ACORDAO DE 27. 2. 2002 — PROCESSO T-219/00

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgo)
27 de Fevereiro de 2002 *

No processo T-219/00,

Ellos AB, com sede em Boras (Suécia), representada por G. Bergquvist, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos ¢ modelos)
(IHMI), representado por F. Lopez de Rego e J. F. Crespo Carrillo, na qualidade
de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisdo da Primeira Cimara de Recurso do
Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de
15 de Junho de 2000 (processo R 385/1999-1), que recusa o registo do vocdbulo
ELLOS como marca comunitaria,

# Lingua do processo: inglés.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Sec¢io),

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili e R. M. Moura Ramos, juizes,

secretario: D, Christensen, administradora,

vista a peti¢do entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 18 de
Agosto de 2000,

vista a contestagfo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em
9 de Novembro de 2000,

ap6s a audiéncia de 20 de Junho de 2001,

profere O presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou ao Instituto de Harmonizagio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») um pedido
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de marca comunitéria, nos termos do Regulamento (CE) n.® 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994, L 11, p. 1),
com as alteragdes que lhe foram introduzidas.

A marca cujo registo foi pedido é o vocdbulo ELLOS.

Os produtos e servicos para os quais foi pedido o registo pertencem as classes 24,
25 e 35 do Acordo de Nice, de 15 de Junho de 1957, relativo a classificagdo
‘internacional de produtos e servigos para o registo de marcas, conforme revisto €
alterado e correspondem, relativamente a cada uma das classes, a seguinte
descrigio:

classe 24:«Tecidos e produtos téxteis nio compreendidos noutras classes;
coberturas de cama e de mesa»;

classe 25:«Vestuario, calcado e chapelaria»;

classe 35:«Servicos aos clientes para vendas postais».

Por decisio de 8 de Junho de 1999, o examinador recusou parcialmente o pedido,
nos termos do artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, por o vocdbulo estar
desprovido de caracter distintivo e ser meramente descritivo em relagdo aos
produtos e servigos pertencentes s classes 25 e 35 da classificagdo de Nice.
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Em 9 de Julho de 1999, a recorrente interpds recurso da decisio do examinador
no Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.® 40/94.

Foi negado provimento ao recurso por decisdo de 15 de Junho de 2000 (a seguir
«decisio impugnada»), com base no artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), e n.° 2 do
Regulamento n.° 40/94.

A Cimara de Recurso considerou essencialmente que o vocibulo ELLOS era
meramente descritivo em Espanha, dado que ELLOS ¢ a terceira pessoa do plural
do pronome pessoal em espanhol e é frequentemente utilizado como termo
colectivo para designar todos os membros do sexo masculino. A Cdmara de
Recurso concluiu, assim, que o vocdbulo ELLOS ndo podia ser registado como
marca para designar o «vestudrio, calcado e chapelaria», pertencente a classe 25
da classificagdo de Nice, pois designa a espécie ou o destino de tais produtos. Por
seu turno, os servicos aos clientes para vendas postais, pertencentes a classe 35 da
classificacio de Nice, podem dizer respeito a venda de vestuario, pelo que o
registo da marca solicitado deve igualmente ser recusado, pelas razdes invocadas
em relagdo aos produtos pertencentes a classe 25 da classificagdo de Nice.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisio impugnada e ordenar ao Instituto que registe a marca
ELLOS para todos os produtos e servigos que figuram no pedido;
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— a titulo subsidirio, ordenar ao Instituto que registe a marca ELLOS para os
produtos e servigos pertencentes as classes 24 e 35 da classificagdo de Nice;

— adoptar todas as outras medidas que o Tribunal repute necessarias;

— condenar o Instituto nas despesas.

9 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questdo de direito

Quanto aos pedidos de que seja ordenado ao Instituto que registe a marca
ELLOS para todos os produtos e servicos que figuram no pedido de marca e, a
titulo subsididrio, para os que pertencem as classes 24 e 35 da classificagio de
Nice

Argumentos das partes

10 A recorrente pede ao Tribunal que ordene ao Instituto que registe a marca ELLOS
para todos os produtos e servigos que figuram no pedido de marca e, a titulo
subsididrio, para os que pertencem as classes 24 e 35 da classificagdo de Nice.
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O Instituto alega que o recurso é inadmissivel no que se refere a tais pedidos, na
medida em que o Regulamento n.® 40/94 prevé um procedimento para o registo
que deve ser respeitado. Com efeito, de acordo com o Instituto, ainda que a
decisdo impugnada viesse a ser anulada pelo Tribunal, a marca s6 poderia ser
registada depois de concluidos os procedimentos previstos nos artigos 40.°, 41.° e
42.° do Regulamento n.° 40/94.

Além disso, o Instituto recorda que o Tribunal de Primeira Instincia ji afirmou
que ndo cabe ao Tribunal dirigir injun¢des ao Instituto [acérddo do Tribunal de
Primeira Instdncia de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-
-DRY), T-163/98, Colect., p. 11-2383, n.° 53].

Por ultimo, o Instituto considera que o recurso é ainda inadmissivel por a CAmara
de Recurso néo ter proferido decisdo relativamente aos produtos da classe 24, em
relagdo aos quais o examinador ndo levantou qualquer objeccio.

Apreciagdo do Tribunal

Em conformidade com o disposto no artigo 63.° n.° 6, do Regulamento
1n.° 40/94, o Instituto deve tomar as medidas necessarias 4 execucio da decisdo do
juiz comunitério. Por isso, ndo cabe ao Tribunal dirigir ao Instituto injungdes.
Com efeito, incumbe a este tirar as consequéncias do dispositivo e dos
fundamentos do presente acérddo [acérdio do Tribunal de Primeira Instincia
de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ OHMI (Giroform),
T-331/99, Colect., p. II-433, n.° 33]. Os presentes pedidos sdo, por conseguinte,
inadmissiveis.

De qualquer forma, como o Instituto sublinha com razdo, uma marca sé pode ser
registada no final do procedimento de registo, o qual ndo fica concluido com o
exame dos motivos absolutos de recusa.
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Além disso, em relagio aos «tecidos e produtos téxteis ndo compreendidos noutra
classe; coberturas de cama e de mesa» pertencentes A classe 24 da classificagdo de
Nice, o pedido da recorrente esti desprovido de objecto, pois a decisdo do
examinador de recusa parcial do pedido de marca comunitiria ELLOS ndo
abrange tais produtos, que nio constituem, assim, objecto da decisdo impugnada.

Quanto ao pedido de anulagio da decisio impugnada

A recorrente invoca trés fundamentos: o primeiro consiste na violagdo do
artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94; o segundo na falta de
cumprimento pelo Instituto da sua obrigagio de harmonizar, na Comunidade, o
direito das marcas, ao ndo considerar as marcas anteriormente registadas em
Espanha, e o terceiro na violagio da obrigagdo do Instituto de aceitar as
limitacdes dos produtos e servicos para os quais se pede o registo.

Quanto ao primeiro fundamento baseado em violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea
¢), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que o vocabulo ELLOS possui um cardcter «distintivo»
suficiente para se tornar uma marca comunitdria. Segundo a recorrente, ainda
que o termo «ellos» seja a terceira pessoa do plural do pronome pessoal em
espanhol, ele ndo estd, em si préprio, totalmente desprovido de caricter
«distintivo».
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A recorrente alega que resulta claramente da fundamentacio da decisdo
impugnada que o vocdbulo ELLOS nio é um termo empregue no comércio de
vestudrio ou na venda por correspondéncia. A recorrente afirma que criou esta
marca especialmente para este sector e que, mesmo para o consumidor de lingua
espanhola, a marca tem apenas conotacdes seminticas vagas.

Por outro lado, a recorrente defende que, ainda que o Tribunal considere que o
sinal em causa estd desprovido de cardcter «distintivo» para os produtos
pertencentes a classe 25 da classificagdo de Nice, essa analise ndo pode aplicar-se
aos «servicos aos clientes para vendas postais» pertencentes a classe 35 da
classificagdo de Nice, pois a terceira pessoa do plural do pronome pessoal em
espanhol ndo faz qualquer sentido em relagdo a tais servicos. Por iltimo, a
recorrente sustenta que a parte do pedido relativa aos servigos da classe 35 da
classificagdo de Nice e a parte relativa aos produtos da classe 25 dessa mesma
classificacdo devem ser apreciadas separadamente.

O Instituto observa que, em relagio aos produtos e servigos que figuram no
pedido, o vocdbulo ELLOS evocari directamente nos consumidores de lingua
espanhola uma referéncia ao «vestudrio, calgado e chapelaria», ou aos «servicos
aos clientes para vendas postais» destinados a uma clientela masculina.

O Instituto afirma que o caricter «distintivo» deve ser apreciado de modo
idéntico em relagdo aos produtos e servigos pertencentes a0 mesmo sector e que
essa abordagem foi confirmada pelo Tribunal de Primeira Instdncia no seu
acérddo de 26 de Outubro de 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK),
(T-345/99, Colect., p. II-3525, n.° 39).

Acresce ainda, segundo o Instituto, que o cardcter descritivo de uma marca nio
depende apenas da questdo de saber se o termo que constitui o sinal cujo registo
se pede comporta um ou mais significados.
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O Instituto sustenta que o vocidbulo ELLOS, quando utilizado em relagdo aos
produtos e servicos indicados pela recorrente no seu pedido, informa imediata-
mente os consumidores de lingua espanhola, sem necessidade de qualquer outra
reflexdo ou raciocinio, de que esses produtos e servicos sdo especialmente
concebidos para homens.

Aprecia¢do do Tribunal

A titulo preliminar, cumpre recordar que, na decisio impugnada, a recusa de
registo do vocdbulo pedido se baseia apenas no cardcter descritivo deste. Assim,
apesar de a recorrente utilizar o termo distintivo, o fundamento invocado deve ser
entendido como dizendo respeito ao caricter descritivo do vocibulo pedido.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94, sera
recusado o registo de «marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagGes
que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de fabrico do
produto ou da prestagdo do servico, ou outras caracteristicas destes». Por outro
lado, o artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 estipula que «[o] n.° 1 é
aplicivel mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da

Comunidade»

O artigo 7.% n.° 1, alinea ¢), do Regulamento n.® 40/94 obsta a que os sinais ou
indicacdes nele contemplados sejam reservados a uma tinica empresa com base no
seu registo como marca. Esta disposicdo prossegue, portanto, um fim de interesse
geral, que exige que esses sinais ou indica¢des possam ser livremente utilizadas
por todos (v., nesse sentido, o acérddo do Tribunal de Justica de 4 de Maio
de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 25).
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Por outro lado, os sinais contemplados no artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do
Regulamento n.° 40/94 sio considerados incapazes de exercer a fungdo essencial
da marca, a saber, a de identificar a origem comercial do produto ou do servico, a
fim de assim permitir ao consumidor que adquire o produto ou servigo designado
pela marca fazer, aquando de uma ulterior aquisicdo, a mesma escolha se a
experiéncia se revelar positva, ou fazer outra escolha se se revelar negativa.

O cardcter descritivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relagdo
aos produtos ou servigos para os quais é pedido o registo do sinal [v. acérddos do
Tribunal de Primeira Instincia de 31 de Janeiro de 2001, Taurus-Film/OHMI
(Cine Action), T-135/99, Colect., p. I-379, n.° 25, e Taurus-Film/OHMI (Cine
Comedy), T-136/99, Colect., p. 11-397, n.° 25] e, por outro lado, em relagio a
percep¢do de um publico-alvo, constituido pelo consumidor desses produtos ou
servicos.

No caso concreto, presume-se que o publico-alvo é o consumidor médio,
normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [v., neste sentido,
acérddo do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.° 26, e ac6érddo do Tribunal de Primeira
Instincia de 7 de Junho de 2001, DKV/OHMI (Euro-Health), T-359/99, Colect.,
p. II-1645, n.° 27]. Com efeito, dada a natureza dos produtos e servicos em causa
(vestudrio e servigos de venda postal), estes destinam-se ao consumo geral.

Por outro lado, é pacifico que a existéncia do motivo absoluto de recusa visado
no caso concreto apenas se invoca em relagdo a uma parte da Comunidade, ou
seja, a Espanha (n.° 18 da decisdo impugnada). Assim, nos termos do artigo 7.°,
n.° 2, do Regulamento n.® 40/94, o piblico-alvo pertinente, em relagio ao qual
importa apreciar o motivo absoluto de recusa, é o consumidor de lingua
espanhola.

Nestas circunstancias, cumpre determinar, no contexto da aplicagio do motivo
absoluto de recusa enunciado no artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento
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n.° 40/94, se existe para esse ptiblico-alvo um nexo directo e concreto entre o
vocibulo ELLOS e o «vestuario, calcado e chapelaria» ou os «servigos aos
clientes para vendas postais».

Quanto 4 questio de saber se existe para o piblico-alvo um nexo directo e
concreto entre o sinal em causa e o «vestudrio, calcado e chapelaria», importa
salientar que a CAmara de Recurso considerou, com razdo, que o vocabulo
ELLOS, como terceira pessoa do plural do pronome pessoal em espanhol, pode
servir, na zona de lingua espanhola da Comunidade, para designar o destino de
tais produtos, a saber, «vestudrio, calcado e chapelaria» para uma clientela do
sexo masculino.

Ora, atendendo as diferencas normalmente existentes entre o vestudrio para
homem e os mesmos produtos para mulher, a informagio de que os produtos de
vestudrio se destinam a uma clientela masculina representa uma caracteristica
essencial dos produtos em causa, que o piblico-alvo tem em consideragdo.

Do exposto resulta que o vocibulo ELLOS permite ao piiblico-alvo estabelecer
imediatamente e sem qualquer outra reflexdo um nexo concreto e directo entre
esse sinal e o «vestudrio, calgado e chapelaria» para uma clientela masculina,
compreendido na categoria «vestuario, calado e chapelaria» visada pelo pedido
de registo controvertido.

Tendo a recorrente pedido o registo do sinal em causa para toda a categoria
«vestudrio, calcado e chapelaria», sem distingdo, deve confirmar-se a apreciagdo
da CiAmara de Recurso relativamente a toda essa categoria (v., nesse sentido,
acérdio BuroHealth, j referido, n.° 33).
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Nestas condicdes, o nexo existente entre o vocdbulo ELLOS, por um lado, e o
«vestudrio, calcado e chapelaria», por outro, afigura-se suficientemente estreito
para cair na al¢ada da proibigdo constante do artigo 7.° n.° 1, alinea c), e n.° 2,
do Regulamento n.® 40/94 [v. ac6rddo do Tribunal de Primeira Instincia de 31 de
Janeiro de 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. 1I-449,
n.° 24].

Quanto a questdo de saber se existe para o piiblico-alvo um nexo directo e
concreto entre o sinal em causa e os «servicos aos clientes para vendas postais», a
Cémara de Recurso considerou que estes servigos nio excluem expressamente a
venda de vestudrio, pelo que a possibilidade de existir um nexo entre eles € a sua
venda deve poder presumir-se. Do exposto resulta, segundo a Cimara de
Recurso, que os motivos para recusar o registo de vestudrio pertencente a classe
25 da classificagdo de Nice sdo igualmente vdlidos para os «servicos aos clientes
para vendas postais» da classe 35 da classificagio de Nice (n.° 20 da decisdo
impugnada).

Assim, a Cidmara de Recurso deduziu, essencialmente, o caracter descritivo do
vocdbulo ELLOS em relagdo aos servigos pertencentes a classe 35 da classificaciio
de Nice do facto de o vocdbulo ser descritivo em relagio aos produtos
pertencentes a classe 25 da classificagio de Nice. Da contestagdo apresentada
pelo Instituto e das explicagdes que forneceu na audiéncia resulta igualmente que
ele considera que os servicos em causa possuem um cardcter acessdrio
relativamente aos produtos em causa.

Importa, antes de mais, precisar que a questdo do cardcter descritivo do vocabulo
em relacdio aos «servigos aos clientes para vendas postais» que figuram no pedido
e a questdo relativa ao «vestudrio, calgado e chapelaria» devem ser apreciadas em
separado.

Com efeito, no exame de um pedido de marca comunitiria, nio existem
categorias de produtos ou de servigos subordinados ou acessérios de outros. A
este respeito, o facto de um pedido de marca comunitiria poder ser limitado a4
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posteriori, em relagio a lista de produtos ou servigos nele contida, por forga do
artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94, ou de uma marca poder ser transferida
para uma parte dos produtos ou servigos por for¢a do artigo 17.° do mesmo
regulamento, confirma que cada produto ou servigo ou categoria destes deve ser
analisado autonomamente.

Cumpre, em seguida, salientar que o publico-alvo ndo estabelecerd imediata-
mente e sem qualquer outra reflexdo um nexo concreto e directo entre os
«servigos aos clientes para vendas postais» e o vocdbulo ELLOS. Com efeito, em
relagdo aos produtos ou servicos que figuram no pedido de marca, o sexo da
clientela a que se destinam os servigos em causa ndo constitui um elemento
pertinente ou uma caracteristica essencial destes.

Ora, a evocagdo dos «servicos aos clientes para vendas postais», ou de uma das
suas caracteristicas, que o sinal em causa pudesse causar no publico-alvo &,
quando muito, indirecta e ndo permite a esse piiblico perceber imediatamente, e
sem outra reflexdo, uma descricdo dos servicos em causa ou de uma das suas
caracteristicas, nomeadamente o seu destino.

Assim, o nexo entre o vocabulo ELLOS e os «servigos aos clientes para vendas
postais», tal como apresentado pela Cimara de Recurso na decisio impugnada, é
demasiado vago e indeterminado para cair sob a alcada da proibicio estabelecida
no artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94.

Resulta do exposto que a CAmara de Recurso nido teve razdo ao considerar que o
vocdbulo ELLOS é exclusivamente descritivo em relacio aos «servigos aos
clientes para vendas postais», pelo que o presente fundamento deve, nessa

medida, ser acolhido.
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Quanto ao segundo fundamento baseado em falta de cumprimento pelo Instituto
da sua obrigacdo de harmonizar, na Comunidade, o direito das marcas, ao nio
considerar as marcas anteriormente registadas em Espanba

Argumentos das partes

De acordo com a recorrente, o Instituto ndo teve em consideracdo o facto de
estarem registadas em Espanha marcas constituidas pelo termo «ellos», ou que o
incluem, pelo que ndo cumpriu a sua obriga¢io de harmonizar na Comunidade o
direito das marcas. A este propdsito, a recorrente refere dois registos espanhéis: a
marca n.° 728769, ELLOS, para produtos pertencentes & classe 25 da
classificagio de Nice, e a marca n.° 1617871, Q-ELLOS, para servicos
pertencentes a classe 35 da classificacdo de Nice.

A recorrente afirma que o examinador devia ter prestado especial atengfio as
marcas nacionais registadas nos Estados-Membros que aplicam um sistema de
exame baseado em motivos absolutos de recusa anilogos aos do Regulamento
n.° 40/94. A recorrente sustenta que a Ley de marcas 32/1988, de 10 de
Novembro de 1988 (lei espanhola das marcas), consagra motivos absolutos de
recusa andlogos aos do Regulamento n.° 40/94. Por outro lado, a recorrente
sublinha que os argumentos utilizados pela Cimara de Recurso, para nio ter em
consideragdo as marcas supramencionadas, carecem de todo e qualquer
fundamento.

Por dltimo, a recorrente recorda que, segundo a decisdo da Primeira Camara de
Recurso de 2 de Dezembro de 1998, LEICHT (R 120/1998-1), o Instituto deve ter
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em consideracio as decisdes dos servigos nacionais de marcas, sempre que tenha
dividas quanto a possibilidade de uma marca comunitdria ser registada, por
possuir um significado especifico numa lingua utilizada no territério onde a
marca nacional estd registada.

O Instituto sustenta que os registos nos Estados-Membros sdo meramente
indicativos quanto 2 aptiddo de uma marca comunitdria para ser registada e que
ndo constituem um factor decisivo para o examinador.

No que diz respeito as marcas espanholas mencionadas pela recorrente, o
Instituto observa o seguinte:

— a marca espanhola n.° 728769, ELLOS, foi registada em 1977, antes da
adopcdo da Ley de marcas 32/1988, com base numa regulamentagio, o
Estatuto sobre Propiedad Industrial, de 26 de Julho de 1929, texto refundido
de 30 de Abril de 1930 (estatuto espanhol da propriedade industrial), que
nio utilizava critérios de motivos absolutos de recusa semelhantes aos
previstos no Regulamento n.° 40/94. Por outro lado, trata-se de uma marca
mista (figurativa e verbal) apenas registada para «calgado»;

— a marca espanhola n.° 1617871, Q-ELLOS, foi registada em 1993 para
servicos a empresas e servigos de publicidade pertencentes a classe 35 da
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classificacdo de Nice, é uma marca mista (figurativa e verbal) e que constitui
uma forma original de escrever a palavra espanhola «cuellos» {«colarinhos»).

Por dltimo, o Instituo defende que a decisdo impugnada estd em perfeita
concordincia com a decisio da Cdmara de Recurso de 2 de Dezembro de 1998,
LEICHT, uma vez que ndo existe, no caso concreto, qualquer decisio de um
6rgdo de recurso do servico espanhol de patentes e marcas, nem uma
fundamentagdo pormenorizada que justifique a decisdo de registar as marcas
espanholas em causa e que a Cimara de Recurso teve seriamente em conta esses
dois registos nacionais prévios.

Apreciagdo do Tribunal

Antes de mais, importa referir que a CAmara de Recurso teve em consideracdo os
registos nacionais precedentes, tendo constatado que as duas marcas espanholas
alegadamente anteriores ndo coincidem com o pedido de marca comunitaria em
causa (n.° 19 da decisdo impugnada).

Em seguida, cumpre recordar que, por for¢a do caricter unitdrio da marca
comunitaria, o regime comunitdrio das marcas é um sistema auténomo cons-
tituido por um conjunto de regras e prosseguindo objectivos que lhe sfo
especificos, sendo a sua aplicagdo independente de qualquer sistema nacional
[neste sentido, v, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de S de Dezembro
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de 2000, Messe Miinchen/OHMI (electrénica), T-32/00, Colect., p. 11-3829,
n.° 47). Por conseguinte, a validade das decisdes das Cimaras de Recurso deve ser
examinada apenas com base na regulamentacdo comunitiria pertinente.

Dai resulta que as marcas nacionais invocadas pela recorrente, apesar de
registadas na zona linguistica visada pela decisdo impugnada, constituem
elementos que ndo vinculam o Instituto. De qualquer modo, conforme defendido
pelo Instituto na sua contestagdo, elas apresentam caracteristicas diferentes das
da marca comunitdria para a qual é pedido o registo no presente caso.

Quanto 2 alegacio da recorrente relativa a omissdo do Instituto de cumprimento
da sua obrigagdo de harmonizar, na Comunidade, o direito das marcas, ao nio
considerar as marcas nacionais invocadas, importa sublinhar que o direito
comunitirio das marcas ndo deve ser harmonizado através da aceitagdo pelo
Instituto dos registos nacionais existentes em cada Estado-Membro.

Por 1ltimo, no que diz respeito as afirmacdes da recorrente segundo as quais a
decisdo impugnada nio é conforme com a decisio da Primeira Cimara de
Recurso de 2 de Dezembro de 1998, LEICHT, basta observar que a recorrente
nio demonstrou que se tratava, nesta Gltima decisdo, de uma situagdo
compardvel 4 do caso presente (ac6rdio TRUSTEDLINK, ji referido, n.° 40).
De qualquer forma, cumpre salientar que o Instituto nio se encontra vinculado
pelas suas decisdes internas, pois cada caso deve ser apreciado a luz das
circunstincias e caracteristicas que lhe sdo préprias.

Daqui decorre que o presente fundamento deve ser rejeitado.
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Quanto ao terceiro fundamento, baseado em violagio da obrigacdo do Instituto
de aceitar as limitagdes dos produtos e servigos

Argumentos das partes

A recorrente alega que propds retirar a classe 25 do pedido de registo, mas que a
Cémara de Recurso ndo teve em consideragdo essa proposta de retirada, violando
assim o artigo 44.%, n.° 1, do Regulamento n.® 40/94.

De acordo com o Instituto, o Regulamento n.° 40/94 ndo impde qualquer
obrigagdo de considerar as propostas condicionais de limitagdo de produtos ou
servigos, como alega a recorrente, pelo que tais retiradas condicionais nao podem
ser aceites, dado ndo constituirem retiradas reais.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 44.% n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, o requerente pode,
em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitiria ou limitar a
lista de produtos ou servigos nele contida.

Por conseguinte, a faculdade de limitar a lista de produtos e servigos pertence
apenas ao requerente de uma marca comunitiria, o qual pode, a todo o
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momento, dirigir ao Instituto um pedido nesse sentido. Neste contexto, a
retirada, total ou parcial, de um pedido de marca comunitéria deve ser feita de
forma expressa e nio condicional.

No caso concreto, a recorrentes propds-se retirar os produtos da classe 25 do
pedido de marca comunitdria ELLOS caso a Cdmara de Recurso tencionasse
rejeitar esse pedido (n.° 13 da decisdo impugnada). Contudo, a recorrente ndo
efectuou a retirada de forma expressa e ndo condicional. Assim, ndo pode
considerar-se que a recorrente tenha efectuado uma retirada parcial do pedido de
marca comunitaria em causa.

Daqui decorre que o presente fundamento deve ser rejeitado.

Com base nas consideracdes precedentes, a decisdo impugnada deve ser anulada
na parte em que incide em «servigos aos clientes para vendas postais» (classe 35
da classificacdo de Nice), devendo ser negado provimento ao recurso quanto ao
mais.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no n.° 3 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instincia, se cada parte obtiver vencimento parcial, o
Tribunal pode determinar que cada uma das partes suporte as suas proprias
despesas. No caso em apreco, dado que a decisdo impugnada deve ser
parcialmente anulada, hd que decidir que cada parte suportard as suas proprias
despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)

decide:

1) A decisdo da Primeira Cimara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 15 de Junho de 2000
(processo R 385/1999-1) é anulada na parte em que incide em servicos

~

pertencentes a classe 35 do acordo de Nice, correspondentes 4 seguinte
descricdo: «servigos aos clientes para vendas postais».

2) E negado provimento ao recurso quanto ao mais.

3) Cada parte suportara as suas proprias despesas.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 27 de Fevereiro de 2002.

O secretério O presidente

H. Jung P. Mengozzi
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