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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccio)

21 de fevereiro de 2013 *
«Marcas comunitarias — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Artigo 9.°, n.° 1 — Conceito de
‘terceiro’ — Titular de uma marca comunitaria posterior»
No processo C-561/11,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 267.° TFUE, apresentado
pelo Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espanha), por decisao de
27 de outubro de 2011, entrado no Tribunal de Justica em 8 de novembro de 2011, no processo
Fédération Cynologique Internationale
contra
Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccéo),

composto por: A. Tizzano, presidente de seccdo, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (relator), M. Safjan e
M. Berger, juizes,

advogado-geral: P. Mengozzi,

secretario: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 3 de outubro de 2012,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Fédération Cynologique Internationale, por E. Jordi Cubells, abogado,

— em representacdo da Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza, por S. Doménech
Lépez, abogado,

— em representacdo do Governo grego, por D. Kalogiros e G. Papadaki, na qualidade de agentes,

— em representacdo do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por
S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por F. W. Bulst e R. Vidal Puig, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 15 de novembro de 2012,

* Lingua do processo: espanhol.
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profere o presente

Acérdao
O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento
(CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitdria (JO L 78, p. 1,
a seguir «regulamento»).
Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Fédération Cynologique Internationale
(a seguir «FCI») a Federaciéon Canina Internacional de Perros de Pura Raza (a seguir «FCIPPR»), a

proposito de uma acdo por contrafacio e de um pedido de declaracio de nulidade de marca
apresentados pela FCI.

Quadro juridico
O artigo 8.° do regulamento, epigrafado «Motivos relativos de recusa», dispoe:
«1. Apds oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca serd recusado:

a) Sempre que esta seja idéntica a marca anterior e sempre que os produtos ou servicos para os quais
a marca é pedida sejam idénticos aos produtos ou servicos para os quais a marca estd protegida;

b) 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 esta protegida; o risco de confusdo
compreende o risco de associacdo com a marca anterior.

2. Sédo consideradas ‘marcas anteriores’ na ace¢do do n.° 1:

a) As marcas cuja data de depdsito 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 comunitdrias,

ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere a Bélgica, ao Luxemburgo e aos
Paises Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,

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;

b) Os pedidos de marcas referidas na alinea a), sob reserva do respetivo registo;

¢) As marcas que, a data do depésito do pedido de marca comunitdria ou, se aplicavel, a data de
prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitdria, sejam notoriamente conhecidas
num Estado-Membro, na acecgdo do artigo 6.°bis da Convencao de Paris.

3. Apds oposicdo do titular da marca, sera recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por

um agente ou por um representante do titular da marca, em seu proprio nome e sem o consentimento
do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuagao.
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4. Apds oposicao do titular de uma marca ndo registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial
cyjo alcance ndo seja apenas local, serd recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em
que, segundo a legislacdo comunitdria ou o direito do Estado-Membro aplicavel a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depésito do pedido de marca
comunitéria ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de
marca comunitdria;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilizacio de uma marca posterior.

5. Apods oposicdo do titular de uma marca anterior na acecdo do n.° 2, 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 comunitaria anterior, esta goze de prestigio
na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestigio no Estado-Membro
em questdo, e sempre que a utilizagdo injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo
beneficie do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou possa prejudica-los.»

Nos termos do artigo 9.° do regulamento, epigrafado «Direito conferido pela marca comunitaria»:

«1. A marca comunitdria confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir
um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idéntico a marca comunitdria para produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais
esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhanca com a marca comunitiria e pela identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos abrangidos pela marca comunitéria e pelo sinal, provoque o
risco de confusdo no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo
entre o sinal e a marca;

¢) Um sinal idéntico ou similar & marca comunitdria, para produtos ou servicos que ndo sejam
similares aqueles para os quais a marca comunitdria foi registada, sempre que esta goze de
prestigio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caracter
distintivo ou do prestigio da marca comunitdria ou lhe cause prejuizo.

[...]

3. O direito conferido pela marca comunitdria s6 é oponivel a terceiros a partir da publicacdo do
registo da marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnizacdo razodvel por atos posteriores a
publicacdo do pedido de marca comunitdria que, ap6s a publicacio do registo da marca, sejam
proibidos por forga desta. O tribunal em que for proposta a agdo nao pode decidir do mérito da causa
enquanto o registo nao for publicado.»

O artigo 12.° do regulamento, epigrafado «Limitacdo dos efeitos da marca comunitaria», enuncia:

«O direito conferido pela marca comunitdria ndo permite ao seu titular proibir a um terceiro a
utilizacdo, na vida comercial:

a) Do seu nome ou endereco;

b) De indicacoes relativas a espécie, a quantidade, ao destino, ao valor, & proveniéncia geografica, a
época de fabrico do produto ou da prestacdo do servico ou a outras caracteristicas destes;

ECLIL:EU:C:2013:91 3



10

ACORDAO DE 21. 2. 2013 — PROCESSO C-561/11
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

¢) Da marca, sempre que tal seja necessirio para indicar o destino de um produto ou servico,
nomeadamente como acessorios ou pegas separadas;

desde que a utilizacdo seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou
comercial.»

O titulo IV do regulamento, epigrafado «Procedimento de registo», é constituido pelos artigos 36.°
a45.°

O artigo 40.° do regulamento, epigrafado «Observagodes de terceiros», enuncia, no seu n.° 1:

«Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associagdes representativas de fabricantes,
produtores, prestadores de servicos, comerciantes ou consumidores pode, apds publicacdo do pedido
de marca comunitdria, dirigir ao [Instituto de Harmonizagcdo do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) (IHMI)] observacdes escritas, que precisem os motivos de recusa automdtica do registo da
marca previstos nomeadamente no artigo 7.° [...]»

O artigo 41.° do regulamento, epigrafado «Oposicao», dispde:

«1. Pode ser apresentada oposicdo ao registo da marca no prazo de trés meses a contar da publicacao
do pedido de marca comunitdria, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por
forca do artigo 8.° [...]

[...]

3. A oposicao deve ser apresentada por escrito e fundamentada, s6 se considerando apresentada apos
pagamento da taxa de oposicdo. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e
observagdes num prazo fixado pelo [IHMI].»

O artigo 53.°, n.° 1, do regulamento enuncia:

«A marca comunitiria é declarada nula na sequéncia de pedido apresentado ao [IHMI] ou de um
pedido reconvencional numa agdo de contrafagéo:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.° 2 do artigo 8.°, e que se encontrem
preenchidas as condi¢des enunciadas no n.” 1 ou no n.’ 5 do mesmo artigo;

b) Sempre que exista uma marca, referida no n.” 3 do artigo 8.°, e que se encontrem preenchidas as
condig¢des enunciadas nesse nimero;

c¢) Sempre que exista um direito anterior, referido no n.” 4 do artigo 8.°, e que se encontrem
preenchidas as condi¢oes enunciadas nesse niumero.»

O artigo 54.° do regulamento, epigrafado «Prescri¢ao por tolerancia», prevé, no seu n.’ 1:

«O titular de uma marca comunitdria que tenha tolerado a utilizacdo de uma marca comunitaria
posterior na Comunidade durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, ndo pode
pedir a anulacdo nem opor-se a utilizacdo da marca posterior, com base nessa marca anterior, em
relacdo aos produtos ou servicos para que foi utilizada a marca posterior, a ndo ser que o depdsito da
marca comunitdria posterior tenha sido efetuado de ma-fé.»
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Litigio no processo principal e questao prejudicial

A FCI é titular da marca nominativa e figurativa comunitdria n.° 4438751, FCI FEDERATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. O registo da marca foi pedido em 28 de junho de 2005 e
publicado no registo em 5 de julho de 2006. O sinal registado é o seguinte:

Esta marca foi registada, designadamente, para a organizacdo e direcdo de exposicdes sobre caes, com
fins comerciais e publicitarios, a formagdo no dominio da criagdo, os cuidados e a guarda de cées, a
organizagdo e direcdo de espeticulos de criagdo de cées, a elaboracdo de certificados de origem e de
controlo relativos a cdes no dominio da populagdo e da genética, bem como a criagdo e o cuidado de
caes.

A FCIPPR é titular das marcas nacionais seguintes:
— Marca nominativa n.° 2614806, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA

RAZA — F.CI, cujo registo foi pedido em 23 de setembro de 2004 e publicado no registo em
20 de junho de 2005;
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— Marca nominativa e figurativa nacional n.° 2786697, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL
DE PERROS DE PURA RAZA, cujo registo foi pedido em 9 de agosto de 2007 e publicado no
registo em 12 de marc¢o de 2008:

— Marca nominativa e figurativa nacional n.° 2818217, FEDERACION CINOLOGICA
INTERNACIONAL + F.C.I., cujo registo foi pedido em 11 de fevereiro de 2008 e publicado no
registo em 26 de agosto de 2008:

14 A FCIPPR ¢ igualmente titular da marca figurativa comunitaria n.” 7597529. O registo desta marca foi
pedido em 12 de fevereiro de 2009 e publicado no registo em 3 de setembro de 2010. O sinal registado
¢ o seguinte:

15 As referidas marcas de que a FCIPPR ¢ titular foram registadas, designadamente, para concursos e
exposicoes de racas puras, a emissio de titulos, de diplomas e de cadernetas de acreditacao,
publicagdes, formuldrios e material relativo a genealogia canina, bem como para publicagdes e
catdlogos sobre as ragas puras caninas.

16 A FCI opds-se ao registo da marca comunitdria n.° 7597529 pela FCIPPR, mas a oposicdo foi rejeitada
por falta de pagamento da taxa correspondente. Em 18 de novembro de 2010, a FCI pediu ao IHMI a
anulacdo desta marca. Em 11 de julho de 2011, a FCIPPR pediu a suspensdo do processo de anulacdo,
devido a instauragdo do processo principal. O IHMI concedeu a suspensdo em 20 de setembro de
2011.
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Em 18 de junho de 2010, a FCI apresentou um pedido contra a FCIPPR no Juzgado de lo Mercantil
n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca Comunitdria, composto por duas agdes:

— uma agao por contrafacdo da marca comunitaria n.” 4438751, de que a FCI é titular,

— uma acgdo de declaracdo de nulidade das marcas nacionais n.” 2614806, n.° 2786697 e n.” 2818217,
de que a FCIPPR ¢ titular, com fundamento, nomeadamente, no facto de as referidas marcas
criarem um risco de confusdao com a marca comunitaria n.” 4438751, de que a FCI é titular.

A FCIPPR contestou o risco de confusdo entre os sinais por ela utilizados e a marca comunitaria
n.° 4438751, de que a FCI ¢ titular, e pediu, a titulo reconvencional, a anulacio da referida marca
comunitdria, com fundamento no facto de a mesma ter sido registada de ma-fé e suscitar confusdo
com a marca nacional anterior n.” 2614806.

O o6rgéo jurisdicional de reenvio considera que o litigio no processo principal suscita a questdo de
saber se o direito exclusivo que o artigo 9.°, n.’ 1, do Regulamento n.” 207/2009 confere ao titular de
uma marca comunitaria, no caso concreto, a FCI, pode ser oposto a um terceiro, também ele titular
de uma marca comunitdria registada posteriormente, no caso concreto, a FCIPPR, enquanto esta
ultima marca nao tiver sido anulada.

O ¢6rgao jurisdicional de reenvio considera que o artigo 9.°, n.° 1, do regulamento pode ter duas
interpretacoes diferentes. Por um lado, esta disposicdo poderia ser interpretada no sentido de que o
direito exclusivo conferido por uma marca comunitdria nao habilita o seu titular a proibir o titular de
uma marca comunitdria posterior de usar esta tltima marca. S6 no caso de esta segunda marca
comunitdria ser anulada é que o titular da primeira marca comunitdria pode intentar uma agdo por
contrafacdo. Esta interpretacdo foi seguida pelo Tribunal Supremo (Espanha), num acdérddo de
23 de maio de 1994, e retomada pelo Juzgado de Marca Comunitaria (Espanha), como resulta de uma
decisdo deste 6rgao jurisdicional de 18 de marco de 2010.

Por outro lado, o artigo 9.°, n.° 1, do regulamento pode ser interpretado no sentido de que o direito do
titular de uma marca comunitiria pode ser oposto a qualquer terceiro, incluindo a quem tiver
registado posteriormente uma marca comunitdria, mesmo que esta ndo tenha sido anteriormente ou
simultaneamente anulada.

Nestas condi¢des, o Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria decidiu
suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Num litigio por violacdo do direito exclusivo concedido por uma marca comunitdria, o direito,
previsto no artigo 9.°% n.° 1, [do Regulamento n.° 207/2009], de proibir a utilizacdo de tal marca por
um terceiro na vida comercial é extensivo a qualquer terceiro que use um sinal que provoque um
risco de confusdo (pelo facto de ser semelhante a marca comunitdria e de os servicos ou produtos
serem semelhantes), ou, pelo contririo, fica excluido o terceiro que use esse sinal suscetivel de ser
confundido, registado em seu nome como marca comunitiria, enquanto esse registo de marca
posterior nio for anulado?»

Quanto a questao prejudicial

Quanto a admissibilidade
A FCI sustenta que a questdo submetida é inadmissivel. Alega, em primeiro lugar, que a questdo é de

natureza hipotética, uma vez que a interpretacdo solicitada ndo é necessdria para a resolucio do
processo principal. Com efeito, as acoes contidas na peticio da FCI dizem apenas respeito as marcas
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nacionais n.° 2614806, n.° 2786697 e n.° 2818217, ndo sendo a marca comunitiria n.° 7597529,
registada numa data posterior, de modo nenhum visada pela referida peticio. A FCIPPR ndo fez, de
resto, referéncia a esta marca comunitdria na sua resposta nem no seu pedido reconvencional, salvo
uma mencdo a titulo informativo.

A FCI sustenta, por outro lado, que a interpretacdo do artigo 9., n.° 1, do regulamento nao permite
nenhuma duavida razodvel. A questdo submetida é, deste modo, largamente influenciada pela
jurisprudéncia do Tribunal Supremo segundo a qual uma agdo por contrafacido intentada pelo titular
de uma marca registada anteriormente contra o titular de uma marca registada posteriormente nao
pode proceder na falta de declaracdo prévia de nulidade desta tltima.

A FCI afirma, em segundo lugar, que foram violados os direitos de defesa das partes no processo
principal, na medida em que a questdo prejudicial foi suscitada oficiosamente pelo érgao jurisdicional
de reenvio, sem que as partes tenham tido ocasido de apresentar observacdes sobre a oportunidade do
reenvio prejudicial antes do encerramento dos debates.

Ha que recordar de imediato que, no ambito do processo instituido pelo artigo 267.° TFUE, baseado
numa nitida separacdo de fungdes entre os érgdos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justica, é
da competéncia exclusiva do juiz nacional, a quem foi submetido o litigio e que deve assumir a
responsabilidade pela decisdo jurisdicional a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades do
processo, tanto a necessidade de uma decisdo prejudicial para poder proferir a sua decisio como a
pertinéncia das questdes que submete ao Tribunal de Justica. Consequentemente, desde que as
questoes colocadas sejam relativas a interpretacdo do direito da Unido, o Tribunal de Justica é, em
principio, obrigado a pronunciar-se (v., designadamente, acérdaos de 18 de julho de 2007, Lucchini,
C-119/05, Colet., p. I-6199, n.° 43; de 17 de fevereiro de 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Colet.,
p. I-527, n.° 15; e de 25 de outubro de 2011, eDate Advertising e o., C-509/09 e C-161/10, Colet.,
p. 1-10269, n.° 32).

A recusa de se pronunciar sobre uma questdo prejudicial submetida por um oérgdo jurisdicional
nacional sé é, com efeito, possivel quando for manifesto que a interpretacio do direito da Unido
solicitada ndo tem nenhuma relacdo com a realidade ou com o objeto do litigio no processo principal,
quando o problema for de natureza hipotética ou ainda quando o Tribunal de Justica ndo dispuser dos
elementos de facto e de direito necessirios para responder utilmente as questdes que lhe sao
submetidas (v., designadamente, acérdaos, ja referidos, Lucchini, n.° 44, TeliaSonera Sverige, n.° 16, e
eDate Advertising e o., n.° 33).

Ora, impde-se concluir que, no caso vertente, ndo resulta manifestamente dos autos submetidos ao
Tribunal de Justica que a interpretacdo do direito da Unido solicitada ndo tem nenhuma relacdo com
o objeto do litigio ou ainda que o problema suscitado pelo juiz de reenvio seja de natureza hipotética.

Pelo contrario, resulta dos referidos autos que as agdes intentadas pela FCI levam a interrogar-se sobre
a utilizagdo, pela FCIPPR, dos sinais suscetiveis de violar a marca comunitdria anterior, de que a FCI é
titular. Ora, entre esses sinais estd aquele que é abrangido pela marca comunitdria posterior
n.” 7597529. Além disso, na sua peticao, a FCI visou explicitamente a utilizacdo e o pedido de registo
da referida marca comunitdria pela FCIPPR.

Ha que salientar, além disso, que o facto de as partes no processo principal ndo terem invocado,
perante o 6rgdo jurisdicional de reenvio, um problema de direito da Unido ndo se opde a que o drgao
jurisdicional de reenvio possa recorrer ao Tribunal de Justica. Ao prever o reenvio para o Tribunal de
Justica, sempre que uma «questdo seja suscitada perante um Orgdo jurisdicional nacional», o
artigo 267.°, segundo e terceiro paragrafos, TFUE ndo pretende limitar esse reenvio aos casos em que
qualquer das partes no processo principal tenha tomado a iniciativa de suscitar uma questdo de
interpretacdo ou de validade do direito da Unido, mas abrange igualmente os casos em que tal
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questdo seja suscitada pelo préprio érgéo jurisdicional, que considera que uma decisdo do Tribunal de
Justica sobre essa questdo é «necessdria para proferir a sua decisdo» (acérdaos de 16 de junho de 1981,
Salonia, 126/80, Recueil, p. 1563, n.° 7, e de 8 de marco de 2012, Huet, C-251/11, n.° 23).

Nestas condi¢des, o pedido de decisdo prejudicial deve ser considerado admissivel.

Quanto ao mérito

Através da sua questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 9.°, n.° 1,
do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca
comunitaria de proibir a qualquer terceiro a utilizacdo, na vida comercial, de sinais idénticos ou
semelhantes a sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitdria posterior, sem ser
necessario que seja declarada previamente a nulidade desta ultima marca.

Importa salientar, em primeiro lugar, que o artigo 9.°, n.° 1, do regulamento ndo distingue consoante o
terceiro seja ou ndo titular de uma marca comunitaria. Assim, esta disposicdo reconhece ao titular de
uma marca comunitdria um direito exclusivo que o habilita a proibir a «um terceiro» a utilizacdo, sem
o seu consentimento, na vida comercial, de sinais suscetiveis de lesar a sua marca (v., por analogia,
acdérdao de 16 de fevereiro de 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, n.”* 33 e 34).

Deve seguidamente ter-se em conta o artigo 54.° do regulamento, relativo a prescrigdo por tolerancia,
nos termos do qual «[o] titular de uma marca comunitiria que tenha tolerado durante cinco anos
consecutivos a utilizagdo de uma marca comunitdria posterior [..] ndo pode pedir a anulagdo nem
opor-se a utilizacdo da marca posterior».

Resulta da redacdo desta disposicio que, antes de haver prescricio por tolerancia, o titular de uma
marca comunitaria estd habilitado tanto a pedir no IHMI a declaracio de nulidade de uma marca

comunitaria posterior como a opor-se a sua utilizacdo, através de uma acdo por contrafacio, num
tribunal de marcas comunitdrias.

Assinale-se, por fim, que nem o artigo 12.° do regulamento, relativo a limitacdo dos efeitos da marca
comunitdria, nem nenhuma outra disposicdo deste, prevé a limitacdo expressa do direito exclusivo do
titular da marca comunitdria em proveito do terceiro titular de uma marca comunitaria posterior.

Assim, resulta da redacdo do artigo 9.°, n.° 1, do regulamento e da economia geral deste ultimo que o
titular de uma marca comunitaria deve poder proibir ao titular de uma marca comunitaria posterior a
utilizacdo desta.

Esta conclusdo ndo é posta em causa pela circunstincia de o titular de uma marca comunitéria
posterior beneficiar, também ele, de um direito exclusivo por forca do artigo 9.° n.° 1, do
regulamento.

A este propdsito, importa salientar que, como a Comissdo Europeia sustentou nas suas observagdes, as
disposicdes do regulamento devem ser interpretadas a luz do principio da prioridade, por forca do qual
a marca comunitdria anterior tem primazia sobre a marca comunitdria posterior (v., por analogia,
acordao Celaya Emparanza y Galdos Internacional, ja referido, n.” 39).

Com efeito, decorre, designadamente, dos artigos 8.°, n.° 1, e 53.°, n.° 1, do regulamento que, em caso

de conflito entre duas marcas, se presume que a registada em primeiro lugar retine as condigdes
exigidas para obter a protecdo comunitdria antes da registada em segundo lugar.
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Deve, além disso, rejeitar-se a argumentacdo da FCIPPR segundo a qual as caracteristicas do processo
de registo das marcas comunitdrias exigem que, quando, no termo desse processo, o registo da marca é
concedido, a referida marca confere ao seu titular um direito de utilizacdo que sé pode ser posto em
causa através de uma acdo de declaracio de nulidade, intentada no IHMI, ou mediante pedido
reconvencional no ambito de uma agdo por contrafagao.

E verdade que o processo de registo das marcas comunitarias, conforme estabelecido nos artigos 36.°
a 45.° do regulamento, comporta um exame de mérito que visa determinar, previamente ao registo, se
a marca comunitdria preenche as condi¢des para a obtencdo da protecao.

Este processo prevé, além disso, uma fase de publicagdo, na qual os terceiros podem dirigir ao IHMI
observagdes escritas, especificando os motivos pelos quais o registo da marca deveria ser oficiosamente
recusado, bem como a possibilidade de os titulares das marcas anteriores se oporem ao registo da
marca, no prazo de trés meses a contar da publicacdo do pedido de marca comunitdria, alegando,
nomeadamente, os motivos relativos de recusa visados no artigo 8.° do regulamento.

Todavia, como referiu o advogado-geral nos n.” 32 e 42 das suas conclusoes, estas circunstancias nao
sdo determinantes.

Por um lado, impde-se concluir que, ndo obstante as garantias facultadas pelo processo de registo das
marcas comunitdrias, ndo se pode excluir completamente que um sinal suscetivel de lesar uma marca
comunitdria anterior seja registado enquanto marca comunitaria.

E nomeadamente o que acontece quando o titular da marca comunitéria anterior nao deduziu oposicio
em aplicacdo do artigo 41.° do regulamento, ou quando essa oposicdo ndo foi examinada quanto ao
mérito, pelo IHMI, em razdo da inobservancia das exigéncias processuais estabelecidas no n.” 3 do
referido artigo 41.°, como, de resto, foi o caso no processo principal.

Por outro lado, o Tribunal de Justica ja decidiu, no quadro do Regulamento (CE) n.” 6/2002 do
Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (JO 2002, L 3,
p. 1), que as agdes em matéria de contrafacdo e as acdes em matéria de declaracdo de nulidade se
distinguem pelo seu objeto e pelos seus efeitos, pelo que a possibilidade de o titular de um desenho
ou modelo comunitdrio registado anterior intentar uma agdo por contrafagdo contra o titular de um
desenho ou modelo registado posterior ndo é de molde a esvaziar de sentido a apresentacdo, no
IHMI, de um pedido de declaracio de nulidade contra este dltimo (acérdiao Celaya Emparanza y
Galdos Internacional, ja referido, n.° 50).

Esta conclusédo é transponivel mutatis mutandis para o contexto das marcas comunitarias, pelo que se
deve considerar que a possibilidade de o titular de uma marca comunitdria anterior intentar uma agéo
por contrafacdo contra o titular de uma marca comunitdria posterior ndo pode esvaziar de sentido a
apresentacdo de um pedido de declaracdo de nulidade no IHMI nem os mecanismos de controlo
prévio disponiveis no quadro do processo de registo das marcas comunitarias.

Sublinhe-se, de passagem, a necessidade de preservar a funcdo essencial da marca, que é garantir aos
consumidores a proveniéncia do produto (acérddo de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football
Club, C-206/01, Colet., p. I-10273, n.° 51).

A este propdsito, o Tribunal de Justica ja por vérias vezes considerou que o direito exclusivo previsto
no artigo 9.° n.° 1, do regulamento foi concedido a fim de permitir ao titular da marca proteger os
seus interesses especificos, enquanto titular desta marca, ou seja, assegurar que esta possa preencher
as suas funcdes proéprias (v. acérddao de 23 de marco de 2010, Google France e Google, C-236/08
a C-238/08, Colet., p. I-2417, n.° 75 e jurisprudéncia referida).
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Ora, como o advogado-geral salientou nos n.” 43 e 44 das suas conclusdes, se, para proibir o uso, por
um terceiro, de um sinal que lesasse as fun¢oes da sua marca, o titular de uma marca comunitéria
anterior devesse esperar pela declaracio de nulidade da marca comunitiria posterior, de que o
referido terceiro é titular, a protecdo que o artigo 9.°, n.° 1, do regulamento lhe confere ficaria
significativamente enfraquecida.

Tendo em conta o que precede, hd que responder a questdo submetida que o artigo 9.°, n.° 1, do
regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do titular de uma marca
comunitaria de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial, sinais idénticos ou similares a
sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca comunitdria posterior, sem ser necessario que
a nulidade desta ultima seja previamente declarada.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Primeira Seccdo) declara:

O artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009,
sobre a marca comunitaria, deve ser interpretado no sentido de que o direito exclusivo do
titular de uma marca comunitaria de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial,
sinais idénticos ou similares a sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma marca
comunitaria posterior, sem ser necessario que a nulidade desta ultima seja previamente
declarada.

Assinaturas
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