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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)

25 de julho de 2018*

«Recurso de decisdo do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia — Marca tridimensional que
representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras — Recurso que tem por objeto os
fundamentos — Inadmissibilidade — Regulamento (CE) n.® 207/2009 — Artigo 7.°, n.” 3 — Prova de

cardter distintivo adquirido através da utilizagao»
Nos processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P,
que tém por objeto trés recursos de uma decisdo do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.° do
Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, interpostos, os dois primeiros, em 15 de fevereiro
de 2017 e, o dltimo, em 22 de fevereiro de 2017,

Société des produits Nestlé SA, com sede em Vevey (Suica), representada por G.S.P. Vos, advocaat, e
S. Malynicz, QC,

recorrente,
apoiada por:

European Association of Trade Mark Owners (Marques), com sede em Leicester (Reino Unido),
representada por M. Viethues, Rechtsanwalt,

interveniente no presente recurso,
sendo as outras partes no processo:
Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em
Uxbridge (Reino Unido), representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados
por P. Walsh e J. Blum, solicitors,

recorrente em primeira instancia,

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por A.
Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instancia (C-84/17 P),
Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em
Uxbridge, representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados por P. Walsh, J.

Blum e C. MacLeod, solicitors,

recorrente,

* Lingua do processo: inglés.
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sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por A.
Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instancia,

Société des produits Nestlé SA, com sede em Vevey, representada por G.S.P. Vos, advocaat, e S.
Malynicz, QC,

interveniente em primeira instancia (C-85/17 P),
e

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por A.
Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrente,
sendo as outras partes no processo:
Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em
Uxbridge, representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados por P. Walsh e
J. Blum, solicitors,

recorrente em primeira insténcia,

Société des produits Nestlé SA, com sede em Vevey, representada por G.S.P. Vos, advocaat, e S.
Malynicz, QC,

interveniente em primeira instancia (C-95/17 P),
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccéo),

composto por: L. Bay Larsen, presidente de seccdo, J. Malenovsky, M. Safjan, D. Sviby e M. Vilaras
(relator), juizes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretario: C. Stromholm, administradora,

vistos os autos e apos a audiéncia de 22 de fevereiro de 2018,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 19 de abril de 2018,

profere o presente

Acérdao

Através dos seus respetivos recursos, a Société des produits Nestlé SA (a seguir «Nestlé»), a Mondelez
UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd (a seguir «Mondelez») e o Instituto
da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) pedem a anulacdo do Acérddo do Tribunal
Geral da Unido Europeia de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO —
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Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate) (T-112/13, nao publicado, a seguir
«acérdao recorrido», EU:T:2016:735), por meio do qual aquele anulou a Decisdo da Segunda Camara
de Recurso do EUIPO de 11 de dezembro de 2012 (processo R 513/2011-2), relativa a um processo de
declaracdo de nulidade entre a Cadbury Holdings e a Nestlé (a seguir «decisdo controvertida»).

Quadro juridico

Nos termos do artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.® 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de
2009 sobre a marca [da Unido Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1):

«A marca [da Unido Europeia] tem carater unitdrio. A marca [da Unido] produz os mesmos efeitos em
toda a [Unido]: sé pode ser registada, transferida, ser objeto de rentncia, de decisdo de extingdo de
direitos do titular ou de anulacdo, e o seu uso sé pode ser proibido, para toda a [Unido]. Este
principio é aplicavel salvo disposi¢cdo em contrario do presente regulamento.»

O artigo 7.° deste regulamento dispunha:

«1. Sera recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de carater distintivo;

[..]

2. O n.° 1 é aplicdvel mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da [Unido].

3. As alineas b), ¢) e d) do n.° 1 ndo sdo aplicaveis se, na sequéncia da utilizacdo da marca, esta tiver
adquirido um cardater distintivo para os produtos ou servicos para os quais foi pedido o registo.»

O artigo 52.° do referido regulamento tinha a seguinte redacgao:

«1. A nulidade da marca [da Unido Europeia] é declarada na sequéncia de pedido apresentado ao
[EUIPO] ou de pedido reconvencional numa agéo de contrafacio:

a) Sempre que a marca [da Unido Europeia] tenha sido registada contrariamente ao disposto no
artigo 7.%

[...]

2. Se a marca [da Unido Europeia] tiver sido registada contrariamente ao n.° 1, alineas b), ¢) ou d), do
artigo 7.°, ndo pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilizacdo que dela foi feita, tiver adquirido,
depois do registo, um cardter distintivo para os produtos ou servicos para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade s6 se verificar em relagcdo a uma parte dos produtos ou servicos para os quais
a marca [da Unido Europeia] foi registada, a nulidade da marca s6 pode ser declarada para os produtos
ou servicos em causa.»

O artigo 65.° do mesmo regulamento dispunha:

«1. As decisoes das Camaras de Recurso sobre recursos sdo suscetiveis de recurso para o Tribunal de
Justica.
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2. O recurso terd por fundamento incompeténcia, pretericio de formalidades essenciais, violacdo do
Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma juridica sobre a sua aplicagdo, ou desvio de
poder.

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 nao tenha dado provimento as suas pretensoes.

5. O recurso serd interposto no Tribunal de Justica num prazo de dois meses a contar da notificacdo
da decisdo da Camara de Recurso.

6. O [EUIPO] deve tomar as medidas necessarias a execucao do acérdao do Tribunal de Justica.»

Antecedentes dos litigios

Os antecedentes dos litigios figuram nos n.* 1 a 11 do acdrdao recorrido e, para efeitos do necessario
no presente processo, podem ser resumidos da seguinte forma.

Em 21 de margo de 2002, a Nestlé pediu ao EUIPO o registo do seguinte sinal tridimensional:

O registo foi pedido para produtos pertencentes a classe 30, na ace¢do do Acordo de Nice relativo a
Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de junho de
1957, conforme revisto e alterado. Em 28 de julho de 2006, o sinal acima representado foi registado
como marca da Unido Europeia para os produtos pertencentes a classe 30, que correspondem a
seguinte descricdo: «Doces [sweets], produtos de padaria, artigos de pastelaria, biscoitos, bolos,
gaufres» (a seguir «marca controvertida»).

Em 23 de marco de 2007, a Cadbury Schweppes plc (que passou a Cadbury Holdings, e, em seguida,
a Mondelez) intentou no EUIPO uma acgdo de declaracio de nulidade do registo ao abrigo,
nomeadamente, do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.’ 207/2009. Em 11 de janeiro de 2011,
a Divisdo de Anulagdo do EUIPO deferiu este pedido e declarou a nulidade da marca controvertida.
Tendo a Nestlé interposto recurso, a Segunda Camara de Recurso do EUIPO, através da decisao
controvertida, anulou a decisdo da Divisao de Anulagdo. Considerou, nomeadamente, que, embora
seja certo que a marca controvertida era desprovida de carater distintivo inerente para os produtos
para os quais tinha sido registada, a Nestlé tinha provado, em conformidade com o disposto no
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, que esta marca tinha adquirido esse cardter
relativamente aos mesmos produtos, através da utilizacdo que dela tinha sido feita.
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Tramitacao processual no Tribunal Geral e acérdao recorrido

Por peticdo entregue na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de fevereiro de 2013, a Mondelez interpos
recurso de anulacdo da decisdo controvertida. Invocou trés fundamentos em apoio do seu recurso. O
Tribunal Geral examinou apenas o primeiro fundamento, relativo a violagdo do artigo 52.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugacdo com o artigo 7.°, n.” 3, deste regulamento, e que se
subdividia em quatro partes.

Nos n.” 21 a 44 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou procedente a segunda parte
do primeiro fundamento da Mondelez. Conforme resulta dos n.” 41 a 44 do acérdao recorrido, o
Tribunal Geral entendeu que foi erradamente que a Cimara de Recurso considerou que a Nestlé
tinha feito prova da utilizacdo da marca controvertida para produtos de padaria, artigos de pastelaria,
bolos e gaufres. Por conseguinte, o Tribunal Geral sé analisou as outras partes do primeiro
fundamento da Mondelez no que se refere aos doces (sweets) e aos biscoitos. Nenhum dos recursos
interpostos tem por objeto os n.” 21 a 44 do acdérdao recorrido.

Nos n.” 45 a 64 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou improcedente a primeira

parte do primeiro fundamento da Mondelez, relativa a nao utilizagdo da marca controvertida sob a
forma através da qual tinha sido registada.

Nos n.” 65 a 111 do acdrdao recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou improcedente a terceira
parte do primeiro fundamento da Mondelez, relativa a nao utilizacdo da marca controvertida
enquanto indicador de origem e a insuficiéncia dos elementos de prova a este respeito. Em apoio desta
decisdo, por um lado, no n.° 94 do acérdéo recorrido, o Tribunal Geral salientou que os elementos de
prova da utilizacdo séria da marca controvertida, apresentados pela Nestlé no EUIPO, constituiam
elementos pertinentes que, apreciados globalmente, eram suscetiveis de demonstrar que, aos olhos do
publico relevante, a referida marca era apreendida como uma indicagdo da origem comercial dos
produtos em causa. Por outro lado, no n.° 107 do mesmo acé6rdéo, o Tribunal Geral considerou que a
Camara de Recurso tinha realizado um exame da aquisicio do carater distintivo da marca
controvertida gracas a esta e fundamentou concretamente as suas conclusoes relativas a tal aquisicao
no que diz respeito a Dinamarca, a Alemanha, & Espanha, a Franca, & Itdlia, aos Paises Baixos, a
Austria, 2 Finlandia, 2 Suécia e ao Reino Unido.

Em ultimo lugar, o Tribunal Geral analisou, nos n.”* 112 a 178 do acdrdao recorrido, a quarta parte do
primeiro fundamento da Mondelez. No n.° 143 desse acérdio, salientou que a Camara de Recurso
tinha cometido um erro quando decidiu, em substincia, que, para provar o carater distintivo
adquirido através da utilizacdo em toda a Unido, bastava demonstrar que uma parte substancial do
publico relevante na Unido, sem distingdo entre os Estados-Membros nem entre todas as regioes,
apreendia a marca considerada como uma indica¢do da origem comercial dos produtos que a referida
marca designava e que nao era necessario provar o carater distintivo de uma marca adquirido através
da utilizacdo de tal marca em cada um dos Estados-Membros em causa.

Contudo, conforme resulta dos n.” 144 e 145 do referido acérddo, o Tribunal Geral considerou que
ndo era de excluir que, ndo obstante esta concecdo juridica errada do critério do exame destinado a
provar o carater distintivo adquirido através da utilizacdo de uma marca em toda a Unido, a Camara
de Recurso tinha aplicado corretamente este critério quando examinou os elementos de prova
apresentados pela Nestlé. Por conseguinte, o Tribunal Geral considerou que havia que examinar a
apreciacdo dos referidos elementos feita pela Camara de Recurso.

Na sequéncia do exame dos elementos de prova relativos a Franca, a Itdlia, a Espanha, ao Reino Unido,

a Alemanha, aos Paises Baixos, a Dinamarca e & Suécia, a Finlandia e a Austria, o Tribunal Geral
concluiu, respetivamente, nos n.” 146, 148, 151, 153, 155, 158, 159, 164 e 167 do acérdao recorrido,

ECLIL:EU:C:2018:596 5



17

18

19

20

21

22

23

ACORrRDAO DE 25. 7. 2018 — ProCESsos APENsOs C-84/17 P, C-85/17 P E C-95/17 P
SOcCIETE DES PRODUITS NESTLE E 0. / MONDELEZ UK HOLDINGS & SERVICES

que fora com razdo que a Camara de Recurso tinha considerado que tinha sido demonstrado que a
marca controvertida tinha adquirido cardter distintivo através da utilizacdo em todos estes
Estados-Membros.

Todavia, no n.° 173 do acérdio recorrido, o Tribunal Geral salientou que a Cadmara de Recurso ndo se
tinha pronunciado expressamente sobre a questdo de saber se tinha sido demonstrado que a marca
controvertida tinha adquirido cardter distintivo na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal e que
a Camara de Recurso também ndo tinha incluido estes Estados-Membros entre aqueles em relagdo
aos quais entendeu que tal aquisicao tinha sido provada.

Resulta dos n.” 177 a 179 do mesmo acérddo que o Tribunal Geral, por conseguinte, julgou
procedente a quarta parte do primeiro fundamento da Mondelez e anulou a decisdo controvertida na
integra, uma vez que o exame da Camara de Recurso relativo ao cardter distintivo adquirido através
da utilizacdo da marca controvertida nao foi efetuado de forma valida, porquanto aquele 6rgao ndo se
pronunciou sobre a percecdo que o publico relevante tem da referida marca nomeadamente na Bélgica,
na Irlanda, na Grécia e em Portugal, e ndo analisou os elementos de prova apresentados pela Nestlé
relativamente a estes Estados-Membros.

Pedidos das partes e tramitacdao processual no Tribunal de Justica

Através do seu recurso interposto no processo C-84/17 P, a Nestlé pede ao Tribunal de Justica que se
digne:

— anular o acérdao recorrido por o Tribunal Geral ter violado o artigo 7.°, n.’ 3, e o artigo 52.°, n.” 2,
do Regulamento n.° 207/2009, e

— condenar a Mondelez nas despesas.

Através do seu recurso interposto no processo C-85/17 P, a Mondelez pede ao Tribunal de Justica que
se digne anular os n.”* 37 a 44, 58 a 64, 78 a 111 e 144 a 169 do acdérdao recorrido, bem como o n.® 177
do mesmo acérddo, na parte em que refere, «[clom efeito, embora tenha sido demonstrado que a
marca [controvertida] tinha adquirido cardter distintivo através da utilizacdo na Dinamarca, na
Alemanha, em Espanha, em Franca, em Itilia, nos Paises Baixos, na Austria, na Finlandia, na Suécia e
no Reino Unido».

Através do seu recurso interposto no processo C-95/17 P, o EUIPO pede ao Tribunal de Justica que se
digne:

— anular o acérdao recorrido, e
— condenar a Mondelez nas despesas.

Por Decisdao do presidente do Tribunal de Justica de 10 de maio de 2017, os processos C-84/17 P,
C-85/17 P e C-95/17 P foram apensados para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acérdao.

Na sua contestacdo, a Nestlé pede ao Tribunal de Justica que se digne:

— negar provimento ao recurso no processo C-85/17 P por ser manifestamente inadmissivel ou
manifestamente improcedente por via de despacho ou, a titulo subsidiario, por via de acérdao, e

— condenar a Mondelez nas despesas.
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Na sua contestagdo, a Mondelez pede ao Tribunal de Justica que se digne:

— negar provimento aos recursos nos processos C-84/17 P e C-95/17 P, e

— condenar, respetivamente, a Nestlé e o EUIPO nas despesas nestes dois processos.
Na sua contestagdo, o EUIPO pede ao Tribunal de Justica que se digne:

— julgar o recurso procedente no processo C-84/17 P;

— negar provimento ao recurso no processo C-85/17 P; e

— condenar a Mondelez nas despesas efetuadas pelo EUIPO.

Através de requerimento entregue na Secretaria do Tribunal de Justica em 13 de novembro de 2017, a
European Association of Trade Mark Owners (Marques) [Associagdo Europeia dos Proprietirios de
Marcas, Reino Unido (Marques)] pediu, ao abrigo do artigo 40.°, segundo paragrafo, do Estatuto do
Tribunal de Justica da Unido Europeia, para intervir no processo C-84/17 P em apoio dos pedidos da
Nestlé, recorrente neste tltimo processo. Por Despacho de 12 de janeiro de 2018, o presidente do
Tribunal de Justica deferiu este pedido.

Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo

Por carta entregue na Secretaria do Tribunal de Justica em 17 de maio de 2018, a Nestlé pediu que
fosse reaberta a fase oral do processo, em aplicagdo do artigo 83.° do Regulamento de Processo do
Tribunal de Justica.

Em apoio do seu pedido, por um lado, invoca aquilo que, em sua opinido, constitui um facto novo,
surgido apds a leitura das conclusdes do advogado-geral. Assim, alega que tinha junto aos autos do
processo que correu no EUIPO elementos que visavam demonstrar que, no que respeita ao produto
abrangido pela marca controvertida, as provas apresentadas para os mercados dinamarqués, alemao,
espanhol, francés, italiano, neerlandés, austriaco, finlandés, sueco e do Reino Unido também eram
validas para os mercados belga, irlandés, grego, luxemburgués e portugués. A indicagdo em sentido
contrdrio constante do n.° 87 das conclusdes do advogado-geral resulta de uma resposta errada do
advogado da Nestlé, que ndo entendeu o sentido da questdo que o advogado-geral lhe colocou na
audiéncia.

Por outro lado, a Nestlé alega que a existéncia de um erro na traducdo em lingua inglesa do Acérdao
de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/THMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307),
evocado pelo advogado-geral no n.” 70 das suas conclusoes, deve ser debatida entre as partes.

Importa recordar que o Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia e o Regulamento de
Processo nao preveem a possibilidade de as partes apresentarem observacdes em resposta as
conclusdes apresentadas pelo advogado-geral (Acérddo de 21 de dezembro de 2016, Comissao/Aer
Lingus e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, n.° 31 e jurisprudéncia
referida).

Nos termos do artigo 252.°, segundo paragrafo, TFUE, ao advogado-geral cabe apresentar
publicamente, com toda a imparcialidade e independéncia, conclusdes fundamentadas sobre as causas
que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia, requeiram a sua intervencao.
O Tribunal de Justica ndo estd vinculado pelas conclusdes do advogado-geral nem pela
fundamentacéo através da qual chega as suas conclusoes.
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Por conseguinte, o desacordo de uma parte com as conclusoes do advogado-geral, independentemente
de quais forem as questdes que este examina nas mesmas, ndo pode constituir, em si, um fundamento
justificativo da reabertura da fase oral do processo (Acérdio de 28 de fevereiro de 2018,
mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, n.° 30).

No entanto, o Tribunal de Justica pode, nos termos do artigo 83.° do seu Regulamento de Processo, a
qualquer momento, ouvido o advogado-geral, ordenar a abertura ou a reabertura da fase oral do
processo, designadamente se considerar que ndo esta suficientemente esclarecido, ou quando, apds o
encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo suscetivel de influenciar de forma
determinante a decisdo do Tribunal de Justica.

Nao é o que sucede no presente caso. Com efeito, o Tribunal de Justi¢a, ouvido o advogado-geral,
considera que dispoe de todos os elementos necessarios para se pronunciar e que o processo nio deve
ser examinado a luz de um facto novo que possa ter influéncia determinante na sua decisdo ou de um
argumento que nao foi debatido perante si.

Com efeito, as alegacdes da Nestlé, resumidas no n.” 28 do presente acérdao, ndo revelam a existéncia
de um facto novo, na medida em que se referem a elementos que ja figuravam nos autos antes da
audiéncia. Estas alegacOes constituem, na realidade, uma tentativa da Nestlé de reanalisar as
declaragdes feitas na audiéncia pelo seu advogado. No que respeita as divergéncias entre as diferentes
versodes linguisticas do Acérddo de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/THMI
(C-98/11 P, EU:C:2012:307), ha que observar que, na data em que a audiéncia se realizou, esse
acérdao se encontrava disponivel em todas as linguas oficiais e que as partes tiveram assim condi¢des
para apresentar as suas observacdes sobre eventuais erros de traducgdo caso considerassem que esses
erros revestiam especial pertinéncia para os presentes processos.

Atendendo as consideracoes precedentes, o Tribunal de Justica considera que nao hd que ordenar a
reabertura da fase oral do processo.

Quanto aos presentes recursos

Quanto a admissibiliade do recurso no processo C-85/17 P

Argumentos das partes

A Nestlé sustenta que o recurso interposto pela Mondelez é inadmissivel porque esta dltima pede
unicamente ao Tribunal de Justica que anule certas partes da fundamentagdo do acérdao recorrido e
ndo o dispositivo desse acordao.

A Mondelez alega que o seu recurso é admissivel, ndo obstante o facto de o Tribunal Geral ter anulado
a decisdo controvertida na integra. O facto de o Tribunal Geral ter julgado improcedentes alguns dos
seus argumentos tem um impacto no exame que a Camara de Recurso terd de efetuar apds a
anulacdo da decisao controvertida. Na medida em que a referida Camara esta vinculada pelo facto de
estes argumentos terem sido julgados improcedentes, a Mondelez considera que deve poder contestar
o acdrdao recorrido. Em apoio da sua argumentacdo, invoca os n.” 19 a 26 do Acdérdio de
20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/THMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461).
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Apreciagdo do Tribunal de Justica

Nos termos do artigo 56.°, primeiro e segundo paragrafos, do Estatuto do Tribunal de Justica da Unido
Europeia, pode ser interposto recurso para o Tribunal de Justica das decisdes do Tribunal Geral que
ponham termo a instancia, «por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida».

Os pedidos das partes na instancia sdo, em principio, julgados procedentes ou improcedentes no
dispositivo de um acérdio. E assim que o artigo 169.°, n.° 1, do Regulamento de Processo impde que
os pedidos do recurso devem ter por objeto a anulacdo, total ou parcial, das decisdes do Tribunal
Geral, tal como figura no dispositivo dessa deciséo.

Conforme salientou o advogado-geral no n.” 43 das suas conclusdes, esta disposicdo refere-se ao
principio fundamental em matéria de recurso, segundo o qual este deve ser dirigido contra o
dispositivo da decisio do Tribunal Geral e ndo pode ter exclusivamente por objeto a alteracdo de
alguns dos fundamentos desta decisdo (Acérdao de 14 de novembro de 2017, British
Airways/Comissdo, C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.° 51).

Com efeito, um recurso de uma decisdo do Tribunal Geral que ndo tenha por objeto a anulagdo, ainda
que parcial, do acérdao recorrido, a saber, do seu dispositivo, mas apenas a alteragdo de alguns dos
fundamentos desse recurso, é inadmissivel (Acérdao de 15 de novembro de 2012, Al-Agsa/Conselho e
Paises Baixos/Al-Agsa, C-539/10 P e C-550/10 P, EU:C:2012:711, n.” 44 e 50).

No presente caso, hd que constatar que os pedidos do recurso interposto pela Mondelez nao visam a
anulacdo do dispositivo do acérdao recorrido, mas apenas de certos fundamentos desse acérdao.

E certo que, no Acérdio de 20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P,
EU:C:2001:461, n.” 19 a 26), o Tribunal de Justica julgou admissivel um recurso de uma decisdo do
Tribunal Geral que ndo visava a anulacio de um ndimero preciso do dispositivo de um acérdao do
Tribunal Geral, porquanto resultava da fundamentagdo desse acérddo que o Tribunal Geral tinha
tomado uma decisdo que ndo estava expressamente enunciada no seu dispositivo.

Contudo, ao contrario do que sucedeu no processo que deu origem a este dltimo acdérdao, ndo resulta
dos fundamentos do acérddo recorrido, visados pelo recurso da Mondelez, que estes contém uma
decisdo do Tribunal Geral que indeferiu um pedido desta ultima.

Na decisdao controvertida, a Cdmara de Recurso considerou que a marca controvertida ndo tinha
cardter distintivo intrinseco, mas que tinha adquirido esse cardter através da utilizagdo, pelo que o
pedido da Mondelez de declaragio da nulidade dessa marca devia ser indeferido.

A primeira vertente da decisdo controvertida que, alids, foi favordvel a Mondelez nao foi questionada
no litigio que correu no Tribunal Geral, uma vez que, conforme resulta do n.” 16 do acérdao
recorrido, a Nestlé desistiu na audiéncia do seu pedido de anulacdo daquela primeira vertente.

No Tribunal Geral so estava assim em causa a segunda vertente da decisdo controvertida. A este
respeito, resulta dos n.” 12 e 15 do acérdio recorrido que os pedidos formulados pela Mondelez no
seu recurso sé diziam respeito a anulacdo da decisdo controvertida, bem como a condenacio das
outras partes nas despesas.

Ora, ainda que, nos nimeros do acérdao recorrido visados pelo recurso interposto pela Mondelez, o
Tribunal Geral tenha rejeitado certos argumentos invocados por esta em apoio do seu pedido de
anulacdo da decisdo controvertida, julgou procedentes outros argumentos e, a final, julgou
procedentes os pedidos de anulacdo da Mondelez, visto que anulou a decisdo controvertida na integra.

ECLIL:EU:C:2018:596 9
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Daqui resulta que o recurso interposto pela Mondelez pretendia unicamente que fossem alterados
alguns dos fundamentos do acdérddo recorrido, pelo que semelhante recurso deve ser julgado
inadmissivel, em conformidade com a jurisprudéncia citada no n.” 42 do presente acérdao.

A luz do cardter univoco da exigéncia constante do artigo 169.°, n.° 1, do Regulamento de Processo,
esta conclusdo ndo pode ser posta em causa através do argumento da Mondelez segundo o qual a
Camara de Recurso estd vinculada pelos fundamentos do acérdao recorrido, contestados por meio do
recurso que interpos.

Em todo o caso, a forca de caso julgado abrange apenas os fundamentos de um acdérddo que
representam o alicerce necessario do seu dispositivo, dela sendo, por isso, indissociaveis (Acordao de
15 de novembro de 2012, Al-Agsa/Conselho e Paises Baixos/Al-Agsa, C-539/10 P e C-550/10 P,
EU:C:2012:711, n.° 49 e jurisprudéncia referida).

Por conseguinte, em caso de anulacdo pelo Tribunal Geral de uma decisao do EUIPO, ndo se pode
considerar que os fundamentos com base nos quais aquele 6rgdo jurisdicional rejeitou certos
argumentos evocados pelas partes adquiriram forca de caso julgado.

Deste modo, no presente caso, contrariamente ao que a Mondelez sustenta, a Cadmara de Recurso nio
estd vinculada pela rejeicao de certos argumentos, efetuada pelo Tribunal Geral, e essa sociedade, se for
caso disso, pode invocar esses mesmos argumentos no dmbito de um eventual novo recurso que venha
a interpor da decisdo que vier a ser adotada na sequéncia da anulacdo da decisdo controvertida pelo
Tribunal Geral.

Resulta de todas as consideragdes precedentes que hd que julgar o recurso no processo C-85/17 P
inadmissivel.

Quanto aos recursos nos processos C-84/17 P e C-95/17 P

Em apoio do seu recurso no processo C-84/17 P, a Nestlé invoca um fundamento tnico, relativo a
violagdo do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugagdo com o artigo 7.°, n.° 3,
do mesmo regulamento.

Por seu turno, o EUIPO invoca dois fundamentos em apoio do seu recurso no processo C-95/17 P,
relativos a violacdo, o primeiro, do dever de fundamentagdo e, o segundo, do artigo 52.°, n.° 2, do
Regulamento n.” 207/2009, lido em conjugacdo com o artigo 7.°, n.” 3, do mesmo regulamento.

No entanto, ha que constatar, a semelhanca do advogado-geral no n.” 49 das suas conclusoes, que o
primeiro fundamento deste ultimo recurso, embora do ponto de vista formal seja relativo a violagdao
do dever de fundamentacio, equivale, na realidade, a imputar ao Tribunal Geral o mesmo erro de
direito que era visado pelo segundo fundamento desse mesmo recurso. Com efeito, através deste
primeiro fundamento, o EUIPO alega que a interpretacdo do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 207/2009, feita pelo Tribunal Geral no n.” 139 do acérdido recorrido, estd ferida de contradigdo.
Ora, se assim for, haverd que concluir que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando
interpretou esta disposicao.

Por conseguinte, ha que examinar em conjunto o fundamento tnico do recurso no processo C-84/17 P
e os dois fundamentos do recurso no processo C-95/17 P.

10 ECLIL:EU:C:2018:596
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Argumentos das partes

A Nestlé, apoiada pela Marques, e o EUIPO alegam que, ao declarar, no n.° 139 do acérdéo recorrido,
que a aquisicdo, por uma marca, de um carater distintivo através da utilizacdo deve ser demonstrada
em todo o territério da Unido e ndo apenas para uma parte substancial ou para a maioria deste, e
que, por conseguinte, ndo se pode concluir pela aquisicao de semelhante carater quando os elementos
de prova da utilizacdo ndo abranjam uma parte da Unido, ainda que ndo substancial ou que consiste
apenas num unico Estado-Membro, o Tribunal Geral violou o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 207/2009, conforme interpretado pelo Tribunal de Justica no seu Acérdao de 24 de maio de 2012,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/THMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

Segundo a Nestlé, a Marques e o EUIPO, o Tribunal Geral declarou, erradamente, que a Camara de
Recurso cometeu um erro de direito quando considerou que era suficiente demonstrar que uma parte
significativa do publico relevante em toda a Unido, sem distin¢do de todos os Estados-Membros nem
de todas as regides, apreendia uma marca como uma indicacdo da origem comercial dos produtos
abrangidos pela marca controvertida e que ndo era necessario provar o carater distintivo adquirido
através da utilizacdo em todos os Estados-Membros em causa.

Consequentemente, consideram que foi erradamente que o Tribunal Geral declarou que a Camara de
Recurso cometeu um erro de direito quando decidiu que a marca controvertida tinha adquirido
cardter distintivo através da utilizacdo, sem se pronunciar sobre a percecio que o publico relevante
tinha desta marca na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal, e sem analisar os elementos de
prova apresentados relativamente a estes Estados-Membros.

A Nestlé, a Marques e o EUIPO alegam que, ao centrar-se nos mercados nacionais considerados
individualmente, esta decisio do Tribunal Geral é incompativel com o carater unitario da marca da
Unido Europeia e com a propria existéncia de um mercado tnico. Com efeito, o cariter unitario da
marca da Unido Europeia implica que ndo se tomem em consideracdo fronteiras territoriais dos
Estados-Membros, no ambito da apreciagio da aquisicio de um cardter distintivo através da
utilizacdo, como confirma o n.° 44 do Acérdao de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11,
EU:C:2012:816).

Pelo contrario, a Mondelez considera que o Tribunal Geral interpretou e aplicou corretamente o
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.” 207/2009, bem como o Acérdiao de 24 de maio de 2012,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/THMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307). Em sua opinido, ndo basta
que uma marca da Unido Europeia seja distintiva numa parte significativa da Unido se nao for
distintiva noutra parte da Unido, ainda que esta outra parte represente apenas um Unico
Estado-Membro.

A Mondelez considera que uma conclusio diferente conduziria ao resultado paradoxal de um pedido
de registo de marca, que deveria ser recusado por falta de cardter distintivo num tnico

Estado-Membro, poder contudo ser registado como marca da Unido Europeia, com a consequéncia de
que seria possivel invocar essa marca nos érgdos jurisdicionais desse Estado-Membro.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Ha que recordar que, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, a marca da Unido
Europeia tem cardter unitdrio e produz os mesmos efeitos em toda a Unido.

ECLIL:EU:C:2018:596 11
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Como o Tribunal Geral salientou, corretamente, nos n.” 119 e 120 do acérdao recorrido, resulta do
cardter unitdrio da marca da Unido Europeia que, para que o registo possa ser aceite, um sinal tem de
possuir carater distintivo em toda a Unido. E assim que, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
referido regulamento, lido em conjugacdo com o n.° 2 do mesmo artigo, o registo de uma marca deve
ser recusado se esta ndo tiver carater distintivo numa parte da Unido.

Ora, o artigo 7.°% n.° 3, do Regulamento n.” 207/2009, que permite registar sinais que adquiriram
carater distintivo através da utilizacdo, deve ser lido a luz desta exigéncia. Assim, resulta do carater
unitario da marca da Unido Europeia que, para ser registado, um sinal deve possuir carater distintivo,
intrinseco ou adquirido através da utilizacdo, em toda a Unido.

A este respeito, hda que comecar por indicar que o Acérdao de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken
(C-149/11, EU:C:2012:816), invocado pela Nestlé e pelo EUIPO, ndo é pertinente, porque diz respeito a
interpretacdo do artigo 15.°, n.° 1, deste regulamento, relativo a utilizacdo séria de uma marca da Unido
Europeia ja registada.

E certo que o Tribunal de Justica declarou que as exigéncias que prevalecem no que respeita a
verificacdo da utilizagdo séria de uma marca, na acegido do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento (CE)
n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1),
disposicdo que foi retomada sem ser alterada no artigo 15.°, n.° 1, primeiro paragrafo, do Regulamento
n.° 207/2009, sdo andlogas as que dizem respeito a aquisicdo do carater distintivo de um sinal através
da utilizacdo com vista ao seu registo, na acecdo do artigo 7.°, n.° 3, deste regulamento (Acérdao de
18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.° 34).

Contudo, importa salientar que, contrariamente ao processo que deu origem ao Acérdio de
19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), no qual o Tribunal de Justica
precisou que, para apreciar a existéncia de uma «utilizacdo séria na Comunidade» na acecdo do
artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n° 207/2009, ha que ndo tomar em consideracdo as fronteiras do
territério dos Estados-Membros, o Acérddao de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12,
EU:C:2013:253), ndo tem por objeto o alcance geografico pertinente para apreciar a existéncia de uma
utilizacdo séria na acecdo desta disposi¢do, mas a possibilidade de considerar que o requisito da
utilizacdo séria de uma marca na acecdo da referida disposicdo estd preenchido quando uma marca
registada, que adquiriu o seu carater distintivo apds a utilizagdo de outra marca complexa de que
constitui um dos elementos, s6 é utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando sé
é utilizada em conjunto com outra marca, estando, para mais, a propria combinacido destas duas
marcas registada como marca.

O n.° 34 do Acérdio de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), ndo pode
assim ser lido no sentido de que as exigéncias que prevalecem no que diz respeito a apreciacdo do
ambito territorial que permite o registo de uma marca através da utilizacdo sdo andlogas as que
permitem a manutencdo dos direitos do titular de uma marca registada.

Ha ainda que salientar que, em matéria de utilizacdo séria de uma marca da Unido Europeia ja
registada, ndo existe uma disposicdo analoga a do artigo 7.°, n.’ 2, do Regulamento n.” 207/2009, pelo
que ndo se pode considerar a partida que essa utilizacdo ndo existe apenas pelo facto de a marca em
causa ndo ter sido utilizada numa parte da Unido.

Assim, o Tribunal de Justica declarou que, embora se possa justificar que se pode esperar que uma
marca da Unido Europeia seja objeto de uma utilizacdo num territério mais vasto do que o de um
unico Estado-Membro para que essa utilizacdo possa ser qualificada de «utilizacdo séria», ndo estd
excluido que, em certas circunstancias, o mercado dos produtos ou dos servicos para os quais uma
marca da Unido Europeia foi registada seja, de facto, limitado ao territério de um tnico
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Estado-Membro, pelo que uma utilizagdo da referida marca nesse territério pode respeitar o requisito
da utilizacdo séria de uma marca da Unido Europeia (Acdérddo de 19 de dezembro de 2012, Leno
Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, n.° 50).

Em contrapartida, no que se refere a aquisicdo por uma marca de cardter distintivo através da
utilizacdo que dela foi feita, hd que recordar que o Tribunal de Justica ja indicou que um sinal sé
pode ser registado como marca da Unido Europeia, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 207/2009, se for feita prova de que este adquiriu, através da utilizacdo que dele foi feita, carater
distintivo na parte da Unido na qual ab initio ndo tinha esse cardter, na acecdo do n.° 1, alinea b), do
mesmo artigo (Acérdao de 22 de junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.° 83). O
Tribunal de Justica também precisou que a parte da Unido visada no n.° 2 do referido artigo pode ser
constituida, se for caso disso, por um tnico Estado-Membro.

Daqui resulta que, relativamente a uma marca desprovida de cardter distintivo ab initio em todos os
Estados-Membros, tal marca s6 pode ser registada ao abrigo desta disposicao se for demonstrado que
adquiriu carédter distintivo através da utilizacdo em todo o territério da Unido (v., neste sentido,
Acérddao de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/IHMI, C-98/11 P,
EU:C:2012:307, n.”* 61 e 63).

E certo que, no n.° 62 do Acérdio de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/THMI
(C-98/11 P, EU:C:2012:307), invocado pela Nestlé e o EUIPO, o Tribunal de Justica salientou que,
ainda que seja certo que a aquisi¢do, por uma marca, de carater distintivo através da utilizacdo deve
ser demonstrada para a parte da Unido na qual essa marca ndo tinha ab initio esse cardter, seria
excessivo exigir que fosse apresentada prova de tal aquisicio individualmente para cada
Estado-Membro.

Contudo, contrariamente ao que a Nestlé e o EUIPO alegam, ndo decorre desta consideracdo que,
quando uma marca é desprovida de cardter distintivo em toda a Unido, basta, para que seja registada
como marca da Unido Europeia nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, provar
que adquiriu cardter distintivo através da utilizacdo numa parte significativa da Unido, ainda que essa
prova ndo tenha sido feita para cada um dos Estados-Membros.

A este respeito, ha que sublinhar a distin¢do entre, por um lado, os factos que tém de ser provados, a
saber, a aquisicio de carater distintivo através da utilizacdo por um sinal desprovido de tal carater
intrinseco, e, por outro, os meios de prova suscetiveis de provarem esses factos.

Com efeito, nenhuma disposicdo do Regulamento n.° 207/2009 impde que se determine através das
diferentes provas a aquisicdo de cardter distintivo através da utilizacio em cada Estado-Membro
considerado individualmente. Assim, ndo se pode excluir que elementos de prova da aquisicdo, através
de um determinado sinal, de cardter distintivo através da utilizagdo sejam pertinentes no que diz
respeito a varios Estados-Membros, ou mesmo a toda a Unido.

Nomeadamente, como salientou o advogado-geral no n.° 78 das suas conclusoes, é possivel que, para
certos produtos ou servicos, os operadores econémicos tenham reagrupado varios Estados-Membros
na mesma rede de distribuicdo e tenham tratado estes Estados-Membros, em especial, do ponto de
vista das suas estratégias de marketing, como se constituissem um dnico e mesmo mercado nacional.
Neste caso, os elementos de prova da utilizagdo de um sinal nesse mercado transfronteirico podem
ser pertinentes para todos os Estados-Membros em causa.

Sucedera o mesmo quando, devido a proximidade geografica, cultural ou linguistica entre dois

Estados-Membros, o publico relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos
ou dos servicos presentes no mercado nacional do segundo.
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Resulta destas consideragdes que, embora ndo seja necessario, para efeitos do registo, ao abrigo do
artigo 7.°, n. 3, do Regulamento n.” 207/2009, de uma marca desprovida ab initio de carater distintivo
em todos os Estados-Membros da Unido, que seja feita prova, para cada Estado-Membro considerado
individualmente, da aquisicdo por esta marca de cardter distintivo através da utilizacdo, as provas
apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisicdo em todos os Estados-Membros da Unido.

Assim sendo, enquadra-se no ambito da apreciagdo das provas que incumbe, em primeiro lugar, as
instancias do EUIPO a questdo de saber se os elementos de prova apresentados sdo suficientes para
provar a aquisi¢cdo, por um determinado sinal, de cardter distintivo através da utilizacdo na parte do
territério da Unido na qual esse sinal ndo possuia esse carater ab initio.

Esta apreciagdo estd sujeita a fiscalizacdo do Tribunal Geral, o qual, quando perante ele seja interposto
recurso de uma decisdo de uma Camara de Recurso, é o Uinico com competéncia para dar os factos
como assentes e, assim, para os apreciar. Em contrapartida, a apreciacdo dos factos ndo constitui,
exceto em caso de desvirtuacdo pelo Tribunal Geral dos elementos que lhe foram submetidos, uma
questdo de direito submetida, enquanto tal, a fiscalizacdo do Tribunal de Justica no ambito de um
recurso de uma decisio do Tribunal Geral (Acérdio de 19 de setembro de 2002, DKV/IHMI,
C-104/00 P, EU:C:2002:506, n.° 22 e jurisprudéncia referida).

Nio deixa de ser certo que, no caso de, depois de apreciados todos os elementos de prova que lhes
foram submetidos, declararem que alguns destes elementos sdo suficientes para provar a aquisicdo,
por um sinal determinado, de carater distintivo através da utilizacdo na parte da Unido na qual ab
initio esse sinal ndo tinha semelhante carater distintivo e para justificar, desta forma, o seu registo
como marca da Unido Europeia, as instancias do EUIPO ou o Tribunal Geral devem claramente
enunciar este fundamento de decisdo nas suas respetivas decisoes.

No presente caso, por um lado, resulta das consideracdes precedentes que foi sem cometer um erro de
direito que o Tribunal Geral considerou, no n.° 139 do acdérdio recorrido, que, para efeitos da
aplicacdo do artigo 7.°, n.” 3, do Regulamento n.” 207/2009, no caso de uma marca que nao possui
cardter distintivo intrinseco em toda a Unido, o cardter distintivo adquirido através da utilizagdo desta
marca deve ser demonstrado para todo esse territorio, e ndo apenas para uma parte substancial ou para
a maioria do territério da Unido, pelo que, embora essa prova possa ser apresentada de forma global
para todos os Estados-Membros em causa ou de forma separada para diferentes Estados-Membros ou
grupos de Estados-Membros, ndo é em contrapartida suficiente que aquele sobre quem recai o 6nus se
limite a apresentar elementos de prova dessa aquisi¢io que ndo cobrem uma parte da Unido, ainda que
consista num tnico Estado-Membro.

Por outro lado, a luz das mesmas consideragdes, foi com razio que o Tribunal Geral considerou, nos
n.” 170 a 178 do acérdao recorrido, que a decisdo controvertida estava viciada de um erro de direito,
pelo facto de a Camara de Recurso ter considerado que a marca controvertida tinha adquirido carater
distintivo através da utilizacdo, suscetivel de justificar a aplicacdo, no que lhe diz respeito, do artigo 7.°,
n.’ 3, do Regulamento n.” 207/2009, sem se pronunciar sobre a aquisi¢do, por esta marca, de tal carater
distintivo na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal.

Daqui resulta que o fundamento tnico do recurso no processo C-84/17 P e os dois fundamentos de

recurso no processo C-95/17 P nado procedem e devem ser rejeitados, pelo que hd que negar
provimento aos recursos na integra.

Quanto as despesas
Nos termos do artigo 184.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, se o recurso for julgado improcedente,

o Tribunal de Justica decidird sobre as despesas. O artigo 138.°, n.* 1 e 2, do mesmo regulamento,
aplicavel aos recursos de decisoes do Tribunal Geral nos termos do artigo 184.°, n.° 1, deste, dispoe,
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por um lado, que a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido e,
por outro, que, se houver vérias partes vencidas, o Tribunal de Justica decide sobre a reparticio das
despesas.

Tendo sido negado provimento a todos os recursos, cada uma das partes suportard as suas proprias
despesas, incluindo a Marques, na sua qualidade de interveniente no ambito do recurso, em
conformidade com o disposto no artigo 140.°, n.° 3, do Regulamento de Processo.

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

1) E negado provimento aos recursos.

2) A Société des produits Nestlé SA, a European Association of Trade Mark Owners (Marques),

a Mondelez UK Holdings & Services Ltd e o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) suportardo as suas proprias despesas.

Assinaturas
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