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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)

24 de maio de 2012*

«Recurso de decisao do Tribunal Geral — Marca comunitdria — Marca figurativa F1-LIVE —
Oposicao do titular das marcas nominativas internacionais e nacionais F1 e de uma marca figurativa
comunitdria F1 Formula 1 — Falta de carater distintivo — Elemento descritivo — Supressao da
protecdo reservada a uma marca nacional anterior — Risco de confusao»

No processo C-196/11 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisio do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.° do
Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, interposto em 27 de abril de 2011,

Formula One Licensing BV, com sede em Roterddo (Paises Baixos), representada por K. Sandberg e
B. Klingberg, Rechtsanwiltinnen,

recorrente,
sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira insténcia,
Global Sports Media Ltd, com sede em Hamilton (Bermudas), representada por T. de Haan, avocat,
interveniente em primeira insténcia,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccéo),

composto por: K. Lenaerts, presidente de seccdo, J. Malenovsky, E. Juhdsz (relator), G. Arestis e T. von
Danwitz, juizes,

advogado-geral: P. Cruz Villalén,

secretdrio: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 14 de dezembro de 2011,

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

profere o presente

* Lingua do processo: inglés.

PT
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Acérdao

Com o seu recurso, a Formula One Licensing BV pede a anulacdo do acérdao do Tribunal Geral da
Unido Europeia de 17 de fevereiro de 2011, Formula One Licensing/ITHMI — Global Sports Media
(F1-LIVE) (T-10/09, Colet., p. 1I-427, a seguir «acérddo recorrido»), através do qual foi negado
provimento ao seu recurso de anulagdo da decisdo da Primeira Camara de Recurso do Instituto de
Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 16 de outubro de 2008
(processo R 7/2008-1), relativa a um processo de oposicdo entre a Racing-Live SAS e a Formula One
Licensing BV (a seguir «decisdo controvertida»).

Quadro juridico

O Regulamento (CE) n.”™ 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria
(JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.”* 1992/2003 do Conselho, de
27 de outubro de 2003 (JO L 296, p. 1, a seguir «Regulamento n.”™ 40/94»), 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. Todavia, tendo em conta a
data dos factos, este litigio continua a ser regulado pelo Regulamento n.* 40/94.

O quinto considerando do Regulamento n.”* 40/94 enuncia:

«Considerando que o direito de marcas comunitdrio ndo substitui, porém, os direitos de marcas dos
Estados-Membros; que, com efeito, nao parece justificivel obrigar as empresas a depositarem as suas
marcas como marcas comunitdrias, uma vez que as marcas nacionais continuam a ser necessdrias as
empresas que nido pretendem que as suas marcas sejam protegidas a escala comunitdria».

Nos termos do artigo 8.°, n.°* 1, alinea b), deste regulamento, apdés oposicdo do titular de uma marca

anterior, o pedido de registo de marca sera recusado quando, devido a sua identidade ou semelhanca

com a marca anterior e devido a identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos designados pelas

duas marcas, exista risco de confusdo no espirito do publico do territério onde a marca anterior estd

protegida; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior.

O artigo 8.%, n.”™ 2, alinea a), do referido regulamento prevé:

«Sao consideradas ‘marcas anteriores’, na acecio do n.”" 1:

a) As marcas cuja data de deposito seja anterior a do pedido de marca comunitéria, tendo em conta,
se aplicavel, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertencam as
seguintes categorias:

i)  Marcas comunitarias;

ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere a Bélgica, ao Luxemburgo e aos
Paises Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

iii) Marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro;

iv) Marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na Comunidade».
Segundo o artigo 8.°, n.°™ 5, do Regulamento n.”* 40/94, apds oposicdo do titular de uma marca
anterior, serd igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idéntica ou semelhante a marca

anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou servicos que ndo sejam
semelhantes aqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca

2 ECLILEU:C:2012:314



10

11

ACORDAO DE 24. 5. 2012 — PROCESSO C-196/11 P
FORMULA ONE LICENSING / IHMI

comunitdria anterior, esta goze de prestigio na Unido Europeia e, no caso de uma marca nacional
anterior, esta goze de prestigio no Estado-Membro em questdo, e sempre que a utilizacdo injustificada
e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do cardater distintivo ou do prestigio da
marca anterior ou possa prejudica-los.

Nos termos do artigo 3.°, n.®* 1, alinea b), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1), bem como do artigo 3.°, n.°* 1, alinea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros
em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), que revogou e substituiu a Diretiva 89/104, serd recusado o
registo ou ficardo sujeitos a declaracdo de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos a marcas
desprovidas de carater distintivo.

Antecedentes do litigio

Em 13 de abril de 2004, a Racing-Live SAS, que foi substituida, enquanto titular da marca cujo registo
é pedido, pela Global Sports Media Ltd (a seguir «Global Sports Media»), apresentou um pedido de
registo de marca comunitdria no IHMI para a seguinte marca figurativa:

Os produtos e os servigos para os quais foi pedido o registo estdo incluidos nas classes 16, 38 e 41 na
acecdo do Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o
registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), e
correspondem, em relacdo a cada uma dessas classes, a seguinte descricdo:

— classe 16: «Revistas, brochuras, livros; estando todos os produtos atras referidos relacionados com a
formula 1»;

— classe 38: «Comunicagdo e difusao de livros, revistas e jornais através de terminais informaticos;
estando todos os produtos atras referido relacionados com a férmula 1»; e

— classe 41: «Publicacdo eletrénica de livros, revistas e periddicos; informacgdes sobre atividades de
diversdo; organizacdo de concursos na Internet; reserva de lugares para espeticulos; jogos em
linha, estando todos os produtos atras referidos relacionados com a férmula 1».

Tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias n.*™ 5/2005, a Formula
One Licensing BV (a seguir «Formula One Licensing»), em 2 de maio de 2005, apresentou oposi¢do ao
registo da marca em causa baseada no artigo 8.°, n.°* 1, alinea b), e 5, do Regulamento n.”* 40/94.

A oposicdo baseava-se, nomeadamente, nas seguintes marcas anteriores, cujo prestigio era reivindicado:
— a marca nominativa FI, protegida pelo registo internacional n.”™ 732 134, de 20 de dezembro de

1999, que produz efeitos na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em Franca, em Itdlia e na
Hungria para os produtos e servicos compreendidos nas classes 16, 38 e 41, na acegdo do Acordo
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de Nice, pelo registo nacional alemdo n.”* 30 007 412, de 10 de maio de 2000, que abrange servigos
compreendidos na classe 41, na acecdo do desse acordo, e pelo registo nacional britdnico n.
°r 2 277 746 D, de 13 de agosto de 2001, que abrange produtos e servicos compreendidos nas
classes 16 e 38, na acecdo do referido acordo; e

— a marca figurativa FI, protegida pelo registo comunitario n.”* 631 531, de 19 de maio de 2003, para
produtos e servicos incluidos nas classes 16, 38 e 41, na acecdo do Acordo de Nice, a seguir
reproduzida:

Korarofo I

Em 17 de outubro de 2007, a Divisdao de Oposicao do IHMI deferiu a oposicdo com base do registo
internacional anterior n.”™ 732 134 que abrange a marca nominativa FI. Declarou que existia uma
semelhanca ou uma identidade entre os produtos e os servicos designados pelas marcas em conflito e
um grau médio de semelhanca entre os sinais em conflito e, por isso, um risco de confusdo entre as
marcas em conflito na acecdo do artigo 8.°, n.”" 1, alinea b), do Regulamento n.”™ 40/94.

Em 14 de dezembro de 2007, a Racing-Live SAS interpos recurso dessa decisdo. Em 16 de outubro de
2008, a Primeira Camara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso e anulou a referida decisdo
da Divisio de Oposicdo, pela decisdo controvertida, considerando, no essencial, que as marcas
anteriores e a marca cujo registo é pedido ndo podiam dar lugar a um risco de confusdo e que o facto
de coincidirem pelo elemento nominativo «F1» é insuficiente nesse aspeto, pois esse elemento é
percebido como descritivo na referida marca.

Recurso no Tribunal Geral e acérdao recorrido

Por peticao apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de janeiro de 2009, a Formula One
Licensing interpés um recurso com vista a anulacdo da decisdo controvertida. A esse recurso, que
contém dois fundamentos, foi negado provimento pelo Tribunal Geral.

Com o seu primeiro fundamento, a recorrente alegou uma violagdo do artigo 8.°, n.°* 1, alinea b), do
Regulamento n.™ 40/94.

No n.™ 28 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral reconheceu, no que diz respeito a semelhanca dos
produtos e dos servicos em causa, que «a Camara de Recurso, nos n." 25 e 26 da decisdo
[controvertida], considerou que as atividades da interveniente, quanto a venda de produtos de
impressdo e de comunicagdo via Internet (a saber, os produtos e os servicos das classes 16 e 38), eram
idénticas as da recorrente e que os servicos de publicacdo em linha e de diversao em linha no dominio
da férmula 1 (ou seja, os servicos da classe 41) e os servicos propostos pela recorrente eram muito
semelhantes».

Quanto a comparacdo dos sinais em conflito e a sua percecao pelo publico relevante, o Tribunal Geral,
reconhecendo que o sinal «F1» na marca internacional e o elemento «F1» na marca cujo registo é
pedido sdo comuns, examinou, antes de mais, o papel do elemento «F1» nesta tltima, em particular, a

7

questdo de saber se esse elemento é «dominante».
O Tribunal Geral, com base nas provas de que dispunha, considerou, nos n.* 43 e 44 do acérdao

recorrido, que o termo «férmula 1» é utilizado de maneira genérica para designar um desporto de
corridas de automéveis e que a «abreviatura F1 é tdo genérica como a expressdo ‘férmula 1'».
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Quanto ao argumento da recorrente relativo a marca anterior, o Tribunal Geral reconheceu, no n.* 46
do acérdao recorrido, que o simples facto de a marca nominativa anterior ter sido registada como
marca nacional ou internacional ndo exclui que seja largamente descritiva ou, por outras palavras, que
tenha apenas um fraco carater distintivo intrinseco relativamente aos produtos e aos servigos visados.
No entanto, o Tribunal Geral recordou, no n.™ 47 do acérdao recorrido, que a validade de uma
marca internacional ou nacional, no caso em apreco as da recorrente, ndo pode ser posta em causa no
quadro de um processo de registo de uma marca comunitdria, mas unicamente no quadro de um
processo de declaracdo de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa.

O Tribunal Geral, no n."* 49 do acérdao recorrido, chegou a conclusio de que, «[tlJendo em conta
estas consideracoes e atendendo aos elementos de prova apresentados, conclui-se que o publico
relevante nao apreende o elemento ‘f1’na marca pedida como um elemento distintivo, mas como um
elemento utilizado com fins descritivos». No mesmo sentido, no n.”* 57 do referido acérdio, o
Tribunal Geral julgou no sentido de que os consumidores considerardo «F1» em tipografia «standard»
como sendo a abreviatura de «férmula 1», isto é, uma indicacdo descritiva, e concluiu que nio existe
risco de confusdo entre as marcas em conflito.

Em seguida, o Tribunal Geral procedeu a uma comparacdo visual, fonética e conceptual da marca cujo
registo é pedido e da marca comunitiria anterior e, no n.” 61 do acérdao recorrido, chegou a
conclusdo de que, «[n]Jo caso em aprego, no ambito da apreciacdo global do risco de confusdo,
caraterizada pela inexisténcia de semelhanca visual e o facto de a semelhanga nos planos fonético e
conceptual ser [apenas] limitada, basta verificar que foi com razdo que a Camara de Recurso
considerou que ndo existia risco de confusdo entre os sinais controvertidos, uma vez que o publico
relevante ndo confundird a marca pedida com a da recorrente. A este respeito, note-se que o sentido
genérico atribuido pelo publico ao sinal F1 garante que este piblico compreenderd que a marca
pedida respeita a férmula 1, mas, em razdo da apresentacdo completamente diferente, ndo estabelecera
uma ligacdo com as atividades da recorrente».

Com o seu segundo fundamento, a recorrente alegou, no Tribunal Geral, uma violacdo do artigo 8.%, n.
°* 5, do Regulamento n.™ 40/94.

O Tribunal Geral, antes de negar provimento ao recurso, considerou, no n.”* 67 do acérdao recorrido:

«Como decorre do n.”™ 66 da decisao [controvertida], o sinal, cuja utilizacdo e eventualmente prestigio
a recorrente demonstrou, é exclusivamente o que é objeto do registo comunitario n.”™ 631 531, a saber,
a versdo logétipo. Assim, a primeira questdo que se coloca é a de saber se as marcas figurativas em
causa sdo idénticas ou semelhantes. Com efeito, o cardter distintivo e o prestigio do sinal residem na
fusao virtual da letra f' e do algarismo ‘1’, representados em cores muito contrastantes. A mera
presenca da letra ‘' e do algarismo ‘1’ na marca pedida, presenca que ndo tem nenhum carater
distintivo, ndo pode bastar para concluir por uma ligacdo entre as marcas em causa. Por conseguinte,
ndo obstante uma certa proximidade nos aspetos fonético e conceptual, a conclusdo da Camara de
Recurso segundo a qual nenhum elemento da marca pedida recorda o logétipo F1 ao publico deve ser
confirmada, ndo podendo os sinais em conflito ser considerados semelhantes».

Pedidos das partes

Através do presente recurso, a Formula One Licensing pede ao Tribunal de Justica que anule o
acordao recorrido, que defira o seu pedido de anulacdo da decisdo controvertida ou, a titulo
subsididrio, que remeta o processo ao Tribunal Geral para reexame, bem como que condene o IHMI
e a Global Sports Media nas despesas, incluindo as efetuadas em primeira insténcia.

O IHMI pede ao Tribunal de Justica que negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas
despesas.

ECLILEU:C:2012:314 5
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A Global Sports Media pede ao Tribunal de Justica que negue provimento ao recurso e condene a
recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso
Em apoio do seu recurso, a Formula One Licensing invoca trés fundamentos.

O primeiro fundamento, baseado na violacdo do artigo 8.°, n.°" 1, alinea b), do Regulamento n.”* 40/94,
quanto ao carater distintivo do elemento «Fl», tem quatro partes. Essas partes sdo baseadas,
respetivamente, na inexisténcia de referéncia aos produtos e aos servicos concretos, na desvirtuagdo
dos factos quanto ao elemento «F1» e a expressido «férmula 1», no ndo reconhecimento da aquisi¢do
do cardter distintivo resultante da utilizacdo enquanto parte de uma marca comunitdria registada e, por
fim, na supressao ilegal da protecdo reservada a uma marca anterior.

O segundo e terceiro fundamentos sdo baseados, por um lado, na violagdo do artigo 8.°, n.”* 1, alinea
b), do Regulamento n.”* 40/94 resultante de um erro na apreciacao do risco de confusio e, por outro,
na violacdo do artigo 8.°, n.”" 5, deste mesmo regulamento.

Cumpre examinar, em primeiro lugar, a quarta parte do primeiro fundamento.

Argumentos das partes

Com a quarta parte do seu primeiro fundamento, a Formula One Licensing alega que o Tribunal Geral,
nos n.”" 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acérdao recorrido, aniquilou o carater distintivo e a protecdo da
marca nominativa anterior FI e violou, assim, o artigo 8.°, n.™ 1, alinea b), do Regulamento n.
" 40/94.

A Formula One Licensing considera que a conclusdo do Tribunal Geral segundo a qual a designacao
«F1» é percebida como sendo genérica estd ferida de um erro de direito porquanto acarreta a
anulacdo de facto das suas marcas registadas FI em tipografia «standard», sendo essa anulacdo
inadmissivel. A recorrente recorda que o Tribunal Geral afirmou, a esse propdsito, no n.”™ 48 do
acérdao recorrido, que o IHMI era obrigado a verificar de que modo o publico relevante percebia o
elemento «F1» na marca cujo registo é pedido. Considera, todavia, que essa verificacdo tem os seus
limites, ndo podendo redundar em que aniquile efetivamente o cardter distintivo das marcas anteriores
e, portanto, o alcance da sua protecao.

A recorrente salienta que, quando do exame de um processo de registo de uma marca comunitdria,
nao cabe ao Tribunal Geral negar a existéncia do carater distintivo da marca invocada em apoio da
oposicdo e por em causa a sua validade. A este propésito, faz referéncia ao acérdiao do Tribunal Geral
de 13 de dezembro de 2007, Xentral/I[HMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Colet.,
p. II-5213, n.™ 36), segundo o qual a validade de uma marca nacional ndo pode ser posta em causa no
ambito de um processo de registo de uma marca comunitdria, mas unicamente no quadro de um
processo de declaracdo de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa.

Segundo a Formula One Licensing, o Tribunal Geral cometeu, por conseguinte, um erro de direito
quando negou o cardter distintivo das marcas anteriores em tipografia «standard».

O IHMI salienta que a recorrente, ao sustentar que a marca nominativa anterior FI foi privada de todo
o ambito de protecdo, faz referéncia aos n.”* 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acérdao recorrido, mas que
esses numeros contém apenas declaragdes respeitantes a perceciao do elemento nominativo «F1» na
marca cujo registo é pedido. O IHMI recorda que a reprodugdo de um sinal anterior numa marca
comunitaria contestada ndo pode levar a um reconhecimento de risco de confusido se a utilizacdao
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desse sinal na marca contestada for materializada para fins puramente descritivos e que, no caso em
apreco, o Tribunal Geral concluiu, com razdo, no n.** 51 do acérdado recorrido, que o sinal «F1» nédo
ocupa uma posicdo distintiva auténoma na marca cujo registo é pedido, ndo sendo o seu papel
meramente o de um elemento distintivo no sinal contestado.

A Global Sports Media considera que a quarta parte do primeiro fundamento é baseada numa leitura
errada do acérddo recorrido, pois o Tribunal Geral ndo anulou a marca nominativa FI, mas
reconheceu simplesmente que o publico relevante percebe o elemento «F1» na marca FI-LIVE como
um termo genérico. Acrescenta que a utilizagcdo para fins descritivos do termo «F1» é autorizada,
dado que tal utilizacdo de um elemento ndo poderd se impugnada na 6tica do direito de marcas
(acérdaos de 7 de janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Colet., p. I-691, n.** 19, e de
25 de janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colet., p. I-1017, n.*™ 42 e 43).

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do quinto considerando do Regulamento n.”™ 40/94, bem como, de resto, nos termos do
sexto considerando do Regulamento n.”* 207/2009, o «direito de marcas comunitdrio ndo substitui
[...] os direitos de marcas dos Estados-Membros».

O Tribunal Geral recordou, no n.”™ 47 do acérddo recorrido, que, segundo a sua propria
jurisprudéncia, a validade de uma marca internacional ou nacional, no caso em apreco as da
recorrente, ndo pode ser posta em causa no dmbito de um processo de registo de uma marca
comunitaria, mas apenas no quadro de um processo de declaracio de nulidade instaurado no
Estado-Membro em causa [acérddo de 12 de novembro de 2008, Shaker/THMI — Limifana y
Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Colet., p. 1I-3085, n.”™ 26]. Deve
observar-se que essa jurisprudéncia se baseia na ideia segundo a qual o legislador da Unido
instituiu um sistema baseado na coexisténcia da marca comunitdria com as marcas nacionais, uma
vez que o Tribunal Geral citou, no n.”” 26 do referido acérdao, o seu acérdao de 23 de outubro de
2002, Matratzen Concord/THMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Colet., p. 11-4335, n.
on. 55)‘

Esse raciocinio do Tribunal Geral deve ser aprovado.

Decorre da coexisténcia das marcas comunitdrias e das marcas nacionais, bem como do facto de o
registo destas ultimas ndo ser da competéncia do IHMI, nem a sua fiscalizacdo jurisdicional da
competéncia do Tribunal Geral, que, num processo de oposicdo a um pedido de registo de uma marca
comunitaria, a validade das marcas nacionais ndo pode ser posta em causa.

Por conseguinte, no quadro de tal processo de oposicdo, também néao é possivel constatar, em relacdo a
um sinal idéntico a uma marca protegida num Estado-Membro, um motivo absoluto de recusa, tal
como a falta de cardter distintivo, previsto no artigo 7.°, n.”" 1, alinea b), do Regulamento n.”™ 40/94,
bem como no artigo 3.°, n.°" 1, alinea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95. A este propdsito, deve
reconhecer-se que a caraterizacdo de um sinal como descritivo ou genérico equivale a negar o seu
carater distintivo.

Na verdade, como resulta do n.™ 48 do acérdao recorrido, quando uma oposicdo, baseada na
existéncia de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitaria,
o IHMI e, por conseguinte, o Tribunal Geral sdo obrigados a verificar de que modo o publico relevante
percebe o sinal idéntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o
caso, o grau do carater distintivo desse sinal.

Essas verificagoes tém, no entanto, como o sustenta com razao a recorrente, os seus limites.

ECLILEU:C:2012:314 7
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As referidas verificacdes nao podem redundar no reconhecimento da falta de carater distintivo de um
sinal idéntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento nao seria
compativel com a coexisténcia das marcas comunitdrias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.°,
n.°" 1, alinea b), do Regulamento n.”* 40/94, interpretado conjuntamente com o n.” 2, alinea a), ii),
desse mesmo artigo.

Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idénticas a um sinal considerado como
sendo desprovido de cardter distintivo, pois o registo de tal marca comunitdria constituiria uma
situacdo suscetivel de eliminar a protecdo nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento
ndo respeitaria o sistema instituido pelo Regulamento n.”™ 40/94 que se baseia na coexisténcia das
marcas comunitdrias e das marcas nacionais como o enuncia o quinto considerando deste
regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional pode ser posta em causa
em razdo da falta de cardter distintivo unicamente no quadro de um processo de declaracio de
nulidade instaurado no Estado-Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.°, n."* 1,
alinea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

Deve recordar-se que o artigo 8.°, n.”* 2, alinea a), ii) do Regulamento n.”* 40/94 prevé explicitamente,
no quadro de um processo de oposicdo, a tomada em consideracdo, como marcas anteriores, das
marcas registadas num Estado-Membro.

Daqui resulta que, para ndo infringir o artigo 8.°, n.”" 1, alinea b), do Regulamento n.”™ 40/94, se deve
reconhecer um certo grau de cardter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma
oposicdo ao registo de uma marca comunitaria.

Ora, o Tribunal Geral ndo procedeu assim no presente caso.

Antes de mais, o Tribunal Geral reconheceu, no n.™ 44 do acérdao recorrido, que o sinal «F1» pode
ser utilizado num contexto descritivo e que é, enquanto abreviatura, tdo genérico como a expressao
«férmula 1». Considerou, nos n.”™ 49 e 51 desse acérddo, que o elemento «F1» na marca cujo registo
¢é pedido é percebido ndo como um elemento distintivo, mas como um elemento utilizado para fins
descritivos.

O Tribunal Geral salientou, em seguida, nos n.”* 57 e 61 do acérdao recorrido, que os consumidores
considerardo o elemento «Fl», em tipografia «standard», como sendo a abreviatura de «férmula 1»,
isto é, uma indicacdo descritiva, e que o publico atribui um sentido genérico ao sinal «Fl».
Acrescentou, por ultimo, no n.”* 67 do referido acérdao, que a presenca da letra «f» e do algarismo
«1» na marca cujo registo é pedido ndo apresenta nenhum caréter distintivo.

Embora as constatagdes que figuram nos n.”" 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acdérdao recorrido sejam feitas a
propdsito do sinal na marca anterior ou do elemento «F1» na marca cujo registo é pedido, dado que o
Tribunal Geral considerou, no n.”* 54 desse acérdao, que esse sinal e esse elemento sio comuns,
através dessas constatagdes, o Tribunal Geral julgou, assim, no sentido de que o referido sinal é
genérico, descritivo e desprovido de qualquer carater distintivo.

Por conseguinte, o Tribunal Geral pos em causa a validade dessas marcas anteriores no quadro de um
processo de registo de uma marca comunitiria e, assim, violou o artigo 8.°, n.°* 1, alinea b), do

Regulamento n.”" 40/94.

Nestas condi¢des, a Formula One Licensing tem fundamento para sustentar que o acérdao recorrido
estd ferido de um erro de direito.

Por consequéncia, ha que anular, por essa razio, o acérddo recorrido, sem que seja necessario
examinar os outros fundamentos invocados pela recorrente.
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Em conformidade com o disposto no artigo 61.°, primeiro paragrafo, do Estatuto do Tribunal de Justica
da Unido Europeia, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justica pode decidir
definitivamente o litigio, se estiver em condi¢des de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal
Geral, para julgamento.

No presente processo, ndo estdo preenchidas as condigdes para que o Tribunal de Justica possa decidir
definitivamente o litigio.

Com efeito, a decisdo quanto ao fundo da causa requer que se examine a questdo de saber se, sem
proceder ao apuramento da falta de carater distintivo do sinal «F1» nas marcas anteriores, a aplicacdo
do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.”* 40/94 pode ser afastada. Isso implica o exame dos
factos para o qual o Tribunal Geral estd melhor colocado.

Por conseguinte, hd que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisdo quanto as
despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Terceira Sec¢do) decide:

1) E anulado o acérdio do Tribunal Geral da Unido Europeia de 17 de fevereiro de 2011,
Formula One Licensing/IHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09).

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

Assinaturas
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