SUNRIDER / IHMI — VITAKRAFT-WERKE WUOHRMANN E FRIESLAND BRANDS(VITATASTE E METABALANCE 44)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)
28 de Abril de 2004

Nos processos apensos T-124/02 e T-156/02,

The Sunrider Corp., com sede em Torrance, Califérnia (Estados Unidos),
representada por A. Kocklduner, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modeclos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo as outras partes no processo perante a Cimara de Recurso do Instituto de
Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Vitakraft-Werke Wiihrmann & Sohn, com sede em Bremen (Alemanha),

no processo T-124/02,

c

* Lingua do processo: alemio.

II-1153



ACORDAO DE 28. 4. 2004 — PROCESSOS APENSOS T-124/02 E 'T-156/02

Friesland Brands BV, com sede em Leeuwarden (Paises Baixos),

que tém por objecto os recursos interpostos, no processo T-124/02, da decisio da
Segunda Cimara de Recurso do Instituto de Harmonizac¢io do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) de 17 de Janeiro de 2002 (processo R-386/2000-2),
relativa a um processo de oposicio entre a Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn e
a The Sunrider Corp., e, no processo T-156/02, da decisdo da Primeira Camara de
Recurso do Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) de 21 de Fevereiro de 2002 (processo R-34/2000-1), relativa a um
processo de oposicdo entre a Friesland Brands BV e a The Sunrider Corp.,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Sec¢io),

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

secretario: B. Pastor, secretdria adjunta,

tendo em conta a fase escrita do processo e na sequéncia da audiéncia de 16 de
Setembro de 2003,
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profere o presente

Acoérdiao

Quadro juridico

O artigo 81.° do Regulamento (CE) n.” 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), com as altera¢des nele
introduzidas, dispde:

«Reparti¢do das custas

1. A parte vencida num processo de oposi¢do, de extingdo, de anulagio ou de
recurso suportard as taxas da outra parte, bem como [...] todas as custas a cargo
desta, indispensaveis para efeitos processuais [...].

2. Todavia, na medida em que as partes sejam vencidas respectivamente num ou
mais pontos ou na medida em que a equidade assim o exija, a Divisdo de
Oposi¢do, a Divisio de Anulagio ou a Cimara de Recurso decidirio uma
reparti¢do diferente das custas.

3. A parte que puser termo a um processo mediante a retirada do pedido de marca
comunitdria, da oposi¢do, do pedido de extingdo ou de anulagio ou do recurso,
mediante a ndo renovagio do registo da marca comunitdria ou mediante rentincia
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aquela, suportard as taxas e as custas da outra parte nas condi¢des previstas nos
0s
n>1e2.

4., Se ndo houver lugar a decisdo, a Divisdo de Oposi¢do, a Divisdo de Anulagio
ou a Cimara de Recurso decide livremente sobre as custas.

5. Se as partes concordarem perante a Divisdio de Oposicdo, a Divisio de
Anulagdo ou a Cimara de Recurso numa liquidagdo das custas diferente da
resultante da aplicagdo dos nimeros anteriores, a instincia interessada registard
esse acordo.

[...]»

A regra 51 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro
de 19935, relativo a execucdo do Regulamento n.® 40/94 (JO L 303, p. 1), estd
assim redigida:

«Restituicdo da taxa de recurso

Em caso de revisdo prejudicial, ou no caso de a Cidmara de Recurso considerar
que deve ser dado provimento ao recurso, serd decidida a restitui¢io da taxa de
recurso se tal medida se justificar devido 3 existéncia de uma violagdo processual
de cardcter substancial. No caso de revisio prejudicial, a restituicdo deve ser
decidida pela instincia cuja decisdo foi recorrida; nos restantes casos, deve ser
decidida pela Cimara de Recurso.»
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Antecedentes dos litigios

Processo T-124/02

Em 28 de Marco de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca
comunitiria ao Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»). A data de entrada deste pedido foi
o dia 1 de Abril de 1996.

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

O registo da marca foi pedido para produtos abrangidos pelas classes 5 ¢ 29 do
Acordo de Nice relativo d Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e
que correspondem, para cada uma dessas classes, 4 descrigio seguinte:

— classe 5: «Medicamentos, produtos farmac@uticos, [produtos veterindrios] e
produtos quimicos para a higicne; substidncias dictéticas [e] substitutos
alimentares de uso medicinal; alimentos para bebés; preparagdes a base de
vitaminas, oligoelementos ¢/ou minerais para fins dietéticos ou como
suplementos alimentares; preparagoes e substincias para fins dentdrios e de
técnica dentdria; concentrados alimentares ou suplementos alimentares a base
de ervas, chds de ervas, todos para fins de cuidados de satide»;
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— classe 29: «Carne, peixe, moluscos e crusticeos ndo vivos, aves e caga; carnes
e salsichas, mariscos, aves e caca, todos em conserva ou ultracongelados;
frutas e legumes (incluindo cogumelos e batatas, em especial batatas fritas aos
palitos e outros produtos de batata) em conserva, ultracongelados, secos,
cozidos ou preparados para consumo imediato; sopas ou conservas de sopa
[s]; saladas de charcutaria; pratos [4 base] de carne, peixe, aves, caca e
legumes, também ultracongelados; ovos, leite [, queijos e outros] produtos
lacteos; bebidas principalmente ldcteas; sobremesas principalmente licteas ou
de produtos licteos; doces, compotas, molhos a base de fruta, geleias de fruta
e de legumes; carne e [extractos de] caldo de carne; legumes e ervas em
conserva para culindria; 6leos e gorduras comestiveis incluindo margarina;
concentrados alimentares [e] suplementos alimentares nio medicinais a base
de ervas, alimentos a base de ervas, também sob a forma de barras».

Em 12 de Janeiro de 1998, o pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias.

Em 6 de Abril de 1998, a outra parte no processo perante a Cimara de Recurso
do Instituto deduziu oposicdo, ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94, a um registo da marca para todas as categorias de produtos visados no
pedido de marca. A oposicdo baseava-se na existéncia das marcas alemis
VITAKRAFT e VITA, registadas para diferentes produtos abrangidos pela
classe §.

Por carta de 30 de Novembro de 1998, a recorrente limitou a lista dos produtos
contida no pedido de marca, renunciando a pedir o registo da marca para os
produtos denominados «produtos veterinarios».
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Por carta de 19 de Janeiro de 1999, a recorrente pediu, designadamente, ao
Instituto que tomasse em conta, em qualquer decisdo futura relativa is custas do
processo de oposicio, o facto de ndo existir semelhanga entre um grande niimero
de produtos visados pelo pedido da marca e os produtos que constituiam objecto
do registo das marcas em cuja existéncia se baseava a oposicio.

Por carta de 16 de Abril de 1999, a outra parte no processo perante a Cimara de
Recurso retirou a oposigio.

Por comunicac¢do de 10 de Maio de 1999, a Divisio de Oposicio do Instituto
indicou a recorrente e 4 outra parte no processo perante a Camara de Recurso (a
seguir «partes no processo de oposi¢io») que ia adoptar uma decisio relativa s
custas do processo de oposicio, em conformidade com o artigo 81.° do
Regulamento n.® 40/94, a menos que as partes no processo de oposi¢io lhe
enviassem, até 10 de Julho de 1999, um acordo a este respeito celebrado entre
ambas.

Por carta de 30 de Dezembro de 1999, a outra parte no processo perante a
Cimara de Recurso pediu ao Instituto que adoptasse uma decisdo relativa as
custas do processo de oposigio.

Por decisdo de 16 de Margo de 2000, a Divisdo de Oposigio condenou, com base
no artigo 81.° n.° 3, do Regulamento n.” 40/94, a recorrente a suportar as custas
do processo de oposicio. Essencialmente, a Divisdo de Oposigio considerou que a
outra parte no processo perante a Cdmara de Recurso retirou a oposigio na
sequéncia da retirada parcial do pedido de marca, ocorrida apés o inicio da fase
contraditéria do processo de oposi¢io.
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Em 13 de Abril de 2000, a recorrente interpds recurso para o Instituto, ao abrigo
do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94. Pediu a anulacdo da decisdo da Divisdo
de Oposigdo, a condenagio da outra parte no processo perante a Cimara de
Recurso nas custas do processo de oposicio e que lhe fosse reembolsada a taxa de
recurso, em conformidade com a regra 51 do Regulamento n.® 2868/9S.

Por decisio de 17 de Janeiro de 2002, notificada a recorrente em 9 de Abril
de 2002 (a seguir «decisio impugnada no processo T-124/02»), a Segunda
Camara de Recurso do Instituto anulou a decisdo da Divisdo de Oposicdo e
condenou cada uma das partes no processo de oposi¢do nas suas proprias custas
relativas aos processos de oposigio e de recurso. Essencialmente, a Cimara de
Recurso considerou que a decisdo relativa ds custas do processo de oposicdo devia
ser tomada com base no artigo 81.° n.°° 2 e 3, do Regulamento n.” 40/94. Mais
em especial, considerou que a equidade exigia a partilha das custas entre as partes
no processo de oposicio, de acordo com o artigo 81.° n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94, dado que estas, devido a retirada parcial do pedido e a retirada da
oposi¢do, tinham «ambas, em certa medida, posto termo ao processo».

Processo T-156/02

Em 28 de Marco de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca
comunitiria ao Instituto. A data de apresentacio deste pedido foi o dia 1 de Abril
de 1996.

A marca cujo registo foi pedido é a marca nominativa METABALANCE 44.
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O registo da marca foi pedido para produtos abrangidos pelas classes 5 e 29 do
Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e
que correspondem, para cada uma dessas classes, a seguinte descrigdo:

— classe 5: «Medicamentos, produtos farmac@uticos, [produtos veterindrios] e

produtos quimicos para a higiene; substincias dietéticas [e] substitutos
alimentares de uso medicinal; alimentos para bebés; preparacdes a base de
vitaminas, oligoclementos e/ou minerais para fins dietéticos ou como
suplementos alimentares; prepara¢des e substincias para fins dentarios e de
técnica dentdria; concentrados alimentares ou suplementos alimentares a base
de ervas, chés de ervas, todos para fins de cuidados de saiide»;

classe 29: «Carne, peixe, moluscos ¢ crustdceos ndo vivos, aves e caga; carnes
e salsichas, mariscos, aves e caca, todos em conserva ou ultracongelados;
frutas e legumes (incluindo cogumelos ¢ batatas, em especial batatas fritas aos
palitos e outros produtos de batata) em conserva, ultracongelados, secos,
cozidos ou preparados para consumo imediato; sopas ou conservas de sopa
[s]; saladas de charcutaria; pratos [ base] de carne, peixe, aves, caca e
legumes, também ultracongelados; ovos, leite |, queijos e outros] produtos
lacteos; bebidas principalmente licteas; sobremesas principalmente lacteas ou
de produtos licteos; doces, compotas, molhos a base de fruta, gelcias de fruta
e de legumes; carne e [extractos de] caldo de carne; legumes e ervas em
conserva para culindria; éleos e gorduras comestiveis incluindo margarina;
concentrados alimentares [e] suplementos alimentares nio medicinais & base
de crvas, alimentos 4 base de ervas, também sob a forma de barras».

Em 14 de Abril de 1998, o pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas
Comunitdrias.

II-1161



20

21

22

23

24

ACORDAO DE 28. 4. 2004 — PROCESSOS APENSOS T-124/02 E T-156/02

Em 13 de Julho de 1998, a outra parte no processo perante a Cimara de Recurso
deduziu oposicio, ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, ao
registo da marca para todos os produtos referidos no pedido de marca. A
oposigio baseava-se na existéncia das marcas BALANCE e BALANS, registadas,
em diferentes Estados-Membros, para diversos produtos abrangidos pelas classes
3, 5,29, 30, 31 ¢ 32.

Por carta de 16 de Abril de 1999, a recorrente limitou a lista dos produtos contida
no pedido de marca, renunciando a pedir o registo da marca para os produtos
denominados «ovos, leite, queijos e outros produtos lacteos; bebidas principal-
mente l4cteas; sobremesas principalmente licteas ou de produtos licteos; dleos e
gorduras comestiveis incluindo margarina». Informou igualmente o Instituto de
que as partes no processo de oposi¢io tinham chegado a um acordo amigével e
que a limitagio da lista dos produtos contida no pedido da marca se inseria nesse
quadro.

Por carta de 11 de Maio de 1999, confirmada por carta de 17 de Junho de 1999, a
outra parte no processo perante a Cimara de Recurso retirou a oposigdo.

Por comunicagio de 28 de Junho de 1999, a Divisdo de Oposicio indicou as
partes no processo de oposi¢do que ia adoptar uma decisdo relativa as custas do
processo de oposicdo, em conformidade com o artigo 81.° do Regulamento
n.° 40/94, a menos que as partes no processo de oposigao lhe enviassem, até 28 de
Agosto de 1999, um acordo celebrado entre elas a este respeito.

Por carta de 17 de Agosto de 1999, a recorrente informou o Instituto de que ndo
tinha sido celebrado qualquer acordo entre as partes no processo de oposi¢io
relativamente as custas do processo de oposi¢do e pediu-lhe para adoptar uma
decisdo a este respeito. Além disso, a recorrente pediu ao Instituto que tivesse em
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conta, na decisdo a adoptar, o facto de nio existir semelhanga entre um grande
nidmero de produtos visados pelo pedido de marca e os produtos que constituiram
objecto do registo das marcas sobre a existéncia das quais a oposigdo se baseava.

Por decisdao de 30 de Novembro de 1999, a Divisdo de Oposi¢do condenou, com
base no artigo 81.°, n.° 3, do Regulamento n.® 40/94, a recorrente nas custas do
processo de oposicdo. Essencialmente, a Divisio de Oposi¢do considerou que a
outra parte no processo perantc a Cimara de Recurso retirou a oposi¢do na
sequéncia de retirada parcial do pedido de marca, ocorrida ap6s o inicio da fase
contraditéria do processo de oposigio.

Em 16 de Dezembro de 1999, a recorrente interpds recurso para o Instituto, ao
abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94, Pediu a anulagio da decisdo da
Divisdo de Oposi¢do, que a outra parte no processo perante a Cimara de Recurso
fosse condenada nas custas do processo de oposicio e que lhe fosse reembolsada a
taxa de recurso, em conformidade com a regra 51 do Regulamento n.” 2868/95.

Por decisdo de 21 de Fevereiro de 2002, notificada a recorrente em 13 de Marco
de 2002 (a seguir «decisio impugnada no processo T-156/02»), a Primeira
Camara de Recurso do Instituto anulou a decisio da Divisio de Oposicio e
condenou cada uma das partes no processo de oposi¢io em metade da taxa de
0posi¢Ao ¢ nas suas proprias custas nos processos de oposi¢io e de recurso. Além
disso, ordenou o reembolso da taxa de recurso a recorrente. Essencialmente, a
CAmara de Recurso considerou que a decisdo relativa as custas do processo de
oposicio devia ser adoptada com base no artigo 81.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94. Mais especialmente, considerou que havia que ordenar a partilha das
custas entre as partes no processo de oposi¢do, dado que, na sequéncia da retirada
parcial do pedido e da retirada da oposig¢io, «tinha sido posto termo ao litigio de
comum acordo entre as partes». Quanto ao reembolso da taxa de recurso, a
Cimara de Recurso afirmou que a Divisio de Oposicdo tinha indeferido
implicitamente e sem fundamento o pedido da recorrente, formulado na sua carta
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de 17 de Agosto de 1999, de que fosse tida em conta a extensdo da oposicdo na
decisdo relativa ds custas do processo de oposigdo. Considerou, por conseguinte,
que a decisdo da Divisdo de Oposicio estava viciada por violagdo de formalidades
essenciais.

Tramitacdo processual e pedidos das partes

Por petigbes entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 17 de
Abril de 2002 e 15 de Maio de 2002 e registadas, respectivamente, sob os
nameros T-124/02 e T-156/02, a recorrente interpds os presentes recursos.

O Instituto apresentou as suas respostas na Secretaria do Tribunal em 4 de
Setembro de 2002.

Por despacho do presidente da Segunda Sec¢io do Tribunal de 3 de Julho
de 2003, os processos T-124/02 e T-156/02 foram apensos para efeitos da fase
oral e do ac6rdao, em conformidade com o artigo 50.° do Regulamento de
Processo do Tribunal de Primeira Instincia.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular parcialmente a decisdo impugnada no processo T-124/02, na parte em
que condena a recorrente a suportar as suas proprias custas nos processos de
oposi¢do e de recurso e na parte em que ndo determina que lhe seja
reembolsada a taxa de recurso;
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— anular parcialmente a decisdo impugnada no processo T-156/02, na parte em
que condena a recorrente a suportar as suas préprias custas nos processos de
oposicdo e de recurso;

— nos processos T-124/02 e T-156/02, condenar o Instituto nas custas.

52 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne, nos processos T-124/02 e
T-156/02:

- negar provimento a0s recursos;

— condenar a recorrente nas dGSpCSﬂS.

Questio de direito

33 No processo T-124/02, a recorrente faz, essencialmente, dois pedidos distintos. O
primeiro é de anulagdo da decisio impugnada, na parte em que condenou a
recorrente a suportar as suas proprias custas nos processos de oposi¢io e de
recurso. O segundo é de anulagdo da decisio impugnada, na parte em que nio
ordenou que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso. No processo T-156/02, a
recorrente faz um unico pedido, andlogo ao primeiro pedido formulado no
processo T-124/02.
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Em apoio do primeiro pedido feito no processo T-124/02 e do recurso no
processo T-156/02, a recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro funda-
mento assenta no facto de as decisdes impugnadas deverem ter sido baseadas no
artigo 81.° n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e n3o no n.° 3 do mesmo artigo. O
segundo fundamento assenta numa aplicacdo errada das disposi¢oes conjugadas
do artigo 81.°,n.° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94. Em apoio do segundo pedido
no processo T-124/02, a recorrente invoca dois outros fundamentos, baseados,
respectivamente, em violagdo da regra 51 do Regulamento n.° 2868/95 e em
viola¢do do dever de fundamentagio.

Quanto aos pedidos relativos ds taxas de oposicdo e de recurso

Quanto ao primeiro fundamento, que assenta no facto de as decisdes impugnadas
deverem ter sido baseadas no artigo 81.° n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e ndo
no n.° 3 do mesmo artigo

~— Argumentos das partes

A recorrente afirma que, na sequéncia dos acordos amigaveis celebrados pelas
partes, os processos de oposicio ficaram sem objecto. Por conseguinte, segundo a
recorrente, as decisdes relativas ds custas da oposi¢do deveriam ter sido baseadas
no artigo 81.° n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e ndo no n.® 3 do mesmo artigo.
Sustenta que, no presente caso, a primeira disposi¢do constitui uma lex specialis
em relacdo 4 segunda.

O Instituto considera que foi correctamente que as Cimaras de Recurso basearam
as decisbes impugnadas no artigo 81.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94. A este
respeito, afirma que esta disposi¢do se refere ds situacbes em que, como no caso
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presente, é um acto processual praticado pelas partes no processo administrativo
que pde termo a este. Em contrapartida, segundo o Instituto, o artigo 81.°, n.” 4,
do mesmo regulamento s6 se aplica quando esse processo fica sem objecto devido
a circunstincias externas a0 mesmo, tais como o cancelamento da marca sobre a
existéncia da qual a oposicio se baseia ou o indeferimento do pedido de marca, na
sequéncia de outra oposi¢io. Portanto, segundo o Instituto, o artigo 81.°, n.° 3, do
Regulamento n.® 40/94 constitui uma lex specialis em relacdo ao n.° 4 do mesmo
artigo.

— Apreciagio do Tribunal de Primeira Instincia

Tal como o Instituto observa correctamente, o artigo 81.°, n.° 3, do Regulamento
1n.° 40/94 visa as situagdes em que o processo administrativo termina por um acto
processual unilateral praticado por uma das partes neste, ou mesmo, no que diz
respeito A falta de renovagio do registo da marca comunitaria, por néo ter sido
praticado um acto processual. Entre os actos processuais assim referidos incluem-
-se, nomeadamente, os casos de retirada de outro acto processual, tais como o
pedido de marca, a oposi¢do ou o recurso. A este respeito, esta disposi¢do néo faz
distingdo consoante o acto processual retirado seja ou ndo a petigio do processo
em questdo. Ora, na segunda situagdo, por exemplo no caso de retirada do pedido
de marca no deeurso de um processo de oposigio, este processo fica sem objecto,
provocando assim a inutilidade superveniente da lide. Em contrapartida, o
artigo 81.°, n.° 4, do Regulamento n.® 40/94 refere-se de modo geral a todos os
casos de extingdo da instincia.

Resulta tanto da redacgdo como da economia destas disposicdes que o artigo 81.°,
n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 constitui uma lex specialis em relagio ao n.° 4 do
mesmo artigo, na medida em que o n.° 3 abrange as situagdes em que o facto de o
processo ficar sem objecto é consequéncia da desisténcia unilateral de um acto
processual.
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Além disso, o artigo 81.% n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 aplica-se também
quando, num processo inter partes, cada uma das partes retira o acto processual
de que é autora. A este respeito, carece de pertinéncia para efeitos de aplicacio
desta disposi¢do a circunstincia de a retirada do ou dos actos processuais ter sido
motivada ou ndo por um acordo celebrado pelas partes fora do processo em
causa.

No presente caso, a recorrente pds parcialmente termo aos processos de oposicio
ao limitar a lista dos produtos contida nos seus pedidos de marca. Nesta medida,
estes processos ficaram, portanto, sem objecto, sem que, todavia, o artigo 81.°,
n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 se aplique. Seguidamente, uma vez que os
processos de oposi¢do ainda ndo tinham ficado sem objecto, na sequéncia da
limitagdo da lista dos produtos, as outras partes no processo perante as Cimaras
de Recurso puseram termo a estes processos através da retirada das oposicoes.

Nestas condi¢des, foi correctamente que as Camaras de Recurso basearam a sua
decisdo respectiva relativa ds despesas dos processos de oposicio apenas no
artigo 81.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

Por conseguinte, o primeiro fundamento nio procede.

Quanto ao segundo fundamento, baseado em aplicagio errada das disposi¢oes
conjugadas do artigo 81.° n.”® 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94

— Argumentos das partes

A recorrente alega que as Cimaras de Recurso aplicaram erradamente as
disposicdes conjugadas do artigo 81.%, n.° 2 e 3, do Regulamento n. 40/94. A
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este respeito, sustenta que uma decisio equitativa, tal como exige o artigo 81.°,
n.° 2, do Regulamento n.® 40/94, necessita que as possibilidades de sucesso da
oposicdo sejam examinadas, ainda que sumariamente. Neste contexto, remete
para o § 91 bis do Zivilprozessordnung (Cdédigo de Processo Civil alemdo), que
exige, de acordo com a jurisprudéncia, esse exame sumdrio. Ora, segundo a
recorrente, este critério de avaliacdo é aplicdvel no presente caso por forca do
artigo 79.° do Regulamento n.° 40/94. Segundo a recorrente, as Cidmaras de
Recurso renunciaram expressamente a examinar as possibilidades de sucesso da
oposi¢do. Por conseguinte, as decisdes impugnadas, na medida em que
determinam mecanicamente uma partilha das custas entre as partes no processo
de oposicido, ndo sdo equitativas.

A recorrente afirma que, se as Cimaras de Recurso tivessem examinado
correctamente, ainda que de modo sumdrio, as possibilidades de sucesso das
oposigBes, deveriam ter dai concluido que todas as custas dos processos de
oposi¢do deviam ter, nos dois casos, ficado a cargo da outra parte no processo
perante a Cimara de Recurso. Com efeito, segundo a recorrente, as oposigdes
deduzidas por estas partes estavam votadas ao insucesso.

A este respeito, a recorrente invoca, em primeiro lugar, o nitido afastamento
existente, cm seu entender, entre, por um lado, as marcas pedidas e, por outro, as
marcas em cuja existéncia as oposicdes se fundamentavam,

No que respeita mais especialmente ao processo T-124/02, a recorrente refere, em
segundo lugar, o fraco valor distintivo do elemento «vita». Finalmente, sustenta
que os produtos visados pelo pedido de marca, apés a limitagdo do referido
pedido, ndo sdo similares aqueles para os quais estavam registadas as marcas
sobre a existéncia das quais a oposi¢io se baseava.
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No que concerne ao processo T-156/02, a recorrente invoca ainda a falta de
provas quanto ao uso sério das marcas sobre a existéncia das quais se
fundamentava a oposi¢io e quanto a validade juridica de algumas dessas marcas.

Além disso, segundo a recorrente, as Cimaras de Recurso violaram o principio da
proporcionalidade, ao condenarem uma parte a suportar 50% das custas dos
processos de oposigio, quando essa parte apenas retirou oito categorias de
produtos (no processo T-156/02), ou mesmo uma tinica categoria de produtos (no
processo T-124/02), num total de 50 a 60 categorias de produtos visados nos
pedidos de marca.

Neste contexto, a recorrente aduz uma série de argumentos de ordem geral que
militam, em seu entender, contra a reparticao das custas feita pelas Cimaras de
Recurso. Em primeiro lugar, alega que esta solugio tem por consequéncia ndo dar
lugar a qualquer sangio em caso de oposi¢io manifestamente infundada. Em
segundo lugar, os operadores serdo antes encorajados, segundo a recorrente, a
deduzir oposi¢do contra o registo de uma marca para todos os produtos visados
no pedido de marca, uma vez que ndo tém a temer qualquer consequéncia
desfavordvel no que concerne as custas, na hipétese de o processo de oposicdo
terminar antecipadamente. Em terceiro lugar, a recorrente afirma que os
requerentes de marca nio sio incitados a pdr termo a um processo de oposi¢do
manifestamente votado ao fracasso pela limitagdo da lista dos produtos para os
quais se pede o registo da marca, dado que isso provocaria uma decisdo relativa as
custas processuais mais desfavordvel do que a que seria tomada na hipétese de o
Instituto decidir sobre a oposi¢io no dmbito de um processo contencioso.

O Instituto retorque que as Camaras de Recurso aplicaram correctamente as
disposi¢oes conjugadas do artigo 81.% n.”* 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94. Alega
que o artigo 81.°, n.° 2, do Regulamento n.® 40/94 nio indica qualquer critério
que precise as modalidades a serem respeitadas na decisdo relativa a repartigdo
das custas. Por conseguinte, segundo o Instituto, tanto a aplicagio da regra de
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equidade prevista por esta disposicio como toda e qualquer decisio adoptada
com fundamento na mesma, num caso concreto, fazem parte do poder
discriciondrio das Camaras de Recurso, sendo a fiscalizagio do Tribunal de
Primeira Instincia limitada 4 questio de um eventual abuso desse poder. Ora, no
presente caso, alega o Instituto, nenhum elemento permite concluir que as
Cimaras de Recurso tenham abusado do seu poder discriciondrio.

Segundo o Instituto, a situagio dos presentes processos, caracterizada pelo facto
de cada uma das partes no processo de oposicdo ter posto termo a este processo,
uma pela retirada parcial do pedido de marca, a outra pela retirada da oposigio, é
equipardvel a uma situa¢io em que as partes sdo vencidas respectivamente num
ou mais dos seus pedidos.

Mais especialmente, o Instituto alega que as CAmaras de Recurso ndo eram
obrigadas a examinar as possibilidades de sucesso da oposi¢do. A este respeito,
alega que nem os direitos dos Estados-Membros relativos aos processos
administrativos e judiciais nem o Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instdncia prevéem qualquer regra segundo a qual, para efeitos de uma
decisdo relativa ds custas de um processo a que determinados actos das partes
puseram termo, haja que ter em conta as possibilidades de sucesso dos respectivos
pedidos ou mesmo da situagio conjuntural do processo.

— Apreciagdo do Tribunal

Segundo o artigo 81.% n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, a parte que puser termo a
um processo mediante a retirada do pedido de marca comunitaria, da oposicéo,
do pedido de extingio ou de anulagio, ou do recurso, mediante a falta de
renovacio do registo da marca comunitiria ou mediante rendncia aquela,
suportard as taxas e as custas da outra parte nas condigGes previstas nos n.”* 1 e 2.
Segundo o n.° 1 deste mesmo artigo, a parte vencida num processo de oposigio,
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de extin¢do, de anulacio ou de recurso suportari as taxas da outra parte, bem
como todas as custas a cargo desta, indispensdveis para efeitos processuais.

Dai resulta, no que respeita ao processo de oposi¢io, que uma parte que ponha
termo a esse processo renunciando as suas pretensoes, nomeadamente mediante a
desisténcia do pedido de marca ou da oposicio, é equiparada a uma parte vencida
e deve, portanto, em principio, suportar as taxas e as custas da outra parte. Esta
regra s6 tem excep¢do em caso de aplicagao do artigo 81.° n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94, nos termos do qual, «na medida em que as partes sejam vencidas
respectivamente num ou mais pontos ou na medida em que a equidade assim o
exija, a Divisdio de Oposi¢do, a Divisdo de Anulagdo ou a Cimara de Recurso
decidirdo uma reparticdo diferente das custas». A este respeito, embora esta
disposicdo preveja duas situacOes distintas que ddo lugar a uma reparticio das
custas diferente da prevista no n.° 1 do mesmo artigo, ela nio proibe que essas
duas situagbes acontecam simultaneamente. Assim, o Instituto pode, em caso de
reparticdo das despesas pelo facto de as partes terem sido vencidas respectiva-
mente em relacio a um ou mais dos seus pedidos, tomar em conta exigéncias de
equidade se uma reparticio que apenas tenha em conta o deferimento dos
diversos pedidos levar a um resultado inequitativo. Por conseguinte, o Instituto
dispde de uma margem larga de decisio quanto a reparti¢io concreta das custas
entre as partes.

Nos presentes processos, por um lado, os pedidos de marca foram parcialmente
retirados. Por outro lado, as oposi¢des foram também parcialmente retiradas,
uma vez que os processos de oposi¢io ndo tinham ainda ficado sem objecto na
sequéncia da limitagdo dos pedidos de marca. Por conseguinte, cada uma das
partes renunciou parcialmente ds suas pretensdes.

Esta situagdo deve ser equiparada ao caso de as partes serem vencidas,
respectivamente, em relagdo a um ou vérios dos seus pedidos. Com efeito, na
hipétese, visada pelo artigo 81.%, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, em que o
Instituto, devido a retirada do pedido de marca ou de oposi¢do, nio tem que se
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pronunciar sobre a oposi¢do, ndo pode existir, por definicio, nenhuma parte
perdedora. Por conseguinte, nesta hipdtese, a remissdo para o n.° 2 deste mesmo
artigo s6 tem sentido se se interpretarem estas disposi¢des conjugadas de modo a
que a situagio em que cada uma das partes no processo administrativo ¢é
parcialmente vencida seja equiparada 4 situacdo em que cada uma dessas partes
renuncia parcialmente ds suas pretensdes. Além disso, seria incoerente ndo
equiparar uma parte que renuncia parcialmente as suas pretensdes a uma parte
que é parcialmente vencida. Com efeito, tal como acaba de ser dito no n.° 54,
supra, essa equiparagio é operada, em relagdo A parte que renuncia totalmente as
suas pretensdes, pelas disposi¢des conjugadas do artigo 81.° n.”* 1 e 3, do
Regulamento n.® 40/94.

Por conseguinte, no presente caso, as Cimaras de Recurso podiam correctamente
apoiar-se na equidade para adoptar a sua decisdo respectiva quanto a repartigao
em concreto das custas entre as partes, dispondo, a este respeito, de uma margem
larga de decisio.

A este respeito, contrariamente ao que a recorrente alega, as Cimaras de Recurso
ndo eram obrigadas, para repartir as custas entre as partes, a examinar, ainda que
sumariamente, as possibilidades de cada uma destas partes obter ganho de causa
nos respectivos processos. Com efeito, seria contrdrio a economia do processo
efectuar um exame da procedéncia da oposi¢io unicamente para efeitos de
reparticdo das custas.

Seguidamente, é certo que, nos dois processos, a redugio das listas de produtos
contidas nos pedidos de marca dizia apenas respeito a um nimero reduzido de
produtos em relagio ao niimero total de produtos delas constante e que, por
conseguinte, devido a essa limitagdo, os processos de oposi¢do s6 ficaram sem
objecto numa medida limitada. Em contrapartida, as retiradas da oposicdo dizem
respeito a uma parte significativa dos produtos visados nos pedidos de marca. Por
conseguinte, as outras partes no processo nas Cimaras de Recurso renunciaram
As suas pretensdes numa mais ampla medida do que a recorrente fez.
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Apesar disso, as Cimaras de Recurso também ndo eram obrigadas, para efeito de
repartir as custas entre as partes no processo de oposicio, a ter em conta a
extensdo exacta da rentincia de cada uma destas partes as suas pretensbes. Com
efeito, tal como se disse no n.° 54, supra, elas dispdem, nesta matéria, de uma
ampla margem de decisio. Neste contexto, hd igualmente que dizer que, em
conformidade com o artigo 2.° n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 2869/95 da
Comissdo, de 13 de Dezembro de 1998, relativo as taxas a pagar ao Instituto de
Harmonizagdo do Mercado Interno (JO L 303, p. 33), o montante da taxa de
oposi¢do, que figura entre as custas recuperdveis, por efeito das disposi¢des
conjugadas do artigo 81.°% n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 ¢ da regra 94, n.° 6,
do Regulamento n.° 2868/95, ndo depende do niimero de produtos em relagio
aos quais o oponente pretende impedir o registo da marca solicitada. Em
conformidade com estas disposices, 0 mesmo sucede com outras custas
recuperaveis, tais como, designadamente, as despesas de representagio. Portanto,
a circunstancia de um oponente renunciar as suas pretensdes numa mais ampla
medida que o requerente da marca nem por isso significa que a equidade lhe exige
que suporte uma maior parte das custas do processo de oposicio.

Por conseguinte, ao determinar, no processo T-124/02, que cada uma das partes
no processo de oposicio suporte as suas proprias custas nos processos de
oposi¢do e de recurso e, no processo T-156/02, que cada uma das partes no
processo de oposi¢do suporte metade da taxa de oposi¢io bem como as suas
proprias custas nos processos de oposi¢do e de recurso, as CAmaras de Recurso
ndo violaram as exigéncias da equidade.

Segue-se que o segundo fundamento é improcedente.

Por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os pedidos de anula¢io das
decisdes impugnadas, na parte em que condenam a recorrente nas suas proprias
custas nos processos de oposi¢do e de recurso.
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Quanto ao pedido relativo ao reemmbolso da taxa de recurso no processo T-124/02

Argumentos das partes

Por um lado, a recorrente alega que a decisdo impugnada no processo T-124/02
infringe a regra 51 do Regulamento n.® 2868/95. Segundo a recorrente, a Segunda
Camara de Recurso nio ordenou, erradamente, que lhe fosse reembolsada a taxa
de recurso, quando a decisdo da Divisdo de Oposigdo estava viciada por violagdo
de formalidades essenciais. A este respeito, a recorrente afirma que a Divisdo de
Oposi¢do nido teve em consideragdo nem sequer mencionou o seu argumento,
formulado na sua carta de 19 de Janeiro de 1999, de que havia que ter em conta a
extensdo da oposi¢io na decisdo a proferir relativamente as custas do processo de
oposigao.

Por outro lado, a recorrente critica a Segunda Cdmara de Recurso por ndo ter
cumprido o dever de fundamentagio, uma vez que, na decisio impugnada no
processo T-124/02, nio indicou as razdes pelas quais ndo tinha deferido o pedido
de reembolso da taxa de recurso, que a recorrente tinha formulado no articulado
em que expde os fundamentos do seu recurso para o Instituto.

O Instituto retorque, por um lado, que, no articulado em que expde os
fundamentos do seu recurso para o Instituto, a recorrente ndo invocou, em apoio
do seu pedido de reembolso da taxa de recurso, a violagdo, pela Divisdo de
Oposigio, de formalidades essenciais. Em contrapartida, segundo o Instituto, no
referido articulado, a recorrente apenas criticou a Divisdo de Oposi¢do por ter
interpretado erradamente o artigo 81.° n.° 3, do Regulamento n.® 40/94. Além
disso, o Instituto afirma que nenhum elemento permitia concluir que a decisdo da
Divisdo de Oposi¢io estava viciada por violagdo de formalidades essenciais.
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Por outro lado, o Instituto considera que, ndo estando, como é evidente,
preenchidas, no presente caso, as condi¢bes de reembolso da taxa de recurso, a
Segunda Cimara de Recurso ndo era obrigada a precisar as razdes pelas quais ndo
tinha dado deferimento ao pedido respectivo. Segundo o Instituto, a decisio da
Cimara de Recurso relativa a taxa de recurso estd implicitamente contida na
decisdo relativa as custas em geral. Neste contexto, o Instituto refere que a
aplicagdo da regra 51 do Regulamento n.° 2868/95 pressupde que a parte em
causa tenha obtido total ganho de causa. Ora, o Instituto recorda que, no presente
caso, a Cidmara de Recurso apenas tinha dado deferimento parcial ao pedido da
recorrente no sentido de que a outra parte no processo na Cimara de Recurso
suportasse as custas do processo de oposicio.

Apreciagio do Tribunal

Quanto ao fundamento baseado em violagio da regra 51 do Regulamento
n.° 2868/95, deve referir-se que, de acordo com esta disposi¢do, o reembolso da
taxa de recurso é ordenado em caso de revisdo prejudicial ou quando seja dado
provimento ao recurso pela Camara de Recurso, na medida em que a equidade
exija o reembolso devido a violagio de formalidades essenciais. O reembolso é
determinado, em caso de revisdo prejudicial, pela instincia cuja decisdo tenha sido
impugnada e, nos outros casos, pela Camara de Recurso.

Resulta da redacgio desta disposi¢io que a decisdo que ordena o reembolso da
taxa de recurso é tomada oficiosamente, sem que a parte que tenha interposto
recurso para o Instituto tenha necessidade de formular qualquer pedido nesse
sentido.

Isto ndo significa, no entanto, que a Cimara de Recurso é obrigada, cada vez que
anula uma decisdo, a verificar oficiosamente se essa decisdo estd viciada por
violagdo de formalidades essenciais susceptivel de justificar a aplicacdo da regra
51 do Regulamento n.° 2868/95. Essa obrigagio também nio pode resultar de um
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pedido de reembolso da taxa de recurso, formulado por uma parte, quando esse
pedido ndo assentar em alegagdes concretas destinadas a provar ter havido
violagdo de formalidades essenciais.

Ora, ndo tendo a recorrente invocado, no articulado em que expde os
fundamentos do seu recurso, qualquer violagio de formalidades essenciais na
decisdo de oposigiio, a CAmara de Recurso ndo violou a regra 51 do Regulamento
n.° 2868/95 ao indeferir implicitamente o pedido da recorrente. O presente
fundamento ndo merece, por conseguinte, acolhimento.

Quanto ao fundamento baseado em incumprimento do dever de fundamentagio,
hi que recordar que, nos termos do artigo 73.°, primeira frase, do Regulamento
n.° 40/94, as decisdes do Instituto devem ser fundamentadas. Este dever tem o
mesmo alcance que o que estd consagrado no artigo 253.° CE.

E de jurisprudéncia constante que o dever de fundamentar as decisées individuais
tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as
justificagoes da medida adoptada para defenderem os seus direitos e, por outro,
a0 juiz comunitirio exercer a sua fiscalizagdo da legalidade da decisio [v.,
nomeadamente, acérddo do Tribunal de Justica de 14 de Fevereiro de 1990,
Delacre e 0./Comissdo, C-350/88, Colect., p. I-395, n.° 15, e acorddos do Tribunal
de Primeira Instdncia de 6 de Abril de 2000, Kuijer/Conselho, T-188/98, Colect.,
p. I-1959, n.° 36, ¢ de 23 de Outubro de 2002, Institut fiir Lernsysteme/IHMI —
Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. 1I-4301, n.° 59]. A questio de
saber se¢ a fundamentagio de uma decisio preenche estes requisitos deve ser
analisada a luz ndo apenas do seu teor, mas também do seu contexto, bem como
do conjunto das regras juridicas que regem a matéria em causa (acérdio do
Tribunal de Justiga de 29 de Feverciro de 1996, Comissdo/Consclho, C-122/94,
Colect., p. I-881, n.° 29, e ac6érddo Kuijer/Conselho, ji referido, n.° 36).
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No presente caso, hd que verificar se, tal como a recorrente defende, a Cimara de
Recurso ndo cumpriu o dever de fundamentacio pelo facto de ter indicado por
que razdo ndo ordenou o reembolso da taxa de recurso a recorrente, quando esta
o tinha pedido no articulado em que expde os fundamentos do seu recurso.

E certo que a Cimara de Recurso era obrigada a responder, ainda que
sumariamente, a eventuais alegacdes da recorrente destinadas a demonstrar que
as condi¢bes enunciadas na regra 51 do Regulamento n.® 2868/95, nomeada-
mente a ligada 2 existéncia de violagido de formalidades essenciais pelo 6rgio do
Instituto que decidiu em primeira instncia, estavam preenchidas no presente
caso. Todavia, ndo pode deixar de se dizer que a recorrente ndo indicou qualquer
elemento desta natureza no articulado em que expde os fundamentos do seu
recurso. Pelo contririo, limitou-se, tal como o Instituto correctamente indica, a
alegar que a Divisdo de Oposi¢do tinha cometido um erro de direito no dmbito da
interpretagdo do artigo 81.° n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

Segue-se que a Cidmara de Recurso nio violou o dever de fundamentagio pelo
facto de ndo ter indicado por que razdo nio ordenou o reembolso da taxa de
recurso a recorrente. Por conseguinte, o fundamento baseado em violagio do
artigo 73.°, primeira frase, do Regulamento n.° 40/94 também ndo merece
acolhimento.

Assim sendo, o pedido da recorrente de anulacio da decisdo impugnada, na parte
em que nela nio foi ordenado que lhe fosse reembolsada a taxa de recurso, carece
de fundamento.

Resulta de tudo o que precede que hd que negar provimento ao recurso na sua
totalidade.
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Quanto as despesas

Por forga do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte
vencida deve ser condenada nas despesas, se tal for requerido. Tendo a recorrente
sido vencida, hd que condeni-la nas despesas, em conformidade com o pedido do
recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Seccio)

decide:

1) E negado provimento aos recursos.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Forwood Pirrung Meij

Proferido em audiéncia no Luxemburgo, em 28 de Abril de 2004.

O sccretario O presidente

H. Jung N. J. Forwood
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