira do corpo de um cavalo. Em segundo lugar,
apresentou a capa de uma brochura intitulada «Marienfelder Tierfutter-Programmy
(«Alimentos para animais — o Programa Marienfelde»), acompanhada de uma nota
de encomenda, bem como uma brochura intitulada «Ich liebe Pferde von A-Z» («A
paixdo dos cavalos de A a Z»). Em terceiro lugar, apresentou uma declaracio
intitulada «Eidesstattliche Versicherung» («declara¢do com valor de juramento») do
seu gerente, o Sr. Bode. Nela, este refere que o volume de negécios realizado com as
vendas sob a marca anterior foi, durante o periodo compreendido entre Janeiro e
Junho de 1998, de 12 500 marcos alemies (DEM) e, para o periodo compreendido
entre Janeiro e Dezembro de 1998, de 21 100 DEM.

Depois de vérias trocas de correspondéncia entre a recorrente e a interveniente, o
IHMI enviou-lhes uma comunicagio, em 24 de Janeiro de 2000, com a seguinte
redacgio:

«O [IHMI] chama a vossa aten¢do para o facto de ndo poder ser apresentada
qualquer observacéo suplementar.»

Por carta de 8 de Fevereiro de 2000, a interveniente comunicou, nomeadamente, por
um lado, que o volume de negdcios da recorrente, gerado pelas vendas de produtos
sob a marca anterior, correspondia & venda de 459 unidades e, por outro, que o
volume de negdcios anual total da recorrente foi de 2,8 milhées de DEM em 1998.
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Por comunicac¢io de 8 de Mar¢o de 2000, o IHMI, referindo-se a sua comunicagéo
de 24 de Janeiro de 2000, informou a recorrente e a interveniente de que o contetido
da carta da interveniente de 8 de Fevereiro de 2000 nao seria tomado em
considerac¢do na sua decisio.

Por decisio de 28 de Marco de 2000 (decisio n.> 601/2000), a Divisao de Oposigdo
rejeitou a oposicdo, nos termos do artigo 43.°, n.”* 2 e 3, do Regulamento n.> 40/94,
porque a recorrente nio tinha provado que a marca anterior tinha sido objecto de
uma utilizagdo séria na acepgio desta disposigao. A este respeito, considerou que a
declaracio com valor de juramento apresentada pela recorrente, nio tendo sido
emanada de uma pessoa ou de uma instancia neutra, devia ser apoiada por outras
provas. Quanto aos outros elementos de prova apresentados pela recorrente, a
Divisio de Oposi¢io considerou que estes nao continham nenhuma indicacdo
relativa ao local, & duracdo ou a importancia da utilizacdo que foi feita da marca
anterior.

Em 23 de Maio de 2000, a recorrente interpds recurso para o IHMI, ao abrigo do
artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, contra a decisao da Divisdo de Oposigio.

Em 28 de Julho de 2000, em anexo A peti¢io que expde os fundamentos desse
recurso, a recorrente apresentou diversas facturas relativas a participagdo em
diferentes feiras, em 1998, 2 locacio de stands de exposicio e & compra de rétulos e
de material publicitario. Além disso, apresentou quinze facturas relativas a vendas de
produtos sob a marca anterior, efectuadas entre 6 de Mar¢o de 1998 e 19 de Maio
de 1998. Nessas facturas, os nomes dos compradores dos produtos foram ocultados.
O volume de negécios correspondente a essas facturas, realizado antes de 11 de
Maio de 1998, foi de 2 753,84 DEM.

Num articulado de 9 de Outubro de 2000, a interveniente, fazendo referéncia a sua
carta de 8 de Fevereiro de 2000, reiterou as alegacdes nela contidas, referentes ao
volume de negdcios da recorrente. A carta do IHMI, de 24 de Outubro de 2000,
mediante a qual este comunicou esse articulado a recorrente, indicava que essa
comunicacio era feita exclusivamente a titulo de informacéo.
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Por deciséo de 26 de Setembro de 2001, notificada a recorrente em 15 de Outubro
de 2001 (a seguir «decisdo impugnada»), a Quarta CAmara de Recurso do IHMI
negou provimento ao recurso. Essencialmente, referiu que o perfodo pertinente,
para efeitos de examinar a utilizagiio séria da marca anterior, se estendia de 12 de
Maio de 1993 a 11 de Maio de 1998 e que a recorrente néo alegava ter utilizado essa
marca antes de 1998. Quanto a declaragio com valor de juramento do gerente da
recorrente, a Cdmara de Recurso considerou que ndo era necessirio pronunciar-se
sobre a sua forga probatéria. Com efeito, referiu que, partindo do principio de que o
volume de negécios realizado em 1998 com as vendas de produtos sob a marca
anterior, tal como foi referido nessa declarago, seja provado, dai nio resulta que
essa marca tenha sido objecto de uma utilizacdo séria durante o periodo pertinente,
Segundo a Camara de Recurso, o volume de negécios de 12 500 DEM, pressupondo
que tenha sido realizado durante o periodo pertinente, por um lado, apenas
correspondia & venda de cerca de 450 unidades dos produtos em causa e, por outro,
era minimo relativamente ao volume de negécios anual total realizado pela
recorrente, que foi de 2,8 milhdes de DEM em 1998. Nestas circunstincias, a
Camara de Recurso considerou que nio era necessario examinar a questio de saber
se a recorrente, ao utilizar a marca anterior sob uma forma diferente daquela sob a
qual foi registada, tinha ou ndo feito uma utilizacdo dessa marca no sentido de
proteger os seus direitos.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada, bem como a decisio da Divisio de Oposigéo de
28 de Margo de 2000;

— condenar o IHMI nas despesas.
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O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questio de direito

Quanto & admissibilidade do pedido destinado a anulagio da decisdo da Divisdo de
Oposigdo

No caso em apreco, a recotrente pede tanto a anulagio da decisdo impugnada como
da decisdo da Divisio de Oposicio. O Tribunal considera que este pedido é
admissivel. O pedido visa que o Tribunal tome a decisdo que, segundo a recorrente,
a Camara de Recurso deveria legalmente tomar quando lhe foi apresentado o
recurso interposto no IHMI. Ora, resulta do artigo 62.°, n.° 1, segundo periodo, do
Regulamento n.> 40/94 que a Camara de Recurso pode anular a decisao da unidade
do THMI que decidiu em primeira instancia. Essa anulagio figura entre as medidas
que podem ser tomadas pelo Tribunal de Primeira Instincia nos termos do seu
poder de reforma, consagrado no artigo 63.°, n.° 3, do Regulamento n. 40/94
[v., neste sentido, quanto a um pedido destinado ao reenvio de um processo ao
examinador, acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 27 de Fevereiro de 2002,
Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. 11-723, n.° 19, confir-
mado por despacho do Tribunal de Justica de 5 de Fevereir
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Quanto ao mérito

A recorrente apresenta cinco fundamentos em apoio do seu recurso. O primeiro
fundamento é baseado na violagéo das disposi¢es conjugadas do artigo 43.°, n.** 2 e
3, e do artigo 15.° do Regulamento n.° 40/94. No segundo fundamento, a recorrente
acusa a Camara de Recurso de ndo ter tomado em consideragio os elementos
probatérios que apresentou durante o recurso. O terceiro fundamento é baseado na
violagéo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. O quarto e o quinto
fundamento séo baseados na violagdo, respectivamente, do direito de ser ouvido e do
dever de fundamentacio.

Quanto ao fundamento baseado na violagio das disposi¢des conjugadas do
artigo 43.°, n.”* 2 e 3, e do artigo 15.° do Regulamento n.° 40/94 e quanto ao
fundamento baseado na violagéo do direito de ser ouvido

— Argumentos das partes

A recorrente expde, de um modo geral, que hd que interpretar o conceito de
«utilizagdo séria» de uma marca no sentido de que abrange qualquer acto que,
devido a sua natureza, & sua importincia e & sua duragio, constitui objectivamente
uma utilizagdo normal da marca no mercado em causa. Quanto 4 importancia que
essa utilizagio deve ter, sublinha que esta depende das circunstincias do caso
concreto e, mais especificamente, da dimenséo da empresa em questdo e do grau de
diversificagdo das suas actividades.

No caso em apreco, a recorrente afirma que, ao aplicar correctamente os critérios de
apreciacio que enumerou, a Camara de Recurso deveria concluir pelo caracter sério
da utilizagdo que foi feita da marca anterior. A este respeito, alega que, durante o
periodo pertinente, efectuou vendas de produtos com essa marca em todo o
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territério alemdo. Segundo a recorrente, resulta da declaragio com valor de
juramento do seu gerente que o volume de negocios realizado com essas vendas,
embora sendo relativamente baixo devido ao langamento dos produtos em causa,
demonstra uma utilizacdo normal da marca, tendo por objectivo assegurar o
escoamento desses produtos.

Além disso, a recorrente invoca que o volume de negécios de 2,8 milhdes de DEM,
que foi considerado na decisio impugnada relativamente ao ano de 1998, nao é
correcto.

No ambito do fundamento baseado na violagio do direito de ser ouvida, a recorrente
acusa a Camara de Recurso de nio a ter informado, antes da adopgio da decisdo
impugnada, da sua intengdo de fundamentar esta decisao no facto de, durante o
periodo pertinente, ela apenas ter vendido, sob a marca anterior, cerca de 450
unidades de produto. Na réplica, precisa que a Camara de Recurso tomou em conta,
na decisio impugnada, o conteudo do articulado da interveniente de 8 de Fevereiro
de 2000, embora a Divisdo de Oposigao lhe tivesse comunicado que esse articulado
néo seria tomado em consideragdo.

O IHMI observa que resulta das diferentes versoes linguisticas do artigo 43.°,n.° 2, e
do artigo 15.° do Regulamento n.° 40/94 que a utilizagdo séria exige uma utilizagdo
verdadeira, auténtica, efectiva ou real. Assim, segundo o IHMI, essa utilizacio deve
ser de natureza a distinguir os produtos ou servigos designados e ndo simplesmente
ter por objectivo manter um direito de marca existente.

Segundo o IHMI, para se apreciar, num caso concreto, o cardcter sério da utilizagdo
que foi feita de uma marca, hd que proceder a uma apreciagio global, tomando em
consideracio o mercado em questido, o modo como os produtos ou 0s servigos em
causa sio normalmente comercializados, as capacidades de produgio e de
comercializagdo do titular da marca e a parte de mercado que este possui.
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Quanto ao caso vertente, em primeiro lugar, o IHMI recorda que, segundo os
elementos probatérios apresentados pela recorrente, a utilizagio da marca anterior
apenas comecou no inicio de 1998, isto é, pouco mais de quatro meses antes da
publicagdo do pedido de marca. Em segundo lugar, o IHMI sustenta que o volume
de negécios realizado com as vendas de produtos sob a marca anterior, durante o
perfiodo pertinente, é minimo, o que ndo pode ser explicado pela circunstincia
segundo a qual a comercializagio dos produtos em causa sé principiou no inicio de
1998. Com efeito, as vendas realizadas durante o segundo semestre desse ano séo
inferiores as realizadas no seu inicio. Em terceiro lugar, o IHMI afirma que o volume
de negdcios realizado pela recorrente com as vendas de produtos sob a marca
anterior tem muito pouca importancia em relagéo ao volume de negécios anual total

da recorrente.

Por outro lado, o IHMI considera que o direito da recorrente a ser ouvida foi
respeitado pela Camara de Recurso.

A interveniente expde que a recorrente ndo fez uma utilizacdo séria da marca
anterior. A este respeito, afirma que o volume de negdécios realizado pela recorrente
com as vendas de produtos sob essa marca representa, no maximo, 0,75% do seu
volume de negécios anual total. Na audiéncia, precisou que, mesmo pressupondo
que o volume de negdcios realizado com a venda de produtos sob a marca anterior,
mencionado na declaracdio do gerente da recorrente, seja correcto, as vendas desses
produtos foram apenas de 38 unidades por més, durante o periodo pertinente.

— Apreciacdo do Tribunal

Como decorre do nono considerando do Regulamento n.° 40/94, o legislador
considerou que a protec¢io de uma marca anterior s6 se justifica na medida em que
essa marca tenha efectivamente sido utilizada. Em conformidade com esse
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considerando, o artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 prevé que o
requerente de uma marca comunitdria pode pedir a prova de que a marca anterior
foi objecto de uma utilizacdo séria no territério em que esta protegida, durante os
cinco anos anteriores a publicac¢io do pedido de marca comunitdria que foi objecto
de oposi¢ao [acérdio do Tribunal de Primeira Instancia de 12 de Dezembro de 2002,
Kabushiki Kaisha Fernandes/I[HMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect.,
p- 11-5233, n.° 34].

Por for¢a da regra 22, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissio, de 13 de
Dezembro de 1995, relativo & execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), a
prova da utilizagido deve consistir em indicagoes relativas ao local, ao periodo, a
extensdo e & natureza da utilizacdo que foi feita da marca anterior.

Na interpretagdo do conceito de utilizagdo séria, ha que tomar em consideragao o
facto de que a ratio legis da exigéncia segundo a qual a marca anterior deve ter sido
objecto de uma utilizagdo séria para ser oponivel a um pedido de marca comunitaria
consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que ndo exista
motivo econdmico justo decorrente de uma fungio efectiva da marca no mercado
[acorddo do Tribunal de Primeira Instancia de 12 de Margo de 2003, Goulbourn/
/IHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Colect., p. 11-789, n° 38]. Em
contrapartida, a referida disposi¢do nio visa avaliar o éxito comercial nem controlar
a estratégia econdmica de uma empresa nem tdo-pouco reservar a protecgio das
marcas apenas as exploragdes comerciais quantitativamente importantes.

Como resulta do acérdio do Tribunal de Justica de 11 de Marco de 2003, Ansul
(C-40/01, Colect., p. 1-2439), relativo & interpretagio do artigo 12°, n° 1, da
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislagoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo
contettdo normativo corresponde, no essencial, ao do artigo 43.° do Regulamento
n.° 40/94, uma marca ¢é objecto de uma utilizacdo séria quando ¢é utilizada, em
conformidade com a sua fungéo essencial que é garantir a identidade de origem dos
produtos ou dos servigos para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um

mercado para estes produtos e servigos, com exclusio de utilizagdes de cardcter
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simbélico que tenham como tinico objectivo a manutencio dos direitos conferidos
pela marca (ac6rddo Ansul, ja referido, n.° 43). A este respeito, a condigfo relativa &
utilizagdo séria da marca exige que esta, tal como é protegida no territério
pertinente, seja utilizada publicamente e com relevéncia exterior (acérddos Ansul, ja
referido, n.° 37, e Silk Cocoon, j4 referido, n.° 39).

A apreciagio do caricter da utilizacdo séria da marca deve assentar em todos os
factos e circunsténcias destinados a estabelecer a realidade da exploragio comercial
da marca, em especial, as utilizagbes consideradas justificadas num dado sector
econémico para manter ou criar partes de mercado em beneficio dos produtos ou
dos servigos protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses servigos,
as caracteristicas do mercado, o alcance e a frequéncia da utilizagio da marca
(acérddo Ansul, ja referido, n.° 43).

Quanto a importéncia da utilizacdo que foi feita da marca anterior, hd que ter em
conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilizacdo, por um
lado, e a duracio do periodo durante o qual os actos de utilizagdo foram efectuados,
bem como a frequéncia desses actos, por outro.

Para examinar, num caso concreto, o cardcter sério da utilizagdo da marca anterior,
hd que proceder a uma apreciagdo global, tendo em conta todos os factores
pertinentes no caso em apreco. Essa apreciacio implica uma certa interdependéncia
entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos
comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade
ou pela grande constincia no tempo da utilizacdo dessa marca e inversamente. Além
disso, o volume de negdcios realizado bem como a quantidade de vendas de
produtos sob a marca anterior ndo podem ser apreciados de modo absoluto, mas
sim em relagdo a outros factores pertinentes, tais como o volume da actividade
comercial, as capacidades de producio ou de comercializacdo ou o grau de
diversificagio da empresa que explora a marca, bem como as caracteristicas dos
produtos ou servigos no mercado em causa. Por esse facto, o Tribunal de Justica
precisou que ndo é necessdrio que a utilizacio da marca anterior seja sempre
quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acérddo Ansul, ji
referido, n.° 39).
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Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial da exploragdo, mais sera
necessario que a parte que se opds forneca indicagdes suplementares que permitam
afastar eventuais dividas quanto ao carécter sério da utilizagdo da marca em causa.

E a luz das consideracoes precedentes que ha que examinar a decisdo impugnada.

A titulo liminar, hd que recordar que, tendo o pedido de marca comunitéria sido
publicado em 11 de Maio de 1998, o periodo de cinco anos previsto no artigo 43.%,
n.°® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 vai de 11 de Maio de 1993 a 10 de Maio de 1998
(a seguir «periodo pertinente»).

Ora, resulta do artigo 15.°, n.° 1, do mesmo regulamento que sdo abrangidas pelas
sancoes nele previstas apenas as marcas cuja utilizagdo séria foi suspensa por um
periodo ininterrupto de cinco anos. Basta, portanto, que uma marca tenha sido
objecto de uma utilizagdo séria durante uma parte do periodo pertinente para
escapar as referidas sangdes.

As partes estio de acordo quanto ao facto de a recorrente invocar ter utilizado a
marca anterior apenas a partir de Janeiro de 1998. Assim, foi a justo titulo que a
Camara de Recurso fundamentou a decisdo impugnada na apreciagio da utilizacio
alegada pela recorrente durante o periodo compreendido entre o inicio do ano de
1998 e 10 de Maio de 1998.

Sem que esse facto tenha sido expressamente mencionado na decisio impugnada, a
Camara de Recurso s6 tomou em consideragio, para efeitos da sua apreciagio, os
impressos ¢ a declaragio com valor de juramento apresentados pela recorrente
durante a oposigio, bem como as observacoes apresentadas pela interveniente nos
seus articulados de 8 de Fevereiro e de 9 de Outubro de 2000.
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Quanto a declaragéio com valor de juramento, o Tribunal observa que a Camara de
Recurso deixou expressamente em aberto a questdo de saber qual era o valor
probatério dessa declaragio. No entanto, fundamentou a sua anélise no pressuposto
de que o contetido dessa declaragio era exacto. Para as necessidades do presente
processo, o Tribunal considera oportuno partir da mesma premissa.

A seguir, quanto aos impressos apresentados pela recorrente, a CAmara de Recurso
verificou, justificadamente, que ndo dido qualquer indicagiio sobre a duracéo ou a
data de utilizagiio da marca anterior. Apesar disso, considerou que era possivel dai
deduzir a natureza e o local dessa utilizago, sendo a nota de encomenda que figura
nesses impressos claramente destinada ao mercado alemio.

Para determinar se essa utilizagdo podia ser qualificada de séria, a Camara de
Recurso, essencialmente, apoiou-se em dois elementos diferentes. Em primeiro
lugar, considerou que o volume de negécios de 12 500 DEM, mesmo pressupondo
que tenha sido realizado de 1 de Janeiro a 11 de Maio de 1998, e ndo de 1 de Janeiro
a 30 de Junho de 1998, bem como a quantidade de vendas realizadas, avaliada em
cerca de 450 unidades, eram demasiado baixas dado que se trata de um produto de
preco médio. Em seguida, considerou que o volume de negdcios realizado com as
vendas de produtos sob a marca anterior, que corresponde a cerca de 0,75% do
volume de negdcios anual total da recorrente, avaliado em 2,8 milhées de DEM, era
insuficiente. '

Decorre dos elementos factuais apurados pela Camara de Recurso que, devido as
vendas de produtos sob a marca anterior, a recorrente realizou um determinado
volume de negécios. Assim, a marca anterior foi objecto de actos de utilizacio que,
tendo em conta a situagio do sector econdémico em causa, eram objectivamente
proprios para criar ou para conservar um mercado para os produtos para os quais foi
registada.

O Tribunal considera que se trata de um volume de negécios reduzido, realizado
durante um periodo relativamente curto de quatro meses e meio, periodo
imediatamente anterior & data de publicagio do pedido de marca comunitaria,
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Por conseguinte, hd que examinar se as duvidas quanto ao caricter sério dessa
utilizacdo, que decorrem de uma reduzida importancia da mesma ou da sua retoma
pouco tempo antes da publicagdo do pedido de marca, eram justificadas com base
nos factos e provas invocados pelas partes.

Quanto a relagio entre o volume de negécios gerado pelas vendas de produtos sob a
marca anterior e o volume de negdcios anual da recorrente, hd que observar que o
grau de diversificagdo das actividades das empresas que operam no mesmo mercado
é variavel. Além disso, a obrigagdo de se fazer a prova de uma utilizagao séria de uma
marca anterior nio tem por objectivo controlar a estratégia comercial de uma
empresa. Ndo se exclui que seja economicamente e objectivamente justificado que
uma empresa comercialize um produto ou uma gama de produtos mesmo que seja
minima a parte destes no volume de negécios anual da empresa em causa. Além
disso, numa empresa de dimensdo modesta, uma baixa percentagem do volume de
negdcios anual corresponde a um baixo montante expresso em valor absoluto.

Conclui-se que, no caso em aprego, a relagio entre o volume de negécios total da
recorrente e o realizado com as vendas de produtos sob a marca anteriot,
considerado isoladamente, tem apenas um reduzido valor indicativo e nio pode,
assim, ser decisiva na apreciacdo do cardcter sério da utilizacao dessa marca.

Quanto ao volume das vendas de produtos sob a marca anterior e ao volume de
negécios por elas gerado, expressos em valor absoluto, o IHMI explicou, na
audiéncia, que a Camara de Recurso considerou que os produtos de prego médio
serio, regra geral, vendidos em maior quantidade do que os produtos de prego
muito elevado. Assim, ¢ referido na decisio impugnada que o reduzido volume de
negocios e de vendas, expressos em valor absoluto, de um produto de pregco médio
ou pouco elevado permite concluir pela utilizagio ndo séria da marca em causa.
Embora esta consideracio nio seja errada em si mesma, é incompleta quando as
caracteristicas do mercado em causa ndo sio tomadas em conta.
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A este respeito, a recorrente alega, no &mbito do processo na Camara de Recurso,
que os produtos vendidos sob a marca anterior s6 sio utilizados em pequena
quantidade. Esta afirmagfio ndo foi contestada pela interveniente no decurso desse
processo. A afirmagéo é alids apoiada nas placas publicitdrias apresentadas pela
recorrente que continham indica¢des quanto & dose dos produtos em causa. Por
outro lado, essa indicagdo ndo é invocada na decisio impugnada, mesmo que
pudesse explicar o reduzido volume de vendas realizadas sob a marca anterior.

A Camara de Recurso também néo teve em consideragdo a afirmagio da recorrente,
contida na fundamentacdo do seu requerimento de oposi¢io e no articulado
apresentado na Cimara de Recurso, segundo a qual tinha relancado a comercia-
lizagdo dos produtos em causa e que, portanto, o volume comercial por estes
representado era reduzido. Ora, esta indicagdo podia ser pertinente na apreciacio do
carécter sério da utilizacio que foi feita da marca anterior, e isto ndo obstante o facto
de o volume de negécios alegadamente realizado durante o segundo semestre de
1998 ter sido menos elevado do que o do primeiro semestre. Efectivamente, é
possivel que a fase inicial de comercializagio de um produto seja superior a alguns
meses.

Todavia, a recorrente nio fez a prova de que os produtos comercializados sob a
marca anterior estavam em fase de lancamento, embora a interveniente tenha posto
em causa essa afirma¢iio — pela primeira vez — na contestagio de 9 de Outubro
de 2000 na Cémara de Recurso. No entanto, essa omissiio s6 podia ser censurada &
recorrente se esta tivesse tido a possibilidade de reagir ao articulado da interveniente
de 9 de Outubro de 2000. A este respeito, o Tribunal observa que resulta do autos
que o IHMI comunicou esse articulado a recorrente, por carta de 24 de Outubro
de 2000, referindo-lhe que essa comunicagfio era unicamente a titulo de informacio.
Além disso, no que diz respeito ao articulado da interveniente de 8 de Fevereiro
de 2000, ao qual esta se referiu no seu articulado de 9 de Outubro de 2000, a Divisdo
de Oposicdo do IHMI informara a recorrente, por comunicagio de 8 de Marco
de 2000, de que o conteddo desse articulado de 8 de Fevereiro de 2000 néo seria
tomado em consideragéo. Conclui-se que, ndo tendo a recorrente sido convidada a
tomar posicdo sobre o articulado de 9 de Outubro de 2000, foi privada da
possibilidade de avaliar a utilidade de apresentar elementos de provas suplementa-
res.
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Esta consideracio é também valida no que diz respeito as indicages relativas ao
nimero de produtos vendidos, expresso em valor absoluto, e ao alegado volume de
negdcios anual total da recorrente, que figura no articulado da interveniente de 8 de
Fevereiro de 2000 (n.° 10 supra), indicagdes a que a interveniente se referiu no seu
articulado de 9 de Outubro de 2000 e que a Camara de Recurso considerou na
decisdo impugnada.

Deve-se acrescentar que a regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, que prevé
que a prova da utilizagio da marca anterior deve ser fornecida no prazo fixado pelo
IHMI ao opositor, sendo a oposigdo rejeitada se essa prova nao for apresentada no
referido prazo, ndo pode ser interpretada no sentido de que se opde a tomada em
consideracio de elementos de prova suplementares, tendo em conta a existéncia de
elementos novos, mesmo que sejam fornecidos depois do termo desse prazo.

Com efeito, tendo o Regulamento n.° 2868/95 sido adoptado pela Comissio, nos
termos do artigo 140.%, n.* 1, do Regulamento n.° 40/94, as suas disposicdes devem
ser interpretadas em conformidade com as disposi¢es deste tltimo regulamento. A
este respeito, hi que ter em consideragdo, em especial, o artigo 43.°, n° 1, e o
artigo 74.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Por um lado, o artigo 43.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94 dispde que, no decurso do exame da oposicio, o IHMI
convidard as partes, sempre que tal se revele necessério, a apresentarem, dentro de
um prazo que lhes é fixado, observagoes sobre comunicagoes suas ou das outras
partes. Por outro lado, o artigo 74.%, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, que prevé que o
IHMI pode nio tomar em consideragio factos que as partes nao tenham alegado ou
provas que nio tenham sido produzidas em tempo util, confere as instancias do
IHMI um poder de apreciagio em relagio a tomada em consideragio de elementos
apresentados depois do termo do prazo.

A luz de todas estas consideracdes, o Tribunal considera que a Camara de Recurso
nio tomou em consideragdo todos os factores pertinentes para apreciar se a
utilizacio que foi feita da marca anterior podia ser qualificada de séria. Além disso,
apoiou-se numa base factual incompleta, nao tendo convidado a recorrente a tomar
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posicdo sobre os factos e argumentos novos invocados no articulado da
interveniente de 9 de Outubro de 2000, isto é, o alegado volume de negécios anual
total da recorrente, os argumentos relativos & quantidade de produtos vendidos e a
contestacdo, por parte da interveniente, da alegagéo da recorrente segundo a qual os
produtos designados pela marca anterior estavam em fase de langamento.

Conclui-se que hé que anular a decisio impugnada, sem que seja necessario que o
Tribunal se pronuncie sobre os outros fundamentos invocados pela recorrente.

Quanto ao pedido destinado & reforma da decisdo impugnada

Em apoio do pedido agora em causa, a recorrente censura a Cimara de Recurso por
ndo ter anulado a decisio da Divisdo de Oposi¢do na medida em que esta tltima
considerou que uma declaragio com valor de juramento, feita pelo gerente do titular
da marca anterior, ndo pode constituir um elemento de prova suficiente.

A este respeito, ha que observar que a continuidade funcional no IHMI implica que
a Camara de Recurso é obrigada a proceder a uma nova apreciacio das provas
apresentadas pela recorrente. Quando essa apreciacio conduz a um resultado
diferente do da unidade que decidiu em primeira instancia, a CAmara de Recurso
pode, nos termos do artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, pronunciar-se
sobre a oposi¢do ou remeter o processo & Divisdo de Oposicao.

Conclui-se que, mesmo que se aceite a argumentaciio da recorrente tal como foi
exposta no n.° 60 supra, a Camara de Recurso poderia ter ela prépria decidido sobre
a oposi¢do ou remetido o processo a Divisio de Oposicéo.
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Ora, o Tribunal, ao anular a decisdo da Divisdo de Oposigao, procede a uma reforma
da decisio impugnada. Esta possibilidade, prevista no artigo 63.°, n° 3, do
Regulamento n.° 40/94, esta, em principio, limitada as situages em que o processo
esteja em condi¢des de ser julgado [acérdao do Tribunal de Primeira Instancia de
2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2), T-323/00, Colect., p. 11-2839, n.- 18,
recurso pendente]. Isto implica que o Tribunal, com base nos elementos de prova
que lhe foram apresentados, possa tomar a decisdo que a Camara de Recurso era
obrigada a tomar, por for¢a das disposiges aplicaveis no caso em aprego. Resulta do
ntimero anterior que, no caso concreto, esta condi¢do nio estd preenchida.

A luz das consideracdes precedentes, o Tribunal nio deve reformar a decisdo
impugnada.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 872, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instancia, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o
tiver requerido. Nos termos do artigo 87.°, n.° 4, terceiro pardgrafo, do Regulamento
de Processo, o Tribunal pode determinar que o interveniente suporte as respectivas
despesas.

No caso em aprego, a interveniente e o IHMI foram vencidos. Todavia, a recorrente
nao requereu que a interveniente fosse condenada nas despesas e o IHMI néo pos
em causa o pedido destinado a que fosse exclusivamente condenado nas despesas
efectuadas pela interveniente.

Por conseguinte, hd que decidir que o IHMI suportard, além das suas proprias
despesas, as despesas efectuadas pela recorrente e que a interveniente suportard as
suas préprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) E anulada a decisdo da Quarta Cimara de Recurso do Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 26 de
Setembro de 2001 (processo R 578/2000-4),

2) E negado provimento ao recurso quanto ao restante,

3) O IHMI suportard as suas préprias despesas, bem como as despesas
efectuadas pelo recorrente,

4) A interveniente suportard as suas proprias despesas.

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.

O secretdrio O presidente

H. Jung J. Pirrung
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