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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Décima Seccio)

13 de outubro de 2021 *

«Marca da Unido Europeia — Processo de oposicio — Pedido de marca figurativa da Unido
Europeia que representa uma seta com asa — Marca figurativa da Unido Europeia anterior que
representa uma seta com asa — Motivo relativo de recusa — Indeferimento parcial da
oposicdo — Limitacdo do alcance da oposi¢do no ambito do recurso na Camara de Recurso —
Desisténcia parcial da oposicdo — Fundamento apreciado oficiosamente pela Camara de
Recurso — Proibicao de decidir ultra petita»

No processo T-712/20,

Skoda Investment a.s., com sede em Plzen (Republica Checa), representada por L. Lorenc,
advogado,

recorrente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por D. Gija,
na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal
Geral,

Skoda Auto a.s., com sede em Mlada Boleslav (Reptiblica Checa), representada por J. Fesenmair,
advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisdao da Quarta Camara de Recurso do EUIPO, de

6 de outubro de 2020 (processo R 284/2020-4), relativa a um processo de oposi¢io entre a Skoda
Investment e a Skoda Auto,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Seccio),
composto por: A. Kornezov, presidente, G. Hesse e D. Petrlik (relator), juizes,
secretario: E. Coulon,

vista a peticdo, entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 3 de dezembro de 2020,

* Lingua do processo: inglés.
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vista a contestacdo do EUIPO, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de fevereiro de
2021,

vista a contestacdo da interveniente, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em
10 de fevereiro de 2021,

profere o presente
Acodrdao

Antecedentes do litigio

Em 26 de novembro de 2018, a Skoda Auto a.s., aqui interveniente, apresentou um pedido de
registo de marca da Unido Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO), ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), acompanhado de
uma reivindicacdo de prioridade de um pedido de marca libanesa n.° 88468, este mesmo
apresentado em 30 de maio de 2018 (a seguir «pedido de marca libanesa»).

A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:

Os produtos e servigos para os quais o registo foi pedido pertencem as classes 9, 12 e 36 a 39 na
acecdo do Acordo de Nice Relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e Servicos aos
Quais se Aplicam as Marcas de Fabrica ou de Comércio, de 15 de junho de 1957, conforme
revisto e alterado, e correspondem a um vasto conjunto de produtos e servigos.

O pedido de marca libanesa tem por objeto um sinal figurativo idéntico ao que figura no n.° 2,
supra, e designa os produtos e servigos pertencentes as classes 9, 12 e 36 a 39.

O pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas da Unido Europeia n.° 2019/031, de
14 de fevereiro de 2019.

Em 13 de maio de 2019, a Skoda Investment a.s., aqui recorrente, deduziu oposi¢io, ao abrigo do
artigo 46.° do Regulamento 2017/1001, ao registo da marca requerida para o vasto conjunto de
produtos e servicos referido no n.° 3, supra.

Esta oposicdo baseou-se num pedido de marca da Unido Europeia apresentado em 27 de agosto de
2018 e acompanhado de uma reivindicacdo de prioridade de um pedido de marca checa
n.° 550086, este mesmo apresentado em 24 de agosto de 2018, pedidos esses que designam
produtos e servicos pertencentes as classes 9, 12 e 36 a 39 e relativos ao seguinte sinal figurativo:
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Os fundamentos da oposicdo invocados foram os previstos no artigo 8.°, n.° 1, alineas a) e b), do
Regulamento 2017/1001.

Em 14 de junho de 2019, o EUIPO indicou a recorrente que resultava do exame da sua oposicdo
que esta era inadmissivel, nos termos do artigo 5.°, n.* 2 e 3, do Regulamento Delegado
(UE) 2018/625 da Comissdo, de 5 de marco de 2018, que complementa o Regulamento
(UE) 2017/1001 e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

Apds ter recebido as observacdes da recorrente, a Divisdo de Oposicdo, por Decisdao de
9 de dezembro de 2019, julgou a oposicdo inadmissivel. Por um lado, salientou que a marca
requerida se baseava na reivindicacdo de prioridade do pedido de marca libanesa, que era
anterior a reivindicagdo de prioridade apresentada pela recorrente. Por outro lado, considerou
que estavam preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 34.° do Regulamento 2017/1001
para uma reivindicacdo de prioridade do pedido de marca libanesa.

Em 6 de fevereiro de 2020, a recorrente interpos recurso no EUIPO da decisio da Divisdo de
Oposicdo, ao abrigo dos artigos 66.° a 71.° do Regulamento 2017/1001.

Em 27 de abril de 2020, a recorrente apresentou no EUIPO um articulado que expde os
fundamentos do recurso, no qual alegou que a decisdao da Divisdo de Oposicdo estava incorreta,
uma vez que, em violacdo do artigo 34.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1001, essa Divisdo ndo tinha
cumprido o requisito de que os produtos e os servicos designados pelo pedido de marca da Unido
Europeia fossem idénticos aqueles designados pela marca que fundamenta o direito de prioridade.
Admitiu que um grande nimero de produtos e servicos designados pela marca requerida eram
idénticos ou incluidos nos produtos e servicos designados pelo pedido de marca libanesa. Em
contrapartida, considerou que determinados produtos e servigos pertencentes as classes 9, 38
e 39, designados pela marca requerida, a saber, os «equipamentos de informacéo; equipamentos
de navegacdo, de controlo, de localizacdo, de orientacdo e de cartografia; software de navegacao»,
pertencentes a classe 9, a «transmissdo eletronica de dados; fornecimento de servicos de
comunicagdes eletrénicas», pertencentes a classe 38, e a «organizacdo de viagens; mediacdo de
servicos de transporte», pertencentes a classe 39, ndo eram idénticos nem estavam incluidos nos
produtos e servicos designados pelo pedido de marca libanesa. Considerou, assim, que a marca
requerida ndo podia beneficiar da reivindicacdo de prioridade para estes produtos e servigos
pertencentes as classes 9, 38 e 39. Por conseguinte, no mesmo articulado, pediu a anulacdo
parcial da decisdo da Divisdo de Oposicdo, na medida em que esta dizia respeito apenas a estes
produtos e servicos.

Por Decisdo de 6 de outubro de 2020 (a seguir «decisio impugnada»), a Quarta Cadmara de
Recurso do EUIPO anulou parcialmente a decisdo da Divisdo de Oposicdo, na medida em que
esta ultima tinha julgado a oposicdo inadmissivel para os produtos e servicos pertencentes as
classes 9, 38 e 39, referidos no n.° 12, supra, e remeteu o processo a Divisdo de Oposicio, a fim de
prosseguir ao exame desses produtos e servicos. Declarou que o ato de oposi¢ao cumpria todos os
requisitos de admissibilidade enunciados no artigo 2.° do Regulamento Delegado 2018/625, pelo
que a oposicdo era admissivel.
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Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisdo impugnada;

— anular a decisdo da Divisdo de Oposicao;

— remeter o processo a Divisao de Oposicdo, em relacdo a todos os produtos e servicos para os
quais a marca requerida foi apresentada;

— condenar o EUIPO nas despesas.
O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questao de direito

No n.° 15 da decisdao impugnada, a Cadmara de Recurso constatou que, no articulado que expde os
fundamentos do recurso, a recorrente tinha limitado o alcance deste, pedindo, por um lado, a
anulacdo da decisao da Divisio de Oposi¢cdo na medida em que esta tinha indeferido a oposicao
para os produtos e servicos pertencentes as classes 9, 38 e 39, referidos no n.° 12, supra, e, por
outro, que o processo de oposicdo prosseguisse relativamente a esses produtos e servicos. Dai
deduziu que a recorrente tinha desistido do recurso no que respeita aos outros produtos e
servicos designados pela marca requerida. No n.° 16 da referida decisdo, considerou que essa
desisténcia parcial tinha por efeito que os produtos e servicos ndo mencionados no articulado
que expoe os fundamentos do recurso ja ndo fizessem parte do processo de oposicdo e que, a seu
respeito, o indeferimento da oposicdo se tinha tornado definitivo.

A recorrente alega que a Camara de Recurso cometeu um erro de direito na determinacdo dos
efeitos juridicos da ilegalidade de natureza processual de que enferma a decisdao da Divisao de
Oposicdo, a saber, a declaracdo de inadmissibilidade da oposicao. Tal ilegalidade constitui uma
violacdo de formalidades essenciais, que deve ser declarada oficiosamente, que deveria ter
conduzido oficiosamente a anulacdo total dessa decisdo, a fim de que todos os efeitos que
produziu sobre as partes fossem integralmente eliminados da ordem juridica.

Além disso, a recorrente salienta que, quando delimitou o ambito do recurso no EUIPO, tinha
plena confianca na regularidade formal da decisdo da Divisdo de Oposicdo. Considera, assim, ter
o direito de invocar o principio da protecdo da confianca legitima a respeito da competéncia
desta divisdo para conhecer da questdo da validade da reivindicacdo de prioridade da marca
requerida na fase inicial do processo de oposicdo. Alega que a fundamentacao da referida decisao
criou a impressdo de que esta decisdo estava correta em termos processuais, uma vez que a
ilegalidade suscitada pela Camara de Recurso ndo era manifesta, na ace¢do da jurisprudéncia.
Acrescenta que esta foi a razdo pela qual se concentrou exclusivamente no mérito e, portanto,
nos produtos e servicos designados pelo referido pedido de marca que ndo eram nem idénticos
nem estavam incluidos nos produtos e servigos designados pelo pedido de marca libanesa.
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O EUIPO e a interveniente consideram que hé que rejeitar a argumentacdo da recorrente.

A este respeito, é, antes de mais, facto assente que a recorrente requereu unicamente, no
articulado que expoe os fundamentos do recurso, a anulagdo parcial da decisdo da Divisao de
Oposicdao na medida em que esta indeferiu a oposicao para os produtos e servicos pertencentes
as classes 9, 38 e 39, referidos no n.° 12, supra.

Em seguida, importa salientar que, em conformidade com o artigo 95.°, n.> 1, do Regulamento
2017/1001, o exame do mérito do recurso pela Camara de Recurso € limitado aos fundamentos
invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Do mesmo modo, o artigo 47.°, n.° 5, primeiro
periodo, deste regulamento enuncia que, se do exame da oposi¢do resultar que a marca estd
excluida de registo para a totalidade ou parte dos produtos ou servigos para que foi requerida a
marca da Unido Europeia, o pedido é indeferido em relagdo aos produtos ou servicos em causa.
Além disso, o artigo 21.°, n.° 1, alinea e), do Regulamento Delegado 2018/625 esclarece que do
pedido de recurso interposto em conformidade com o artigo 68.°, n.° 1, do referido regulamento
deve constar, nos casos em que a decisdo objeto de recurso apenas é contestada parcialmente,
uma identificacdo clara e inequivoca dos produtos e servicos em relacio aos quais a decisio
objeto de recurso é contestada.

Resulta de uma leitura conjugada das disposicdes mencionadas no n.° 21, supra, e do artigo 71.°,
n.° 1, primeiro periodo, do Regulamento 2017/1001 que a Camara de Recurso, no ambito de um
recurso respeitante a um motivo relativo de recusa de registo de uma marca e interposto contra
uma decisdo da Divisdao de Oposicdo, ndo pode decidir além do objeto do recurso que lhe foi
submetido. Assim, esta Camara apenas pode anular essa decisdo dentro dos limites dos pedidos
que o recorrente formulou no recurso desta tltima decisdo ou, sendo caso disso, que o recorrido
formulou nas suas observacdes em resposta [v., neste sentido, Acérddos de 14 de dezembro de
2006, Gagliardi/IHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU MANU MANU) (T-392/04,
ndo publicado, EU:T:2006:400, n. 45), e de 19 de setembro de 2018, Eddy’s
SnackCompany/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Eddy’s Snackcompany)
(T-652/17, ndo publicado, EU:T:2018:564, n.° 20)].

Por outro lado, segundo o Tribunal de Justica, no sistema do contencioso de legalidade perante o
juiz da Unido Europeia, sdo as partes quem tem a iniciativa do processo e quem circunscreve o
objeto do litigio, nomeadamente, identificando nos seus pedidos o ato, ou a parte do ato, que
pretendem submeter a essa fiscalizacdo jurisdicional [Acérdao de 14 de novembro de 2017, British
Airways/Comissao (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.° 87)]. O Tribunal Geral considera que estes
principios se aplicam, mutatis mutandis, no que diz respeito aos recursos interpostos nas
Camaras de Recurso num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo de uma
marca. Com efeito, como resulta das disposi¢des referidas no n.° 21, supra, e da jurisprudéncia
recordada no n.° 22, supra, a semelhanca das competéncias do juiz da Unido no sistema do
contencioso de legalidade, as referidas Camaras apenas podem, no ambito de um processo de
oposicdo, anular a decisio da Divisao de Oposicdo dentro dos limites dos pedidos que o
recorrente formulou no recurso desta ultima decisao.

Por ultimo, é verdade que, nos processos inter partes, a Camara de Recurso deve, em
conformidade com o artigo 27.° n.° 2, do Regulamento Delegado 2018/625, apreciar
oficiosamente os fundamentos relativos as questoes de direito que ndo foram suscitadas pelas
partes, mas que dizem respeito a requisitos processuais essenciais, entendendo-se que, entre esses
requisitos, figuram, em especial, as regras de admissibilidade de uma oposicao ao registo de uma
marca da Unido Europeia.
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No entanto, essa competéncia da Camara de Recurso ndo implica de modo nenhum que esta seja
competente para alterar oficiosamente os pedidos que um recorrente formulou no recurso que lhe
foi submetido, uma vez que tal abordagem néo faz a distin¢do entre os fundamentos e os pedidos
de um recurso. Com efeito, se os fundamentos constituem a base necessaria dos pedidos
formulados num recurso, distinguem-se, todavia, necessariamente destes ultimos, os quais
definem os limites de tal recurso [v., neste sentido e por analogia, Acérdao de 14 de novembro de
2017, British Airways/Comissdo (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.° 89)].

Assim, se a Camara de Recurso, quando examina oficiosamente um fundamento relativo aos
requisitos processuais essenciais que, por principio, nao foi invocado pelas partes, ndo exorbita
do ambito do litigio que foi chamada a conhecer e ndo viola de modo nenhum as regras
processuais relativas a apresentacdo do objeto do litigio, ja ndo é assim se, na sequéncia do exame
da decisdo que é objeto do recurso, essa Camara declarar, com base nesse exame oficioso, uma
anulacdo que vai além do que consta dos pedidos que lhe foram regularmente submetidos, pelo
facto de essa anulacdo ser necessdria para sanar uma ilegalidade constatada oficiosamente no
ambito da referida andlise [v., neste sentido e por analogia, Acérddo de 14 de novembro de 2017,
British Airways/Comissao (C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.° 90)].

Nestas condi¢des, a recorrente ndo tem razdo ao alegar que a Camara de Recurso deveria ter
anulado a decisdo da Divisao de Oposicao na sua totalidade, uma vez que isso teria tido por efeito
que esta decidisse para além do objeto do litigio tal como tinha sido definido pela prépria
recorrente.

No que respeita a argumentacdo da recorrente relativa a violacdo do principio da protecdo da
confianca legitima, importa recordar que o direito de invocar este principio é extensivo a
qualquer particular a quem uma autoridade administrativa tenha criado legitimas expectativas
com base em garantias precisas por ela dadas [v. Acérdédo de 21 de fevereiro de 2018, Kreuzmayr,
C-628/16 (EU:C:2018:84, n.° 46 e jurisprudéncia referida)].

No caso em apreco, a alegada conviccao adquirida pela recorrente de que a decisdo da Divisao de
Oposigdo estava em conformidade com as regras processuais, apesar do vicio processual cometido
por essa Divisdo, ndo pode criar, em seu beneficio, legitimas expectativas quanto a regularidade
formal dessa decisdo. Com efeito, desde que tal decisdo ndo se tenha tornado definitiva, a sua
regularidade pode, em caso de recurso, ser examinada pela Camara de Recurso, o que, de resto,
se verificou no caso em apreco. Ora, o papel desta Camara é precisamente corrigir esses vicios
processuais e, por conseguinte, decidir eventualmente anular uma decisdo que enferme desses
vicios.

Resulta de tudo o que precede que ha que negar provimento ao presente recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No caso em apreco, a recorrente
ficou vencida e o EUIPO e a interveniente requereram a sua condenacdo nas despesas no presente
processo. Por conseguinte, hi que condenar a recorrente a suportar, além das suas proprias
despesas, a totalidade das despesas efetuadas pelo EUIPO e pela interveniente no ambito do
presente processo.

6 ECLLI:EU:T:2021:700



3 AcoOrpAo DE 13. 10. 2021 — Processo T-712/20
SkopA INVESTMENT/EUIPO — SkoDA AuUTO (REPRESENTAGAO DE UMA SETA COM ASA)

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Décima Seccao)
decide:
1) E negado provimento ao recurso.

2) A Skoda Investment a.s. suportara as suas préprias despesas, bem como as despesas
efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) e pela
Skoda Auto a.s., para efeitos do processo no Tribunal Geral.

Kornezov Hesse Petrlik

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 13 de outubro de 2021.

Assinaturas
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