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‘Forge de Laguiole’ — Declaracdo de nulidade parcial pela Camara de Recurso do EUIPO —
Anulacgéo parcial da decisio da Camara de Recurso pelo Tribunal Geral — Artigos 8.°, n.° 4, 53.°, n.° 1,
alinea c), e 65.°, n. 1 e 2 do Regulamento n.° 207/2009 — Determinacdo do &mbito da protecao
conferida a uma marca pelo direito nacional aplicivel — Acdérdao de um tribunal nacional proferido
depois da decisdo da Camara de Recurso — Fiscalizacdo da decisdo da Camara de Recurso pelo
Tribunal Geral — Artigo 58.°, n.° 1, do Estatuto do Tribunal de Justica — Fiscalizacdo da decisao do
Tribunal Geral pelo Tribunal de Justica no processo de recurso»

I - Introducao

1. O objeto central do presente recurso é a apreciacdo da questdo de saber em que medida os tribunais
da Unido, no quadro do sistema de protecdo da marca da Unido Europeia, podem fiscalizar o direito
nacional.

2. Esta questdo é suscitada num litigio sobre o termo «Laguiole» que, em Franca, aparece relacionado
ndo s6 com cutelaria, mas também com numerosos litigios. Estes respeitam especialmente a utilizagao
do nome da aldeia de Laguiole, que hoje é usado frequentemente como sinénimo das famosas navalhas
que ai sdo tradicionalmente fabricadas. A questio de saber em que medida este nome pode ser usado
para comercializacdo de produtos que ndo tém nenhuma relacdo com a localidade de Laguiole ainda
ndo estd completamente esclarecida no direito nacional®.

3. No presente processo, no entanto, apenas se trata da questdo, distinta, do ambito da protecdo da
denominagdo social «Forge de Laguiole» a luz do artigo 8.°, n.° 4, alinea b) do Regulamento
n.’ 207/2009, conjugado com o artigo L. 711-4, alinea b) do c6digo da propriedade intelectual francés.

1 — Lingua original: alemao.

2 — A dltima etapa do litigio que ja dura hd mais de vinte anos acerca da utilizagdo do nome «Laguiole» é uma decisio da Cour de cassation
(Tribunal de Cassagdo), de 4 de outubro de 2016; v., a este respeito, bem como, em geral, em relagéo a histéria do litigio, Tymen, E., «Une
nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole», Le Figaro de 11.10.2016, disponivel no sitio web
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/
20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php.
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4. A Camara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (a seguir
«EUIPO») entendeu a este propdsito que uma denominagido social, nos termos do direito francés,
estd, em principio, protegida em relacdo a todas as atividades abrangidas pelo seu objeto social.
Segundo o Tribunal Geral, pelo contrario, uma denominagdo social sé estd protegida em relacdo as
atividades que a empresa também exerca efetivamente. O Tribunal Geral sustenta este entendimento
no acordao da Cour de cassation francesa, de 10 de julho de 2012, no processo Cceur de Princesse (a
seguir «acordido Coeur de princesse»)’, que sé foi proferido depois da decisdo da Camara de Recurso.

5. No entender do EUIPO o Tribunal cometeu neste caso um erro de direito. Com efeito, segundo o
EUIPO, o Tribunal Geral, sé pode anular uma decisio da Camara de Recurso que, no momento em
que foi proferida, fosse ilegal. Ao tomar em consideracdo o acérddo Ceeur de princesse, o Tribunal
Geral ndo constatou desse modo nenhum erro da Camara de Recurso, mas antes substituiu a
apreciacao desta pela sua prépria apreciagdo. Pelo contrario, segundo o Tribunal Geral, o acérddo em
questdo limitou-se a interpretar o direito francés tal como a Camara de Recurso o devia ter aplicado*.

6. Esta controvérsia torna manifesto que a referéncia ao direito nacional no sistema da marca da Unido
Europeia implica uma certa friccdo com as regras que normalmente regem a fiscalizagdo das decisoes
das Camaras de Recurso do EUIPO pelo Tribunal Geral. Com efeito, segundo estas regras, o Tribunal
Geral deve limitar-se, em principio, com base nas informagdes que serviram de base a decisdo da
Camara de Recurso, a encontrar a decisdo que a Camara de Recurso devia ter tomado. Resulta desde
logo da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que estas regras ndo se aplicam de modo indiferenciado
quando se trata da interpretacio de uma disposicdo do direito nacional pelo Tribunal Geral. O
presente recurso proporciona ao Tribunal de Justica a oportunidade de precisar e continuar a
desenvolver esta jurisprudéncia’.

II — Quadro juridico
A - Direito da Unido

1. Estatuto do Tribunal de Justica
7. O artigo 58.%, n.’ 1, do Estatuto do Tribunal de Justica dispde:

«O recurso para o Tribunal de Justica é limitado as questdes de direito e pode ter por fundamento a
incompeténcia do Tribunal Geral, irregularidades processuais perante este Tribunal que prejudiquem
os interesses do recorrente, bem como a violagdo do direito da Unido pelo Tribunal Geral.»

2. Regulamento n.” 207/2009

8. O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria® foi substituido pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de
2009, sobre a marca da U[nido] E[uropeia]’. Os artigos 8.°, 52.° e 63.° do Regulamento n.’ 40/94
passaram, sem alteragdes significativas, aos artigos 8.°, 53.° e 65.° do Regulamento n.° 207/2009.

3 — Anexo 4 da resposta de G. Szajner a peticdo de recurso.

4 — V. n° 51 do acérddo do Tribunal Geral de 21 de outubro de 2014, Szajner/[HMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11,
EU:T:2014:901) (a seguir, também, «acérddo impugnado»).

5 — Acérdao de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), e de 27 de marco de 2014, IHMI/National Lottery Commission
(C-530/12 P, EU:C:2014:186).

6 — JO 1994, L 11, p. 1.

7 — JO 2009, L 78, p. 1.
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9. O artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 dispoe:

«4. Apds oposicao do titular de uma marca ndo registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial

cujo 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 depdsito do pedido de marca da
Unido Europeia ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido
de marca da Unido Europeia;

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

10. O artigo 53.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 207/2009 prevé:

«1. A marca da U[nido] E[uropeia] é declarada nula na sequéncia de pedido apresentado ao Instituto
ou de um pedido reconvencional numa ac¢do de contrafacao:

[...]

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

11. O artigo 65.°%, n.* 1 e 2, do Regulamento n.® 207/2009 tem o seguinte teor:

«1. As decisoes das Camaras de Recurso que deliberem sobre um recurso sdo passiveis de recurso para
o Tribunal Geral.

O recurso terd por fundamento incompeténcia, pretericio de formalidades essenciais, violacio do

Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma juridica sobre a sua aplicagdo, ou desvio de
poder.»

B - Direito francés

12. Nos termos dos artigos L. 711-4, alinea b), e L. 714-3 do Code de la propriété intellectuelle (Cédigo
da Propriedade Intelectual francés, a seguir «CPI»):

L. 711-4
«Nao pode ser adotado como marca um sinal que ofenda direitos anteriores, nomeadamente:

[...]

b) uma denominacgdo social ou firma, se existir um risco de confusdo no espirito do publico;

[...]»
L. 714-3

«O registo de uma marca ndo conforme com o disposto nos artigos L. 711-1 a L. 711-4 é declarado
nulo por decisdo judicial.

[...]»
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III — Antecedentes do litigio e tramitacdo no EUIPO e no Tribunal Geral

13. G. Szajner ¢ titular da marca da Unido Europeia LAGUIOLE, submetida a registo em
20 de novembro de 2001 e registada pelo EUIPO em 17 de janeiro de 2005, nos termos do
Regulamento n.° 40/94 (substituido pelo Regulamento n.° 207/2009).

14. O registo da marca LAGUIOLE foi pedido, designadamente, para produtos e servicos das classes 8,
14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e
dos Servicos para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, revisto e alterado. Referia-se a uma
grande variedade de produtos e prestagdes de servicos, que abrangia desde ferramentas e instrumentos
manuais conduzidos manualmente, joalharia, bijutaria, relojoaria e utensilios e recipientes para uso
doméstico, material de escrita, marroquinaria, objetos de arte, artigos de gindstica e desporto e artigos
para fumadores a servicos de telecomunicagdes®, excluindo, no entanto, apds rentincia parcial no
decorrer do processo no EUIPO, facas, garfos e tesouras”’.

A — Procedimento no EUIPO e decisdo da Camara de Recurso

15. Em 22 de julho de 2005, a Forge de Laguiole apresentou um pedido de declaracdo de nulidade
parcial da marca LAGUIOLE, ao abrigo do disposto no artigo 52.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.’ 40/94, em conjugacdo com o artigo 8.°, n. 4, deste mesmo regulamento [atuais artigo 53.°, n.° 1,
alinea c), e artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009].

16. O pedido de declaragdo de nulidade baseava-se na denominacdo social «Forge de Laguiole»,
utilizada pela Forge de Laguiole para as atividades de «fabrico e venda de todos os artigos de
cutelaria, cinzelagem, artigos para oferta e recordagdes — todos os artigos relacionados com as artes da
mesa». Segundo a Forge de Laguiole, essa denominagdo social, nos termos do artigo L. 711-4, alinea b),
conjugado com o artigo L. 714-3, do CPI, confere-lhe o direito de proibir a utilizacdo da marca
LAGUIOLE.

17. Por decisdao de 27 de novembro de 2006, a Divisio de Anulacdo indeferiu o pedido de declaracao
de nulidade.

18. Em 25 de janeiro de 2007, a Forge de Laguiole interpds recurso da decisdo da Divisdo de Anulagido
para o EUIPO.

19. Por decisdao de 1 de junho de 2011, a Primeira Cadmara de Recurso do EUIPO deu parcialmente
provimento ao recurso e declarou a marca LAGUIOLE nula para os produtos das classes 8, 14, 16, 18,
20, 21, 28 e 34, tendo negado provimento ao recurso no que respeita aos servicos da classe 38
(prestacdes de servicos de telecomunicacées) ™.

20. A Camara de Recurso baseou a sua decisdo em dois pilares, cada um dos quais era suficiente, por si
s0, para fundamentar a sua conclusdo segundo a qual a denominacéo social «Forge de Laguiole» estava
protegida, em principio, para todas as atividades abrangidas pelo seu objeto social . Em primeiro lugar,
a Camara de Recurso considerou que, segundo o artigo L. 711-4, alinea b) do CPI, uma denominacao
social, segundo o direito francés, estd em principio protegida para todas as atividades abrangidas pelo
seu objeto social, quando estas — como no caso vertente — sdo enunciadas de forma suficientemente

8 — N.” 1 e 2 do acérdao impugnado.

9 — V. n’ 2 do acérddo impugnado, bem como n.* 5 e 6 da Decisdo da Camara de Recurso do EUIPO, de 1 de junho de 2011 (anexo 1 da
peticdo de recurso em primeira instancia) (a seguir, também, decisio impugnada).

10 — N.” 3 a 8 do acérdao impugnado.

11 — N.” 9 e 33 do acérdao impugnado.
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precisa . Por outro lado, a Camara de Recurso considerou que, mesmo admitindo que a atividade de
«fabrico e venda de [...] todos os artigos para oferta e recordagcdes — todos eles relacionados com as
artes da mesa», ndo é suficientemente precisa, a Forge de Laguiole havia demonstrado ter alargado a
sua atividade a estas dreas de atividade antes da apresentacdo a registo da marca da Unido Europeia
controvertida .

B - Acorddo do Tribunal Geral

21. Em 8 de agosto de 2011, G. Szajner interpos recurso de anulagdo da decisdo impugnada para o
Tribunal Geral. Fundamentou o seu recurso na violagao do artigo 53.°, n.° 1, alinea c), conjugado com
o artigo 8.°, n.” 4, do Regulamento n.® 207/2009, alegando em particular que, segundo o artigo L. 711-4
do CPI a protegdo de uma denominagdo social, ao contrario do que entendeu a Camara de Recurso,
apenas abrange as atividades que uma empresa efetivamente exerce .

22. No seu acérdao de 21 de outubro de 2014, o Tribunal Geral concluiu, em primeiro lugar, que a
Camara de Recurso, ao interpretar o direito francés, se baseou na jurisprudéncia francesa pertinente,
tal como existia a data da prolagdo da decisdo impugnada, em 1 de junho de 2011. Porém, essa
jurisprudéncia nio era uniforme e deu lugar a controvérsia na doutrina especializada .

23. Segundo o Tribunal Geral, esta controvérsia foi dirimida pelo acérddo da Cour de cassation
francesa no acérdao Coeur de princesse no sentido de que «a denominagdo social s6 [beneficiava] de
protecdo para as atividades efetivamente exercidas pela sociedade, e ndo para as enumeradas nos seus
estatutos» '°. O Tribunal Geral entendeu que podia tomar em consideracio o referido acérdio na sua
apreciagdo da legalidade da decisao impugnada, embora seja posterior a esta tltima .

24. Assim, o Tribunal Geral concluiu que o primeiro pilar do raciocinio da Camara de Recurso, que se
baseia nas atividades referidas no objeto social da interveniente, ndo podia servir de base a decisdo
impugnada'®. Ao apreciar a fundamentagdo do segundo pilar desta decisdo, o Tribunal Geral concluiu
ainda que a Forge de Laguiole, contrariamente a opinido da Camara de Recurso, apenas provara que
tinha exercido atividades de fabrico e venda de todos os artigos de artes de mesa bem como de todos
os artigos para oferta e recordagdes, na medida em que se trata de produtos que pertencem aos
referidos setores. Por isso, o Tribunal Geral anulou a decisdo impugnada na parte em que a Camara
de Recurso concluiu pela existéncia de um risco de confusao na acec¢do do artigo L. 711-4 do CPI, no
que se refere a outros artigos, e limitou o seu exame acerca do risco de confusao na ace¢io do referido
artigo as atividades que, na sua opinido, a Forge de Laguiole efetivamente exerceu no periodo em
causa .

25. Com base neste exame®, o Tribunal Geral confirmou a decisdo impugnada apenas na parte que se
refere a um certo numero de produtos que relevam das atividades efetivamente exercidas pela Forge de
Laguiole e relativamente aos quais o Tribunal Geral havia concluido pela existéncia de um risco de
confusao entre a denominacdo social Forge de Laguiole e a marca LAGUIOLE. Pelo contrario, o
Tribunal Geral deu provimento ao recurso e anulou a decisdo impugnada na parte em que a Camara
de Recurso tinha declarado nula a marca LAGUIOLE também em relagio a outros produtos™.

12 — N.” 34 e 41 do acérdao impugnado; n.” 87 a 90 da decisdao impugnada (anexo 1 da resposta a peti¢do de recurso em primeira instincia).
13 — N.° 34 do acérdao impugnado; n.” 91 a 94 da decisdao impugnada (anexo 1 da resposta a peticdo inicial em primeira instancia).

14 — N.° 38 do acérdao impugnado.

15 — N.° 42 do acdérdao impugnado.

16 — N.° 43 do acdérdao impugnado.

17 — N.° 45 do acdérdao impugnado.

18 — N.” 51 e 52 do acérdao impugnado.

19 — N.” 53, 73 e 74 do ac6rddo impugnado.

20 — N.” 161 a 165 do acérdao impugnado.

21 — N.* 166 e n.° 1 da parte deciséria do acérdao impugnado.
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IV - Recurso jurisdicional e pedidos das partes

26. Por peticio de 22 de dezembro de 2014, o EUIPO interpds o presente recurso do acérdao do
Tribunal Geral. Em 23 de marc¢o de 2015, a Forge de Laguiole apresentou a sua resposta a peticdo de
recurso. O EUIPO e a Forge de Laguiole pedem a anulagdo do acérdao impugnado e a condenagio de
G. Szajner nas despesas.

27. Em virtude de problemas de notificacdo no inicio do processo, G. Szajner s6 pdde apresentar a sua
resposta a peticio de recurso em dezembro de 2015. Pede que todas os pedidos e fundamentos do
EUIPO e da Forge de Laguiole sejam declarados inadmissiveis, e, a titulo subsididrio, que os referidos
pedidos e fundamentos sejam julgados improcedentes, que seja negado provimento ao recurso, que
seja declarada desnecessaria a anulacdo do acérdao impugnado e que o EUIPO seja condenado nas
despesas.

28. A tramitagdo no Tribunal de Justica limitou-se a fase escrita.
V — Apreciacao

A - Quanto a admissibilidade

29. G. Szajner impugna quer a admissibilidade do recurso do EUIPO (v., a este respeito, o ponto 1,
infra) quer a admissibilidade dos pedidos da Forge de Laguiole (v., a este respeito, o ponto 2, infra).

1. Quanto a admissibilidade do recurso do EUIPO

30. G. Szajner alega que o EUIPO ndo pode interpor recurso do acérdao do Tribunal Geral que se
tenha pronunciado sobre um decisdo da Camara de Recurso, porque ndo é parte legitima nem tem
interesse em agir. Além disso, os fundamentos aduzidos pelo EUIPO sdo inadmissiveis, porque
modificariam o objeto do litigio tal como apresentado pelas partes no EUIPO.

31. Estas alegacdes nao tém fundamento.

32. Em primeiro lugar, nos termos do artigo 172.° do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de
4 de marco de 2015%, a peticdo de recurso de uma decisio da Cimara de Recurso para o Tribunal
Geral é apresentada contra o EUIPO, na qualidade de recorrido. Além disso, nos termos do
artigo 56.°, n.° 2, do Estatuto do Tribunal de Justica, o recurso para o Tribunal de Justica de decisoes
do Tribunal Geral pode ser interposto por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente
vencida. Dado que o EUIPO, no caso vertente, ficou parcialmente vencido em primeira instancia, a
sua legitimidade e o seu interesse processual neste recurso sdo inquestiondveis, o que, alids, é
confirmado pela jurisprudéncia assente do Tribunal de Justica ™.

33. O facto de o EUIPO ser parte, como recorrido ou como recorrente, em processos nos tribunais da
Unido nos quais estdo em causa decisoes da sua propria Camara de Recurso ndo viola os principios da
independéncia, da imparcialidade e da neutralidade dos tribunais nem os da protecdo da confianca e do
processo equitativo. E certo que o recurso para a Camara de Recurso do EUIPO é um processo prévio
em relacdo ao recurso de decisdes do EUIPO para o Tribunal Geral. As suas semelhancas com os
processos judiciais sdo inegaveis. Além disso, as decisdes da Camara de Recurso do EUIPO sio, de

22 — V. o anterior artigo 133, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991.

23 — V., por exemplo, acérddos de 21 de julho 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), e de 11 de dezembro de 2014,
IHMI/Kessel (C-31/14 P, ndo publicado, EU:C:2014:2436), bem como o despacho de 8 de maio de 2014, IHMI/Sanco (C-411/13 P, ndo
publicado, EU:C:2014:315).
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certo modo, imputadas ao EUIPO. Com efeito, este ndo pode recorrer dessas decisdes para o Tribunal
Geral e os seus direitos, comparados com os de outros recorridos ou intervenientes, sio limitados™.
No entanto, o EUIPO, ao contrdrio do que sustenta G. Szajner, ndo é «juiz e parte» no processo que
decorre nos tribunais da Unido, porque neste processo quem decide sobre a legalidade das decisdes da
Camara de Recurso ndo é o EUIPO mas o Tribunal de Justica. Por conseguinte, ndo hd que apreciar a
questdo da natureza jurisdicional da Camara de Recurso na acecdo do artigo 6., n.” 1, da CEDH ou do
artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia, suscitada por G. Szajner.

34. Além disso, também nado tem fundamento a consideracdo de que, no processo em primeira
instancia, o EUIPO ndo era na realidade um recorrido mas antes um interveniente e que, por isso,
deveria demonstrar o seu interesse no recurso. E verdade que o processo no Tribunal Geral tinha
como objeto uma decisdo da Camara de Recurso do EUIPO sobre um litigio entre o titular de uma
marca mais recente e o titular de um sinal anterior. No entanto, resulta com clareza do Regulamento
de Processo do Tribunal Geral acima referido® que o EUIPO assume em tal processo a posi¢io de
recorrido ™.

35. Finalmente, G. Szajner alega que os fundamentos do recurso do EUIPO relacionados com o
acérdao Coeeur de princesse sao inadmissiveis, ja que o EUIPO alterou no Tribunal Geral o objeto do
litigio, tal como resultava dos pedidos das partes no processo que decorreu no EUIPO.

36. Porém, esta alegacdo também nado tem fundamento. Com efeito, como o EUIPO alegou com razio,
a interpretacdo do direito francés ja era objeto do litigio entre as partes no processo na Camara de
Recurso. Tratava-se ai em especial da questio do ambito da protecio de uma denominagdo social, a
propésito do qual o acérdio Ceeur de princesse foi invocado — ademais pelo préprio G. Szajner” —
no Tribunal Geral. Desse modo, os argumentos do EUIPO relativos a admissibilidade deste acérdao
na primeira instancia ndo implicavam a extensdo do objeto do litigio entre as partes no processo que

decorreu no EUIPO.

2. Quanto a admissibilidade dos pedidos da Forge de Laguiole

37. G. Szajner contesta ainda a admissibilidade dos pedidos da Forge de Laguiole. Embora esta ndo seja
a recorrente, esta pede, nomeadamente, a anulagdo do acérddo impugnado. Todavia, nos termos do
artigo 174.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica, os seus pedidos deviam visar a que
fosse dado ou negado provimento, total ou parcial, ao recurso do EUIPO. Por isso, o seu articulado
constitui na verdade um recurso subordinado, o qual, nos termos do artigo 176. do Regulamento de
Processo, devia ter sido apresentado em requerimento separado.

38. Este argumento de natureza meramente formal deve ser julgado improcedente. E verdade que a
Forge de Laguiole nos pedidos que formula no fim das suas alegagdes ndo pede, de facto, que seja
dado provimento ao recurso do EUIPO, mas antes que seja anulado o acérddao impugnado. Apesar
disso, resulta claramente da sua resposta a peticio de recurso, considerada no seu conjunto, que a
Forge de Laguiole apoia completamente as alegacdes e os fundamentos do EUIPO. Por isso, é claro
que apoia uma decisdo que dé provimento ao recurso. Além disso, ndo apresenta fundamentos nem
argumentos auténomos, como seria necessario, nos termos do artigo 178.°, n.’ 3, do Regulamento de
Processo, se se tratasse de um recurso subordinado.

24 — V., em especial, o artigo 65.°, n.° 4, do Regulamento n.” 207/2009, bem como o acérdio de 12 de outubro de 2004, Vedial/IHMI
(C-106/03 P, EU:C:2004:611, n.” 26 e segs. referido por G. Szajner).

25 — N.° 32 das presentes conclusdes.
26 — V. também o acérdio de 12 de outubro de 2004, Vedial/THMI (C-106/03 P, EU:C:2004:611, n.° 27).
27 — V. n.? 25 do acérddo impugnado.
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3. Conclusdo intermédia

39. Pelo exposto, tanto o recurso do EUIPO como os pedidos da Forge de Laguiole sdo admissiveis.

B — Quanto ao meérito

40. Como ja indiquei acima, a Camara de Recurso apoiou a sua fundamentagdo quanto ao ambito da
protecdo da denominacdo social Forge de Laguiole quer nas atividades que constam do objeto social
desta, quer nas atividades que efetivamente exerce®. No acérdio impugnado, o Tribunal Geral
concluiu que a primeira parte dos fundamentos era completamente errénea, dado que uma
denominacdo social em direito francés sé estd protegida para atividades efetivamente exercidas. O
Tribunal considerou a segunda parte da fundamentagdo parcialmente errada, visto que s6 foi provado
o exercicio efetivo de uma parte das atividades abrangidas pelo objeto social da Forge de Laguiole”.

41. No seu recurso, o EUIPO contesta as conclusoes do Tribunal Geral tanto no que se refere a
protecdo das atividades mencionadas no objeto social da Forge de Laguiole (v., a seguir, ponto 1)
como no que respeita as atividades efetivamente exercidas por esta (v., a seguir, ponto 2).

1. Quanto a protegdo das atividades mencionadas no objeto social da Forge de Laguiole (primeiro
fundamento e primeira parte do segundo fundamento do recurso)

42. O EUIPO alega que o Tribunal Geral ndo podia ter tido em consideracio o acérdao Ceeur de
princesse, que proferido depois da decisdo da Camara de Recurso [primeiro fundamento, v. alinea a),
infral. Além disso, alega que o Tribunal Geral desvirtuou este acérddo [primeira parte do segundo
fundamento do recurso, v. alinea b), infra].

a) Quanto a tomada em consideracdo do acorddo Cceeur de princesse pelo Tribunal Geral

43. Segundo o EUIPO, a fiscalizagdo do Tribunal Geral no que respeita a aplicagdo do direito nacional
pela Camara de Recurso é limitada ratione temporis. Assim, na verdade, o Tribunal Geral, em
conformidade com o acérddo IHMI/National Lottery Commission®, pode basear-se em acérdaos
nacionais que ja tenham sido proferidos antes da data da decisdo da Camara de Recurso mas que nao
tenham sido tomados em consideracio pela Camara de Recurso. Mas ultrapassa a competéncia de
fiscalizacdo do Tribunal Geral estender esta possibilidade aos acérddos nacionais proferidos depois da
decisdao da Camara de Recurso.

44. O Regulamento n.° 207/2009 contém numerosas referéncias ao direito nacional, respeitantes em
especial a situacdes em que, como no caso vertente, direitos anteriores colidem com uma marca da
Unido Europeia. Neste caso, a protecio que pode ser reclamada com base numa marca fica
dependente do direito de um Estado-Membro. O direito nacional em causa torna-se, deste modo, uma
norma juridica que deve ser aplicada em execucdo do Regulamento n.’ 207/20009.

28 — V. n.° 20 das presentes conclusoes.
29 — V. n.° 24 das presentes conclusoes.
30 — Acoérdao de 27 de marco de 2014, IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.” 44 e 46)
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45. Por isso, o artigo 65.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, segundo o qual sdo suscetiveis de
recurso para o Tribunal Geral as decisdes da Céamara de Recurso do EUIPO, em especial com
fundamento em «[...] violagdo [...] de qualquer norma juridica sobre a [...Japlicacdo [deste
regulamento]»* deve ser entendido no sentido de que a violacdo de uma norma do direito nacional
aplicavel por remissdo do Regulamento n.° 207/2009, pode ser objeto de recurso para o Tribunal
Geral >,

46. Na fiscalizagdo do Tribunal Geral a este respeito, como o Tribunal de Justica ja decidiu, o Tribunal
Geral é competente para exercer uma fiscalizacdo plena da legalidade. Por isso, o Tribunal Geral ndo
estd limitado aos elementos apresentados pelas partes nem aos que foram tomados em consideracdo
pela Camara de Recurso. Pelo contrario, pode informar-se ex officio para determinar o teor, os
requisitos de aplicagdo e o alcance das regras do direito nacional invocadas*.

47. Contrariamente ao que alega o EUIPO a competéncia do Tribunal Geral ndo se limita a fiscalizar
se a Camara de Recurso aplicou corretamente o direito nacional, competindo-lhe antes fiscalizar se e
em que medida uma disposicao do direito nacional invocada confere ao titular de um sinal anterior o
direito de impedir a utilizacdo de uma marca da Unido Europeia.

48. Dai resulta que o Tribunal Geral, para determinar a protecido conferida pelo direito nacional, tem
de aplicar uma disposicdo nacional tal como ela é interpretada pelo tribunal nacional no momento em
que profere a sua decisdo. Por conseguinte, o Tribunal Geral também deve poder tomar em
consideracdo um acérddo proferido por um tribunal nacional depois da decisdo da Camara de
Recurso, depois de as partes terem tido a oportunidade — como no caso vertente®*® — de se
pronunciar sobre esse acérdao”.

49. Um tal entendimento da competéncia de fiscalizacdo do Tribunal Geral é confirmado pelo facto de
que seria contrario a garantia do efeito atil do Regulamento n.® 207/2009 que o Tribunal Geral devesse
limitar-se a aplicar o direito nacional tal como o mesmo era interpretado pelos tribunais nacionais no
momento da decisdo da Camara de Recurso™®. Com efeito, isso poderia conduzir a recusa de registo ou
a declaracdo de nulidade de uma marca da Unido Europeia, apesar de a disposi¢do nacional aplicavel ja
ndo oferecer um fundamento para tanto. Tal situacdo ndo s6 ndo satisfaria o requisito da protecdo
jurisdicional efetiva como deveria ser recusada por razdes de economia processual, pois poderia
obrigar o requerente ou o titular de uma marca da Unido Europeia a iniciar um novo procedimento
de registo no EUIPO para fazer valer os seus direitos a marca em causa, recusados sem razao.

50. Nestas circunstancias, a situagdo presente deve distinguir-se de uma situagdo em que uma
disposi¢do nacional aplicavel por forca de uma remissdo feita no Regulamento n.° 207/2009 tivesse
sido alterada apés a decisio da Camara de Recurso. E verdade que, na falta de restricio a este
respeito, uma remissdo como a do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 é uma remissao
dinamica que se refere ao direito nacional na versdo que esteja em vigor a cada momento. A alteragao
de uma disposicdo nacional invocada no quadro do artigo 8.°, n.” 4, do Regulamento n.® 207/2009,
constituiria, porém, um facto novo e, por isso, deixaria de ser objeto de um litigio ja pendente relativo
a uma marca da Unido Europeia. Por isso, neste caso, deveria iniciar-se um novo processo de
declaracdo de nulidade da marca da Unido Europeia em causa.

31 — O sublinhado é meu.
32 — V., a este respeito, as minhas conclusdes no processo Edwin/ITHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:30, n.” 61 e segs.).

33 — Acoérdaos de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.° 52), e de 27 de mar¢o de 2014, IHMI/National Lottery
Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.* 44 e 46).

34 — V. n’ 25 do acérddo impugnado.

35 — V., a respeito desta necessidade, o acérddo de 27 de margo de 2014, IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.” 55
a 59).

36 — V., neste contexto, conclusdes do advogado-geral Y. Bot no processo IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,
n.” 91 e 92), e acérdao de 27 de margo de 2014, IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.” 40 e 44)
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51. Aplicar deste modo uma disposi¢ao do direito nacional ndo alterada — como no caso vertente —
tal como é interpretada pelos tribunais nacionais no momento da decisdo do Tribunal Geral, estd, pelo
contrario, em consonéncia com o principio de que a interpretacdo jurisdicional de uma norma juridica
é, em principio, — ou seja, quando ndo se exclua expressamente essa interpretacdo — aplicavel
retroativamente. Essa interpretacdo limita-se simplesmente a clarificar o modo como essa norma
juridica «deve ou devia ter sido entendida e aplicada desde o momento da sua entrada em vigor»”. A
questdo da validade geral deste principio — contestada pelo EUIPO — néao necessita, no caso vertente,
de nenhum esclarecimento adicional. Com efeito, ndo ha qualquer razao para pensar que este principio
ndo seria aplicado no direito francés pertinente neste caso. Pelo contrério, as informagdes apresentadas
por G. Szajner testemunham no sentido da sua aplicabilidade, desde logo a luz da jurisprudéncia da
Cour de cassation francesa®. Como o Tribunal Geral concluiu com razio, o acérdio Ceeur de
princesse ndo contém qualquer indicagdo no sentido de que a Cour de cassation pretendesse limitar o
ambito de aplicagdo temporal da interpretacio feita neste acérdao”.

52. A este respeito, e por razdes de exaustividade, deve observar-se que a determinacdo do teor de um
acérddo nacional, especialmente a questdo de saber se se trata de uma modificacio ou de uma
confirmacdo da jurisprudéncia anterior, ndo pode ser determinante para concluir se o Tribunal Geral
pode ou ndo tomar em conta um acérddo nacional proferido apds a decisdo da Camara de Recurso™®.
Por isso, ndo é necessdrio responder a questdo de saber se o acérddo Cceur de princesse constitui
uma alteracdo ou uma confirmacdo da jurisprudéncia francesa anterior.

53. E verdade que a tomada em conta de um acérddo nacional proferido apds a decisdo da Camara de
Recurso pode levar a que o Tribunal Geral aprecie uma disposicdo do direito nacional de forma
diferente da apreciacdo feita pela Camara de Recurso apenas com base naquele acérdao. Assim, ndo se
exclui que o Tribunal Geral anule ou modifique uma decisao da Camara de Recurso com base num
«erro desculpavel», como alega o EUIPO. Porém, a fiscalizacdo jurisdicional exercida pelo Tribunal
Geral sobre a apreciacdo da Camara de Recurso no ambito da sua competéncia de fiscalizacio ndo se
refere a «culpa», mas é uma fiscalizacdo abrangente da legalidade. Quando s6 mais tarde se verifique
que a decisdo da Camara de Recurso se apoia numa interpretacdo errénea do direito nacional, esta
circunstancia ndo pode impedir que se corrija este erro.

54. Nao obsta a esta conclusao o facto de o Tribunal Geral dever, em principio, limitar-se — como
observa o EUIPO — a determinar a decisdo que a Camara de Recurso devia ter tomado com base nos
elementos em que fundamentou a sua decisdo*". Com efeito, este principio aplica-se aos factos em que
a Camara de Recurso baseia a sua decisao e ao objeto do litigio tal como foi definido no EUIPO. Por
um lado, o objeto do litigio ndo se altera através da interpretacdo de uma norma juridica nacional que
ja foi apreciada pela na Camara de Recurso. Por outro, o direito nacional aplicivel em execucdo do
Regulamento n.° 207/2009 nio constitui precisamente um simples elemento factual® e, nos termos do
artigo 65.°, n.° 2, deste regulamento, estd sujeito a plena fiscalizacdo da legalidade pelo Tribunal Geral.
Por isso, o Tribunal Geral tem a possibilidade — contrariamente aos principios aplicaveis nos sistemas
de fiscalizacdo do direito das marcas — de determinar ex officio o teor, os requisitos de aplicacdo e o
alcance das normas juridicas nacionais invocadas*.

37 — Conforme a férmula utilizada pelo Tribunal de Justica quanto ao efeito retroativo da sua interpretacdo do direito da Unido nos reenvios
prejudiciais (v., por exemplo, o acérddo de 22 de setembro de 2016, Microsoft Mobile Sales International e o. [C-110/15, EU:C:2016:717,
n.° 59]). V. também neste contexto o n.° 48 do acérddo impugnado.

38 — V. n.” 25 e 27, bem como o anexo 5 (p. 1), 5bis (p. 2) e 7 (p. 1) da resposta de G. Szajner a peti¢do de recurso.
39 — N.” 48 do acérdao impugnado.

40 — Por isso, a argumentacdo do Tribunal Geral no n.° 46 do acérdiao impugnado — apresentada, alids, apenas a titulo subsididrio — ndo é
pertinente.

41 — V. em especial os n.” 71 e 72 do acérdio de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, invocados pelo EUIPO, bem
como a jurisprudéncia ai referida; v. também o acérdio de 26 de outubro de 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO (C-482/15 P,
EU:C:2016:805, n.° 27 e a jurisprudéncia ai referida).

42 — Acérdao de 27 de margo de 2014, IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.* 37).
43 — V. n.° 46 das presentes conclusdes.
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55. A cautela, deve referir-se a este respeito que esta possibilidade de determinacio oficiosa impée ao
Tribunal Geral uma certa preméncia de se informar sobre o direito nacional e a sua evolugdo. Deve,
porém, considerar-se a este respeito que a interpretacio do direito nacional, por forca da reparticdo
de fungoes entre os 6rgaos jurisdicionais da Unido e os drgaos jurisdicionais nacionais, compete a estes
ultimos, e que os o6rgdos jurisdicionais da Unido ndo dispdem de instrumentos especificos para
clarificar uma questdo de interpretacdo do direito nacional *. Por isso, esta possibilidade do Tribunal
Geral de se informar oficiosamente do direito nacional ndo exonera de modo nenhum aquele que
invoca este direito da sua obrigacdo de apresentar os elementos de que resulta a interpretacdo que
alega®. Por isso, ndo se pode censurar o Tribunal Geral por, no processo de recurso, ndo ter tido em
consideracdo um elemento novo do direito nacional que devia ter sido levado ao seu conhecimento por
aquele que o invoca.

56. De acordo com as consideracdes expostas, deve concluir-se que a tomada em conta do acérdao
Coeeur de princesse pelo Tribunal Geral nédo viola o artigo 65.° n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Por
conseguinte, o primeiro fundamento do recurso deve ser julgado improcedente.

b) Quanto ao alcance do acordio Ceeur de princesse

57. No ambito da primeira parte do seu segundo fundamento de recurso, o EUIPO alega que o
Tribunal Geral desvirtuou o acérdao Ceeur de princesse, tendo assim violado o artigo 8.°, n.° 4, do
Regulamento n.° 207/2009. Antes de me debrugar sobre esta argumentacdo, referir-me-ei brevemente
ao alcance da fiscalizagdo do direito nacional pelo Tribunal de Justica no quadro do recurso de uma
decisdao do Tribunal Geral.

i) Quanto a fiscalizagdo, no quadro do recurso jurisdicional, das conclusoes do Tribunal Geral relativas
ao direito nacional

— Observagoes gerais preliminares

58. Como acabei de expor, a aplicacdo do direito nacional pela Camara de Recurso do EUIPO no
contexto do Regulamento n.” 207/2009 esta sujeita a uma fiscalizacdo extremamente abrangente pelo
Tribunal Geral. Pelo contrario, a fiscalizacdo que o Tribunal de Justica pode exercer no contexto do
recurso jurisdicional da aplicacio do direito nacional pelo Tribunal Geral é significativamente
limitada.

59. Contrariamente ao artigo 65.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, que prevé o recurso em
primeira instancia com fundamento na «violagdo [...] de qualquer norma juridica sobre a aplicacdo
[deste regulamento]», o artigo 58.° do Estatuto do Tribunal de Justica limita a sua competéncia de
fiscalizacdo no recurso jurisdicional a «violacdo do direito da Unido pelo Tribunal Geral». Deste
modo, a remissdo para o direito nacional feita pelo Regulamento n.” 207/2009 confere a este direito
«juridicidade» *. Daqui apenas resulta, no entanto, que o direito nacional estd sujeito no Tribunal
Geral a uma fiscalizacdo plena da legalidade. De modo nenhum se transforma em direito da Unido,
cuja violagdo possa ser censurada num recurso jurisdicional .

44 — V. a este respeito as minhas conclusdes no processo Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:30, n.”* 49 e segs.).

45 — V. a este respeito o acérddo de 5 de julho de 2011, Edwin/ITHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.* 50).

46 — V., neste sentido, as conclusdes do advogado-geral Y. Bot no processo IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,
n.’ 86).

47 — V. resumidamente a este respeito as minhas conclusdes no processo Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:30, n.* 42 e segs.); quanto a
posicdo distinta do direito nacional consoante o contexto dos processos respetivos em direito da Unido, v. também Kokott, J., «Le droit de

I'Union et son champ d’application», La Cour de justice de I"Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Bruxelas,
2015, pp. 349 a 366 (pp. 350 e segs.).
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60. Em consequéncia do exposto, o Tribunal de Justica declarou no acérdao Edwin/IHMI que a sua
fiscalizacdo da aplicagdo do direito nacional pelo Tribunal Geral no contexto do Regulamento
n.° 207/2009 se limita a verificar se o referido Tribunal ndo desvirtuou o teor das disposi¢oes
nacionais em causa ou da jurisprudéncia nacional a elas relativa ou ainda dos textos da doutrina que
lhes dizem respeito. Além disso, o Tribunal de Justica apenas verifica se o mesmo Tribunal nao
chegou a conclusdes que sdo manifestamente contrdrias ao seu conteido e se, no exame de todos os
elementos, ndo atribuiu a um deles um alcance que ndo lhe é devido tendo em conta os outros
elementos, se isso resultar de forma manifesta das pecas dos autos ™.

61. Assim, é certo que o papel do Tribunal de Justica ndo se limita, como na apreciacdo de simples
factos, a verificar o desvirtuamento dos elementos tomados em conta pelo Tribunal Geral, mas inclui
também a verificacdo do «erro manifesto de apreciacdo»*. Todavia, esta fiscalizacio estd limitada a
verificar se o Tribunal Geral avaliou de modo manifestamente erréneo os elementos que possuia. Ao
contrdrio do Tribunal Geral, o Tribunal de Justica ja& ndo procede assim a nenhuma avaliacdo
completa do direito nacional, limitando-se a fiscalizar a avaliacdo feita pelo Tribunal Geral através dos
elementos contestados pelas partes e o erro manifesto. Por isso, também ndo compete de modo
nenhum ao Tribunal de Justica determinar oficiosamente o teor do direito nacional.

62. Esta limitacdo é justificada quer pelo papel do Tribunal de Justica como instancia de recurso quer
pela posicao do direito nacional no contexto do Regulamento n.” 207/2009. Com efeito, o direito
nacional ndo é um «mero facto» e é avaliado de modo abrangente pelo Tribunal Geral. Porém, é
apenas uma parte — se bem que de direito — das circunstancias do litigio. Estas circunstancias
devem ser apreciadas e avaliadas pelo EUIPO e pelo Tribunal Geral, mas apenas serdo fiscalizadas
pelo Tribunal de Justica no recurso jurisdicional no que respeita a existéncia de erro manifesto. Com
efeito, na qualidade de instancia de recurso, ndo compete ao Tribunal de Justica garantir a aplicacdo
uniforme do direito nacional, que é da competéncia dos tribunais superiores nacionais, mas antes
garantir a aplicacdo uniforme do direito da Unido.

63. Na verdade, hd uma certa friccio entre esta limitacdo do poder de fiscalizacdo do direito nacional
pelo Tribunal de Justica no recurso jurisdicional e a razao de ser do poder de apreciacdo do Tribunal
Geral a este respeito. Com efeito, este poder consiste em garantir que a questdo de saber se e em que
medida uma disposicdo do direito nacional confere ao titular de um sinal o direito de impedir a
utilizacdo de uma marca mais recente obtém uma resposta no momento da decisdo do Tribunal Geral.
Esta friccdo ndo pode, porém, ser evitada, dada a diferenciacdo das fun¢des do Tribunal de Justica e do
Tribunal Geral e o papel do Tribunal de Justica no recurso jurisdicional. Assim, ndo se pode excluir
que o Tribunal de Justica valide uma avaliacdo do direito nacional feita pelo Tribunal Geral que ja
ndo corresponde a realidade juridica nacional, em virtude de entretanto ter sido feita uma
interpretacdo diferente pela jurisprudéncia nacional. Se resultasse desta jurisprudéncia uma situagao
nova para a protecdo de um sinal nacional com efeitos sobre a validade de uma marca da Unido
Europeia, deveria eventualmente ser intentado um recurso de revisio no Tribunal Geral ou mesmo
apresentado um novo processo de declaracdo de nulidade no EUIPO.

— Aplicagdo no caso vertente

64. No caso vertente, hd que reconhecer que, no que respeita aos elementos do direito francés
tomados em conta pelo Tribunal Geral, este baseou a sua apreciacdo do acérdao Ceeur de princesse
exclusivamente no teor deste acérdio ™.

48 — V. n.’ 53 do acérdio de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452). V. também o despacho de 29 de novembro de 2011,
Tresplain Investments/IHMI (C-76/11 P, ndo publicado, EU:C:2011:790, n.° 66).

49 — V. conclusdes do advogado-geral Y. Bot no processo IHMI/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, n.* 84).
50 — N.° 44 do acérdao impugnado.
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65. E certo que o Tribunal Geral constatou que — mesmo nio sendo unianime — a jurisprudéncia
anterior de tribunais inferiores franceses ja permitiam concluir, antes do acérddao Coeur de princesse,
que a protecio da denominagdo social se limita as atividades que a empresa em questdo tenha
efetivamente exercido®’. Porém, o Tribunal Geral ndo sustentou a sua apreciacio do alcance do
acérddo Coeur de princesse nesta constatacdo, que apenas foi referida a titulo subsididrio. Por isso,
ndo €é necessario examinar se o Tribunal Geral cumpriu de modo bastante o seu dever de
fundamentacdo ao referir-se aos «numerosos acérddos anteriores dos érgaos jurisdicionais franceses
apresentados pelas partes tanto perante o [EUIPO] como perante o Tribunal Geral», sem mencionar
estes acordaos.

66. Por conseguinte, no quadro deste recurso jurisdicional, a fiscalizacdo do Tribunal de Justica
limita-se a verificar se o Tribunal Geral desvirtuou o teor do acérddo Cceur de princesse e se tirou
conclusdes manifestamente contréarias aos elementos constantes deste acérddo. Com efeito, uma vez
que o Tribunal Geral ndo se baseou em outros elementos do direito nacional, também nao lhe pode
ser imputado o desvirtuamento ou erro manifesto em relacdo a esses elementos. Todavia, pode
entender-se o poder de fiscalizacdo do Tribunal de Justica no sentido de que este também pode
verificar se o acérddo Coeur de princesse, conjugado com o teor do artigo L. 711-4, alinea b), do CP],
¢é adequado para sustentar a apreciacdo do Tribunal Geral ou se este teria manifestamente necessitado
para o efeito de outras informacoes relativas ao direito francés.

67. Pelo contrario, as posicdoes da doutrina francesa invocadas por G. Szajner em apoio da
interpretacdo do acérddao Ceeur de princesse feita pelo Tribunal Geral podem, quando muito, ser
consideradas como elementos de apoio. Nao hd necessidade de averiguar se o Tribunal Geral
dispunha destes elementos ou se os tomou em consideracao.

ii) Quanto ao alegado desvirtuamento do acérddo Ceeur de princesse

68. O EUIPO e a Forge de Laguiole alegam que o Tribunal Geral desvirtuou o acérdao Cceur de
princesse, na medida em que concluiu que a afirmacdo nele contida quanto ao alcance da protecao de
uma denominacdo social é inequivoca e pode aplicar-se genericamente.

69. No acordio Cceur de princesse ndo se tratava de definir a extensdo da protecio de uma
denominagdo social face a uma marca que foi registada por um terceiro. O objeto desse acérdao era
antes declarar o cardter fraudulento do pedido de registo de uma marca pelo préprio titular da
denominacdo social. Assim, nesse processo, a sociedade Cceur de princesse pediu o registo de uma
marca do mesmo nome com o Unico propésito de prejudicar um terceiro. Além disso, o pedido de
registo foi apresentado para atividades que ndo eram exercidas pela sociedade Cceur de princesse e
que também ndo eram abrangidas pelo objeto social inicial da referida sociedade.

70. Este facto é, na realidade, exato e foi também reconhecido pelo Tribunal Geral. Assim, o Tribunal
Geral declarou, em especial, que o acérddo Ceceur de princesse nio foi proferido em nenhuma agdo ao
abrigo do artigo L. 711-4 do CPI, mas numa agdo que tinha por objeto a declaracdo de nulidade de
uma marca com fundamento em registo fraudulento e um pedido no dominio da concorréncia
desleal.

71. Todavia, como o Tribunal alids também afirmou com razdo, ndo hd no acérddo Ceceur de princesse
indicios de que a Cour de cassation pretendesse limitar a validade da sua afirmacdo quanto ao ambito
da protecdo de uma denominagdo social as circunstancias particulares subjacentes a este acérddo. Pelo
contrério, a Cour de cassation proferiu a declaracio em questdo ao julgar improcedente o primeiro
fundamento do recurso, baseado em especial na alegada violagdo do artigo L. 711-4, alinea b), do CPIL.
Por isso, o argumento do EUIPO de que a declaragdo da Cour de cassation ndo é pertinente no

51 — N.” 46 do acérdao impugnado.
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contexto do artigo L. 711-4 alinea b), do CPI, ndo pode convencer. Além disso, parece ldgico,
precisamente no contexto dessa disposicdo, tomar em consideracdo as atividades que sdo efetivamente
exercidas pelo titular de uma denominacgao social. Com efeito, o artigo L. 711-4, alinea b), do CPI
condiciona a possibilidade de opor uma denominacgdo social anterior a uma marca mais recente a
existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico. Este risco de confusdo parece dificil de
provar relativamente a atividades que nao sao exercidas.

72. Estas conclusdes também ndo sdo postas em causa pela alegacdo nao concretizada da Forge de
Laguiole de que, uma vez que o acérdao Ceceur de princesse confirmou a decisdo anterior, ndo pode
ser considerado uma decisdo de principio. Com efeito, ndio hd que esclarecer no caso vertente se o
acérddo Coeeur de princesse constitui uma «decisdo de principio». Basta concluir que, da estrutura da
resposta ao primeiro fundamento do recurso e da posicdo da declaracdo relativa ao ambito de
protecdo de uma denominacdo social, resulta com clareza que se trata neste caso de uma conclusao
de principio e com carater geral.

73. Finalmente o EUIPO alega que a Cour de cassation tomou em conta as atividades efetivamente
exercidas pelo titular da denominacdo social para apreciar o segundo fundamento do recurso
invocado na cassagdo. Tratava-se concretamente do dominio da concorréncia desleal, o que pressupde
a existéncia de uma situacdo de concorréncia efetiva entre as empresas interessadas. Esta argumentagao
ndo é, porém, pertinente. Com efeito, a declaracio de que se trata neste caso ndo foi proferida no
ambito da resposta da Cour de cassation ao segundo fundamento do recurso, que se referia a
concorréncia desleal. Por isso, ndo é necessdrio apreciar neste caso a controvérsia entre as partes
quanto a necessidade de uma situacdo de concorréncia efetiva no dominio da concorréncia desleal.

74. A luz destas consideraces, nio ha indicios de que o Tribunal Geral tenha desvirtuado o acérdio
Coeeur de princesse ou que tivesse necessidade evidente de mais elementos relativos ao direito nacional
para confirmar a declaracdo contida neste acérddo. Além disso, as tomadas de posicdo da doutrina
juridica francesa apresentadas por G. Szajner confirmam a interpretacio do acérddo Cceur de
princesse feita pelo Tribunal Geral**.

75. Por conseguinte, a primeira parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.

2. Quanto as atividades efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole (segunda parte do segundo
fundamento)

76. Na segunda parte do seu segundo fundamento, o EUIPO, apoiado pela Forge de Laguiole, censura
o Tribunal Geral por alegadamente ndo ter determinado corretamente as atividades que a Forge de
Laguiole efetivamente exercera. Assim, embora o Tribunal Geral tivesse observado com razdo que o
ambito da protecdo da denominagdo social Forge de Laguiole depende apenas do direito francés, na
apreciacdo que fez das atividades exercidas pela Forge de Laguiole apenas se apoiou na natureza dos
produtos em causa, € ndo, como exige a jurisprudéncia francesa, na sua finalidade e na sua utilizagdo.
Neste contexto, o Tribunal Geral referiu-se, além disso, a sua prépria jurisprudéncia quanto a
utilizacdo séria da marca da Unido Europeia, apesar de o Tribunal de Justica ter excluido a aplicacdo
por analogia desta jurisprudéncia no dominio do artigo 8.°, n.” 4, do Regulamento n.” 207/2009.

77. Esta argumentacdo deve ser rejeitada por manifestamente improcedente, sem que seja necessaria
neste caso maior clarificacio da questdo da aplicagdo por analogia da jurisprudéncia relativa ao
artigo 42.°, n.” 2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009 no ambito do artigo 8.°, n.° 4, deste regulamento *.

52 — V. em especial o anexo 16 da resposta de G. Szajner a peticdo de recurso.

53 — V. a este respeito o acérddo de 29 de mar¢o de 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.* 142 a 146)
invocado pelo EUIPO, e as conclusdes do advogado-geral P. Villalén no mesmo processo (C-96/09 P, EU:C:2010:518, n.”* 69 e 70).
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78. Com efeito, hd que reconhecer antes de mais que o Tribunal Geral, ao apreciar as atividades que
tinham sido exercidas pela Forge de Laguiole, ndo fez de modo nenhum uma aplicagdo por analogia
da sua jurisprudéncia em matéria de utilizacdo séria da marca da Unido Europeia. Assim, s6 no n.° 63
do acérddo impugnado é que o Tribunal Geral se referiu a sua jurisprudéncia sobre o conceito de
categorias e subcategorias de produtos, e fé-lo para explicar a conclusdo de que a comercializagdo de
garfos ndo é adequada para provar o exercicio de uma atividade em todo o setor das artes de mesa
mas apenas uma atividade no dominio dos talheres. As criticas formuladas pelo EUIPO e pela Forge
de Laguiole sdo irrelevantes em relacdo a esta conclusao.

79. Além disso, a critica do EUIPO e da Forge de Laguiole é manifestamente infundada, porque
assenta num entendimento erréneo do acérdio impugnado. E certo que o Tribunal Geral nio
explicitou, antes de determinar as atividades que a Forge de Laguiole tinha efetivamente exercido,
quais os critérios por meio dos quais as atividades em causa deviam ser determinadas. Assim, o
Tribunal Geral s6 se referiu a jurisprudéncia francesa, que as partes invocam neste caso, no ambito da
sua andlise do risco de confusio”™. Mas isto ndo basta para declarar uma insuficiéncia de
fundamentagdo do acdérdao impugnado. Com efeito, resulta manifestamente deste acérddo que o
Tribunal Geral também aplicou os critérios estabelecidos nessa jurisprudéncia, que as partes tinham
considerado unanimemente pertinentes, para determinar as atividades que a Forge de Laguiole
efetivamente havia exercido.

80. Na sua apreciagdo destas atividades, o Tribunal Geral teve expressamente em conta ndo apenas a
natureza dos produtos em questdo, mas também a sua finalidade, a sua utilizacdo, a sua clientela bem
como a sua forma de distribuiciao .

81. Uma vez que o Tribunal Geral teve devidamente em conta estes diferentes elementos, a sua
apreciacdo releva da avaliacdo dos factos, estando excluida da fiscalizacdo pelo Tribunal de Justica,
salvo em caso de desvirtuamento que, neste caso, ndo foi alegado nem se mostra evidente®. O EUIPO
e a Forge de Laguiole podem discordar das conclusoes de facto a que chegou o Tribunal Geral, com
base na natureza, na finalidade e na utilizacdo dos produtos em causa, relativamente as atividades que
a Forge de Laguiole exerceu, mas isto ndo basta para alegar que o Tribunal Geral cometeu um erro de
direito no acérdao impugnado.

82. Por conseguinte, a segunda parte do segundo fundamento também néo é procedente.

3. Sintese

83. Dado que nenhum dos fundamentos alegados pelo EUIPO merece provimento, o recurso deve ser
julgado totalmente improcedente.

VI — Despesas

84. Nos termos do artigo 184.°, n.” 2, do seu Regulamento de Processo, se o recurso for julgado
improcedente, o Tribunal de Justica decidird sobre as despesas.

54 — V. n.’ 81 do acérddo impugnado.

55 — V. n” 61, 62 e 67 a 69 do acérdio impugnado no que respeita as atividades efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole. No &mbito da
apreciacao do risco de confusdo v. ainda os n.” 85, 99, 101, 104, 106 e 110 do acérdao impugnado.

56 — V., neste sentido, os despachos de 30 de janeiro de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, n.° 38), e de
20 de janeiro de 2015, Longevity Health Products/THMI (C-311/14 P, ndo publicado, EU:C:2015:23, n.* 39).
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85. Resulta do artigo 138.°, n.° 1, conjugado com o artigo 184.°, n.° 1, do Regulamento de Processo, que
a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Dado que G. Szajner
formulou um pedido nesse sentido e que o EUIPO foi vencido nos seus argumentos, deve este ultimo

ser condenado nas despesas.

86. Além disso, resulta do artigo 184.°, n.° 4, do Regulamento de Processo que um interveniente em
primeira instancia, quando nao tenha ele préprio interposto o recurso da decisao do Tribunal Geral,
s6 pode ser condenado nas despesas do processo de recurso se tiver participado na fase escrita ou oral
do processo no Tribunal de Justica. Em conformidade com esta disposicao, a Forge de Laguiole SARL,
que neste caso participou na fase escrita, suporta as suas préprias despesas.

VII - Conclusao
87. A luz das consideracdes expostas, proponho ao Tribunal de Justica que decida do modo seguinte:
1) O recurso ¢ julgado improcedente.

2) O EUIPO suporta as suas proprias despesas, bem como as despesas em que incorreu Gilbert
Szajner.

3) A Forge de Laguiole SARL suporta as suas préprias despesas.
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