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Processo C-183/21

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

Data de entrada:
23 de marco de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Landgericht Saarbriicken (Tribunal Regionah, de“Saatbricken,
Alemanha)

Data da deciséo de reenvio:

4 de margo de 2021
Demandante:

Maxxus Group GmbH &Co. KG
Demandada:

Globus Halding GmbH & Co."KG

Objeto do processo'prineipal

Diretivia'relativa‘as marcas = Onus de alegaco e da prova

@bjeto e fundamento juridico do pedido de deciséo prejudicial

Interpretagdo do direito da Unido, artigo 267.° TFUE

Questdes prejudiciais

Deve o direito da Unido, em particular no que respeita a(s) Diretiva(s) relativa(s)
as marcas, ou seja, a

DIRETIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de
22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), em especial o artigo 12.°, ou a
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DIRETIVA (UE) 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), em especial os
artigos 16.°, 17.°, e 19.°

ser interpretado no sentido de que o efeito Gtil destas normas proibe uma
interpretacdo do direito processual nacional

1) que imponha ao demandante, num processo civel de extin¢cdo de uma marca
nacional registada por motivo de caducidade por ndo utilizagdo,ftm_oOnus de
alegacéo distinto do 6nus da prova, e

2) que imponha ao demandante, no ambito deste 6nus de alegacéo

a. que exponha circunstanciadamente a ndo utilizacdg da marca\, pelo
demandado em tal processo, na medida em que isso Ihe.seja possivel e

b. que efetue para o efeito a sua propria gesquisasno mereado, adequada a
pretensdo de extingdo e a natureza especifica‘da marca em causa?

Disposicdes de direito da Unido invocadas

DIRETIVA (UE) 2015/2436. DO, PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO, de 16 de dezembre, de '2015; que aproxima as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de mareas (aseguir «Diretiva relativa as marcas»),
em especial os artigos 16.¢, 1742, 19.°, 44.° e 46.°

Disposi¢des de direito,nacionakinvocadas

Zivilprozessordnung (Cadigo_ de Processo Civil, a seguir «ZPO»), em especial o
§178

Apresentagdo sucinta dos factos e do processo principal

A demandante pede a extingdo de duas das marcas alemds da demandada por
motivo de néao utilizacdo. A demandante comercializa aparelhos e equipamentos
desportivos, plataformas de massagem, cadeiras de massagem e grelhadores. Esta
registada como titular da marca aleméa 302017108053 «MAXXUS» e da marca da
Uni&o Europeia 17673641 «MAXXUS».

A demandada € a sociedade-mde do Grupo Globus St. Wendel. Pertencem-lhe
varias sociedades que operam a nivel nacional 46 hipermercados self-service com
artigos alimentares e ndo alimentares, bem como lojas especializadas em bebidas,
bricolagem, artigos elétricos e outros produtos. A demandada permite que as
empresas do grupo utilizem as marcas que detém. As Unicas vendas em linha
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significativas geradas pelo grupo sdo obtidas nos setores da eletricidade e da
bricolagem.

A demandada esta registada no Registo de Marcas desde julho de 1996 como
titular da marca nominativa alema 395 35 217 «MAXUS» para uma variedade de
produtos das classes 33, 1-9, 11-32 e 34. O periodo de graca da marca expirou em
30 de outubro de 2005. A demandada continua registada desde maio de 1996
como titular da marca alemda nominativa/figurativa 395 35 216, reproduzida
abaixo, com o texto kMAXUS» e um simbolo de um globo para as classes 20, 1-9,
11-19 e 21-34:

<[>

No processo de registo das marcas.«MAXXUS»“da demandante, a demandada
apresentou inicialmente oposi¢do., Emy 2. de maio, de 2018, a demandada
apresentou oposicdo contra a marca dasUnide Europeia 17673641 «MAXXUS» da
demandante. A oposicdo baseou-seentrevoutres, fa marca nominativa 395 35 217
«MAXUS». A demandantealegou contra a‘gposicao que a demandada nao tinha
utilizado a marca «MAXWUS» ‘de ferma‘adequada a assegurar a manutencdo dos
seus direitos. A demandada desistiu dasoposicdo em 5 de agosto 2019. Também
com base nesta marca nominativa «MAXUS», a demandada apresentou em 12 de
fevereiro de 2018 oposi¢ao contra‘a marca alemé 302017108053 «MAXXUS» da
demandantenzA'demandada,desistiu igualmente desta oposicao.

Em 29 de julho“de~2019, a demandante apresentou no Deutsches Patent- und
Markenamt (Institute de Marcas e Patentes alem&o) um pedido de extin¢do das
duas marcas contrevertidas por motivo de caducidade. A demandada opds-se a
extingdo, respetivamente, por carta de 26 de agosto de 2019.

A ‘demandada utilizou, pelo menos, a marca nominativa «<sMAXUS» a titulo de
«marca branca» para varios produtos e escolheu a seguinte forma:

O litigio tem por objeto 0 &mbito dessa utilizagdo e o ultimo momento relevante.
A demandante alega que durante os ultimos cinco anos a demandada néo utilizou
as marcas registadas a seu favor de forma adequada a assegurar a manutengéo dos
seus direitos.
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Uma pesquisa por «xMAXUS», efetuada pela demandante no Google, ndo revelou
nenhum elemento que indiciasse uma utilizagdo das marcas controvertidas
adequada a assegurar a manutencao dos seus direitos. Na pagina da Internet do
grupo de empresas da demandada, www.globus.de, hd uma rubrica de «marcas
proprias». Ai sdo indicadas as seguintes denominacBes: «korrekt», «Globus»,
«Globus Gold», «naturell» e «Jeden Tag». As marcas controvertidas ndo séo
mencionadas. Ao introduzir o termo «MAXUS» na pesquisa interna da péagina,
surgiram oito propostas, das quais duas sdo pertinentes e seis diziam respeito a
toalhetes de limpeza. No entanto, nenhuma das marcas controvertidas figura nas
toalhetes de limpeza ou na sua embalagem. S a palavra «MAXUS»*figura no
texto da proposta. Ao introduzir o termo «MAXUS» ‘surgirams, duas
correspondéncias. Ambas se referiam a uma loja de bebidas chamada «MAXUS
Getrankemarkt» explorada pela Maxus GC Freilassing GmbhH &Co\KG. No
entanto, segundo o seu sitio Internet, essa sociedade ndo“utiliza,a denominacao
«MAXUS» como marca para bebidas proprias, mas apenas ‘ecome insignia da
empresa Ou marca para Servicos comerciais com bebidas. \Uma ‘agéncia de
detetives comprovou que nenhuma marca prépria,‘’da demandada "tinha sido
comercializada sob as denominagfes controvertidas nessa loja\de bebidas em
Freilassing.

A demandante alega que durante os.Ultimos cinco‘anosa demandada ndo usou as
marcas registadas a seu favor de uma forma adequada a assegurar a manutencéo
dos seus direitos. Recai sobre asdemandadao énus_de alegacéo e o 6nus da prova.
Tal resulta igualmente da Diretiva relativa,as marcas, conforme alterada.

A demandante pede que axdemandada seja condenada, em primeiro lugar, a prestar
0 Seu consentiment@ya extingdo da suasmarca nominativa «sMAXUS» registada no
Instituto de MargasS\e Patentessalemdo sob o nimero 395 35 217 para todos os
produtos e, em segunde’lugar, a‘prestar o seu consentimento a extingdo da sua
marca nominativa/figurativa «MAXUS» registada no Instituto de Marcas e
Patentes alemde Seb numere 395 35 216 para todos os produtos.

A demandada“pedengue, a“acdo seja julgada improcedente. Alega que se verifica
uma utilizacdo adeguada a assegurar a manutencdo dos seus direitos e considera
gue as alegagbes)ida demandante ndo sdo suficientes para justificar um 6nus de
alegagdo, secundario.

A marca, kMAXUS» ¢é utilizada, com o consentimento da demandada, nos
hipermercados self-service pertencentes ao grupo Globus para identificar os
seguintes grupos de produtos da gama padrdo: acessorios para animais, artigos
domeésticos, artigos de papelaria, brinquedos, artigos desportivos, acessérios para
automoveis, artigos téxteis. Tais produtos com a denominacdo da marca foram
comercializados durante todo o periodo relevante dos ultimos cinco anos até a
pendéncia deste processo e até ao presente, com o consentimento da demandada,
nos hipermercados self-service pertencentes ao Grupo Globus na Alemanha, bem
como sob a forma de produtos de exportacdo. Além disso, a marca é utilizada
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temporariamente para acfes de promocdo, tais como produtos para fas durante
eventos de futebol.

A demandada apresenta exemplos de embalagens e fotografias de prateleiras que
ilustram a utilizacdo da marca nominativa «sMAXUS» nos ultimos cinco anos.
Apresenta também extratos do sistema de gestdo das existéncias e uma lista do
setor das marcas proprias. Reitera as suas alegacGes no processo de oposicao e
apresenta, a este respeito, o articulado com o qual exp0s a utilizacdo, apresentando
informacdes detalhadas e outras provas.

Além disso, alega que poderia, com 0s correspondentes custos,«apresentar mais
provas de utilizacdo. Os custos seriam, no entanto, elevados.

Normas/jurisprudéncia relevantes

A Seccéo refere os considerandos 31, 32 e 42, bem _como.os artiges 16.°, 17.°,
19.°, 44.° e 46.° da nova Diretiva relativa as mareas; nde, se-aprecia uma alteracéo
da lei no que diz respeito ao ponto em quest&o:

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, numa ‘a¢do de extin¢do, o onus
da prova da ndo utilizacdo recai sobre a,titular daymarca. Quanto as marcas da
Unido, a Seccdo remete a este respeito, para os n.%252 a 64 do Acorddao no
processo C-610/11 P, Centrotherm. Esta juriSprudéncia sobre a antiga Diretiva
relativa as marcas foi igualmente alargada asymarcas nacionais como resulta dos
n62 a 74 do Aco6rddo, nos processos  apensos C-217/13 e C-218/13,
Oberbank AG e 0. Par, ultimoy.como resulta dos n.* 73 a 82 do Acérddo nos
processos apensos €-720/[18 e.C-721/18%errari SpA, o Tribunal de Justica decidiu
também, em proCessaes civeisde,declaracdo de nulidade como o presente, que o
onus da provayrecaisebre a titular da marca.

Nos termos do'direite,alemao, em conformidade com o § 55, n.° 1, segunda frase,
ponto 1, da Gesetz, Uber‘den’ Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei
da‘pretegao daswmareas'e outros sinais distintivos, a seguir «MarkenG»), qualquer
pessoa pede, intentar uma agdo de extingdo ao abrigo do § 49 da MarkenG, na
medida em gueyreivindique a ndo utilizacdo da marca. Nos termos do § 49, n.° 1,
da MarkenG, a caducidade que tem como consequéncia um direito de extincao
ocorre Se a marca ndo tiver sido utilizada de forma séria na acecdo do § 26 da
MarkenG durante um periodo ininterrupto de cinco anos; uma unica utilizacédo
séria é suficiente para que o direito de extingdo da outra parte fique sem efeito em
relacdo aos grupos de produtos em uso.

Segundo a jurisprudéncia do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal), o
onus de alegacdo e da prova em acdes civeis de declaracdo de nulidade (era)
concebido de tal forma que o demandante devia expor primeiro
circunstanciadamente a ndo utilizacdo. A este respeito, entendia-se que, através do
onus de alegacdo, a propria demandante devia proceder, pelos seus meios, a uma
analise suficiente para esclarecer se a parte contraria usava ou ndo uma marca de
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forma adequada a assegurar a manutencdo dos seus direitos. O titular da marca
poderia entdo estar sujeito a um onus de alegacdo secundéario, porque 0 oponente
ndo podia, normalmente, ter conhecimento dos processos comerciais internos da
parte contréaria. Considerava-se: «O 6nus de alegacdo e da prova dos pressupostos
de uma acdo de extincdo recai sobre a demandante. Contudo, pode igualmente
recair sobre os demandados numa acdo de extingdo uma obrigacdo processual de
declaracdo, em conformidade com o principio da boa-fé, igualmente aplicavel em
direito processual, por forca do § 242 do Burgerliches Gesetzbuch (Cddigo Civil
alemdo). Isto pressupbe que o0 demandante da extincdo ndo tenha um
conhecimento preciso das circunstancias da utilizacdo da marca, nem disponha da
possibilidade de esclarecer os factos por sua conta.»

Fundamentacéo do pedido de decisdo prejudicial

O presente processo de reenvio prejudicial diz respeito, a \interpretagao da(s)
Diretiva(s) relativa(s) a(s) marca(s) em relacdo “aQs proeessos nacionais de
declaragdo de nulidade por ndo utilizacdo no gue respeita.ds mareas,nacionais. No
Acordao proferido nos processos apensos{C-720/18 e"C=721/18, o Tribunal de
Justica atribuiu 0 6nus da prova nesses processos ao tittlarda marca.

No entendimento da Seccdo, a juriSprudéncia do Bundesgerichtshof referida em
relacdo ao 6nus da prova ja ndo € defensavel a luz deste acorddo. No entanto,
ainda esta em discussao se, ao abrigo dodireitosacional, o 6nus da alegacdo pode
continuar a recair sobre o0 demandante, A Seccdo considera que é esse 0 caso.

Em principio, devia censiderarsse que odireito processual — também segundo a
Diretiva relativa €@ mareas, —\se encontra na esfera da soberania dos
Estados-Membrosy, Tal & “confitmado pelo considerando 42 da diretiva. No
entanto, este principio,e limitado pelas regras gerais do direito da Unido através da
proibicao da'diseriminagéo‘e de, principio da efetividade.

Embora o principiondasigualdade de tratamento ndo esteja aqui em causa,
coloca=se\a questdo de Saber se a imposicdo ao demandante do 6nus de alegacédo
violaria ovefeito Gtilda Diretiva relativa as marcas.

No direite aleméo, ¢ feita uma distincdo entre os conceitos de 6nus de alegacdo e
onus,da prova.

O dever de alegacdo obriga a parte a ser tdo concreta quanto possivel na
apresentacdo que possa fazer. Uma pessoa que tenha o 6nus de alegacéo por forca
do 8 138 do ZPO perde o0 processo se ndo cumprir esse onus. O direito processual
aleméo também desenvolveu, em especial, um onus de alegacdo secundario. Tal
destina-se a impor a ambas as partes a obrigacdo de apresentar as alegacbes que
Ihes sejam realmente possiveis. A este respeito, a jurisprudéncia também
reconhece a obrigagéo de realizar investigag0es no respetivo ambito de influéncia.
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Deve ser feita uma distingdo entre esta questdo e a de quem suporta o 6nus da
prova se ambas as partes expuserem a sua opinido sobre o assunto em termos
suficientemente concretos. Se o tribunal ndo souber, apos a producdo da prova, se,
no conjunto, deve reconhecer credibilidade as provas do demandante, apesar da
contraprova do demandado, perdera a parte que suporta o énus da prova (o
designado non liquet).

Em principio, ha que dissociar o 6nus de alegacdo do 6nus da prova. O direito
alemdo conhece varios exemplos nos quais 0 6nus de alegacdo e o 6nus da prova
sdo diferentes e distingue o 6nus de alegacdo de tal forma que cada“parte deve
apresentar os factos conhecidos ou que podem ser investigadoS\com um, custo
razoavel. Se uma das partes ndo cumprir o seu 6nus de alegacdo,\perde O\processo.
Se ambas as partes forem suficientemente concretas, o tribunal recolhesassprovas
produzidas e aprecia-as. Se o tribunal ndo conseguir formar ‘uma eonviccao a
partir das provas produzidas, perde a parte que suporta’@*énus,da,prova.

O presente reenvio diz apenas respeito ao 6nus de alegacaos nde,ae 6nus da prova.

A Unica questdo que se coloca no presente case, €ra defsaberse, ao abrigo do
direito da Unido, pode recair sobre o.demandante, ne,ambito de processos de
direito nacional de declaragdo de nulidade de mareas per nao utilizacdo, um oénus
de alegacdo inicial, ou pelo men@s Secundario, depois*de o demandado ja ter
alegado aqui detalhadamente a utilizagao.

A Seccdo considera que aDiretiva relativasas marcas ndo contém uma regra sobre
0 onus de alegacdo. Em ‘partieular;, ndodecorre, do seu ponto de vista, da Diretiva
relativa as marcas, emtedovo caso nag necessariamente na acecdo do principio da
efetividade, que nd@ possa“impor-se ao demandante em processos de declaracéo
da nulidade nenhum, tipos, desyrequisito no que respeita & fundamentacdo
circunstanciada.da sua,agao.

O Tribunahde Justiga‘da,Unido Europeia justifica o ponto de vista sobre o 6nus da
prova, que nde,é expressamente regulado na Diretiva relativa as marcas, com uma
analogia com o Regulamento da Unido em matéria de marcas e, além disso, com o
argumento,de que a questdo do onus da prova deve ser regulada da mesma forma
em “todos 0s, Estados-Membros, a fim de ndo prejudicar o nivel de protecédo
resultantenda’ Diretiva relativa as marcas. O 6nus da prova do titular da marca
resulta de,um principio que «se limita, na realidade, a traduzir o que o bom senso
e um imperativo elementar de eficacia do processo aconselham.»

Nenhum dos dois argumentos diz, no entendimento preliminar da Seccéo, respeito
ao onus de alegacéo:

A Seccdo considera que o bom senso e a eficicia processual, os dois principais
fundamentos da jurisprudéncia do Tribunal de Justica, exigem que o Onus de
alegacdo continue a ser interpretado de forma equilibrada, em conformidade com
a jurisprudéncia do Bundesgerichtshof supramencionada:
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Com efeito, os legitimos interesses das duas partes devem ser ponderados. Por
conseguinte, o demandante deve assumir primeiro ele proprio o encargo de, na
medida em que lhe seja possivel e adequado, examinar se o demandado utiliza ou
ndo a marca em causa. SO apds tal pesquisa e a correspondente alegacao
circunstanciada é que parece necessario que o demandado demonstre a sua
utilizagcdo sem quaisquer lacunas.

Caso contrario, qualquer parte — o direito processual para a¢6es de declaracdo de
nulidade ndo exige um interesse legal concreto — poderia forcar qualquer titular de
uma marca a revelar a utilizacdo da sua marca. Ao abrigo do direito alemao, como
das diretivas, «qualquer pessoa» pode intentar uma acéo de extifgdo, O risco de
abuso desta possibilidade de acdo € portanto grande, se nde Se\Impuser, ao
demandante, de antemao, quaisquer obrigacdes de alegacdo para além’da, frase «O
demandado ndo utiliza as suas marcas».

Ao titular da marca demandado é imposto um grapnde ‘encargos, nomeadamente, a
pesquisa de todos os procedimentos de utilizagdo durantel osaultimos.cinco anos
em todos os dominios em que este utiliza a marca propria:

Na opinido da presente Seccdo, parece razoavel™e “apropriado impor ao
demandante que examine primeiro, de<forma adequada, Se'se verifica uma nao
utilizagcdo pelo titular da marca. Parasissofa Sec¢do considera que este deve
realizar um exame adequado a natureza especifica da marca em questdo e reportar
a respeito do mesmo no pedido. 'SQ atraves ‘de‘tais alegacdes concretas é que se
desencadeia 0 6nus de alegacdo dondemandado. A este respeito, reconhece-se
igualmente que uma alegacaosconereta de uma parte exige uma resposta concreta
da outra.

O caso em aprecoyilustra asproblemética: a demandada explora uma cadeia de
comércio presencial ‘com 46 “hipermercados na Alemanha e comercializa, na
qualidade, devretalhista, \umasvasta gama de produtos «ndo alimentares». Pelo
menosfSegundo ‘as suas.declaracbes e com os documentos juntos aos autos até ao
presente, utiliza a marea Neminativa «maxus» como marca prépria para uma vasta
gama de, produtos,incluidos num grande numero de classes na ace¢do do Acordo
de Nice. A,demandada so residualmente exerce atividades no ambito do comércio
eletrénico. Até a data, a demandante limitou-se, no decurso do processo, a realizar
uma breveypesquisa no Google e a verificar um Unico resultado, uma loja de
bebidas em Munique.

A Seccéo considera que a demandante ndo cumpriu assim o seu onus de alegagéo.
No caso de uma marca como a que estd em causa, teria sido possivel e razoavel
que a demandante inspecionasse, pelo menos aleatoriamente, dois ou trés
hipermercados da demandada, para confirmar a utilizagdo das marcas em causa.
Com efeito, a marca em causa é uma marca propria da demandada que serve para
muitos produtos (denominada «marca branca») e a demandada ndo € um
comerciante em linha, mas um hipermercado de vendas presenciais.
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Na opinido da Seccdo, a questdo da adequacdo do @mbito do 6nus de alegacdo s
pode ser decidida individualmente pelo juiz nacional em cada caso. Nos processos
apensos C-720/18 e C-721/18, por exemplo, decididos pelo Tribunal de Justica e
que versavam sobre o 6nus da prova, estava em causa uma marca em que 0
dominio e o mercado dos produtos eram verificaveis, como a utilizagdo da marca
nesses mercados. A situacdo & completamente diferente no caso de marcas
proprias («marcas brancas») de um supermercado. Neste caso, trata-se de um
grande namero de lojas e de produtos.

Se a demandante ndo tivesse quaisquer obrigacdes concretas de pesquisa e de
alegacdo no sentido do 6nus de alegacdo, poderia sem quaisquer ‘eustos obrigar a
demandada a fundamentar a utilizagdo da marca propria, renunciandoyao sigilo
comercial e obrigando-a a um grande esforco de pesquisa. A Seccao,considera que
tal resultaria num risco de abuso.

E certo que se deve ter em conta que a acdo de declaragdo de nulidade.obedece ao
interesse geral de proteger exclusivamente as mareas ‘apenas, se ‘estas forem
utilizadas. Do mesmo modo, a lei alema autoriza avacae de declaragéo de nulidade
sem interesse juridico proprio. No entanto,@s.interesses legitimos de um titular da
marca de ndo ser demandado ao acase; mas ‘apenas Se 0, demandante também
«tiver feito o seu trabalho de casa», sdo'suscetiveis,de argumentar a favor de uma
certa exigéncia de alegacao por parte dowgpenente.

Esta visdo da questdo e também“apoiada pelasconcecdo da Diretiva relativa as
marcas: 0s artigos 17.°, 44.° e'46.° da diretiva esclarecem, a este respeito que 0
argumento da ndo utilizagdo“pode, ser ‘invocado no processo ativo do titular da
marca ai referido e gueestexsuporta 0,0nus da prova. Se um titular de uma marca
quiser defender-se“de umawviolagdo, e o suposto infrator deduzir a referida
excecdo, tal deveralevar@ que O-titular da marca também deva suportar o 6nus de
alegacdo originario 'de,que utiliza efetivamente a marca. O mesmo se aplica aos
procedimentos, deserites nosartigos 44.° e 46.° da Diretiva relativa as marcas.
Assim| 0"ambito'do processo € determinado, em cada caso, pelo titular da marca.

Nos processos civeiside declaracdo de nulidade enquanto processos passivos do
titular da marca, a situacdo é completamente diferente: por um lado, este tipo de
processe naoyé regulado pela diretiva, 0 que se opbe a uma limitacdo do 6nus de
alegacde de.oponente. O efeito Gtil da Diretiva relativa as marcas nao € assim, a
contrario, afetado pelo 6nus de alegacdo do oponente no ambito do processo civel
de declaracdo de nulidade. Por outro lado, neste caso, o oponente determina o
ambito do ataque a marca alegadamente ndo utilizada pelo titular. Por
conseguinte, no entendimento da Seccdo, sdo necessarias, nesta situacdo,
alegacbes pelo menos circunstanciadas, baseadas em factos, por parte do
demandante, a fim de evitar que o processo de declaracdo de nulidade se torne
completamente incontrolavel. Isto pressup8e uma determinada e razoavel pesquisa
pré-contenciosa por parte do oponente.
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administrativo de declaracdo de nulidade perante o Instituto de Marcas. Isto
também é garantido pelo direito alem&o. O efeito Util da Diretiva relativa as
marcas nao exige, portanto, que o 6énus de alegacdo que impende sobre o
demandante seja posto em causa no ambito do processo civel de declaracdo de
nulidade que ndo é exigido nem regulado pela diretiva.

O segundo argumento do Tribunal de Justica, segundo o qual néo deve surgir um
nivel de protecdo diferente no ambito da Diretiva relativa as marcas, ndo afeta a
opinido preliminar da Secgcdo. Com efeito, de acordo com o (Acérdao nos
processos apensos C-720/18 e C-721/18, é evidente que um «non liguet» conduziu
a uma decisdo contra o titular da marca apos a producdo da preva.“A‘exposicao
circunstanciada no sentido do 6nus de alegacdo esta, sem ‘mais,a0 alcance /de
qualquer parte que deseje efetuar a pesquisa necessaria. Se,talhocorrer, o\ titular
deve apresentar provas completas da utilizagdo da sua"marca.“Se ‘o fizer, havera
producdo de provas e, se sendo estas inconclusivasghavera umadecisdemon liquet
a favor do oponente. Por conseguinte, o ponto de vistaxda ‘Sec¢dosobre o 6nus de
alegacdo nao altera o nivel de protecéo.

Daqui resulta que, na sua primeira questéo, a Secgcao.pretende saber se, no ambito
de processos de declaracdo de nulidade; o demandante,pode estar sujeito a uma
obrigacdo de apresentar alegacOes Circunstanciadas.»\Com a segunda questdo, a
Secgdo pergunta se a interpretacdo que adoteu provisoriamente, segundo a qual
este 6nus de alegacdo carece 'de Uma pesquisa propria por parte do demandante,
adequada a marca controvertidasé conforme,com o direito da Uniéo.
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