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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccio)

22 de outubro de 2020*

«Reenvio prejudicial — Aproximacéo das legislagbes — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 12.%,
n.’ 1 — Utilizacdo séria de uma marca — Onus da prova — Artigo 13.° — Prova da utilizagdo “no que
respeita a alguns dos produtos ou servicos” — Marca que designa um modelo de veiculo automével
cuja producéo foi cessada — Utilizacdo da marca para pegas sobresselentes e para os servigos relativos
a esse modelo — Utilizagdo da marca para automéveis usados — Artigo 351.° TFUE —
Convencéo entre a Republica Federal da Alemanha e a Confederaciao Suica — Protecdo reciproca de
patentes, desenhos, modelos e marcas»

Nos processos apensos C-720/18 e C-721/18,
que tém por objeto dois pedidos de decisdo prejudicial apresentados, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior de Diisseldorf, Alemanha), por
Decisoes de 8 de novembro de 2018, que deram entrada no Tribunal de Justica em 16 de novembro de
2018, nos processos
Ferrari SpA
contra
DU’

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccao),

composto por: M. Vilaras (relator), presidente de seccdo, N. Picarra, D. Svaby, S. Rodin e K. Jiirimie,
juizes,

advogado-geral: E. Tanchev,
secretario: A. Calot Escobar,
vistos os autos,

vistas as observagoes apresentadas:

— em representacdo da Ferrari SpA, por R. Pansch, S. Klopschinski, A. Sabellek e H. Hilge,
Rechtsanwilte,

— em representacdo de DU, por M. Krogmann, Rechtsanwalt,

— em representacio da Comissdo Europeia, por E. Gippini Fournier, W. Molls e M. Simerdova, na
qualidade de agentes,

* Lingua do processo: alemdo.

PT

ECLIL:EU:C:2020:854 1




AcOrDAO DE 22. 10. 2020 — Processos ApENsos C-720/18 £ C-721/18
FERRARI

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

profere o presente

Acérdao

Os pedidos de decisao prejudicial tém por objeto a interpretacdo do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva
2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as
legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

Estes pedidos foram apresentados no ambito de dois litigios que opdem a Ferrari SpA a DU, a respeito
do cancelamento, devido a inexisténcia de utilizacdo séria, de duas marcas de que a Ferrari é titular.

Quadro juridico

Direito da Unido
Os considerandos 6 e 10 da Diretiva 2008/95 tinham a seguinte redagao:

«(6) Os Estados-Membros deverdo continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as
disposi¢des processuais relativas ao registo, a caducidade ou a declaragdo de nulidade das marcas
adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos
processos de registo e de declaracdo de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser
invocados no processo de registo ou no processo de declaracio de nulidade, ou em ambos os
casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo,
prever um processo de oposicio, ou uma andlise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros
deverdo manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.

(10) E fundamental, para facilitar a livre circulacio de produtos e servicos, providenciar para que as
marcas registadas passem a usufruir da mesma protecdo de acordo com a legislacdo de todos os
Estados-Membros. Tal ndo priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecdo
mais ampla as marcas que gozem de prestigio.»

O artigo 7.° desta diretiva, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispunha, no
seu n.’ 1:

«O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos
comercializados na [Unido Europeia] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»

O artigo 10.° da referida diretiva, que figura sob o titulo «Uso da marca», previa, no seu n.° 1, primeiro
paragrafo:

«Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca nao
tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questdo, para os produtos ou
servicos para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um periodo ininterrupto de
cinco anos, a marca fica sujeita as sangdes previstas na presente diretiva, salvo justo motivo para a
falta de uso.»
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O artigo 12.° da mesma diretiva, intitulado «Causas de extin¢dao», dispunha, no seu n.° 1:

«O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um periodo ininterrupto de
cinco anos, a marca ndo tiver sido objeto de uma utilizacdo séria no Estado-Membro em causa para
os produtos ou servicos para que foi registada e se ndo existirem motivos justos para a sua nao
utilizacdo.

Contudo, ninguém podera requerer a extincdo do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o
fim do periodo de cinco anos e a introducdo do pedido de extingdo, tiver sido iniciad[a] ou reatad[a]
uma utilizagdo séria da marca.

O inicio ou o reatamento da utilizacdo nos trés meses imediatamente anteriores a introducdo do
pedido de extingdo, contados a partir do fim do periodo ininterrupto de cinco anos de néao utilizacio,
nao serdo tomados em consideracdo se as diligéncias para o inicio ou reatamento da utilizacdo sé
ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de
extingdo.»

O artigo 13.° da Diretiva 2008/95, sob a epigrafe «Motivos de recusa, extingdo ou nulidade apenas para
alguns produtos ou servigos», enunciava:

«Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua extingdo ou nulidade
apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servicos para que o registo da marca foi pedido ou
efetuado, a recusa do registo, a sua extingdo ou a nulidade abrangerdao apenas esses produtos ou
Servicos.»

Direito alemdo

O § 26 da Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Lei da
Protecdo das Marcas e de Outros Sinais Distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBL 1994 I, p. 3082,
a seguir «Lei das Marcas»), intitulado «Utilizacdo da marca», prevé:

«(1) Na medida em que o exercicio dos direitos conferidos por uma marca registada, ou a manutencao
do registo, dependa de a marca ter sido utilizada, esta deve ter sido objeto de utilizagdo séria pelo seu
titular no territério nacional para os produtos ou servicos para que estd registada, salvo justo motivo
para a falta de utilizacéo.

(2) A utilizacdo da marca com o consentimento do titular é considerada utilizacio feita pelo titular.

(3) A utilizagdo da marca através de um modo que difira da forma sob a qual foi registada é
igualmente considerada utilizacdo de uma marca registada, desde que as diferengas ndo alterem o
carater distintivo da marca. O disposto no primeiro periodo é aplicivel mesmo que a marca esteja
registada sob a forma pela qual é utilizada.

(4) E igualmente considerada utilizacdo no territério nacional a aposicio da marca em produtos ou na
respetiva embalagem no territério nacional apenas para efeitos de exportacao.

(5) Quando seja exigida a utilizagdo de uma marca no prazo de cinco anos a contar da data do seu

registo e tenha sido apresentada uma oposicio ao registo de uma marca, a data do registo é
substituida pela data em que é encerrado o processo de oposicao.»

ECLIL:EU:C:2020:854 3



10

11

12

AcOrDAO DE 22. 10. 2020 — Processos ApENsos C-720/18 £ C-721/18
FERRARI

O § 49 da Lei das Marcas, intitulado «Extin¢do», dispoe:

«(1) Mediante pedido, uma marca pode ser cancelada do registo por motivo de extingdo se nao tiver
sido utilizada na acecdo do § 26, apds a data do seu registo, durante um periodo ininterrupto de cinco
anos. Contudo, ndo poderd ser requerida a extincdo de uma marca se, apoés o termo do referido
periodo e antes da apresentacdo do pedido de extingdo, a marca tiver sido iniciada ou tiver sido
reatada na acecdo do § 26. O inicio ou o reatamento da utilizacdo que ocorrer no prazo de trés meses
anterior a apresentacdo do pedido de extingdo, comecando este prazo a contar apés um periodo
ininterrupto de cinco anos de nao utilizacdo, ndo é tomado em consideracdo se as diligéncias para o
inicio ou o reatamento da utilizacdo s6 ocorrerem depois de o titular ter tomado conhecimento de

que pode vir a ser apresentado um pedido de extingdo. [...]

[...]

(3) Quando exista uma causa de extingdo no que respeita a alguns dos produtos ou servigos para os
quais a marca foi registada, a extingdo do registo sé é declarada para os produtos ou para os servicos
em causa.»

O § 115 da Lei das Marcas, intitulado «Retirada posterior da protecdo», tem a seguinte redacéo:

«(1) Substitui-se o pedido ou a acdo de cancelamento de uma marca por motivo de extingdo (§ 49)
[...], para as marcas que tenham sido objeto de registo internacional, pelo pedido ou pela agao de
retirada da protecdo.

(2) Se tiver sido apresentado um pedido de retirada da prote¢io nos termos do § 49, n.° 1, por motivo
de ndo utilizacdo, a data de inscri¢do no registo é substituida pela data:

1. da recegdo, na Secretaria Internacional da Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual, da
notificacdo relativa a concessdo da protecdo; ou

2. em que expirou o prazo previsto no artigo 5.°, n.° 2, do Acordo de Madrid relativo as marcas desde
que, no termo desse prazo, ndo tenha sido recebida a notificacdo referida no n.” 1 nem a notificagdo
de recusa proviséria.»

O § 124 da Lei das Marcas, intitulado «Aplicacdo por analogia das disposi¢cdes respeitantes aos efeitos
das marcas internacionais registadas ao abrigo do Acordo de Madrid relativo as marcas», dispoe:

«Os §§ 112 a 117 aplicam-se mutatis mutandis as marcas internacionais registadas cuja protecao tenha
sido alargada a Republica Federal da Alemanha, em conformidade com o artigo 3. do Protocolo
referente ao Acordo de Madrid, entendendo-se que as disposicdes correspondentes do Protocolo de
Madrid substituem as disposi¢oes do Acordo de Madrid visadas nos §§ 112 a 117».

Convengdo de 1892

O artigo 5.°, n.’ 1, da Convencdo entre a Suica e a Alemanha relativa a Protecdo Reciproca de Patentes,
Desenhos, Modelos e Marcas, assinada em Berlim, em 13 de abril de 1892, conforme alterada (a seguir
«Convencdo de 1892»), enuncia que as consequéncias danosas que, segundo as leis das partes
contratantes, resultem do facto de uma marca de fabrica ou de comércio néo ter sido utilizada dentro
de um certo prazo ndo se produzirdo se a utilizagdo tiver lugar no territério da outra parte.
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Factos na origem dos litigios nos processos principais e questdes prejudiciais

A Ferrari é titular da seguinte marca:

Esta marca foi registada, em 22 de julho de 1987, junto da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual, como marca internacional n.” 515107, para os seguintes produtos, pertencentes a classe
12, na ace¢do do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado:

«Veiculos; aparelhos de locomocgdo terrestre, aérea ou aqudtica, designadamente automoéveis e
respetivas pecas».

A mesma marca foi igualmente registada, em 7 de maio de 1990, junto do Deutsches Patent-und
Markenamt (Instituto de Marcas e Patentes Alemdo, Alemanha), como marca n.° 11158448 para os
seguintes produtos da classe 12:

«Veiculos terrestres, aeronaves e veiculos nauticos e respetivos acessorios; motores para veiculos
terrestres; pecas para veiculos terrestres, a saber, barras de reboque, suportes de bagagens, suportes de
esquis, guarda-lamas, correntes de neve, defletores de vento, encostos de cabeca, cintos de seguranca,
assentos de seguranca de criangas.»

Tendo o Landgericht Disseldorf (Tribunal Regional de Disseldorf, Alemanha) ordenado o
cancelamento, por motivo de extingdo, das duas marcas da Ferrari mencionadas nos n.”* 14 e 15 do
presente acérddo (a seguir, em conjunto, «marcas controvertidas»), por, durante um periodo
ininterrupto de cinco anos, a Ferrari nao ter feito uma utilizagdo séria destas marcas, na Alemanha e na
Suica, para os produtos para os quais estas estavam registadas, a Ferrari interpds recurso das decisodes
desse 6rgdo jurisdicional no Oberlandesgericht Diissseldorf (Tribunal Regional Superior de Diisseldorf,
Alemanha).

O é6rgao jurisdicional de reenvio indica que, entre 1984 e 1991, a Ferrari comercializou um modelo de
automével desportivo sob a denominagdo «Testarossa», bem como, até 1996, os modelos 512 TR
e F512 M que lhe sucederam. Durante o ano de 2014, a Ferrari produziu um tnico exemplar do
modelo «Ferrari F12 TRS». Resulta das indicagoes fornecidas pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio que,
durante o periodo pertinente para a apreciacio da utilizacdo das marcas controvertidas, a Ferrari
utilizou estas tltimas para identificar pecas sobresselentes e acessorios dos automéveis desportivos de
luxo de valor muito elevado anteriormente comercializados sob estas marcas.

Por entender que, para ser considerada séria, a utilizacdo de uma marca nio tem sempre de ser
importante, e tendo igualmente em conta que a Ferrari utilizou as marcas controvertidas para
automéveis desportivos de valor elevado, que habitualmente s6 sdo produzidos em pequena
quantidade, o 6rgdo jurisdicional de reenvio ndo partilha do ponto de vista do érgdo jurisdicional de
primeira instincia, segundo o qual o ambito da utilizagdo invocado pela Ferrari ndo é suficiente para
fazer prova de uma utilizagdo séria destas marcas.

Contudo, segundo o érgdo jurisdicional de reenvio, é duvidoso que estas especificidades tenham de ser
tomadas em consideracdo no caso das marcas controvertidas, na medida em que estas ndo foram
registadas para automoéveis desportivos de luxo de valor elevado, mas, de forma geral, para veiculos
automoveis e respetivas pecas. O orgao jurisdicional de reenvio considera que, se houvesse que
examinar se as marcas controvertidas foram objeto de utilizacdo séria no mercado de massas dos
veiculos automdveis e das respetivas pecas, haveria que concluir desde logo pela inexisténcia de tal
utilizacao.

ECLIL:EU:C:2020:854 5
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O 6rgao jurisdicional de reenvio acrescenta que a Ferrari alega que revendeu, apds controlo, veiculos
usados que ostentavam as marcas controvertidas. O O6rgao jurisdicional de primeira instancia
considerou que isto ndo constituia uma nova utilizacdo das marcas controvertidas, dado que, na
sequéncia da primeira colocagdo no mercado dos produtos que ostentavam estas marcas, os direitos
conferidos a Ferrari pelas mesmas se esgotaram e a Ferrari ndo podia proibir a revenda desses
produtos.

Uma vez que o conceito de «utilizacdo adequada para assegurar a manutencdo dos direitos associados
a uma marca» nao pode ter um ambito mais amplo do que o d&mbito de uma utilizacdo que viola uma
marca, os atos de utilizacdo que o titular dessa marca ndo pode proibir a terceiros ndo podem, segundo
o 6rgdo jurisdicional de primeira instancia, constituir uma utilizacdo adequada para assegurar a
manutenc¢do dos direitos associados a referida marca. Por seu turno, a Ferrari alegou que a venda de
veiculos usados que ostentavam as marcas controvertidas implicava um novo reconhecimento, por sua
parte, em relagdo ao veiculo em causa e constituia, por conseguinte, uma nova utilizacdo adequada
para assegurar a manutencdo dos direitos associados as marcas controvertidas.

O 6rgao jurisdicional de reenvio acrescenta que, no ambito dos litigios nos processos principais, a
Ferrari alegou que forneceu pecas sobresselentes e acessérios para os veiculos que ostentavam as
marcas controvertidas e que prop0s servicos de manutencdo para estes veiculos. O érgdo jurisdicional
de reenvio indica, a este respeito, que o 6rgdo jurisdicional de primeira instdncia constatou que, entre
2011 e 2016, as pecas sobresselentes efetivamente comercializadas pela Ferrari para veiculos que
ostentavam as marcas controvertidas geraram um volume de negécios de cerca de 17 000 euros, o que
ndo constitui uma utilizacdo suficiente para a manutencdo dos direitos conferidos pelas marcas
controvertidas. E certo que, a nivel mundial, existiam apenas 7 000 exemplares de automdveis que
ostentavam as marcas controvertidas. No entanto, este facto ndo explica, por si sd, as pequenas
quantidades de pecas sobresselentes que foram comercializadas sob as marcas controvertidas.

Embora ciente da jurisprudéncia resultante do Acérddo de 11 de margo de 2003, Ansul (C-40/01,
EU:C:2003:145), o 6rgao jurisdicional de reenvio observa, por um lado, que resulta das «Orientagdes
sobre marcas da Unido Europeia» (parte C, seccdo 6, ponto 2.8) do Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) que esta jurisprudéncia deve ser aplicada em casos
excecionais.

Por outro lado, o érgdo jurisdicional de reenvio considera que os litigios nos processos principais
apresentam uma especificidade suplementar, uma vez que as marcas controvertidas também abrangem
as pecas de veiculos automéveis, pelo que da aplicacdo da jurisprudéncia decorrente do Acérdao de
11 de mar¢o de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), resulta que se considera que a utilizagdo das
marcas controvertidas para pecas de veiculos automdveis é uma utilizacdo destas marcas para veiculos
automoveis, ndo obstante estes ultimos ja ndo serem comercializados sob as referidas marcas ha mais
de 25 anos. Coloca-se, além disso, a questdo de saber se a utilizagdo séria de uma marca pode resultar
do facto de o seu titular continuar a disponibilizar pecas sobresselentes e a propor servicos para os
produtos anteriormente comercializados sob esta marca, sem, contudo, utilizar esta dltima para
designar essas pecas ou esses servicos.

No que respeita ao ambito territorial da utilizacao exigida pelo artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, o
6rgao jurisdicional de reenvio recorda que esta disposicdo exige que a utilizagdo ocorra «no
Estado-Membro em causa». Com efeito, baseando-se no Acérddo de 12 de dezembro de 2013, Rivella
International/IHMI (C-445/12 P, EU:C:2013:826, n.” 49 e 50), o érgdo jurisdicional de reenvio observa
que o Tribunal de Justica declarou que a utilizagdo de uma marca na Suica ndo faz prova de que haja
utilizacdo séria de uma marca na Alemanha. Contudo, segundo a jurisprudéncia do Bundesgerichtshof
(Supremo Tribunal Federal, Alemanha), a Convencdo de 1892 estd em vigor e deve ser aplicada pelos
orgaos jurisdicionais alemaes, atendendo ao artigo 351.° TFUE. Tal aplicacdo pode, contudo, suscitar
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dificuldades no caso de uma marca alema que, embora ndo possa ser cancelada em aplicacdo do direito
alemdo, também nao pode ser invocada como fundamento de oposicdo, para impedir o registo de uma
marca da Unido.

Por ultimo, o 6rgao jurisdicional de reenvio nota que, nos litigios nos processos principais, se coloca
igualmente a questdo da parte a qual cabe suportar o énus da prova da utilizacdo séria de uma marca.
Em conformidade com a jurisprudéncia alema, hd que aplicar os principios gerais do processo civil, o
que significa que, também no caso de um pedido de extingdo por motivo de ndo utilizacdo de uma
marca registada, cabe a parte demandante suportar o 6nus da prova dos factos em que se baseia esse
pedido, ainda que se tratem de factos negativos, como a inexisténcia de utilizacdo de uma marca.

Para tomar em consideracdo o facto de que as circunstancias precisas da utilizacdo de uma marca nao
sdo muitas vezes conhecidas pela parte que requer a extingdo, a jurisprudéncia alema impoe ao titular
da marca em causa o énus secunddrio de expor, de forma completa e circunstanciada, a maneira como
a utilizou. Depois de respeitado este énus que incumbe ao titular da marca, cabe a parte que pede o
cancelamento desta marca refutar essa exposicao.

A aplicagao destes principios aos litigios nos processos principais permitiria que estes fossem decididos
sem ordenar a realizacdo de instrucdo, uma vez que a Ferrari expds de maneira suficientemente
circunstanciada os atos de utilizacdo que praticou e também apresentou elementos de prova, ao passo
que DU se limita a contestar as afirmacdes da Ferrari, sem apresentar elementos de prova. Por
conseguinte, deve considerar-se que DU ndo satisfez o 6nus da prova. Em contrapartida, se este 6nus
incumbir a Ferrari, enquanto titular das marcas controvertidas, é necessario examinar os elementos de
prova por si apresentados.

Nestas condi¢oes, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior de Diisseldorf) decidiu
suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais, idénticas
nos dois processos:

«1) Na apreciagdo da questdo de saber se uma utilizagdo é séria em termos de natureza e de ambito, na
acecao do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva [2008/95], no caso de uma marca registada para uma
categoria ampla de produtos (neste caso, veiculos terrestres, designadamente veiculos automdveis
e respetivas pecas), mas que é usada apenas para um determinado segmento de mercado (neste
caso, automéveis desportivos de luxo de elevado valor e respetivas pecas), deve ter-se em conta o
mercado para a categoria registada de produtos no seu conjunto ou o segmento especifico de
mercado? Se for suficiente a utilizagdo para o segmento especifico de mercado, deve a marca ser
mantida para esse segmento de mercado no dmbito de um processo de extin¢do por caducidade?

2) A venda, pelo titular da marca, de produtos usados que ja foram comercializados por este no
Espaco Econémico Europeu, constitui uma utilizagdo da marca na acegdo do artigo 12.°, n.° 1, da
Diretiva [2008/95]?

3) Uma marca registada ndo sé6 em relacio a um produtol...] mas igualmente em relagio as suas
pecas|...] também é adequada [para] assegurar a manutengdo dos direitos desse produto, se este for
descontinuado, mas ainda forem comercializados acessérios e pecas sobresselentes identificados
com a marca sob a qual esse produto era comercializado no passado?

4) Na apreciagado da existéncia de uma utilizagdo séria, deve igualmente ter-se em conta se o titular da
marca [presta] determinados servicos para os produtos ji comercializados, embora o faca sem
utilizar a marca?

5) Na andlise da utilizacdo da marca no Estado-Membro em causa (neste caso, a Alemanha) na acecao

do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva [2008/95], deve igualmente ter-se em conta as utilizacdes da marca
na Suica, nos termos do artigo 5.° da Convencao [de 1892]?

ECLIL:EU:C:2020:854 7
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6) E compativel com a Diretiva [2008/95] impor ao titular da marca contra quem é [requerida a
extin¢do] da marca um amplo énus da prova da sua utilizacdo, transferindo contudo para o autor
do processo de extin¢do o risco da impossibilidade da prova?»

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira e terceira questoes

Com a primeira e terceira questdes, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o
artigo 12.°, n.° 1, e o artigo 13.° da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que ha que
considerar que uma marca registada para uma categoria de produtos e de pecas sobresselentes que os
compdem, como os veiculos automdveis e as respetivas pecas, foi objeto de «utilizagdo séria», na
acecdo do referido artigo 12.°, n.° 1, para todos os produtos pertencentes a esta categoria e todas as
pecas sobresselentes que os compdem, se sé tiver sido objeto de tal utilizacdo para alguns desses
produtos, como os automdveis desportivos de luxo de elevado valor, ou unicamente para as pecas
sobresselentes ou para os acessdrios de alguns dos referidos produtos.

Em primeiro lugar, importa recordar que, nos termos do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, o titular
de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a
marca ndo tiver sido objeto de uma utilizacdo séria no Estado-Membro em causa para os produtos ou
servicos para que foi registada e se ndo existirem motivos justos para a ndo utilizacdo desta.

O Tribunal de Justica declarou que o artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no
sentido de que uma marca é objeto de «utilizacdo séria» quando ¢ utilizada em conformidade com a
sua fungdo essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos ou servicos para os quais foi
registada, a fim de criar ou manter um escoamento para esses produtos e servicos, com exclusdo de
utilizagoes de cardter simbdlico que tenham como udnico objetivo a manutencdo dos direitos
conferidos pela marca (Acérdao de 11 de margo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, n.° 43).

A apreciacdo do carater sério da utilizacdo da marca deve assentar na totalidade dos factos e das
circunstancias adequados a demonstrar que a exploracdo comercial da mesma é real, em especial as
utilizacdes consideradas justificadas no setor econdémico em questdo para manter ou criar quotas de
mercado em beneficio dos produtos ou dos servicos protegidos pela marca, a natureza desses
produtos ou desses servicos, as caracteristicas do mercado, a extensdo e a frequéncia da utilizacdo da
marca (Acorddo de 11 de marco de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, n.° 43).

A circunstancia de a utilizagdo da marca nao incidir sobre produtos novos oferecidos no mercado, mas
sobre produtos ja comercializados, ndo é suscetivel de privar esta utilizacdo do seu cardter sério, se a
mesma marca for efetivamente utilizada pelo seu titular para pecas sobresselentes que entram na
composicdo ou na estrutura desses produtos ou para produtos ou servicos relacionados diretamente
com os produtos ji comercializados e que visam satisfazer as necessidades da clientela destes
(Acérdao de 11 de margo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, n.° 43).

Resulta desta jurisprudéncia que a utilizagdo, pelo seu titular, de uma marca registada para pecas
sobresselentes que fazem parte integrante dos produtos abrangidos por essa marca é suscetivel de
constituir uma «utilizagdo séria», na acecdo do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, ndo apenas para
as proprias pecas sobresselentes, mas também para os produtos abrangidos pela referida marca. A este
respeito, ¢ indiferente que o registo da referida marca abranja ndo apenas os produtos inteiros mas
também as suas pecas sobresselentes.

8 ECLIL:EU:C:2020:854
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Em segundo lugar, resulta do artigo 13.° da Diretiva 2008/95 que, quando existam motivos para a
extingdo, como o previsto no artigo 12.°, n.° 1, desta diretiva, apenas no que respeita a alguns dos
produtos ou servi¢os para que o registo da marca foi pedido ou efetuado, a sua extingdo abrangerd
apenas esses produtos ou servicos.

No que se refere ao conceito de «alguns dos produtos ou servigcos» referido no artigo 13.° da Diretiva
2008/95, ha que notar que o consumidor desejoso de adquirir um produto ou um servigo pertencente a
uma categoria de produtos ou de servicos que foi definida de modo particularmente preciso e
circunscrito, mas no interior da qual ndo é possivel proceder a divisdes significativas, associard a uma
marca registada para essa categoria de produtos ou de servigos todos os produtos ou todos os servigos
pertencentes a esta, pelo que essa marca desempenhard a sua funcdo essencial de garantir a origem
para esses produtos ou esses servicos. Nestas circunstancias, basta exigir ao titular de tal marca que
faca prova da utilizacdo séria da sua marca no que respeita a alguns dos produtos ou servigos
pertencentes a essa categoria homogénea (v., por analogia, Acérddo de 16 de julho de 2020,
ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.® 42).

Em contrapartida, no que respeita a produtos ou a servicos englobados numa categoria ampla,
suscetivel de ser subdividida em vdrias subcategorias auténomas, é necessario exigir que o titular de
uma marca registada para esta categoria de produtos ou de servicos faca prova da utilizacdo séria da
sua marca para cada uma destas subcategorias auténomas, sob pena de ser declarada a perda dos seus
direitos associados a marca para as subcategorias autonomas relativamente as quais ndo fez essa prova

(v., por analogia, Acérddo de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.° 43).

Com efeito, se o titular de uma marca tiver registado a sua marca para uma ampla gama de produtos
ou de servicos que possa eventualmente comercializar, mas ndo o tiver feito durante um periodo
ininterrupto de cinco anos, o seu interesse em beneficiar da protecio da sua marca para esses
produtos ou servicos ndo pode prevalecer sobre o interesse dos concorrentes em utilizarem um sinal
idéntico ou semelhante para os referidos produtos ou servicos, ou inclusivamente de pedirem o
registo desse sinal como marca (v., por analogia, Acérddo de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO,
C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.° 43).

No que diz respeito ao critério pertinente ou aos critérios pertinentes a aplicar para efeitos da
identificacdo de uma subcategoria coerente de produtos ou de servigos suscetivel de ser considerada
de forma autéonoma, o critério da finalidade e do destino dos produtos ou dos servicos em causa
constitui o critério essencial para efeitos da definicio de uma subcategoria auténoma de produtos (v.,
por analogia, Acérdao de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.* 44).

Importa, por conseguinte, apreciar de forma concreta, principalmente a luz dos produtos ou dos
servicos para os quais o titular de uma marca fez prova da utilizacdo da sua marca, se estes
constituem uma subcategoria auténoma face aos produtos e aos servicos pertencentes a classe de
produtos ou de servicos em causa, de modo a estabelecer uma relacio entre os produtos ou os
servicos para os quais foi feita prova da utilizacdo séria da marca e a categoria dos produtos ou dos
servicos abrangidos pelo registo desta marca (Acérdio de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO,
C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.° 46).

Resulta das consideragdes expostas nos n.”* 37 a 41 do presente acérddo que o conceito de «segmento
especifico de mercado», evocado pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio, ndo é, enquanto tal, pertinente
para apreciar a questdo de saber se os produtos ou os servicos para os quais o titular de uma marca a
utilizou pertencem a uma subcategoria auténoma da categoria dos produtos ou dos servicos para os
quais essa marca foi registada.

ECLIL:EU:C:2020:854 9
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Com efeito, como resulta do n.° 37 do presente acérddo, importa apenas, a este respeito, a questdo de
saber se o consumidor desejoso de adquirir um produto ou um servio pertencente a categoria de
produtos ou de servicos visada pela marca em causa associard a esta marca todos os produtos ou
todos os servicos pertencentes a esta categoria.

Ora, tal hipétese nao pode ser excluida pelo simples motivo de, nos termos de uma andlise econémica,
os diferentes produtos ou servicos incluidos na referida categoria pertencerem a diferentes mercados
ou a diferentes segmentos de um mercado. Tanto mais assim é porquanto existe um interesse
legitimo do titular de uma marca em alargar a sua gama de produtos ou de servicos para os quais a
sua marca estd registada (v., por analogia, Acérdio de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO,
C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.° 51).

No presente caso, na medida em que o 6rgdo jurisdicional de reenvio indica que o titular das marcas
em causa nos processos principais utilizou estas marcas para pecas sobresselentes e para acessorios de
«automoveis desportivos de luxo de valor muito elevado», hd que notar, em primeiro lugar, que resulta
das consideracdes expostas nos n.” 40 e 42 a 44 do presente acérddo que o simples facto de os
produtos para os quais foi utilizada uma marca serem vendidos a um precgo particularmente elevado e,
consequentemente, poderem pertencer a um mercado especifico ndo é suficiente para considerar que
constituem uma subcategoria auténoma da classe de produtos para a qual esta marca foi registada.

Em segundo lugar, é certo que os automoéveis qualificados de «desportivos» sdo automéveis de
desempenho elevado e sdo, por conseguinte, suscetiveis de serem utilizados no desporto automoével.
Contudo, este é apenas um dos destinos possiveis destes automdveis, que podem também ser
utilizados, como qualquer outro automével, para o transporte rodovidrio de passageiros e dos
respetivos bens pessoais.

Ora, quando os produtos visados por uma marca revestem, como frequentemente, vérias finalidades e
destinos, nao se pode proceder a determinacdo da existéncia de uma subcategoria distinta de produtos
e tomar em considerac¢do, de forma isolada, cada uma das finalidades que esses produtos possam ter,
uma vez que tal abordagem ndo permite identificar de forma coerente subcategorias auténomas e
teria como consequéncia limitar excessivamente os direitos do titular da marca (v., por analogia,
Acérdao de 16 de julho de 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, n.° 51).

Daqui resulta que o simples facto de os automédveis para os quais foi utilizada uma marca serem
qualificados de «desportivos» ndo € suficiente para considerar que pertencem a uma subcategoria
auténoma de automéveis.

Por dltimo, em terceiro lugar, o conceito de «luxo», para o qual remete o termo «de luxo» utilizado
pelo 6rgédo jurisdicional de reenvio, pode ser pertinente para vérios tipos de automoéveis, pelo que o
facto de os automoveis para os quais foi utilizada uma marca serem qualificados de «automéveis de

luxo» também nao é suficiente para se considerar que constituem uma subcategoria auténoma de
automoveis.

Afigura-se, por conseguinte, sob reserva de verificacdo pelo 6rgao jurisdicional de reenvio, que o facto
de a sociedade titular das marcas em causa nos processos principais ter utilizado estas marcas para
pecas sobresselentes e para acessorios de «automéveis desportivos de luxo de valor muito elevado»
ndo é suficiente para concluir que sé utilizou estas marcas para uma parte dos produtos visados por
estas ultimas, na acecdo do artigo 13.° da Diretiva 2008/95.

Contudo, embora a circunstancia de uma marca ter sido utilizada para produtos qualificados de «valor
muito elevado» nao seja suficiente para considerar que estes produtos constituem uma subcategoria
autéonoma dos produtos para os quais essa marca foi registada, esta circunstancia nao deixa de ser
pertinente para apreciar a questdao de saber se esta marca foi objeto de «utilizagdo séria», na acegdo do
artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

10 ECLIL:EU:C:2020:854
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Com efeito, esta circunstancia é suscetivel de demonstrar que, ndo obstante o ndmero relativamente
pequeno de unidades de produtos vendidos sob a marca em causa, a utilizacdo que foi feita desta
marca ndo foi meramente simbdlica, antes constituindo uma utilizagdo da referida marca que é
conforme com a sua funcdo essencial, utilizacdo essa que, nos termos da jurisprudéncia referida no
n.° 32 do presente acérdido, deve ser qualificada de «utilizacdo séria», na acegdo do artigo 12.°, n.° 1,
da Diretiva 2008/95.

Atendendo a todas as consideragoes precedentes, ha que responder a primeira e terceira questdes que
o artigo 12.°, n.° 1, e o artigo 13.° da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que ha
que considerar que uma marca registada para uma categoria de produtos e de pecas sobresselentes
que os compdem foi objeto de «utilizagdo séria», na acegdo do referido artigo 12.°, n.° 1, para todos os
produtos pertencentes a esta categoria e para todas as pecgas sobresselentes que os compdem, se s
tiver sido objeto de tal utilizagdo para alguns desses produtos, como os automéveis desportivos de
luxo de elevado valor, ou unicamente para as pecas sobresselentes ou para os acessérios de alguns dos
referidos produtos, a ndo ser que resulte dos elementos de facto e de prova pertinentes que o
consumidor desejoso de adquirir produtos idénticos considera que estes constituem uma subcategoria
autéonoma da categoria de produtos para a qual a marca em causa foi registada.

Quanto a segunda questdo

Com a sua segunda questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 12.°,
n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é suscetivel de ser objeto
de uma utilizacdo séria pelo seu titular, por ocasido da revenda, por este, de produtos usados,
comercializados sob essa marca.

Ha que notar que é certo que a revenda, enquanto tal, de um produto usado que ostenta uma marca
ndo significa que esta marca seja «utilizada», na acecdo da jurisprudéncia referida no n.” 32 do presente
acérddo. Com efeito, a referida marca foi utilizada quando foi aposta, pelo seu titular, no produto novo,
por ocasido da primeira comercializacdo deste produto.

Contudo, se o titular da marca em causa utilizar efetivamente esta marca, em conformidade com a sua
funcdo essencial que consiste em garantir a identidade de origem dos produtos para os quais foi
registada, por ocasido da revenda de produto usados, essa utilizagdo é suscetivel de constituir uma
«utilizagdo séria» da referida marca, na ace¢do do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

O artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca,
confirma esta interpretacao.

Com efeito, resulta desta disposicio que o direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular
proibir a utilizacdo desta para produtos ja comercializados na Unido, sob essa marca, por esse titular
ou com o seu consentimento.

Daqui resulta que uma marca pode ser objeto de utilizacdo para produtos ja comercializados sob essa
marca. O facto de o titular da marca ndo poder proibir que terceiros utilizem a sua marca para
produtos ja comercializados sob essa marca ndo significa que o préprio titular ndo a possa utilizar
para esses produtos.

Por conseguinte, hid que responder a segunda questdo que o artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve

ser interpretado no sentido de que uma marca é suscetivel de ser objeto de utilizagdo séria pelo seu
titular por ocasido da revenda, por este, de produtos usados, comercializados sob esta marca.

ECLIL:EU:C:2020:854 11



61

62

63

64

65

66

67

68

69

AcOrDAO DE 22. 10. 2020 — Processos ApENsos C-720/18 £ C-721/18
FERRARI

Quanto a quarta questdo

Com a sua quarta questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 12.°,
n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objeto de utilizacdo
séria pelo seu titular quando este presta determinados servigos relativos aos produtos anteriormente
comercializados sob esta marca, sem, contudo, utilizar a referida marca quando presta esses servicos.

Como resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica, referida no n.” 34 do presente acérdao, a
utilizacdo efetiva, pelo seu titular, de uma marca registada para determinados produtos, para servigos
diretamente relacionados com os produtos ja comercializados e que visam satisfazer as necessidades
da clientela desses produtos, é suscetivel de constituir uma «utilizacdo séria» dessa marca, na acecdo do
artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

Contudo, resulta da mesma jurisprudéncia que tal utilizacdo pressupoe a utilizacdo efetiva da marca em
causa por ocasido da prestacdo dos servicos em causa. Com efeito, em caso de inexisténcia de
utilizacdo desta marca, ndo pode, evidentemente, estar em causa uma «utilizacdo séria» da mesma, na
acecdo do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

Por conseguinte, hd que responder a quarta questdo que o artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve
ser interpretado no sentido de que uma marca é objeto de utilizacdo séria pelo seu titular quando este
preste determinados servigos relativos aos produtos anteriormente comercializados sob esta marca,
desde que esses servicos sejam prestados sob a referida marca.

Quanto a quinta questdo

Com a sua quinta questdo, o O6rgido jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o
artigo 351.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que permite que um 6rgao jurisdicional de um
Estado-Membro aplique uma convencdo concluida antes de 1 de janeiro de 1958 ou, em relagdo aos
Estados que aderem a Unido, antes da data da respetiva adesdo, como a Convencdo de 1892, a qual
prevé que a utilizacdo de uma marca registada neste Estado-Membro no territério do Estado terceiro
parte contratante nesta convencdo deve ser tomada em consideracio para determinar se esta marca
foi objeto de uma «utilizagdo séria», na ace¢do do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

Hé4 que notar que, na medida em que se refere a uma utilizacdo séria de uma marca «no
Estado-Membro em causa», o artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 exclui a tomada em consideragao
de uma utilizacdo feita num Estado terceiro, como a Confederacdo Suica.

Contudo, uma vez que a Convencado de 1892 é anterior a 1 de janeiro de 1958, o artigo 351.° TFUE ¢é
aplicavel. Em conformidade com o segundo paragrafo desta disposicdo, os Estados-Membros tém a
obrigacdo de recorrer a todos os meios adequados para eliminar as incompatibilidades existentes entre
uma convenc¢do concluida antes da adesdo de um Estado-Membro e o Tratado FUE.

Daqui decorre que o 6rgao jurisdicional de reenvio é obrigado a verificar se uma eventual
incompatibilidade entre o direito da Unido e a Convencdo de 1892 pode ser evitada dando a esta, na
medida do possivel e respeitando o direito internacional, uma interpretacdo conforme com o direito
da Unido (v., por analogia, Acérddo de 18 de novembro de 2003, Budéjovicky Budvar, C-216/01,
EU:C:2003:618, n.° 169).

Se ndo for possivel proceder a uma interpretacdo conforme com a Convencdo de 1892, a Republica

Federal da Alemanha é obrigada a tomar as medidas necessdrias para eliminar a incompatibilidade
desta convencdo com o direito da Unido, se for caso disso procedendo a sua denuncia. Contudo,
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enquanto ndo ocorrer essa eliminacéo, o artigo 351.°, primeiro paragrafo, TFUE autoriza-a a continuar
a aplicar esta convencdo (v., neste sentido, Acérdao de 18 de novembro de 2003, Budéjovicky Budvar,
C-216/01, EU:C:2003:618, n.”* 170 a 172).

E certo que, como o érgio jurisdicional de reenvio observa, a aplicagio da Convencdo de 1892 pela
Republica Federal da Alemanha pode dar origem a dificuldades porque uma marca registada na
Alemanha, embora possa ser mantida no registo apenas com base na sua utilizacdo séria no territério
da Confederacdo Suica, ndo pode ser invocada para efeitos da dedugdo de uma oposicdo ao registo de
uma marca da Unido, uma vez que, na hipétese da apresentacdo de um pedido de prova da utilizacao
séria dessa marca no ambito do processo de oposicdo, o titular da referida marca ndo poderd
apresentar essa prova no que respeita exclusivamente ao territério da Unido.

Contudo, estas dificuldades sdo a consequéncia inevitavel da incompatibilidade da Convencao de 1892
com o direito da Unido e s6 poderdo desaparecer com a eliminacido desta incompatibilidade, que a
Republica Federal da Alemanha tem obrigacdo de efetuar, em conformidade com o artigo 351.°,
segundo paragrafo, TFUE.

Atendendo a todas as consideracdes precedentes, ha que responder a quinta questdo que o artigo 351.°,
primeiro paragrafo, TFUE deve ser interpretado no sentido de que permite que um 6rgao jurisdicional
de um Estado-Membro aplique uma convenc¢do concluida entre um Estado-Membro da Unido e um
Estado terceiro antes de 1 de janeiro de 1958 ou, em relagdo aos Estados que aderem a Unido, antes
da data da respetiva adesdao, como a Convencao de 1892, a qual prevé que a utilizacdo de uma marca
registada neste Estado-Membro no territério deste Estado terceiro deve ser tomada em consideracdo
para determinar se esta marca foi objeto de «utilizacdo séria», na acecdo do artigo 12.° n.° 1, da
Diretiva 2008/95, enquanto se aguarda que um dos meios referidos no segundo pardgrafo desta
disposicdo permita eliminar eventuais incompatibilidades entre o Tratado FUE e esta convencéo.

Quanto a sexta questdo

Com a sua sexta questdo, o drgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 12.°,
n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o 6nus da prova do facto de que
uma marca foi objeto de «utilizacdo séria», na acecdo desta disposicdo, incumbe ao titular desta
marca.

O orgao jurisdicional de reenvio precisa, a este respeito, que, em conformidade com os principios
gerais do processo civil aplicaveis na Alemanha, na hipétese de um pedido de extingdo de uma marca
por motivo de nao utilizacdo, o énus da prova da ndo utilizagdo da marca visada incumbe a parte
demandante, estando o titular desta marca obrigado apenas a expor, de forma completa e
circunstanciada, a maneira como a utilizou, sem, contudo, disso apresentar prova.

Ha que referir que é certo que o considerando 6 da Diretiva 2008/95 enuncia, nomeadamente, que os
Estados-Membros deverdo continuar a ter toda a liberdade para fixar as disposicoes processuais
relativas a extingdo das marcas adquiridas por registo.

Contudo, ndo se pode daqui deduzir que a questdao do énus da prova da utilizagdo séria, na ace¢ao do
artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, no ambito de um processo que tem por objeto a extingdo de
uma marca por motivo de ndo utilizacdo constitui semelhante disposicdo processual que pertence a
competéncia dos Estados-Membros (v., por analogia, Acérdao de 19 de junho de 2014, Oberbank e o.,
C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.° 66).

Com efeito, se a questdo do dnus da prova da utilizagdo séria de uma marca no ambito de um processo

de extingdo por inexisténcia de utilizacdo que visa tal marca ficasse sujeita ao direito nacional dos
Estados-Membros, daqui poderia resultar, para os titulares de marcas, uma protecio variavel em
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funcdo da lei em causa, pelo que o objetivo de uma «mesma protecao de acordo com a legislagdo de
todos os Estados-Membros», referido no considerando 10 da Diretiva 2008/95 e por este qualificado de
«fundamental», ndo seria alcangado (v., por analogia, Acérdao de 19 de junho de 2014, Oberbank e o.,
C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.° 67 e jurisprudéncia referida).

Deve também recordar-se que, no Acordio de 26 de setembro de 2013, Centrotherm
Systemtechnik/THMI e centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.° 61), o Tribunal
de Justica declarou, no que respeita a extingdo de uma marca da Unido, que o principio segundo o
qual incumbe ao titular da marca apresentar a prova da utilizacdo séria desta se limita, na realidade, a
traduzir o que o bom senso e um imperativo elementar de eficiacia do processo aconselham.

Daqui, o Tribunal de Justica deduziu que incumbe, em principio, ao titular da marca da Unido que é
objeto de um pedido de extingdo fazer prova da utilizacio séria desta marca (Acdérdiao de
26 de setembro de 2013, Centrotherm Systemtechnik/ITHMI e centrotherm Clean Solutions,
C-610/11 P, EU:C:2013:593, n.° 63).

Ora, estas consideragdes sdo igualmente validas no que respeita a prova da utilizagdo séria, na acecao
do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, de uma marca registada num Estado-Membro.

Com efeito, ha que constatar que € o titular da marca contestada aquele que estd mais bem preparado
para fazer prova dos atos concretos que permitem fundamentar a afirmacdo segundo a qual a sua
marca foi objeto de utilizagdo séria (v., por analogia, Acérdao de 19 de junho de 2014, Oberbank e o.,
C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.’ 70).

Por conseguinte, ha que responder a sexta questdo que o artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser
interpretado no sentido de que o énus da prova do facto de que uma marca foi objeto de «utilizagdao
séria», na acec¢do desta disposicdo, incumbe ao titular desta marca.

Quanto as despesas

Revestindo os processos, quanto as partes nas causas principais, a natureza de incidentes suscitados
perante o 6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas
efetuadas pelas outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo
reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quarta Sec¢do) declara:

1) O artigo 12.°, n.° 1, e o artigo 13.° da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que ha que considerar que uma
marca registada para uma categoria de produtos e de pecas sobresselentes que os compdoem
foi objeto de «utilizacdo séria», na acecao do referido artigo 12.°, n.” 1, para todos os
produtos pertencentes a esta categoria e para todas as pecas sobresselentes que os compdem,
se sO tiver sido objeto de tal utilizacio para alguns desses produtos, como os automoveis
desportivos de luxo de elevado valor, ou unicamente para as pecas sobresselentes ou para os
acessorios de alguns dos referidos produtos, a ndo ser que resulte dos elementos de facto e
de prova pertinentes que o consumidor desejoso de adquirir produtos idénticos considera
que estes constituem uma subcategoria autonoma da categoria de produtos para a qual a
marca em causa foi registada.

2) O artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é

suscetivel de ser objeto de utilizacao séria pelo seu titular por ocasido da revenda, por este, de
produtos usados, comercializados sob esta marca.

14 ECLIL:EU:C:2020:854



AcOrDAO DE 22. 10. 2020 — Processos ApENsos C-720/18 £ C-721/18
FERRARI

3) O artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é
objeto de utilizacdo séria pelo seu titular quando este preste determinados servicos relativos
aos produtos anteriormente comercializados sob esta marca, desde que esses servicos sejam
prestados sob a referida marca.

4) O artigo 351.°, primeiro paragrafo, TFUE deve ser interpretado no sentido de que permite
que um Orgao jurisdicional de um Estado-Membro aplique uma convencao concluida entre
um Estado-Membro da Unido Europeia e um Estado terceiro antes de 1 de janeiro de 1958
ou, em relacdo aos Estados que aderem a Unido, antes da data da respetiva adesdo, como a
Convencao entre a Suica e a Alemanha relativa a Protecao Reciproca de Patentes, Desenhos,
Modelos e Marcas, assinada em Berlim, em 13 de abril de 1892, conforme alterada, a qual
prevé que a utilizacio de uma marca registada neste Estado-Membro no territério deste
Estado terceiro deve ser tomada em consideracdo para determinar se esta marca foi objeto de
«utilizacao séria», na acecao do artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, enquanto se aguarda
que um dos meios referidos no segundo paragrafo desta disposicido permita eliminar
eventuais incompatibilidades entre o Tratado FUE e esta convencao.

5) O artigo 12.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o 6nus da
prova do facto de que uma marca foi objeto de «utilizacio séria», na acecao desta
disposicao, incumbe ao titular desta marca.

Assinaturas
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