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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccio)

26 de setembro de 2013 *

«Recurso de decisdo do Tribunal Geral — Regulamentos (CE) n.” 207/2009 e 2868/95 — Processo de
extingdo — Marca nominativa comunitiria CENTROTHERM — Ultilizagao séria — Conceito —
Meios de prova — Declaragdo sob compromisso de honra — Artigo 134.°, n.* 1 a 3, do Regulamento
de Processo do Tribunal Geral — Poder de reforma do Tribunal Geral — Alcance dos fundamentos e
dos pedidos formulados por uma parte interveniente»

No processo C-609/11 P,

que que tem por objeto um recurso de uma decisdo do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.° do
Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, interposto em 25 de novembro de 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, com sede em Brilon (Alemanha), representada por A. Schulz
e C. Onken, Rechtsanwilte, e F. Schmidt, Patentanwalt,

recorrente,
sendo as outras partes no processo:

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, com sede em Blaubeuren (Alemanha), representada
por O. Loffel e P. Lange, Rechtsanwilte,

recorrente em primeira insténcia,

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

recorrido em primeira insténcia,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccao),

composto por: L. Bay Larsen, presidente de seccdo, J. Malenovsky, U. Lohmus, M. Safjan e A. Prechal
(relatora), juizes,

advogado-geral: E. Sharpston,
secretario: K. Malacek, administrador,
vistos os autos e ap6s a audiéncia de 7 de fevereiro de 2013,

ouvidas as conclusoes da advogada-geral na audiéncia de 16 de maio de 2013,

* Lingua do processo: alemao.

PT
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profere o presente

Acordao

Através do seu recurso, a Centrotherm Systemtechnik GmbH (a seguir «Centrotherm Systemtechnik»)
pede a anulacio do acérdio do Tribunal Geral da Unido Europeia de 15 de setembro de 2011,
centrotherm Clean Solutions/IHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (T-427/09,
Colet., p. 1I-6207, a seguir «acérdao recorrido»), que deu provimento ao recurso da centrotherm
Clean Solutions GmbH & Co. KG (a seguir «centrotherm Clean Solutions») destinado a anulagdo
parcial da decisdo da Quarta Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 25 de agosto de 2009 (processo R 6/2008-4) (a seguir
«decisdao controvertida»), relativa a um processo de extin¢cdo intentado pela centrotherm Clean
Solutions contra a marca nominativa comunitiria CENTROTHERM da qual a Centrotherm
Systemtechnik é titular.

Importa salientar, além disso, que, em 15 de setembro de 2011, o Tribunal Geral proferiu igualmente,
num processo paralelo entre as mesmas partes e que punha também em causa a decisdo controvertida,
o acordao Centrotherm Systemtechnik/IHMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)
(T-434/09, Colet., p. 1I-6227), no qual este drgdo jurisdicional negou provimento ao recurso da
Centrotherm Systemtechnik destinado a anulagdo parcial dessa decisao.

O referido acérdao foi objeto de recurso interposto pela Centrotherm Systemtechnik (processo
C-610/11 P).

Quadro juridico

Nos termos do artigo 134.°, n. 1 a 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral:

«1. As partes no processo perante a instancia de recurso, com excecdo da parte demandante, podem
participar no processo perante o Tribunal Geral na qualidade de intervenientes e responder a peticao

observando as formalidades e os prazos estabelecidos.

2. Os intervenientes referidos no n.° 1 dispdoem dos mesmos direitos processuais que as partes
principais.

Podem intervir em apoio dos pedidos de uma parte principal e formular conclusoes e fundamentos
autéonomos em relacdo aos das partes principais.

3. Os intervenientes referidos no n.° 1 podem, na resposta apresentada nos termos do n.° 1 do

artigo 135.°, formular pedidos de anulacdo ou de alteracdo da decisdo da instancia de recurso, de
pontos ndo suscitados na peticdo e apresentar fundamentos nela nao invocados.

[...]»

Regulamento n.” 207/2009
O Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria

(JO L 78, p. 1), operou uma codificacado do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de
20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), e revogou-o.
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O artigo 15.° do Regulamento n.° 207/2009 dispoe, sob a epigrafe «Utilizacdo da marca comunitaria»:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular ndo tiver utilizado seriamente a marca
comunitaria na Comunidade, para os produtos ou servicos para que foi registada, ou se essa utilizacao
tiver sido suspensa por um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca comunitdria serd sujeita as
san¢des previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua ndo
utilizacao.

[...]»
O artigo 51.° deste regulamento determina:

«1. Serd declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitdria, na sequéncia de pedido
apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvencional em ac¢do de contrafagéo:

a) Quando, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca nao seja objeto de utilizacao
séria na Comunidade em relacdo aos produtos ou servicos para que foi registada e se nao
existirem motivos justos para a sua ndo utilizacéo; |[...]

2. Se a causa de extinc¢do so se verificar em relacdo a uma parte dos produtos ou servigos para os quais
a marca comunitdria foi registada, a perda dos direitos do titular s6 serd declarada em relagdo aos
produtos ou servicos em causa.»

Inserido na seccdo 5, intitulada «Processo de extincdo e de anulacdo no [[HMI]», do titulo VI do
Regulamento n.” 207/2009, o artigo 57.° do mesmo dispde:

«1. Durante o exame do pedido de exting¢do ou de anulagido, o [I[HMI] convidara as partes, tantas vezes
quantas forem necessérias, a apresentar, num prazo que lhes fixard, as suas observagdes sobre as
notificacdes que lhes enviou ou sobre as comunicagdes das outras partes.

2. A pedido do titular da marca comunitdria, o titular de uma marca comunitdria anterior, parte no
processo de anulacgdo, terd de provar que, nos cinco anos anteriores a data do pedido de anulagéo, a
marca comunitdria anterior foi objeto de utilizacdo séria na Comunidade em relagdo aos produtos ou
servicos para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de anulagdo, ou que existem justos
motivos para a sua ndo utilizacdo, desde que nessa data a marca comunitdria anterior esteja registada
h4, pelo menos, cinco anos. [...] Na falta dessa prova, o pedido de anulagdo sera rejeitado. [...]

[...]»
O artigo 65.° do Regulamento n.’ 207/2009 dispoe:

«1. As decisoes das Camaras de Recurso sobre recursos sdo suscetiveis de recurso para o Tribunal de
Justica.

[...]
3. O Tribunal de Justica é competente para anular e para reformar a decisdo impugnada.

4. O recurso estd aberto a qualquer parte no processo na Camara de Recurso, desde que a decisdo
dessa camara ndo tenha dado provimento as suas pretensoes.

[...]»
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Da sec¢ao 1 do capitulo IX, intitulada «Disposicdes gerais», sob a epigrafe «Disposi¢des processuais»,
do Regulamento n.° 207/2009, faz parte o artigo 76.° do mesmo que dispde, sob o titulo «Exame
oficioso dos factos»:

«1. No decurso do processo, o [IHMI] procedera 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 [IHMI] pode ndo tomar em consideracido os factos que as partes ndo tenham alegado ou as
provas que nao tenham sido produzidas em tempo ttil.»

Nos termos do artigo 78.°, n.’ 1, do Regulamento n.® 207/2009:

«Em qualquer processo no [I[HMI], podem ser tomadas nomeadamente as seguintes medidas de
instrucao:

[...]

f)  Declaragoes escritas prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente
segundo a legislacao do Estado em que forem prestadas.»

Regulamento n.” 2868/95

A regra 22 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»), dispde, nos seus n.”* 2 a 4:

«2. Se o oponente tiver de provar a utilizacdo ou a existéncia de motivos justificados para a nao
utilizacdo, o [IHMI] convidd-lo-4 a fornecer a necessdria prova no prazo por ele fixado. Se o
oponente ndo fornecer a prova no prazo fixado, o [IHMI] rejeitara a oposicgao.

3. As indicagcbes e comprovativos que demonstrem a prova da utilizacio devem consistir em
indicacoes relativas ao local, periodo, extensido e natureza da utilizacdo da marca oponivel em
relacdo aos produtos e servicos para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a
oposicdo e em comprovativos dessas indicacoes, em conformidade com o disposto no n.° 4.

4. Os comprovativos devem ser apresentados de acordo com o disposto nas regras 79 e 79A e, em
principio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como embalagens, rétulos, tabelas
de precos, catilogos, faturas, fotografias, anincios de jornais e as declaragoes escritas referidas na
alinea f) do n.° 1 do artigo 7[8].° do Regulamento [n.” 207/2009].»

Nos termos da regra 40, n.° 5, do Regulamento n.’ 2868/95:

«Se um pedido de anulagdo tiver por fundamento a alinea a) do n.° 1 do artigo [51].° do Regulamento
[n.° 207/2009], o [IHMI] convidara o titular da marca comunitdria a apresentar prova de que a marca
foi objeto de uma utilizacdo séria, no periodo que o [IHMI] determinar. No caso de ndo ser
apresentada prova no prazo estabelecido, a marca comunitaria é revogada. Aplica-se mutatis mutandis
o disposto nos n.” 2 a 4 da regra 22.»
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Antecedentes do litigio

Os antecedentes do litigio foram expostos pelo Tribunal Geral nos n.* 1 a 12 do acérdédo recorrido,
nos seguintes termos:

«1

10

11

Em 7 de setembro de 1999, a [Centrotherm Systemtechnik] apresentou um pedido de registo de
marca comunitdria no [IHMI], nos termos do Regulamento [n.° 40/94].

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

Os produtos e os servicos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 11, 17, 19 e 42

na acecio do Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional de Produtos e Servicos, de
15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado [...]

A marca CENTROTHERM foi registada como marca comunitdria para os produtos e os servigos
referidos no n.° 3 supra, em 19 de janeiro de 2001.

Em 7 de fevereiro de 2007, a [centrotherm Clean Solutions] apresentou no IHMI, nos termos dos
artigos 15.° e 50.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 40/94 [atuais artigos 15.° e 51.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 207/2009], um pedido de extingdo da marca CENTROTHERM
relativamente a todos os produtos e servigos registados.

O pedido de extingdo foi notificado em 15 de fevereiro a [Centrotherm Systemtechnik], a qual foi
convidada a apresentar eventuais observacoes e provas da utilizacdo séria da marca controvertida
no prazo de trés meses.

Nas suas observagdes de 11 de maio de 2007, a [Centrotherm Systemtechnik] contestou o pedido
de extingdo e, a fim de demonstrar a utilizacdo séria da sua marca, apresentou os seguintes
elementos:

— catorze fotografias digitais;
— quatro faturas;

— uma declaracdo, intitulada ‘eidesstattliche Versicherung’ (declaragdo sob compromisso de
honra), elaborada pelo Sr. W, na qualidade de gerente da [Centrotherm Systemtechnik].

A [Centrotherm Systemtechnik] declarou estar na posse de numerosas outras copias de faturas a
cuja apresentacdo renunciava numa primeira fase, por razdes de confidencialidade. Afirmando
poder apresentar outros documentos, pediu a Divisdo de Anulacio do IHMI que tomasse uma
medida processual no caso de pretender que fossem juntos aos autos outras provas e outros
documentos individuais.

Em 30 de outubro de 2007, a Divisdao de Anulagdo declarou extinta a marca CENTROTHERM por
ter concluido que os elementos de prova fornecidos pela [Centrotherm Systemtechnik] nao eram
suficientes para demonstrar a utilizacdo séria da referida marca.

Em 14 de dezembro de 2007, a [Centrotherm Systemtechnik] interpds recurso dessa decisdo, ao
qual a Quarta Camara de Recurso do IHMI deu parcialmente provimento [através da] decisao
[controvertida].

A Camara de Recurso anulou a decisio da Divisdo de Anulacdo e indeferiu o pedido de extingdo
relativamente aos produtos ‘Condutas de exaustdo de aparelhos de aquecimento, condutas de
chaminés, tubos para caldeiras de aquecimento; apliques para bicos de gds; [pecas mecéanicas para
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aparelhos de aquecimento;] pecas mecanicas para aparelhos de gis; torneiras para canalizagdo;
gavetas de chaminés’, da classe 11, ‘unides de tubos, mangas de tubos, armaduras para condutas,
tubos flexiveis, todos os artigos atras referidos ndo metdlicos’, da classe 17, e ‘tubos, condutas, em
especial para construcdo; tubos de derivacdo; tubos de chaminés’, da classe 19. A Camara de
Recurso negou provimento ao recurso quanto ao restante.

12 Em particular, a Camara de Recurso considerou que tinha sido feita prova da utilizacdo séria da
marca CENTROTHERM no que dizia respeito ao periodo que precedeu a apresentacdo do pedido
de extingdo, a saber, 7 de fevereiro de 2007 (a seguir ‘periodo pertinente’), relativamente aos
produtos mencionados no n.° 11 supra, uma vez que as fotografias fornecidas pela [Centrotherm
Systemtechnik] demonstravam a natureza da utilizagdo da marca e as faturas apresentadas
comprovavam que os produtos mencionados tinham sido comercializados sob a marca
controvertida.»

Importa completar a exposicdo dos antecedentes do litigio assim efetuada pelo Tribunal Geral com as
precisoes seguintes.

Por um lado, e como resulta nomeadamente do n.” 13 do acérddao Centrotherm Systemtechnik/IHMI
— centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), ji referido, proferido pelo Tribunal Geral no
processo paralelo T-434/09, a Camara de Recurso considerou, relativamente aos outros produtos e
servicos para os quais a marca CENTROTHERM foi registada, que a Centrotherm Systemtechnik
apenas tinha apresentado a declaracdo do seu gerente a titulo de prova, o que ndo bastava, segundo
essa Camara, para demonstrar a utilizacdo séria da marca. A este respeito, a Camara de Recurso
observou que a Divisdo de Anulagdo ndo estava obrigada a pedir outros documentos nem a tomar em
consideracdo o dossier de outro processo também pendente no IHMI.

Por outro lado, resulta do n.° 36 da decisdo controvertida que, quanto aos elementos de prova
complementares apresentados pela Centrotherm Systemtechnik na Camara de Recurso, esta ultima
considerou que tal «prova complementar foi apresentada tardiamente e ndo podia ser tida em
consideracdo», uma vez que «o prazo referido na regra 40, n.° 5, segundo periodo, do [Regulamento
n.° 2868/95] é um prazo de caducidade cuja inobservancia implica a revogacdao da marca, nos termos
da regra 40, n.° 5, terceiro periodo, [do referido regulamento]». No n.” 37 dessa decisdo, a Camara de
Recurso acrescentou a este propdsito que, mesmo admitindo que a referida Camara, ao abrigo do
artigo 76.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, aprecia livremente a pertinéncia da consideracdo das
provas apresentadas tardiamente, a razdo pela qual devia exercer esse poder a favor da recorrente nao
se vislumbra no caso em apreco. A referida Cadmara precisou que a recorrente, a este respeito, apenas
tinha avangado argumentos gerais sobre o papel e o valor do direito da marca e que ndo tinha alegado
a impossibilidade de apresentar a prova da utilizacdao logo em primeira instancia.

Acé6rdao recorrido

Por peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de outubro de 2009, a centrotherm Clean
Solutions interp6s um recurso de anulacdo da decisdo controvertida na medida em que tinha
indeferido o pedido de extincdo da marca CENTROTHERM.

Em apoio do seu recurso, a centrotherm Clean Solutions invocou um fundamento tnico, relativo a
uma apreciacio errada dos elementos de prova. Ao considerar que as provas apresentadas pela
Centrotherm Systemtechnik a Divisao de Anulagdo eram suficientes para provar a utilizacdo séria da
marca controvertida, a Camara de Recurso violou o artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 e as regras 22, n.” 2 e 3, e 40, n.° 5, do Regulamento (CE) n.® 2868/95.
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20 Através do acorddo recorrido, o Tribunal Geral deu provimento ao referido recurso, anulando a
decisdo controvertida na medida em que tinha parcialmente anulado a decisio da Divisdo de
Anulacio, de 30 de outubro de 2007.

21

22

Nos n.” 21 a 24 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral referiu-se, a titulo preliminar, ao objetivo da
sancdo de extingdo e as regras de processo e principios relativos a administracio da prova
correspondentes, conforme resultam, em particular, do artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.” 207/2009 e da regra 40, n.’ 5, do Regulamento n.® 2868/95.

O Tribunal Geral teceu, em seguida, nos n.”* 25 a 30 do acérdao recorrido, as seguintes consideragdes:

«25 Segundo a jurisprudéncia, uma marca é objeto de utilizagdo séria quando usada, em conformidade

26

27

28

29

com a sua fungdo essencial, que é garantir a identidade da origem dos produtos ou dos servicos
para os quais foi registada, para criar ou conservar o escoamento desses produtos e servigos,
ficando excluidas as utilizagdes de carater simbdlico que tém por tnico objetivo a manutencgio
dos direitos conferidos pela marca. Além disso, a condicdo relativa a utilizacdo séria da marca
exige que esta seja utilizada publicamente e no exterior tal como se encontra protegida no
territério pertinente [v. acérddo do Tribunal Geral [...] de 27 de setembro de 2007, La Mer
Technology/I[HMI — Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, [...] n.° 54 e jurisprudéncia
citada].

Embora o conceito de utilizacdo séria se oponha, portanto, a qualquer utilizacdio minima e
insuficiente para se poder entender que uma marca é real e efetivamente utilizada num
determinado mercado, ndo é menos verdade que a exigéncia de uma utilizacdo séria ndo visa
nem avaliar o sucesso comercial, nem controlar a estratégia econémica de uma empresa nem
reservar a protecdo das marcas apenas as exploracdes comerciais quantitativamente importantes
[ac6rddo do Tribunal Geral de 23 de fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/I[HMI — Marine
Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Colet., p. 1I-445, n.” 32].

Mais precisamente, a fim de examinar, num caso concreto, o carater sério da utilizacdo da marca
em causa, cabe realizar uma apreciacdo global dos elementos juntos aos autos, tendo em conta
todos os fatores pertinentes do caso concreto. Essa apreciacdo deve assentar em todos os factos e
circunstancias préprios para estabelecer a realidade da exploracdo comercial, em especial as
utilizacdes consideradas justificadas no sector econémico em causa para manter ou criar quotas
de mercado em beneficio dos produtos ou servicos protegidos pela marca, a natureza desses
produtos ou desses servicos, as caracteristicas do mercado, bem como o alcance e a frequéncia da
utilizacdo da marca (v. acérddo [La Mer Technology/I[HMI — Laboratoires Goémar (LA MER)], ja
referido, n.”* 53 a 55 e jurisprudéncia citada).

Quanto a importancia da utilizacdo que foi feita da marca em causa, ha que ter em conta,
nomeadamente, o volume comercial de todos os atos de utilizagdo, por um lado, e a duragdo do
periodo durante o qual esses atos foram praticados bem como a sua frequéncia, por outro (v.
acérddo [La Mer Technology/I[HMI — Laboratoires Goémar (LA MER)], ja referido, n.® 56 e
jurisprudéncia citada). Esta apreciacdo implica uma certa interdependéncia entre os fatores tidos
em conta. Assim, um baixo volume de produtos ou de servicos comercializados sob a referida
marca pode ser compensado por uma forte intensidade ou uma certa constdncia no tempo da
utilizacdo dessa mesma marca, e inversamente (v. acérddo [La Mer Technology/I[HMI —
Laboratoires Goémar (LA MER)], ja referido, n.° 57 e jurisprudéncia citada).

Todavia, quanto mais limitado for o volume comercial de exploracio da marca mais necessério se
torna que o detentor da marca em causa forneca indicacdes suplementares que permitam afastar
eventuais duvidas sobre o cardter sério da sua utilizacio [acérddo do Tribunal Geral de
18 de janeiro de 2011, Advance Magazine Publishers/I[HMI — Capela & Irméaos (VOGUE),
T-382/08 ([...]) n.° 31].
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Além disso, a utiliza¢do séria de uma marca ndo pode ser demonstrada através de probabilidade e
de presungdes, mas deve assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utiliza¢do
efetiva e suficiente da marca no mercado em causa (v. acérddo [La Mer Technology/IHMI —
Laboratoires Goémar (LA MER)], ja referido, n.° 59 e jurisprudéncia citada).»

Tendo indicado, no n.° 31 do acérdéo recorrido, que era a luz das consideragdes assim recordadas nos
n.”* 21 a 30 do referido acérddao que importava apreciar se a Camara de Recurso tivera razio ao
considerar, na decisio controvertida, que os elementos de prova apresentados pela Centrotherm
Systemtechnik a Divisao de Anulacdo demonstravam uma utilizacdo séria da marca controvertida no
atinente aos produtos referidos no n.” 11 desse acérdao, o Tribunal Geral declarou o seguinte, nos
n.” 32 a 37 do referido acérdao:

«32 No caso vertente, os elementos de prova fornecidos pela [Centrotherm Systemtechnik] a Divisao

33

34

35

36

37

de Anulagdo para demonstrar a utilizacdo séria da sua marca sdo a declaragdo sob compromisso
de honra do gerente, quatro faturas e catorze fotografias digitais.

A titulo preliminar, cabe referir que nao resulta do raciocinio da Camara de Recurso que a sua
conclusdo relativa a prova de uma utilizacdo séria dos produtos citados no n.° 11 supra se tenha
baseado na declaragdo sob compromisso de honra do gerente da [Centrotherm Systemtechnik].
Com efeito, como decorre dos n.”* 26 a 30 da decisdo [controvertida], foi a interacdo do valor
probatério das fotografias e das quatro faturas que levou a Camara de Recurso a declarar que a
utilizacdo séria da marca CENTROTHERM tinha sido demonstrada. As referéncias, nos n.”* 27
a 31 da decisdo [controvertida], aquela declaracdo destinam-se apenas a sublinhar as caréncias
desta ultima e a falta de elementos adicionais que corroborem o seu contetdo.

Decorre daqui que se deve examinar se a apreciacdo global das fotografias e das quatro faturas
permitem concluir que a marca controvertida foi objeto de uma utilizacdo séria em conformidade
com os principios desenvolvidos pela jurisprudéncia citada nos n.” 25 a 29 supra.

Quanto a este aspeto, cabe sublinhar que, das quatro faturas, trés delas datam de julho de 2006 e
dizem respeito a Dinamarca, a Hungria e a Eslovaquia, e uma delas data de janeiro de 2007 e diz
respeito a Alemanha. A palavra ‘centrotherm’ surge no cabecalho das referidas faturas
acompanhada do logétipo da [Centrotherm Systemtechnik], que funciona como denominagao
social, e do respetivo endereco postal.

Essas faturas atestam que multiplos produtos relativos a tubagem (tubos, mangas, conjuntos para
ligacdo de caldeiras, cotovelos de revisao, disfarces para sistemas de exaustdo) foram vendidos
pela [Centrotherm Systemtechnik] a quatro clientes por determinado montante [...] que
corresponde, incluindo a fatura de 2007, a menos de 0,03% do volume de negdcios que o gerente
da [Centrotherm Systemtechnik] afirma ter realizado em 2006 com a venda de produtos sob a
marca CENTROTHERM.

Decorre daqui que, perante o IHMI, a [Centrotherm Systemtechnik] apresentou provas de venda
relativamente diminutas quando comparadas com o montante indicado na declaracio do seu
gerente. Por conseguinte, mesmo na hipétese de a Camara de Recurso ter tido em conta a referida
declaracdo, deve concluir-se que ndo existem elementos suficientes nos autos que fundamentem o
contetido destes no que respeita ao valor das vendas. Além disso, no que toca ao aspeto temporal
da utilizacdo da marca, essas faturas respeitam a um periodo muito curto, sendo mesmo pontual, a
saber, 12, 18 e 21 de julho de 2006 e 9 de janeiro de 2007.»

Nos n.” 38 a 42 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral, por outro lado, procedeu a uma apreciagdo do
valor probatério das fotografias apresentadas pela Centrotherm Systemtechnik.
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Concluiu a sua andlise e deu provimento ao recurso nos termos seguintes:

«43 Assim, hd que concluir que uma apreciacdo global dos elementos, tal como expostos nos n.” 35
a 42 supra, ndo permite deduzir, a menos que se recorra a probabilidades ou a presuncoes, que a
marca controvertida foi objeto de uma utilizagdo séria durante o periodo pertinente relativamente
aos produtos citados no n.° 11 supra.

44 Decorre destas consideracoes que a Camara de Recurso cometeu um erro ao considerar que a
prova da utilizacdo séria da marca CENTROTHERM foi produzida pela [Centrotherm
Systemtechnik] relativamente aos referidos produtos.

45 Os argumentos da [Centrotherm Systemtechnik], expostos nos n.” 18 a 20 supra, segundo os
quais, no essencial, a especificidade do mercado torna dificil a reunido de provas ndo pode por
em causa esta conclusio.

46 Com efeito, as modalidades e os meios de prova da utilizacdo séria de uma marca ndo sdo
limitados. A conclusdo do Tribunal de que a utilizacdo séria ndo foi demonstrada no caso
vertente ndo se deve a exigéncia de um nivel de prova excessivamente elevado, mas ao facto de a
[Centrotherm Systemtechnik] ter optado por restringir a produgdo de provas (v. n.° 8 supra). A
Divisdo de Anulacdo recebeu fotografias de qualidade inferior sobre objetos cujos nuimeros de
artigos ndo correspondem aos artigos que, segundo as raras faturas apresentadas, foram vendidos.
Além disso, as referidas faturas cobrem um breve periodo e mencionam vendas de um valor
insignificante quando comparado com aquele que a [Centrotherm Systemtechnik] afirma ter
realizado. Importa igualmente referir que a [Centrotherm Systemtechnik] confirmou na audiéncia
que ndao existia qualquer relacdo direta entre as faturas e as fotografias que apresentou ao IHML

47 Por conseguinte, é dado provimento ao recurso.»

Pedidos das partes no Tribunal de Justica
Com o seu recurso, a Centrotherm Systemtechnik pede ao Tribunal de Justica que anule o acérdao
recorrido, negue provimento ao recurso interposto pela centrotherm Clean Solutions em primeira

instancia e a condene nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que seja dado provimento ao recurso e que se condene a centrotherm Clean
Solutions nas despesas.

A centrotherm Clean Solutions conclui pedindo que seja negado provimento ao recurso e que se
condene a Centrotherm Systemtechnik nas despesas.

Quanto ao recurso

A Centrotherm Systemtechnik invoca quatro fundamentos em apoio do seu recurso.

Clarificagdo preliminar

No caso em apreco, resulta da exposicdo dos antecedentes do litigio recordada no n.’ 14 do presente
acérddo que, embora o processo de extingdo tenha sido iniciado sob a égide do Regulamento
n.° 40/94, a decisdao controvertida foi adotada pela Camara de Recurso do IHMI apds a entrada em
vigor do Regulamento n.” 207/2009.
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Todavia, tendo este ultimo regulamento codificado o Regulamento n.° 40/94 sem que as disposi¢des
pertinentes do mesmo tenham sofrido qualquer alteracdo nessa codificacdo, far-se-4, no remanescente
do presente acérdio, exclusivamente referéncia as disposicdes do Regulamento n.” 207/20009.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a violagdo dos artigos 65.° do Regulamento n.” 207/2009
e 134.5 n.” 2 e 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral

Argumentos das partes

Com o seu primeiro fundamento, a Centrotherm Systemtechnik defende que o acérdao recorrido foi
adotado em violacio do direito de que dispde, na qualidade de interveniente, nos termos dos
artigos 65.° do Regulamento n.® 207/2009 e 134.°, n.”* 2 e 3, do Regulamento de Processo do Tribunal
Geral, de formular conclusdes e fundamentos auténomos destinados nomeadamente a reforma da
decisao proferida por uma Camara de Recurso do IHMIL

Segundo a Centrotherm Systemtechnik, resulta com efeito dos n.” 33 e 34 do acdérdao recorrido que,
para decidir do recurso que lhe foi submetido, o Tribunal Geral se limitou a analisar o ponto de saber
se as fotografias e as faturas apresentadas pela Centrotherm Systemtechnik a Divisdo de Anulagdo
permitiam considerar, como tinha feito a Camara de Recurso na decisdo controvertida, que tinha sido
demonstrada uma utilizacdo séria da marca em causa.

Ora, como resulta da sua resposta apresentada no Tribunal Geral, a Centrotherm Systemtechnik nao
pedia apenas o ndo provimento, por este ultimo, do recurso da centrotherm Clean Solutions. No
referido articulado, a Centrotherm Systemtechnik desenvolveu também uma argumentagdo
denunciando a ndo consideracdo, pela Camara de Recurso, da declaracdo sob compromisso de honra
do seu gerente, das provas complementares apresentadas por si na referida Camara de Recurso e de
outros documentos constantes do processo da marca, tendo em vista a declaracio do Tribunal,
perante esses varios elementos de prova, de que a utilizacdo séria da marca controvertida tinha sido
demonstrada. A luz da referida argumentacio, o Tribunal Geral devia ter interpretado o pedido da
Centrotherm Systemtechnik no sentido de que se destinava também a que o Tribunal mantivesse a
parte impugnada da decisdo controvertida através de uma substituicdo de fundamentos.

O IHMI afirma que a Centrotherm Systemtechnik se limitou a pedir o ndo provimento do recurso da
centrotherrn Clean Solutions e que ndo formulou nenhum pedido de anulacio ou de reforma da
decisdo controvertida.

Segundo a centrotherrn Clean Solutions, resulta dos n.” 32 e 37 do acérdao recorrido que o Tribunal
Geral teve conhecimento das provas apresentadas pela Centrotherm Systemtechnik e que decidiu
quanto ao argumento desta ultima, relativo a necessidade de tomar em consideracdo a declaragao sob
compromisso de honra, ao declarar que o seu contetido ndo estava demonstrado pelos documentos do
processo. Além disso, ndo é necessario que o Tribunal decida expressamente sobre cada ponto
suscitado na argumentacdo de uma parte.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Importa recordar, a titulo liminar, que resulta do artigo 65.°, n.* 1 e 3, do Regulamento n.” 207/2009
que as decisdes das Camaras de Recurso do IHMI sdo suscetiveis de recurso para o drgao
jurisdicional da Unido e que este dltimo é competente para anular e para reformar tais decisoes.

Por outro lado, o artigo 134.°, n.” 1 e 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral prevé que as

partes no processo perante a instdncia de recurso, com excecdo da parte que recorreu ao Tribunal,
podem participar no processo perante este ultimo na qualidade de intervenientes e que estdo
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habilitadas, nesta qualidade, a formular conclusdes e fundamentos auténomos em relacido aos da parte
principal. O artigo 134.°, n.° 3, deste Regulamento de Processo precisa, a este propdsito, que tal
interveniente pode, na sua resposta, formular pedidos de anulacdo ou de alteracdo da decisdo da
instancia de recurso, de pontos ndo suscitados na peticio e apresentar fundamentos nela ndo
invocados.

Resulta do exposto que, na qualidade de parte interveniente no processo destinado a anulacdo parcial
da decisdo controvertida intentado pela centrotherm Clean Solutions no Tribunal Geral, a
Centrotherm Systemtechnik podia formular um eventual pedido destinado a anulagdo ou a alteracdo
dessa decisdo.

No caso em apreco, importa desde ji salientar que, com o presente fundamento, a Centrotherm
Systemtechnik nao alega ter pedido, no Tribunal Geral, a anulacdo da decisdao controvertida.

Em contrapartida, afirma que as conclusdes da sua resposta no referido 6rgao jurisdicional deviam,
perante os fundamentos expostos nesse articulado, ser lidas pelo Tribunal Geral no sentido de que se
destinavam a obter daquela jurisdicdo o ndo provimento do recurso da centrotherm Clean Solutions
apoés ter, se necessdrio, substituido a apreciacio da Camara de Recurso pela sua prépria, utilizando, a
este propdsito, o seu poder de reforma.

A este respeito, importa, antes de mais, declarar que, no petitum das conclusdes que formulou na sua
resposta entrada no Tribunal Geral, a Centrotherm Systemtechnik se limitou a pedir a esta jurisdicao
para «negar provimento ao recurso», sem nunca fazer mencdo, ainda que a titulo subsididrio, a
pedidos de anulagdo ou de reforma da decisdo controvertida.

Ora, como resulta da proépria redacdao do artigo 134.°, n.* 2 e 3, do Regulamento de Processo do
Tribunal Geral, esta disposicdo habilita o interveniente a formular, na sua resposta, «pedidos»
autébnomos que visem a anulacdo ou a alteracdo da decisdo impugnada. De onde resulta que, em
principio, o que o interveniente pretende eventualmente postular com base nesta disposicdo deve
resultar das conclusdes da sua resposta (v., neste sentido, quanto a peticdo inicial, despacho de
28 de junho de 2011, Verein Deutsche Sprache/Conselho, C-93/11 P, n.’ 18).

Em seguida, hd que declarar que, como o petitum das conclusdes constantes da resposta da
Centrotherm Systemtechnik, a argumentacdo por si desenvolvida na resposta ndo exprime clara e
expressamente um pedido de alteracdo da decisdo controvertida.

Por fim, importa salientar que, admitindo que as afirmagoes constantes dos n.” 49 a 56 da referida
resposta, relativas a declaragdo sob compromisso de honra, e dos n.” 23 e 57 da mesma, relativas aos
elementos de prova constantes do processo da marca controvertida e aos apresentados pela
Centrotherm Systemtechnik na Camara de Recurso, possam, como esta defende, ser interpretadas no
sentido de que convidam o Tribunal Geral a ter em conta os referidos elementos a titulo do seu
poder de reforma, o fundamento relativo ao facto de o Tribunal se ter abstido erradamente de utilizar
esse poder ndo pode, no caso em apreco, prosperar.

Por um lado, hd que reconhecer que, na medida em que o referido fundamento se destina, no
essencial, a denunciar a ndo consideracdo pelo Tribunal Geral da declaragdo sob compromisso de
honra em causa, tal fundamento ndo corresponde aos factos. Com efeito, no n.° 37 do acérdao
recorrido, o Tribunal considerou que, mesmo que esta declaracdo tivesse sido tida em conta pela
Camara de Recurso, devia concluir-se que ndo havia elementos suficientes nos autos que
fundamentassem o seu contetido no que respeita ao valor das vendas.
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De onde resulta que a apreciacdo global dos elementos expostos nos n.” 35 a 42 do acérdao recorrido,
ap6s a qual o Tribunal Geral considerou, no n.° 43 do referido acérddo, que esses elementos niao
permitiam deduzir que a marca controvertida tinha sido objeto de uma utilizagdo séria, procede
nomeadamente da consideracdo da referida declaracdo sob compromisso de honra e de uma
apreciacdo da forga probatdria que lhe é atribuida tanto a ela como aos outros elementos analisados.

Por outro lado, na medida em que o presente fundamento acusa, no essencial, o Tribunal Geral de nao
ter tido em conta, no exercicio do seu poder de reforma, os elementos de prova constantes do processo
da marca controvertida e os apresentados na fase de recurso na Camara de Recurso, importa recordar
que o poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral nao tem por efeito conferir-lhe o poder de
proceder a uma apreciacdo sobre a qual a referida Camara ainda ndo tomou posi¢do. Por conseguinte,
o exercicio do poder de reforma deve, em principio, ser limitado as situagoes em que o Tribunal Geral,
apos ter fiscalizado a apreciagdo realizada pela Camara de Recurso, estd em condicdes de determinar,
com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisio que a Camara de
Recurso devia ter tomado (v. acérddo de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet.,
p. I-5853, n.* 72).

Ora, no caso em apreco, e como resulta dos n.” 32 a 37 da decisdo controvertida, a Camara de Recurso
recusou-se precisamente a tomar em consideracdo os elementos de prova em causa e, assim, absteve-se
de qualquer apreciacdo quanto ao seu valor probatorio.

Nestas condic¢oes, ha que declarar que a Centrotherm Systemtechnik ndo podia validamente pedir ao
Tribunal Geral que analisasse, para efeitos de reforma eventual da decisdo controvertida, a forca
probatdria atribuida a elementos de prova que ndo tinham sido analisados pela Camara de Recurso
nessa decisdo.

Resulta das consideragdes expostas que o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violagdo dos artigos 51.5 n.° 1, alinea a), e 76.5 n.° 1, do
Regulamento n.” 207/2009

Argumentos das partes

Com o seu segundo fundamento, a Centrotherm Systemtechnik afirma que o Tribunal Geral cometeu
um erro de direito ao considerar, como resulta de forma implicita do acérdio recorrido,
nomeadamente do seu n.” 46, que o 6nus da prova da utilizacdo séria da marca controvertida lhe
incumbia.

Por um lado, a regra segundo a qual o IHMI procede oficiosamente a andlise dos factos, estabelecida
pelo artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009, aplica-se no ambito de um processo de extingao.

Por outro lado, enquanto os artigos 42.°, n.° 2, e 57.°, n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009 preveem que
o titular da marca anterior deve apresentar prova da utilizacdo séria da mesma, sem a qual a sua
oposicdo ou o seu pedido de declaracdo de nulidade devem ser indeferidos, o artigo 51.° desse
regulamento ndo contém precisdes semelhantes no que respeita aos processos de extingao.

Nestas condigdes, a regra relativa ao 6nus da prova estabelecida pela regra 40, n.° 5, do Regulamento
n.’ 2868/95, viola o Regulamento n.” 207/2009 e deve ser afastada. De onde resulta que o Tribunal
Geral devia ter tido em conta todos os elementos de prova a sua disposicao.

Segundo o IHMI, tendo em conta o carater inter partes e sui generis do processo de extingdo, o

principio do exame oficioso dos factos ndo é aplicivel e é ao titular da marca, que dispoe dos
elementos adequados para esse efeito, que incumbe provar ter feito uma utilizacdo séria da mesma.
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A centrotherm Clean Solutions afirma também que o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009
nao se aplica aos processos de extingdo. Em contrapartida, a regra 40, n.° 5, do Regulamento
n.° 2868/95 determina as modalidades processuais de aplicagdo relativas a extingdo, prevendo
expressamente que o titular da marca deve apresentar prova da utilizagdo séria da mesma. Além disso,

o Tribunal Geral nunca afirmou que o 6nus da prova incumbia ao titular da marca.

Apreciacdo do Tribunal de Justica

Importa, em primeiro lugar, salientar que, no acdérddo recorrido, o Tribunal Geral em nenhum
momento afirmou que o énus da prova da utilizagdo séria incumbia ao titular da marca anterior.

Em segundo lugar, importa observar que o n.° 46 do referido acérddo, em que a recorrente pretende
denunciar essa tomada de posi¢do do Tribunal Geral, ndo é suficientemente univoco para autorizar tal
concluséo.

Em terceiro lugar, e sobretudo, ha que declarar que a Centrotherm Systemtechnik ndo explica de que
modo tal apreciacdo implicita, e o erro de direito em que alegadamente se traduz, considerando-se
demonstrados, sdo suscetiveis de acarretar a anulacdo do acordao recorrido.

Ora, importa antes de mais observar, a este respeito, que, como foi ja salientado nos n.” 40 e 42 do
presente acérddo, na sua resposta no Tribunal Geral, a Centrotherm Systemtechnik de modo algum
pediu a anulagdo da decisdo controvertida. Também nédo pode, no ambito do presente recurso, acusar
o Tribunal de ndo ter anulado essa decisdo devido ao erro de direito que a Camara de Recurso
alegadamente cometeu ao considerar que o 6nus da prova da utilizacdo séria da marca incumbia ao seu
titular.

Em seguida, a Centrotherm Systemtechnik também ndo pode censurar o Tribunal Geral por ndo ter
tido em conta os elementos de prova que constam do processo da marca e os apresentados na
Camara de Recurso para efeitos da declaracdo, no acérdao recorrido, de que ndo havia que decretar a
extingdo da marca controvertida, uma vez que, como resulta dos n.” 48 a 50 do presente acérdio, ndo
tinha sido submetido ao Tribunal um pedido de reforma da decisdo controvertida, a qual ndo devia, de
qualquer modo, proceder, tendo em conta os referidos elementos de prova.

Por fim, hd que recordar que, com o seu recurso, a centrotherm Clean Solutions se limitava a afirmar
que a Camara de Recurso tinha considerado erradamente que os elementos de prova apresentados a
Divisdo de Anulacdo permitiam demonstrar a utilizacdo séria da marca controvertida.

Resulta do exposto que, para decidir sobre o recurso e sobre os fundamentos que lhe foram
submetidos, o Tribunal Geral ndo tinha de modo algum que se pronunciar sobre a questdo de saber a
quem incumbia o énus da prova da utilizacdo séria da referida marca.

De onde resulta também que, mesmo admitindo-o demonstrado, o erro de direito implicito que a
Centrotherm Systemtechnik pretende denunciar no acérddo recorrido ndo pode conduzir a sua

anulacdo.

Resulta das consideragcoes que precedem que o segundo fundamento deve ser considerado
improcedente.
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o

Quanto ao terceiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.” 207/2009

Argumentos das partes

Com o seu terceiro fundamento, a Centrotherm Systemtechnik alega que, como resulta do n.° 26 do
acordao recorrido, o Tribunal Geral se baseou na hipétese segundo a qual o conceito de utilizacado
séria se opde a qualquer utilizacdo minima e insuficiente. Ao fazé-lo, esta jurisdicdo ignorou a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica segundo a qual a exigéncia de carater sério deve excluir apenas
as formas de utilizacdo de cardter simbdlico que tém por unico objetivo a manutencdo dos direitos
conferidos pelo registo da marca.

Segundo a Centrotherm Systemtechnik, este erro de direito esteve na base da apreciagdo errada feita
pelo Tribunal Geral, nos n.”* 36 e 37 do acérdao recorrido, segundo a qual foram apresentadas provas
de vendas relativamente baixas, num montante total que corresponde apenas a 0,03% do volume de
negocios declarado.

O IHMI e a centrotherm Clean Solutions afirmam, por um lado, que o n.° 26 do acérdao recorrido,
que se refere a uma utilizacdo minima e insuficiente «para se poder entender que uma marca ¢é real e
efetivamente utilizada num determinado mercado», estd plenamente de acordo com a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica. Por outro lado, a apreciacdo do Tribunal Geral de que as provas de vendas
apresentadas sdo insuficientes para concluir pela existéncia de uma utilizacdo séria da marca nao pode
ser objeto de fiscalizacdo em sede de recurso.

Apreciacao do Tribunal de Justica

Importa reconhecer, em primeiro lugar, que este terceiro fundamento se baseia numa leitura errada do
acérdao recorrido. Com efeito, ao isolar do seu contexto uma parte da frase que consta do n.” 26 do
referido acérdao, a Centrotherm Systemtechnik deturpa o alcance desse nimero.

Por um lado, com efeito, a apreciacdo constante do referido n.” 26 nao pode ser lida com abstracdo do
n.’ 25 do acérdao recorrido, em que o Tribunal Geral recorda nomeadamente que uma marca é objeto
de utilizacdo séria quando usada, em conformidade com a sua funcgio essencial, que é garantir a
identidade da origem dos produtos ou dos servi¢os para os quais foi registada, para criar ou conservar
o escoamento desses produtos e servicos, ficando excluidas as utilizacoes de carater simbdlico que tém
por unico objetivo a manutencdo dos direitos conferidos pela marca.

E a luz dos principios assim recordados que o Tribunal Geral afirma, no n.° 26 do acérdao recorrido,
que o conceito de utilizacdo séria se opde «portanto» a qualquer utilizacdo minima e insuficiente
«para se poder entender que uma marca € real e efetivamente utilizada num determinado mercado»,
antes de recordar, além disso, nesse mesmo numero, a jurisprudéncia segundo a qual a exigéncia de
uma utilizacdo séria ndo visa avaliar o sucesso comercial, nem controlar a estratégia econémica de uma
empresa, nem reservar a protecio das marcas apenas as exploragdes comerciais quantitativamente
importantes.

Por outro lado, também nao se pode ignorar que estes n.” 25 e 26 se inscrevem no ambito de uma
recapitulacdo mais ampla da jurisprudéncia relativa ao conceito de utilizagdo séria da marca, incluindo
varios ensinamentos complementares relacionados com o alcance da utilizacdo e, nomeadamente, com
o volume comercial sobre o qual incide, como resulta dos n.” 27 a 29 do referido acérdao.

De onde resulta que a afirmagdo contida no n.° 26 do acérdao recorrido, através da qual o Tribunal

Geral se limita a recordar ensinamentos jurisprudenciais constantes, ndo contém nenhum erro de
direito.
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Em segundo lugar, e quanto aos n.” 36 e 37 do acérdao recorrido, importa observar que se inscrevem
num processo complexo de andlise, do qual constituem apenas um dos elos, e se destinam, como
anunciado no n.° 34 desse acdérddo, a examinar se a apreciacdo global das fotografias e das quatro
faturas permitem concluir que a marca controvertida foi objeto de uma utilizacdo séria em
conformidade com os principios jurisprudenciais recordados nos n.” 25 a 29 do referido acérdao.

Neste contexto, as declaragcbes e apreciagdoes efetuadas pelo Tribunal Geral, nomeadamente nos
referidos n.” 36 e 37, relativamente a frequéncia dos atos comerciais alegados, ao periodo em que
decorrem e ao volume comercial que testemunham, ndo podem ser isoladas das outras consideragoes
tidas em conta pelo Tribunal para concluir que a utilizagdo séria da marca em causa ndo tinha, no
caso em apreco, sido demonstrada, nomeadamente as relativas a andlise das fotografias que constam
dos n.” 38 a 42 do acdrdao recorrido.

Além disso, tais declaracdes e apreciacdes cabem no dmbito factual (v., neste sentido, acérdao de
13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, Colet., p. I-7333, n.° 75) e ndo
constituem, portanto, salvo no caso da sua desvirtuacdo, uma questdo de direito submetida, como tal,
a fiscalizacdo do Tribunal de Justica no d&mbito de um recurso de decisdo do Tribunal Geral.

Resulta das consideracoes que precedem que o segundo fundamento deve ser considerado
improcedente.

Quanto ao quarto fundamento, relativo a violagdo do artigo 78.°, n.’ 1, alinea f), do Regulamento
n.° 207/2009 e da regra 22 do Regulamento n.’ 2868/95

Argumentos das partes

Com o seu quarto fundamento, a Centrotherm Systemtechnik defende que o Tribunal Geral cometeu
um erro de direito ao ndo refutar a posicdo da Camara de Recurso, segundo a qual a declaracdo sob
compromisso de honra ndo constitui uma prova, na acecdo da regra 22, n.° 4, do Regulamento
n.’ 2968/95, conjugada com o artigo 78.%, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 207/20009.

No entender da recorrente, se o Tribunal Geral tivesse procedido a essa refutacdo e tivesse tido em
conta o facto de que ndo se pode exigir que toda a informacgdo constante de uma declaragdo sob
compromisso de honra seja apoiada por outros elementos de prova, teria sido levado a adotar uma
posicdo diferente quanto a existéncia de uma utilizacdo séria da marca em causa.

Segundo o IHMI, resulta do n.” 37 do acérdao recorrido e do n.° 34 do acérdao Centrotherm
Systemtechnik/THMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), ja referido, proferido no
processo paralelo T-434/09, que o Tribunal Geral ndo afastou in abstracto todo o valor probatério no
que respeita as declaragdes sob compromisso de honra, mas que o avaliou ao concluir, apds uma
apreciacdo que ndo podia ser fiscalizada em sede de recurso, que, no caso em apreco, eram
necessdrias provas suplementares, tendo em conta os lagcos existentes entre o autor da declaracdo em
causa e a Centrotherm Systemtechnik.

A centrotherm Clean Solutions alega que, ndo tendo a afirmacdo contestada da Camara de Recurso
sido posta em causa no ambito do recurso, o Tribunal Geral ndo tinha a obrigacdo de a infirmar.
Alias, este ultimo também ndo a aprovou, limitando-se a enunciar, no n.° 37 do acérdao recorrido,
que, mesmo que a Camara de Recurso tivesse tido em conta a declaragdo em causa, teria concluido
que o seu contetildo ndo era, no que respeita ao montante das vendas, suficientemente fundamentado
pelos documentos do processo.
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Apreciacdao do Tribunal de Justica

Importa observar, em primeiro lugar, que este quarto fundamento se confunde em parte com o
primeiro fundamento do recurso na parte que acusa o Tribunal Geral de ndo ter tido em
consideracdo, como a Camara de Recurso anteriormente, a declaracdo sob compromisso de honra
enquanto elemento de prova da utilizagdo da marca, quando tal consideragdo lhe teria permitido, no
exercicio do seu poder de reforma, declarar que a referida utilizacdo séria tinha sido demonstrada.

A este respeito, basta salientar que resulta ja dos desenvolvimentos consagrados a andlise desse
primeiro fundamento, nos n.” 46 e 47 do presente acérddo, que resulta dos n.” 37 e 43 do acérdao
recorrido, assim como, alids, do n.° 46 do mesmo, que a apreciacdo da totalidade dos elementos de
prova que conduziram o Tribunal Geral a considerar que a utilizacdo séria da marca controvertida
nao estava demonstrada englobou, quer a declaracdo controvertida, quer os outros elementos de
prova apresentados a Divisio de Anulacdo do IHMI, ndo tendo o Tribunal, ao fazé-lo, de modo
nenhum decidido que essa declaracdo ndo constituia um fundamento de prova admissivel.

Em segundo lugar, e quanto ao argumento da Centrotherm Systemtechnik, segundo o qual o Tribunal
Geral considerou erradamente que toda a informagdo constante de uma declaracdo sob compromisso
de honra devia ser fundamentada por outros elementos de prova, privando assim este tipo de
declaracdo de forga probatéria auténoma, basta observar que a apreciacdo a que o Tribunal procedeu
no n.° 37 do acérdio recorrido ndo tem de modo nenhum tal alcance. Com efeito, nesse niumero, o
Tribunal limitou-se a salientar a diferenca extrema existente entre as afirmacoes relativas aos volumes
de negdcios anuais alegadamente realizados pela Centrotherm Systemtechnik entre 2002 e 2006,
constantes da declaracdo sob compromisso de honra do gerente da Centrotherm Systemtechnik, e os
volumes de vendas comparativamente diminutos e limitados a um periodo muito curto, sendo mesmo
pontual, comprovados pelas faturas efetivamente apresentadas pela Centrotherm Systemtechnik.

Resulta das consideragdes que precedem que o quarto fundamento deve ser considerado improcedente.

Por conseguinte, ndo tendo nenhum dos fundamentos invocados pela Centrotherm Systemtechnik
prosperado, hd que negar provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 138.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica, aplicivel aos
recursos de decisdes do Tribunal Geral por forca do artigo 184.°, n.° 1, do mesmo regulamento, a
parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a centrotherm
Clean Solutions pedido apenas a condenagdo da Centrotherm Systemtechnik e tendo esta sido
vencida, ha que condena-la a suportar, além das suas préprias despesas, as despesas da centrotherm
Clean Solutions. Assim sendo, o IHMI suportard as suas proprias despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quarta Secc¢do) decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A Centrotherm Systemtechnik GmbH é condenada a suportar, além das suas préprias
despesas, as despesas da Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3) O Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
suporta as suas proprias despesas.

Assinaturas

16 ECLIL:EU:C:2013:592



	Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção)
	Acórdão
	Quadro jurídico
	Regulamento n.o 207/2009
	Regulamento n.o 2868/95

	Antecedentes do litígio
	Acórdão recorrido
	Pedidos das partes no Tribunal de Justiça
	Quanto ao recurso
	Clarificação preliminar
	Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 65.° do Regulamento n.o 207/2009 e 134.°, n.os 2 e 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral
	Argumentos das partes
	Apreciação do Tribunal de Justiça

	Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação dos artigos 51.°, n.o 1, alínea a), e 76.°, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009
	Argumentos das partes
	Apreciação do Tribunal de Justiça

	Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009
	Argumentos das partes
	Apreciação do Tribunal de Justiça

	Quanto ao quarto fundamento, relativo à violação do artigo 78.o, n.o 1, alínea f), do Regulamento n.o 207/2009 e da regra 22 do Regulamento n.o 2868/95
	Argumentos das partes
	Apreciação do Tribunal de Justiça


	Quanto às despesas



