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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

19 de janeiro de 2012*

«Recurso de decisao do Tribunal Geral — Marca comunitdria — Regulamento (CE) n.° 40/94 —
Artigo 58. — Regulamento (CE) n.” 2868/95 — Regras 49 e 50 — Marca nominativa R10 —
Oposicdo — Cessdo — Admissibilidade do recurso — Conceito de ‘pessoa admitida a interpor

recurso’ — Aplicabilidade das orientacoes do IHMI»
No processo C-53/11P,

que tem por objeto um recurso de uma decisio do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do
artigo 56.° do Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, entrado em 3 de fevereiro de 2011,

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrente,
sendo as outras partes no processo:

Nike International Ltd, com sede em Beaverton (Estados Unidos), representada por M. de Justo
Bailey, abogado,

recorrente em primeira instancia,
Aurelio Muiioz Molina, residente em Petrer (Espanha),
interveniente em primeira insténcia,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao),

composto por: J.N. Cunha Rodrigues, presidente de seccio, U. Léhmus (relator), A. Rosas, A. O
Caoimh e A. Arabadjiev, juizes,

advogado-geral: N. Jaaskinen,

secretario: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 17 de novembro de 2011,

vista a decisao tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

* Lingua do processo: espanhol.

PT
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Acérdao

Com o seu recurso, o Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI) pede a anulacdo do acérdio do Tribunal Geral da Unido Europeia de 24 de novembro de
2010, Nike International/ITHMI — Muiioz Molina (R10) (T-137/09, ainda ndo publicado na Coletanea,
a seguir «acérddo recorrido»), pelo qual este deu provimento ao recurso da Nike International Ltd (a
seguir «Nike»), de anulagdo da decisdo da Primeira Camara de Recurso do IHMI de 21 de janeiro de
2009 (processo R 551/2008-1, a seguir «decisdo controvertida»), que declarou inadmissivel a oposicdo
deduzida pela Nike, com base num sinal nacional nao registado, a saber, R10, contra o registo, por
Aurélio Muioz Molina, do mesmo sinal como marca comunitaria.

Quadro juridico

Regulamento (CE) n.° 40/94

O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria
(JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e substituido pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de
26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril
de 2009. No entanto, tendo em conta a data de apresentacdo da oposicdo que conduziu a decisdo
controvertida, o presente litigio rege-se ainda pelo Regulamento n.” 40/94, conforme alterado pelo
Regulamento (CE) n.° 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO L 386, p. 14, a seguir
«Regulamento n.® 40/94»).

O artigo 57.°, n.° 1, do Regulamento n.® 40/94, que tem por objeto as decisdes suscetiveis de recurso,
prevé:

«As decisoes dos examinadores das Divisdes de Oposicdo, da Divisdo Juridica e de Administracdo de
Marcas e das Divisoes de Anulacdo sdo suscetiveis de recurso. O recurso tem efeito suspensivo.»

O artigo 58.° deste regulamento, com a epigrafe «Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes
no processo», dispoe:

«Todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisio podem recorrer dessa decisdo na
medida em que esta ndo tenha dado procedéncia as suas pretensdes. As outras partes nesse processo
sdo, por direito, partes no processo de recurso.»

O artigo 59.° do mesmo regulamento, cuja epigrafe é «Cancelamento», dispde:

«O recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de
notificacdo da decisdo a que se refere. O recurso s6 se considera interposto depois do pagamento da
taxa de recurso. As alegacdes com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito
num prazo de quatro meses a contar da data de notificacdo da decisdo.»

O artigo 73.° do dito regulamento, intitulado «Fundamentacdo das decisdes», prevé:

«As decisdoes do Instituto serdo fundamentadas. Essas decisdes sé se podem basear em motivos a
respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

2 ECLLEU:C:2012:27



7

ACORDAO DE 19. 1. 2012 — PROCESSO C-53/11 P
IHMI / NIKE INTERNATIONAL

O artigo 74.° do Regulamento n.’ 40/94, intitulado «Exame oficioso dos factos», dispde:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederd ao exame oficioso dos factos; contudo, num
processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-a4 as alegacdes de
facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O Instituto pode ndo tomar em consideracdo os factos que as partes ndo tenham alegado ou as
provas que ndo tenham sido produzidas em tempo ttil.»

Regulamento (CE) n.° 2868/95

A regra 31 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdao, de 13 de dezembro de 1995, relativo a
execucdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE)
n.° 1041/2005 da Comissdo, de 29 de junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «Regulamento
n.° 2868/95»), com a epigrafe «Transmissdao», dispoe, nos seus n.* 1, 2, 5 e 6:

«1. O pedido de registo de uma transmissdo nos termos do artigo 17.° do [R]egulamento [n.” 40/94]
deve incluir:

a) O namero de registo da marca comunitaria;
b) Dados sobre o novo titular, em conformidade com o disposto no n. 1, alinea b), da regra 1;

¢) A indicagdo dos produtos e servicos registados que sao objeto da transmissdo, no caso de esta
nao abranger todos os produtos e servicos registados;

d) Documentos que comprovem a transmissdo nos termos dos n.* 2 e 3 do artigo 17.° do
Regulamento [n.° 40/94].

2. O pedido pode incluir, quando aplicivel, o nome e o endereco profissional do mandatario do novo
titular, que devem ser indicados em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea e), da regra 1.

5. Constituird prova suficiente da transmissdo para efeitos do disposto na alinea d) do n.° 1:

a) O facto de o pedido de registo da transmissdo ser assinado pelo titular inscrito no registo ou
pelo seu mandatdrio e pelo sucessor ou pelo seu mandatdrio;

ou

b) O facto de o pedido, caso seja apresentado pelo sucessor, ser acompanhado de uma
declaragdo, assinada pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatario, atestando que
esta de acordo com o registo do sucessor;
ou

c¢) O facto de o pedido ser acompanhado de um formuldrio preenchido da declaracdo de
transmissao ou do documento de transmissdo previstos no n.° 1, alinea d), da regra 83,

assinado pelo titular inscrito no registo ou pelo seu mandatario e pelo sucessor ou pelo seu
mandatdrio.
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No caso de ndo estarem preenchidas as condigbes aplicaveis ao registo de uma transmissdo
previstas nos n.* 1 a 4 do artigo 17.° do regulamento, nos n.* 1 a 4 e nas restantes regras
aplicaveis, o Instituto informard o requerente das irregularidades detetadas. Se as irregularidades
ndo forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitard o pedido de registo da
transmissao.»

9 O titulo X do Regulamento n.” 2868/95, com a epigrafe «Processo de recurso», comeca na regra 48,
com a epigrafe «Contetido do ato de recurso», que prevé:

«1.

O ato de recurso deve incluir:

a) O nome e o endereco do recorrente, em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea b), da
regra 1;

b) No caso de o recorrente ter designado um mandatario, o seu nome e endereco profissional
em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea e), da regra 1;

¢) A indicacdo da decisdo recorrida e em que medida é requerida a alteracdo ou revogacio da
mesma.

O ato de recurso deve ser apresentado na lingua do processo no ambito do qual foi tomada a
decisao recorrida.»

10 A regra 49 incluida nesse mesmo titulo, com a epigrafe «Rejeicdo do recurso por inadmissibilidade»,
enuncia, nos seus n.” 1 e 2:

«1.

Se o recurso ndo estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.° a 59.° do [R]egulamento
[n.° 40/94] e nos n.* 1, alinea c), e 2 da regra 48, a Camara de Recurso rejeitd-lo-4 por
inadmissibilidade, a menos que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do
prazo aplicavel previsto no artigo 59.° do [R]egulamento [n.® 40/94].

Se a Camara de Recurso verificar que o recurso nao respeita outras disposi¢cdes do [R]egulamento
[n.° 40/94] ou outras disposi¢oes das presentes regras, nomeadamente o n.° 1, alineas a) e b), da
regra 48, informara o requerente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detetadas
no prazo por ela definido. Se o recurso ndo for corrigido dentro do prazo fixado, a Camara de
Recurso rejeita-lo-a por inadmissibilidade.»

11 A regra 50 do Regulamento n.” 2868/95, intitulada «Exame do recurso», dispoe, no seu n.’ 1:

«Salvo disposicdo em contrério, as disposicoes relativas ao processo perante a instdncia que proferiu a
decisdo recorrida aplicar-se-ao mutatis mutandis ao processo de recurso.

[...]

Se o recurso tiver por objeto uma decisio de uma Divisao de Oposicdo, a camara limitard a respetiva
apreciacdo do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisio de
Oposicao nos termos do Regulamento [n.° 40/94] e das presentes regras, salvo se a cdmara considerar
que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no
n.° 2 do artigo 74.° do Regulamento [n.° 40/94].»
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Antecedentes do litigio

Os factos na origem do litigio foram expostos nos n.* 1 a 9 do acérdao recorrido, do seguinte modo:

«1

Em 2 de janeiro de 2006, Aurelio Mufioz Molina apresentou um pedido de registo de marca
comunitaria ao [IHMI] [...]

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo R10.

O pedido de marca comunitaria foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.° 30/2006, de
24 de julho de 2006.

Em 24 de outubro de 2006, a DL Sports & Marketing Ltda deduziu oposi¢do, ao abrigo do
disposto no artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 [...], ao registo da marca pedida. A referida
oposicdo baseava-se na marca ndo registada ou no sinal R10 utilizado comercialmente e tinha por
objeto todos os produtos com a marca pedida. |[...]

Em 28 de novembro de 2006, a Divisdao de Oposicdo concedeu a DL Sports & Marketing [Ltda] o
prazo de quatro meses, até 29 de marco de 2007, para provar, concretamente, a existéncia e a
validade do direito anterior invocado. Em 29 de margo de 2007, a DL Sports & Marketing [Ltda]
pediu a prorrogacio do prazo, prorrogacdo que lhe foi concedida em 8 de junho de 2007,
correndo esse prazo até 9 de agosto de 2007. Em 24 de outubro de 2007, a Divisdo de Oposicao
verificou que ndo tinha sido apresentado nenhum elemento em apoio da oposicdo.

Por carta de 31 de outubro de 2007, o advogado da [Nike] informou a Divisdao de Oposicao de
que, por [convencdo] de 20 de junho de 2007, a DL Sports & Marketing [Ltda] tinha [cedido] a
recorrente — por intermédio da Nike, Inc. — a propriedade de vdarias marcas e direitos de
propriedade industrial (a seguir ‘[convencdo de cessdo]’). O advogado da recorrente referiu que
tinha recebido do novo proprietirio desse direito a instrugdo de prosseguir o processo de
oposicdo e pediu, portanto, que figurasse nesse processo na qualidade de representante.

Em 19 de fevereiro de 2008, a Divisdo de Oposicao [indeferiu a] oposicdo, pelo facto de a DL
Sports & Marketing [Ltda] ndo ter demonstrado, no prazo fixado, a existéncia do direito anterior
invocado em apoio da referida oposicdo (a seguir ‘decisdo da Divisdo de Oposi¢do’).

Em 28 de marco de 2008, a [Nike] interpds, no IHMI, recurso da decisido da Divisdo de Oposicao,
ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 [...].

[Pela decisdo recorrida], a Primeira Camara de Recurso do IHMI julgou o recurso inadmissivel
devido ao facto de a [Nike] ndo ter provado o seu estatuto de parte no processo de oposicao e, por
conseguinte, ndo ter legitimidade para interpor um recurso da decisdo da Divisdo de Oposicdo. A
Camara de Recurso, efetivamente, considerou que, na referida instancia, o advogado da [Nike] nao
tinha indicado — e muito menos provado — que o direito anterior invocado em apoio da
oposicao figurava entre as marcas cedidas a [Nike]. A Camara de Recurso precisou que, durante o
recurso, a recorrente ndo conseguiu provar que era titular do direito anterior. Assim, a Camara de
Recurso considerou que [a convencdo de cessio] demonstrava unicamente que a recorrente tinha
adquirido algumas marcas comunitdrias, mas ndo especificamente o direito anterior invocado.»

Tramitacao do processo no Tribunal Geral e acérdao recorrido

Por peticdo apresentada em 6 de abril de 2009, a Nike recorreu para o Tribunal Geral, com o objetivo
de obter uma declaracdo de admissibilidade do seu recurso na Primeira Cadmara de Recurso do IHML.

ECLLEU:C:2012:27 5
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Em apoio deste, a Nike suscitou quatro fundamentos.

O Tribunal Geral, embora tenha julgado improcedentes o primeiro e terceiro fundamentos e sem
examinar o quarto fundamento, acolheu o segundo fundamento, na medida em que este abrangia a
decisdo controvertida e, por conseguinte, anulou a referida deciséo.

Com o seu segundo fundamento, a Nike alegou que a decisdo recorrida tinha sido adotada, por um
lado, em violagdo dos seus direitos de defesa, uma vez que se baseava numa interpretacio da
convencdo de cessdo, a respeito da qual a Nike ndo pode apresentar observacdes, e, por outro, em
violacdo, nomeadamente, da regra 31, n. 6, do Regulamento n.” 2868/95, ja que a Nike nao tinha tido
a oportunidade de corrigir as irregularidades relativas a prova da transmissdo do direito anterior
invocado.

Nos n.” 22 a 24 e 26 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral declarou que a Primeira Camara de
Recurso do IHMI tinha considerado que a Nike ndo estava em condi¢des de provar que era titular do
direito anterior invocado e que, por conseguinte, ndo tinha fornecido a prova do seu estatuto de parte
no processo de oposicdo, pelo que ndo estava habilitada a recorrer da decisao da Divisao de Oposigdo.
No entanto, segundo o Tribunal Geral, na falta de uma disposicdo legal relativa a prova da transmissao
do direito nacional anterior invocado em apoio de uma oposicdo, as orientagdes relativas aos processos
no IHMI (a seguir «orientacdes do IHMI») — que este é, em principio, obrigado a respeitar —
inspiram-se na regra 31, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95. Assim, essas orientagdes, na «Parte 1:
Questoes processuais» da sua «Parte C: [Orientagdes relativas ao processo de] [o]posi¢do», no
ponto E, VIII, 1.3.1., preveem que, se o novo titular do direito nacional anterior «comunicar ao
[IHMI] a transmissdo, mas ndo apresentar a prova (suficiente) dessa transmissdo, o processo de
oposicdo deve ser suspenso e o novo titular dispde de um prazo de dois meses para apresentar a
prova da transmissao».

O Tribunal Geral considerou, no n.° 24 do acérdao recorrido, que a aplicacdo a transmissdo das marcas
nacionais da regra 31, n.” 6, do Regulamento n.” 2868/95, relativa a transmissdo, designadamente, de
marcas comunitdrias, ndo pode ser contestada, uma vez que, no caso de o direito nacional ndo prever
um procedimento para registar a transmissdo de propriedade das marcas registadas, a apreciacdo que é
realizada a fim de se verificar se a transmissio da marca invocada em apoio da oposicio ocorreu
efetivamente é, no essencial, a mesma que a efetuada pela instincia competente do IHMI, para
examinar os pedidos de transmissdo relativos as marcas comunitdrias. Por outro lado, mesmo que este
procedimento se refira expressamente as marcas nacionais registadas, deve, segundo o Tribunal Geral,
ser aplicado por analogia a transmissdo das marcas nacionais ndo registadas, dado que o tipo de
apreciacdo a realizar pelo IHMI ¢ idéntico.

O Tribunal Geral considerou em seguida, nos n.” 25 e 26 do acérdéo recorrido, que, em conformidade
com a regra 50, n.’ 1, do Regulamento n.° 2868/95, as disposicdes relativas ao processo na Divisdo de
Oposicao do IHMI sao aplicaveis mutatis mutandis ao processo de recurso, mas que, violando as
disposicoes acima referidas do Regulamento n.° 2868/95 e as orientagdes do IHMI, a Primeira Camara
de Recurso do IHMI nao deu a Nike a oportunidade de apresentar provas suplementares da
transmissdo do direito nacional anterior invocado.

Em resposta ao argumento do IHMI segundo o qual a Nike sé pediu para se substituir a oponente
inicial, na Divisdao de Oposicao do IHMI, depois do termo do processo de oposicdo, o Tribunal Geral
considerou, no n.’ 27 do acérdao recorrido, que, ainda que se admita que esse pedido ndo possa ser
aceite ou possa ser ignorado, o cessiondrio ndo pode ser privado do direito de recorrer da decisdo da
Divisao de Oposicao. Com efeito, enquanto titular da marca invocada em apoio da oposicdo, o
cessiondrio tem necessariamente legitimidade para agir contra a decisdo que pde termo ao processo de
oposicao, independentemente da questao de saber se apresentou um pedido de substituicdo na Divisdo
de Oposicdo do IHMI e se esse pedido era admissivel. Segundo o Tribunal Geral, embora seja certo
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que a Camara de Recurso é obrigada a assegurar que o cessiondrio é o titular da marca anterior, deve
efetuar essa apreciacdo cumprindo as regras processuais aplicdveis, entre as quais as orientagdes do
IHMIL

Do mesmo modo, o Tribunal Geral observou, no n.° 28 do acérdio recorrido, que nido pode ser aceite
o argumento do IHMI relativo ao facto de a Nike ndo ter apresentado nenhuma prova suscetivel de
demonstrar a cessdo a seu favor do direito anterior invocado em apoio da oposicdo, pois a alegacdo
feita pela Nike tem precisamente por objetivo sustentar que a Primeira Camara de Recurso do IHMI
lhe deveria ter permitido apresentar as suas observacdes sobre a interpretacdo das provas apresentadas
ou sanar a insuficiéncia das referidas provas.

Por fim, nos n.” 29 e 30 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral rejeitou o argumento do IHMI de que
a violacdo cometida pela Primeira Camara de Recurso do IHMI nao pode dar origem a anulagdo da
decisdao controvertida, uma vez que nao influencia o seu conteido, devendo a oposicdo, de qualquer
modo, ser rejeitada porque o oponente inicial ndo apresentou provas da existéncia do direito anterior
invocado em apoio da oposicdo. Segundo o Tribunal Geral, é incontestavel que uma decisdo que julga
o recurso inadmissivel ndo tem o mesmo conteddo que uma decisio de mérito. Por outro lado, o
Tribunal Geral ndo pode examinar diretamente a legalidade da decisio da Divisio de Oposicao,
através de um exame dos argumentos ndo analisados pela Primeira Camara de Recurso do IHMI, a
fim de verificar se a violagdo das regras processuais cometida por esta ultima pdde ter influéncia na
rejeicdo final da oposicéo.

O Tribunal Geral precisou, no n.° 31 do acérdao recorrido, que acolhia o segundo fundamento sem
que fosse necessdrio examinar se os direitos de defesa da Nike, considerados independentemente das

disposicdes acima mencionadas do Regulamento n.” 2868/95 e das orientagdes do IHMI, tinham sido
violados.

Pedidos das partes no Tribunal de Justica
No presente recurso, o IHMI pede que o Tribunal de Justica se digne:
— anular o acérdio recorrido;

— proferir novo acérdido com conhecimento de mérito, negando provimento ao recurso da decisao
recorrida, ou remeter o processo ao Tribunal Geral;

— condenar a Nike nas despesas.
Na contestacdo, a Nike pede que o Tribunal de Justica se digne:
— negar provimento ao presente recurso e

— condenar o IHMI nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Em apoio do seu recurso, o IHMI apresenta dois fundamentos, relativos, o primeiro, a violacido da
regra 49 do Regulamento n.” 2868/95 assim como do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94 e, o
segundo, a violagdo das orientagoes do IHMI assim como da regra 49, n.° 1, do Regulamento
n.° 2868/95.

Os dois fundamentos devem ser examinados conjuntamente.
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Argumentos das partes

Com a primeira parte do seu primeiro fundamento, o IHMI alega que o Tribunal Geral cometeu um
erro de direito, ao ndo aplicar ao processo de recurso a regra 49 do Regulamento n.” 2868/95 nem o
artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94, disposi¢cdes em que se baseia a decisdo controvertida.

Segundo o IHMI, a Nike devia demonstrar o seu estatuto de parte na Primeira Camara de Recurso do
IHMI, apresentando a prova de que a oponente inicial lhe tinha cedido o direito nacional anterior no
qual se baseava a oposicdo. A decisdo controvertida indicava que os documentos apresentados nessa
Camara de Recurso ndo constituiam prova de que a Nike era titular desse direito, uma vez que a
convencdo de cessdo, apresentada pela Nike, provava apenas que esta tinha adquirido marcas
comunitdrias, e ndo a marca nacional ndo registada em que a oposigdo se baseava.

Entende que, no acérddo recorrido, o Tribunal Geral considerou erradamente haver uma lacuna
juridica que procurou colmatar através de sucessivas analogias que tinham por efeito ignorar a
regra 49, n.° 1, do Regulamento n.” 2868/95, aplicdvel no caso em apreco, e obrigar as Camaras de
Recurso do IHMI a aplicar as orientacdes do IHMI e, por conseguinte, disposi¢coes totalmente alheias
ao caso vertente.

Em conformidade com a referida regra 49, n.° 1, as irregularidades relativas a nao conformidade das
condigoes previstas nos artigos 57.° a 59.° do Regulamento n.” 40/94 deviam ser corrigidas antes do
termo do prazo fixado no artigo 59.° desse regulamento, isto é, num prazo de quatro meses a partir
da data de notificacdo da decisdo recorrida.

Além disso, dado que, segundo o n.” 2 da mesma regra, sé é concedido ao requerente um prazo para
sanar eventuais irregularidades se a Camara de Recurso do IHMI verificar que o recurso ndo cumpre
outras disposicdes do Regulamento n.” 40/94 ou do Regulamento n.” 2868/95, designadamente as
previstas na regra 48, n.° 1, alineas a) e b), deste ultimo regulamento, a regra 49 desse regulamento
proibe a concessdo, pela Camara de Recurso do IHMI, de um prazo para sanar as irregularidades
ligadas ao incumprimento do artigo 58.° do Regulamento n.® 40/94. Tendo em conta o facto de a Nike
ndo ter demonstrado o seu estatuto de parte no processo, no prazo de quatro meses previsto no
artigo 59.° desse regulamento, a decisao controvertida declarou legitimamente que o recurso da Nike
era inadmissivel em virtude da regra 49, n.° 1, do Regulamento n.” 2868/95, em conjugagdo com o
artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94.

Além disso, ao ndo conceder prazo para sanar a inadmissibilidade do recurso da Nike, a Primeira
Camara de Recurso do IHMI ndo cometeu, segundo o IHMI, nenhuma violagdo dos direitos de defesa
da Nike, uma vez que, em conformidade com jurisprudéncia constante do Tribunal Geral, a apreciagao
dos factos faz parte do préprio ato decisério. Ora, o direito de audiéncia é extensivo a todos os
elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do ato decisério, mas ndo a posicdo
final que a administracio tencione adotar. Uma vez que a propria Nike tinha apresentado os
documentos em causa no IHM]I, teve a possibilidade de se pronunciar sobre a respetiva pertinéncia.

Com a segunda parte do seu primeiro fundamento, o IHMI alega que o Tribunal Geral ndo cumpriu o
seu dever de fundamentacdo do acdrddo recorrido, ao ndo se pronunciar sobre a aplicabilidade do
artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94 e da regra 49.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95 ao processo de
recurso.

Quanto ao primeiro fundamento, a Nike considera que foi com razdo que o Tribunal Geral anulou a
decisdao controvertida, uma vez que a Primeira Camara de Recurso do IHMI tinha violado a regra 50
do Regulamento n.’ 2868/95 e o artigo 73.° do Regulamento n.° 40/94, ao recusar-lhe a oportunidade
de apresentar provas adicionais suscetiveis de demonstrar a cessdo a seu favor do direito anterior
invocado. Com efeito, segundo o referido artigo 73.°, uma decisio do IHMI ndo se pode basear em
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motivos sobre os quais as partes ndo puderam tomar posicdo, o que faz parte da seguranca juridica
minima que as partes estdo no direito de esperar por parte da Administracdo. O artigo 58.° do
Regulamento n.° 40/94 ndo pode justificar uma excecgdo a esse principio.

A Nike alega que, no processo no Tribunal Geral, o IHMI ndo impugnou o facto de a decisdo
controvertida basear a inadmissibilidade do recurso no incumprimento dos requisitos previstos no
artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94 nem o facto de a Primeira Camara de Recurso do IHMI nao ter
concedido a Nike a oportunidade de se pronunciar sobre esse fundamento de inadmissibilidade. A
Nike deduz daqui que o acdérdio recorrido esti, por esse motivo, no que respeita a violacdo dos
direitos da defesa referidos no artigo 73.° desse regulamento, em conformidade com o direito da
Uniao.

Além disso, segundo a Nike, a aplicacdo do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94 deve ser coerente
com as outras disposicdes desse regulamento e do Regulamento n.” 2868/95, designadamente com o
que importa entender por «parte» num processo de oposicdo. Ora, a interpretacdo do termo «parte»
pelo IHMI, como figura no artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94, confunde a qualidade de «parte»
com a de «titular» do direito anterior, abstraindo da terminologia diferente utilizada nas disposi¢oes
desse regulamento. O emprego do termo «parte» nesse artigo 58.° indica que o referido regulamento
permite demonstrar, a posteriori e em tempo util, a referida qualidade de «titular». Assim, a Nike
alega que o cessiondrio tem legitimidade, no caso em apreco, para agir contra a decisdo que pods
termo ao processo de oposicdo.

Com o seu segundo fundamento, relativo a violacdo das orientacdes do IHMI e da regra 49, n.° 1, do
Regulamento n.” 2868/95, o IHMI considera que o acérdao recorrido enferma de erro de direito na
medida em que nele se conclui, em aplicacdo da regra 50, n.° 1, desse regulamento, que as Camaras
de Recurso do IHMI devem aplicar oficiosamente as orientacdes do IHMIL

Segundo o IHM], essas orientagoes sdo instrucoes dirigidas ao pessoal do IHMI, que servem de base as
decisdes proferidas pelos examinadores e pelas diferentes divisdbes do IHMI, mas que as Camaras de
Recurso do IHMI, que fiscalizam, nomeadamente, a conformidade das decisdes dessas entidades com
as disposicdes dos Regulamentos n.” 40/94 e 2868/95, ndo sdo obrigadas a aplicar.

Por outro lado, as decisdbes das Camaras de Recurso do IHMI resultam do exercicio de uma
competéncia vinculada, e ndo de um poder discricionario. Assim, a legalidade dessas decisoes s6 deve
ser apreciada com base nos Regulamentos n.” 40/94 e 2868/95, como interpretados pelos drgaos
jurisdicionais da Unido, e ndo com base numa pratica anterior do IHMI.

Neste contexto, a referéncia feita pelo acérdao recorrido a regra 50, n.° 1, do Regulamento n.’ 2868/95
¢é particularmente errada, pois, por um lado, essa regra indica precisamente que se aplica «salvo
disposicdo em contrario», ao passo que a regra 49 do mesmo regulamento constitui justamente uma
disposicdo em contrario. Por outro lado, as disposicoes a que o referido n.° 1 faz referéncia sé podem
ser diplomas legislativos, em especial os Regulamentos n.” 40/94 e 2868/95, e ndo instrugdes
administrativas destinadas aos 6rgaos do IHMI.

A Nike considera, em contrapartida, que o IHMI, embora esteja limitado pelo respeito do principio da
legalidade, reconheceu e afirmou que o «imperativo de coeréncia» se traduz na adogdo,
designadamente, de orientacdes internas mais ou menos vinculativas. Por conseguinte, devia aplicar as
disposi¢des pertinentes dos Regulamentos n.” 40/94 e 2868/95, em conformidade com as orientagdes
do IHMI. No acérdao recorrido, a remissdo para o dever das Camaras de Recurso do IHMI de aplicar
estas orientagdes ndo constitui, por isso, um erro juridico. Com efeito, na falta de uma disposicao legal
especifica, as referidas Camaras de Recurso deviam aplicar a regra 31, n.° 6, do Regulamento
n.’ 2868/95, da forma indicada nas referidas orientacoes.

ECLLEU:C:2012:27 9



43

44

45

46

47

48

49

50

ACORDAO DE 19. 1. 2012 — PROCESSO C-53/11 P
IHMI / NIKE INTERNATIONAL

Por ultimo, a Nike alega que as Camaras de Recurso do IHMI, para além dos factos expressamente
invocados pelas partes, podem tomar em consideragdo factos notdrios. Embora resulte do artigo 74.°,
n.’ 1, do Regulamento n.” 40/94 que, num processo inter partes, compete as partes fornecer a prova
suficiente do que invocam, esse artigo ndo isenta a Primeira Camara de Recurso do seu dever de
analisar o ato de cessdao do direito anterior invocado, apresentado como peca que fundamenta a
qualidade de titular desse direito da Nike, isto, por maioria de razdo, face ao cariter notério da
origem e da qualidade de titular da marca em que se baseia a oposicao.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Com a primeira parte do primeiro fundamento e com o segundo fundamento, o IHMI alega que o
Tribunal Geral violou o artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94 e a regra 49 do Regulamento
n.° 2868/95, ao ignorar a aplicabilidade destas disposi¢des e ao obrigar a Primeira Cadmara de Recurso
do IHMI a aplicar, mutatis mutandis, as orientagdes do IHMI, na apreciacdo da legitimidade de uma
pessoa que interpOs recurso de uma decisdo de uma Divisdo de Oposicao do IHMI. Entende que o
Tribunal Geral decidiu que a Cadmara de Recurso devia ter dado a Nike um prazo suplementar para
apresentar as suas observagdes ou juntar provas suplementares relativas a transmissdo do direito
anterior que tinha invocado para demonstrar a sua legitimidade.

Quanto a admissibilidade de um recurso de uma decisio de uma Divisdo de Oposicio do IHMI, a
primeira frase do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94 prevé que todas as partes num processo que
tenha conduzido a uma decisdo podem recorrer dessa decisdo na medida em que esta ndo tenha dado
procedéncia as suas pretensoes.

O artigo 59.° deste regulamento dispde que o recurso deve ser interposto por escrito no IHMI, no
prazo de dois meses a contar da data de notificacdo da decisdo, e que as alegacdes com os
fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito, no prazo de quatro meses a contar da
data de notificacao da decisao.

A regra 49, n.” 1 e 2, do Regulamento n.° 2868/95, que contém, designadamente, as modalidades de
aplicacdo dos referidos artigos 58.° e 59.°, enuncia regras especificas relativas a apreciacdo da
admissibilidade do recurso.

A este respeito, quanto a inadmissibilidade do recurso e as modalidades de regularizacdo face a um
eventual motivo de inadmissibilidade relativo, designadamente, ao ndo preenchimento dos requisitos
previstos nos mesmos artigos, a regra 49 do Regulamento n.” 2868/95 dispde, no seu n.° 1, que se o
recurso nao estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.° a 59.° do regulamento e nos
n.” 1, alinea c), e 2 da regra 48, a Camara de Recurso rejeitd-lo-a por inadmissibilidade, a menos que
todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo aplicavel previsto no
artigo 59.° do regulamento.

Ora, o referido artigo 59.° prevé dois prazos diferentes, como referido no n.° 46 do presente acérdao. A
fim de prever uma possibilidade real de corrigir as irregularidades indicadas na referida regra 49, n.° 1,
cumpre tomar em consideracdo o prazo de quatro meses a contar do dia da notificacio da decisdao
impugnada.

Nao sé o referido n.’ 1 ndo prevé, na sua letra, a possibilidade de o IHMI fixar um prazo suplementar a

quem interpuser recurso para suprir uma irregularidade relativa a prova da legitimidade para agir, mas
o n.’ 2 dessa mesma regra 49 também exclui tal possibilidade.
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Com efeito, este ultimo ntimero dispée que se a Camara de Recurso verificar que o recurso ndo
respeita outras disposicdes do Regulamento n.” 40/94 ou outras disposi¢des do Regulamento
n.” 2868/95, nomeadamente o n.° 1, alineas a) e b), da regra 48, informard o requerente desse facto,
convidando-o a corrigir as irregularidades detetadas no prazo por ela definido. Se o recurso nao for
regularizado dentro do prazo fixado, a Camara de Recurso rejeitd-lo-a4 por inadmissibilidade.

Resulta claramente da referéncia a «outras disposi¢oes», que figura na regra 49, n.” 2, do Regulamento
n.’ 2868/95, que a Camara de Recurso do IHMI ndo pode conceder um prazo suplementar no caso de
uma irregularidade relativa ao incumprimento das disposi¢cdes expressamente mencionadas no n.’ 1
dessa regra, designadamente no artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94.

Essa impossibilidade de conceder um prazo suplementar nido pde em causa o direito de audiéncia
enunciado no artigo 73.° do Regulamento n.” 40/94, segundo o qual as decisdes do IHMI sé se podem
basear em motivos a respeito dos quais as partes se tenham podido pronunciar. Com efeito, esse
direito ndo determina que, antes de adotar a sua posicdo final sobre a apreciacio dos elementos
apresentados por uma parte, a Camara de Recurso do IHMI seja obrigada a oferecer-lhe uma nova
possibilidade de se exprimir a propodsito dos referidos elementos (v., neste sentido, despacho de
4 de margo de 2010, Kaul/THMI, C-193/09 P, n.” 58 e 66).

Daqui decorre que quem interpuser recurso na Camara de Recurso do IHMI deve demonstrar a sua
legitimidade, no prazo de quatro meses previsto no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, sob pena de
inadmissibilidade do recurso. Essa pessoa tem o direito de suprir proprio motu uma eventual causa de
inadmissibilidade, no mesmo prazo.

Assim, se tiver havido uma cessdo do sinal que serviu de base a oposicdo, sem que a mesma tenha
podido ser tida em conta durante o processo na Divisdo de Oposicio do IHMI, cabe ao cessiondrio
apresentar na Camara de Recurso do IHMI prova do facto de que se tornou titular do referido sinal,
por meio de uma cessdo, para demonstrar a sua legitimidade, no prazo de quatro meses previsto no
artigo 59.° do Regulamento n.” 40/94, sob pena de inadmissibilidade do seu recurso.

Daqui decorre que, no caso em apreco, ao abstrair da aplicabilidade da regra 49, n.° 1, do Regulamento
n.° 2868/95 e ao decidir que a Primeira Camara de Recurso do IHMI devia, por aplicagdo da regra 50,
n.° 1, desse regulamento bem como, por analogia, da regra 31, n.° 6, do referido regulamento e das
orientagdes do IHMI relativas ao processo de oposi¢do, no seu ponto citado no n.° 17 do presente
acérdao, mutatis mutandis, dar a Nike a oportunidade de apresentar as suas observagdes ou provas
adicionais que permitissem demonstrar a transmissdo do direito anterior que tinha invocado para
demonstrar a sua legitimidade, o Tribunal Geral violou o artigo 58.° do Regulamento n.” 40/94 e a
regra 49, n.” 1 e 2, do Regulamento n.’ 2868/95.

Na medida em que, no acérdao recorrido, o Tribunal Geral decidiu que as Camaras de Recurso do
IHMI sao obrigadas a aplicar as orientacdes do IHMI, é jurisprudéncia constante, como o IHMI alega,
que as decisoes que as referidas Camaras de Recurso proferem, nos termos do Regulamento n.® 40/94,
relativas ao registo de um sinal como marca comunitéria, se inserem no exercicio de uma competéncia
vinculada, e ndo de um poder discricionario, pelo que a legalidade das decisdes dessas mesmas
Camaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, como interpretado
pelo juiz da Unido (v., neste sentido, acérdaos de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P,
Colet., p. I-7975, n.° 47; de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colet.,
p. I-551, n. 48; e de 16 de julho de 2009, American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American
Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Colet., p. I-6933, n.° 57).

Por outro lado, hd que concluir que, no caso vertente, a aplicacdo da regra 49, n.° 1, do Regulamento
n.’ 2868/95, pela Primeira Camara de Recurso do IHMI, estd em conformidade com a regra 50, n.° 1,
primeiro paragrafo, desse regulamento, segundo a qual, salvo disposicdo em contrario, as disposi¢des
relativas aos processos perante a instancia que proferiu a decisio impugnada aplicar-se-do mutatis
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mutandis ao processo de recurso. Com efeito, a regra 49 do mesmo regulamento constitui
precisamente essa disposicdo em contrdrio, na medida em que visa especificamente regulamentar as
modalidades de regularizacdo em presenca de um motivo de inadmissibilidade relativo a
demonstracdo do estatuto de parte na Camara de Recurso do IHMI, aquando da interposicdo do
recurso. Por este facto, exclui, a este respeito, a aplicagdo, mutatis mutandis, de outras disposicoes,
como a regra 31, n.° 6, do referido regulamento, relativas aos procedimentos na instancia que proferiu
a decisdo impugnada.

Nestas circunstancias, a primeira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento devem ser
julgados procedentes, sem que seja necessario analisar a segunda parte do primeiro fundamento.

Nos termos do artigo 61.°, primeiro paragrafo, segundo periodo, do Estatuto do Tribunal de Justica da
Unido Europeia, este pode, em caso de anulacdo da decisdo do Tribunal Geral, remeter o processo ao
Tribunal Geral, para julgamento. No caso em apreco, resulta do exposto que o acérdao recorrido deve
ser anulado na medida em que, no mesmo, o Tribunal Geral, em violacio do artigo 58.° do
Regulamento n.° 40/94 e da regra 49 do Regulamento n.” 2868/95, decidiu que a Primeira Camara de
Recurso do IHMI, na decisdo controvertida, violou as regras 31, n.° 6, e 50, n.” 1, do Regulamento
n.’ 2868/95, ao declarar inadmissivel o recurso interposto pela Nike. Visto que o Tribunal Geral nao
analisou o quarto fundamento apresentado pela Nike, relativo a um erro de apreciacdo do ato de
cessdo do direito anterior invocado, ha que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar as
despesas para final.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Seccdo) decide:

1) E anulado o acérddo do Tribunal Geral da Unido Europeia de 24 de novembro de 2010, Nike
International/IHMI — Muiioz Molina (R10) (T-137/09), na medida em que, no mesmo, o
Tribunal Geral, em violacao do artigo 58.° do Regulamento (CE) n.’ 40/94 do Conselho, de
20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria, conforme alterado pelo Regulamento
(CE) n.° 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, e da regra 49 do Regulamento
(CE) n.° 2868/95 da Comissdao, de 13 de dezembro de 1995, relativo a execucio do
Regulamento n.° 40/94, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 1041/2005 da
Comissao, de 29 de junho de 2005, decidiu que a Primeira Camara de Recurso do Instituto
de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), na sua decisdo
de 21 de janeiro de 2009 (processo R 551/2008-1), violou as regras 31, n.° 6, e 50, n.° 1, do
Regulamento n.’° 2868/95, conforme alterado pelo Regulamento n.” 1041/2005, ao declarar
inadmissivel o recurso interposto pela Nike International Ltd.

2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da Unido Europeia.
3) Reserva-se para final a decisio quanto as despesas.

Assinaturas
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