ACORDAO DE 7. 6. 2005 — PROCESSO T-303/03

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgdo)
7 de Junho de 2005 "

No processo T-303/03,

Lidl Stiftung & Co. KG, com sede em Neckarsulm (Alemanha), representada por
P. Grof3, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacgio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por U. Pfleghar e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Lingua do processo: alemio.
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sendo a outra parte no processo na Cimara de Recurso do IHMI, interveniente no
Tribunal,

REWE-Zentral AG, com sede em Colénia (Alemanha), representada inicialmente
por M. Kinkeldey e, em seguida, por M. Kinkeldey e C. Schmitt, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisio da Primeira Camara de
Recurso do IHMI de 30 de Junho de 2003 (processo R 408/2002-1), relativa &
oposicio do titular da marca nacional SOLEVITA ao registo da marca nominativa
comunitdria Salvita,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Secgéo),

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Svaby, juizes,

secretdrio: H. Jung,

vista a peti¢do entrada na Secretaria do Tribunal em 4 de Setembro de 2003,

vista a resposta do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal em 16 de Janeiro
de 2004,
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vistas a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal em 16 de Janeiro
de 2004,

ap6s a audiéncia de 30 de Novembro de 2004,

profere o presente

Acoérdao

Antecedentes do litigio

Em 14 de Agosto de 1997, a REWE-Central AG apresentou um pedido de marca
comunitéria ao Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (a seguir «IHMI»), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Novembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1).

A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo Salvita.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem as classes 5, 29,
30 e 32 na acepciio do Acordo de Nice relativo & Classificagio Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme
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revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, a
seguinte descricio:

— classe 5: «Chds de ervas medicinais, gomas de mascar para uso medicinal;
alimentos para bebés; todos os produtos atras referidos unicamente vendidos
em lojas de produtos alimentares»;

— classe 29 : «Carne, peixe, aves, caga, moluscos e crustéceos, os produtos atras
referidos também preparados; enchidos, produtos a base de carne, de aves e de
peixe, caviar; saladas a base de carne, de peixe, de aves e de caga; pastéis de
carne, de aves, de caca e de peixe, extractos de carne; frutos, legumes e
leguminosas (processadas); polpa de frutas e de legumes; saladas finas (gourmet)
a base de legumes ou alface; todo o tipo de produtos & base de batata,
nomeadamente batatas fritas, croquetes, batatas salteadas, batatas pré-
-cozinhadas, Kartoffelpuffer (bolinhos de batata), Kartoffelkléfle (bolas de
batata), Rosti (prato tradicional suigco & base de batata salteada), Reibekuchen
(pequenas panquecas de batata), batatas fritas de pacote as rodelas, batatas fritas
de pacote em palitos; Semmelknddel (bolas feitas de pdo, manteiga, farinha,
ovos e especiarias); refeicoes semiconfeccionadas e pré-confeccionadas,
nomeadamente sopas (incluindo sopas instantineas), refei¢oes cujos ingredien-
tes foram todos cozidos no mesmo recipiente, refei¢des pré-confeccionadas
com ou sem adigdo de dgua, essencialmente constituidas por um ou mais dos
seguintes produtos: carne, peixe, legumes, frutos preparados, queijo, massas
alimentares ou arroz; geleias de carne, de frutas e de legumes, doces; ovos, leite
e produtos licteos, em especial leite pasteurizado, leite acidificado, leitelho,
iogurte, iogurte de fruta, iogurte com adigio de chocolate ou de cacau, bebidas
licteas sem dlcool, bebidas & base de soro de leite, quefir, natas, queijo fresco
batido, sobremesas a base de queijo fresco batido com frutas e ervas aromaticas,
sobremesas, essencialmente constituidas por leite e aromatizantes com gelatina
e/ou amido enquanto espessantes, manteiga, banha de manteiga, queijo e
preparagdes a base de queijo; gelatinas; molhos para salada; éleos e gorduras
comestiveis; biscoitos salgados; rodelas finas de cereais, frutos de casca rija e
outros aperitivos, com sal e sem sal, compreendidos na classe 29 ; todos os
produtos atrds referidos (eventualmente) também enquanto alimentos de uso
nio medicinal; todos os produtos atrds referidos (eventualmente) também
ultracongelados, conservados, esterilizados ou homogeneizados»;
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— classe 30 : «Molhos, molhos & base de fruta, produtos para engrossar molhos,

pos para fazer molhos, ketchup, rdbano, alcaparras; café, cha, cacau, produtos a
base de cacau, chocolate, produtos & base de chocolate, bebidas em pé contendo
cacau; bebidas & base de chocolate, massapdo, nogado; produtos & base de
massapéo e de nogado; pudins, sobremesas de pudim, preparados para barrar o
péo, essencialmente constituidos por agticar, cacau, nogado, leite e/ou gorduras;
bombons, incluindo os recheados; agticar, dogarias, agicar baunilhado,
rebucados, em especial rebugados de caramelo, de horteld-pimenta, de fruta,
gomas, chupa-chupas, pastilhas eldsticas para fins ndo medicinais; arroz,
tapioca, sucedaneos do café; pizzas; farinhas, produtos da inddstria de moagem
a base de cereais para fins alimentares, cereais integrais descascados,
nomeadamente arroz, trigo, aveia, cevada, centeio, milho mitido, milho e trigo
sarraceno; os produtos atrds referidos também sob a forma de misturas e outras
preparagdes, em especial farelo de trigo, gérmen de trigo, farinha de milho,
sémola de milho, linhacga, muesli e barras de muesli (essencialmente
constituidos por flocos de cereais, frutos secos, frutos de casca rija), cereais,
pipocas; pdo, pdezinhos, pastelaria e confeitaria; massas alimentares e massas
alimentares integrais, em especial talharim; massa para bolos pronta para ir ao
forno, aromas para bolos, coberturas para bolos, gelados, sorvetes; mel, xarope
de melago, levedura, fermento em p6; preparagdes em p6 para fazer pudins; sal;
mostarda; vinagre; especiarias, condimentos, pimenta em grao; biscoitos
salgados, rodelas finas de cereais, frutos de casca rija e outros aperitivos, com
e sem sal, compreendidos na classe 30 ; todos os produtos atras referidos
(eventualmente) também enquanto alimentos dietéticos de uso néo medicinal,
todos os produtos atrds referidos (eventualmente) também ultracongelados,
conservados, esterilizados ou homogeneizados»;

classe 32: «Cervejas; dguas minerais e gasosas e outras bebidas ndo alcodlicas;
bebidas de fruta e sumos de fruta, sumos de legumes; xaropes e outras
preparagdes para fazer bebidas; bebidas & base de soro de leite; pds para a
preparacio de bebidas instanténeas.»

Em 13 de Julho de 1998, o pedido de marca foi publicado no Boletim das Marcas
Comunitdrias n.° 50/98.
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Em 13 de Outubro de 1998, a Lidl Stiftung & Co. KG deduziu oposi¢io ao registo da
marca pedida, alegando risco de confusio na acepcio do artigo 8.% n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94. Esta oposicdo era fundada na existéncia da marca alemi
anterior SOLEVITA, registada em 27 de Junho de 1983 para designar produtos
incluidos na classe 32 na acepgio do Acordo de Nice. A oposigio foi deduzida
contra diferentes produtos incluidos nas classes 29, 30 e 32 e especificados no
pedido de marca comunitdria.

Por carta datada de 27 de Outubro de 1999, a interveniente pediu & recorrente que
produzisse prova da utilizacio da sua marca, em conformidade com o artigo 43.°,
n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

Em 18 de Janeiro de 2000, a Divisio de Oposi¢io do IHMI convidou a recorrente a
produzir essa prova no prazo de dois meses.

Em 14 de Fevereiro de 2000, a recorrente apresentou:

— uma declaracio solene assinada pelo director de vendas internacionais, com
data de 27 de Janeiro de 2000, relativa ao volume de negécios realizado na
Reptblica Federal da Alemanha com produtos da marca SOLEVITA entre 1993
e 1999;

— uma lista dos produtos comercializados sob a marca SOLEVITA entre 1993 e
1999, intitulada «Solevita bis 10-1999» (Solevita até Outubro de 1999) e com a
mencdo «Stand: 23. Mirz 1998 — 27.01.00» (actualizagio: 23 de Margo de 1998
— 27.01.00);
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— copias de modelos de embalagens de diferentes sumos de fruta comercializados
sob a marca SOLEVITA, todas sem data.

Em 28 de Margo de 2002, a Divisdo de Oposigio indeferiu a oposi¢do deduzida pela
recorrente. Para fundamentar a sua decisfo, explicou, em suma, que os documentos
apresentados pela recorrente eram insuficientes para provar a utilizacio real e séria
da marca nacional anterior. Em particular, a Divisio de Oposigéo afirmou que os
modelos de embalagens ndo tinham data, que a declaracio solene apenas tinha valor
probatdrio relativo, visto que emanava de um empregado da recorrente que ocupava
um posto de chefia, e que, além disso, essa declaragdo apenas constituia um indicio
da utilizagdo da marca. Segundo a Divisdo de Oposicio, a recorrente ndo apresentou
facturas nem declaragdes de terceiros para justificar ou confirmar o volume de
negécios indicado por ela prépria, pelo que o exame dos meios de prova oferecidos
levava a concluir que nio fora produzida prova da utilizagio real e séria. A Divisdo
de Oposicio precisou ainda que a oposigio devia ser rejeitada pelo facto de os sinais
em conflito ndo apresentarem qualquer semelhanca.

Em 10 de Maio de 2002, a recorrente interpds recurso da decisdo da Divisdo de
Oposigiio. A recorrente considerava, em particular, que a prova da utilizagio da
marca tinha sido produzida no caso em apreco. Por outro lado, entendia que a
Divisio de Oposi¢io tinha violado o seu direito a ser ouvida, uma vez que néo pode
apresentar as suas observagdes quanto a apreciagio dos elementos oferecidos para
provar a utilizacdo séria da marca. A Divisio de Oposi¢do violou igualmente o
principio do «dispositivo», na medida em que a utilizagio da marca nio foi
contestada pela interveniente.

Por decisio de 30 de Junho de 2003 (a seguir «decisio recorrida»), a Primeira
Camara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.
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Essencialmente, e no que se refere a prova da utilizagdo da marca, a Cimara de
Recurso afirmou que a declaragido sob compromisso de honra era uma declaragio
unilateral, feita pela parte interessada ou por um dos quadros da sua empresa, e que
uma declaracio desse tipo néo era suficiente para provar factos objectivos excepto se
fosse corroborada por provas adicionais como facturas, o que nio se verificava no
caso em apreco. Por outro lado, dado que as cdpias dos modelos de embalagens nio
continham qualquer indicagdo sobre o periodo de comercializagio, a Cimara de
Recurso considerou que elas ndo podiam confirmar os volumes de negdcios
indicados, como, de resto, as outras provas apresentadas. A Cémara de Recurso
inferiu daqui que a Divisdo de Oposi¢io tinha concluido correctamente no sentido
do cardcter insuficiente dos documentos apresentados para provar a utilizagdo da
marca durante o perfodo a ter em consideragio.

Relativamente ao direito a ser ouvido na acepgio do artigo 73.°, segundo periodo, do
Regulamento n.° 40/94, a CAmara de Recurso afirmou que, ao examinar o processo,
o IHMI estd autorizado a utilizar todas as indicagGes apresentadas por uma parte
sem lhe dar previamente a possibilidade de tomar posi¢do sobre as mesmas, uma vez
que se pressupde que a parte interessada conhece as indica¢des em questio. Quanto
ao principio do «dispositivo», a Cimara de Recurso considerou que a questio da
utilizagdo da marca apenas obedecia a esse principio na medida em que o requerente
pode desistir do seu pedido em qualquer momento. Por conseguinte, no seu
entender, a Divisio de Oposi¢iio ndo violou o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo recorrida;
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— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recutrso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questdo de direito

A recorrente invoca trés fundamentos de recurso. Através do seu primeiro
fundamento, contesta a conclusio da Cimara de Recurso de que a prova da
utilizacdo da marca n#o tinha sido produzida no caso em aprego. Através dos seus
segundo e terceiro fundamentos, a recorrente alega a violagio, respectivamente, do
direito a ser ouvido e do principio do «dispositivo».

Quanto a prova da utilizacdo séria da marca

Argumentos das partes

O primeiro fundamento da recorrente assenta numa argumentacéo desenvolvida em
cinco pontos.
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Em primeiro lugar, recordando a redaccio do artigo 43.% n.”® 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94 e referindo-se a vérias decises proferidas pelas Cimaras de Recurso do
IHMI, a recorrente afirma que deve entender-se por utilizagdo «séria» a utilizacdo
real da marca anterior no mercado com o intuito de chamar a atengéo de potenciais
clientes para os produtos e servicos oferecidos sob esse sinal. O artigo 43.°, n.° 3, do
Regulamento n.° 40/94 néo exige, pois, a prova detalhada da utilizagdo da marca, ao
contrério de outras disposi¢des, como o artigo 7.°, n.° 3, do mesmo regulamento. E
suficiente provar que a marca anterior foi efectivamente usada no mercado e que
ndo o foi apenas «enquanto direito ficticio».

Em segundo lugar, a recorrente invoca o facto de a Camara de Recurso ter remetido,
na sua decis#o, para o acérddo do Tribunal de Justiga de 11 de Margo de 2003, Ansul
(C-40/01, Colect., p. 1-2439), e para o acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de
12 de Margo de 2003, Goulbourn/THMI — Redcats (Silk Cocoon) (T-174/01,
Colect., p. II-789). Segundo a recorrente, a Camara de Recurso parece pensar que
estes dois acorddos tratavam da questdo de saber que documentos eram suficientes
para provar a utilizacdo séria da marca. Ora, nio é esse o caso, uma vez que, segundo
a recorrente, estes dois acérddos ndo tém qualquer relagdo com o objecto do
presente recurso.

Em terceiro lugar, referindo-se ao artigo 43.% n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 e a
regra 22, n.”° 2 e 3, do Regulamento n.° 2868/95 da Comissio, de 13 de Dezembro
de 1995, relativo & execucio do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), a recorrente
contesta o ponto de vista adoptado pela Cimara de Recurso, segundo o qual certos
documentos podem ser suficientes para caracterizar uma utilizagio credivel, na
acepeio do direito alemfo, mas ndo sdo sempre suficientes para provar a utilizagdo
na acepgio do Regulamento n.° 40/94. Esta observagio diz particularmente respeito
ao facto de ter sido reconhecido a declaragio solene valor probatério inferior aquele
que lhe é habitualmente reconhecido no direito aleméo.

Em quarto lugar, a recorrente alega que a decis@o recorrida estd em contradi¢io com
a decisdo da Terceira Camara de Recurso do IHMI proferida em 11 de Julho de 2001
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no processo R 759/2000-3, Grafenwilder/Grafenwalder. Neste processo, a oponente
apresentou uma declaragiio solene, o registo dos volumes de negdcios mensais para
o periodo em questéo, duas cdpias de produtos que ostentavam a sua marca e um
folheto publicitario. A recorrente salienta o facto de a Cémara de Recurso,
infirmando a posicdo da Divisio de Oposicdo, ter precisado, em particular no n.° 22
da sua decisdo, que «os elementos apresentados pela oponente [eram] suficientes, no
caso em apreco, para satisfazer essas exigéncias, tanto mais que a regra [22 do
Regulamento n.° 2868/95] n#o exige a apresentagio cumulativa de todos os meios de
prova nela mencionados». Segundo a recorrente, este entendimento juridico €, além
disso, conforme & decisdo proferida pela Segunda Cimara. de Recurso em 8 de
Novembro de 2000 no processo R 756/1999-2, DOCTORS/DOC & TORS.

Em quinto lugar, a recorrente entende que os documentos juntos aos autos,
considerados no seu conjunto, néo deixam qualquer divida quanto ao facto de a
marca anterior ter sido na Alemanha, Estado-Membro no qual esta marca estd
registada, objecto de uma utilizagdo séria muito importante para o produto em
questio e no periodo a ter em consideragdo. Para sustentar o seu ponto de vista, a
recorrente faz referéncia a decisdo proferida pela Primeira Cimara de Recurso do
IHMI em 6 de Abril de 2001 no processo R 129/2000-1, VISIO/VISION. Conclui
com base nesta decisdo que, no caso em aprego, foi produzida prova da utiliza¢io
séria da marca na acepgio do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

Por sua vez, o IHMI considera que, embora no dmbito do processo de oposi¢io néo
se exija que a oponente prove que a sua marca adquiriu cardcter distintivo apos a
utilizagio que dela foi feita, como o artigo 7.° n.° 3, do Regulamento n.® 40/94 prevé,
essa razdio nio libera a oponente do 6nus da prova que sobre ela impende.

Pelo contrario, por forga do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, a oponente
deve produzir prova de que o sinal foi objecto de uma utilizagéo séria durante o
periodo pertinente.
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E certo que a regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95 néo exige a apresentacio
cumulativa de todas as provas nela mencionadas. No entanto, as provas
apresentadas pela oponente devem permitir retirar conclusbes claras quanto ao
local, ao perfodo, & importincia e & natureza da utilizacdo da marca anterior, na
acepgio do n.° 2 desta mesma regra.

No presente processo, o IHMI reconhece que os documentos juntos ao processo
constituem meios de prova admissiveis na acepgdo do artigo 76.°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94 e da regra 22, n.® 2 e 3, do Regulamento n.° 2868/95. Em
particular, precisa que a «declaragio solene» apresentada pela oponente constitui
uma prova admissivel.

Contudo, o IHMI entende que o valor probatério de uma declaragdo desse tipo deve
ser apreciado em conjunto com todos os outros documentos apresentados, tendo
em conta o seu teor e as circunstincias particulares do caso concreto. Este exame
levaria a concluir que a declaragiio solene, considerada em si mesma ou tendo em
conta a lista de produtos a ela anexa, ndo é suficiente para provar a utilizagdo séria
do direito anterior.

A este respeito, o IHMI considera que a lista anexa & declaragéo solene se limita a
reproduzir os nimeros mencionados na declaragio sem, todavia, provar os mesmos.
Essas indicagdes nio sdo, portanto, suficientes para provar uma utilizagio séria, visto
que ndo sdo corroboradas, por exemplo, por facturas, catdlogos ou aniincios
publicitdrios. Por outro lado, no que se refere as reprodugdes sem data de
embalagens de produtos, as mesmas permitem apenas estabelecer simples
suposicoes e nao podem, portanto, corroborar os outros meios de prova e as
declaracoes.
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Por sua vez, a interveniente reconhece igualmente que a declaragio solene constitui
um meio de prova admissivel, expressamente previsto no artigo 76.°, n.° 1, alinea f),
do Regulamento n.° 40/94. Cabe, todavia, ao IHMI, e mais precisamente as suas
Camaras de Recurso, apreciar livremente e segundo a sua compreensdo a forca
probatéria da referida declaragio.

No caso em apreco, as indicagdes relativas as unidades vendidas e ao periodo da
alegada venda dos produtos apenas constam da declaragfo solene do director de
vendas internacionais da prépria recorrente. A lista dos produtos comercializados
também provinha da prépria recorrente e nfo era sustentada por nenhum elemento
objectivo. Por conseguinte, ndo reforca o valor probatério da declaragdo solene.
Trata-se, na realidade, de uma simples alegacdo escrita de uma parte, desprovida de
toda e qualquer forga probatéria. Quanto aos modelos de embalagens, a
interveniente considera que os mesmos sdo os Udnicos elementos objectivos
apresentados pela recorrente. No entanto, no contém qualquer indicagio sobre a
data da sua utiliza¢do ou o periodo de referéncia.

A interveniente esclarece igualmente que, mesmo no direito aleméo, a declaragdo
solene s6 é suficiente para demonstrar a utilizacfo real e séria na condicio de ser
acompanhada e sustentada por outros meios de prova. Remete a este respeito para
uma decisdo da Primeira de Recurso do IHMI referida na petigéo.

Apreciacio do Tribunal

O artigo 43.°, n.°° 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 prevé que o requerente de uma
marca comunitdria pode pedir que seja feita prova de que a marca anterior foi
objecto de uma utilizagdo séria no territdrio no qual estd protegida durante os cinco
anos anteriores & publicagio do pedido de marca que foi objecto de oposigéo.
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Nos termos da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.c 2868/95, as indicagdes e as provas
a apresentar a fim de demonstrar a utilizagio da marca consistem em indicagbes
relativas ao local, periodo, extensdo e natureza da utilizagio que foi feita da marca
anterior em rela¢do aos produtos e servigos para os quais estd registada e nos quais
se baseia a oposi¢do. Segundo esta mesma regra, devem ser apresentados
«comprovativos» dessas indicagdes.

A este respeito, a regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95 precisa que as provas
da utilizagdo da marca se devem «de preferéncia» limitar a apresentagio de
documentos justificativos como, «por exemplo», embalagens, rétulos, tabelas de
precos, catélogos, facturas, fotografias, antincios de jornais e as declaractes escritas
referidas no n.° 1, alinea f), do artigo 76.° do Regulamento n.° 40/94, que incluem,

nomeadamente, as declaragdes escritas prestadas solenemente.

Por outro lado, para interpretar o conceito de utilizacdo séria, hé que ter em conta o
facto de a ratio legis da exigéncia de a marca anterior ter sido objecto de uso sério
para ser oponivel a um pedido de marca comunitdria consiste em limitar conflitos
entre duas marcas, na medida em que néo exista motivo econémico justo decorrente
de uma fungiio efectiva da marca no mercado (acérdio Silk Cocoon, n.* 19 supra,
n.° 38). Em contrapartida, a referida disposi¢io ndo visa avaliar o éxito comercial,
nem controlar a estratégia comercial de uma empresa, nem tio-pouco reservar a
protec¢do das marcas apenas as suas exploracbes comerciais quantitativamente
importantes [acérdido do Tribunal de Primeira Instincia de 8 de Julho de 2004, MFE
Marienfelde/THMI -— Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Colect,, p. 1I-2787,
n.° 32].

Conforme decorre do acérddo Ansul, ne° 19 supra, relativo a interpretacio do
artigo 12.° n° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria
de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo teor normativo corresponde, no essencial, ao do
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artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, uma marca é objecto de utilizagio séria’
quando é utilizada, em conformidade com a sua funcfio essencial que é garantir a
identidade de origem dos produtos ou dos servigos para os quais foi registada, a fim
de criar ou conservar um escoamento para estes produtos e servigos, com exclusio
de usos de caracter simboélico que tenham como tnico objectivo a manutengéo dos
direitos conferidos pela marca (n.° 43). Nesta matéria, a condicio relativa ao uso
sério da marca exige que esta, tal como é protegida no territério pertinente, seja
utilizada publicamente e com relevincia exterior (acérddo Silk Cocoon, n.° 19 supra,
n.° 39; v., neste sentido e por analogia, acérddo Ansul, n.° 19 supra, n.° 37).

A apreciacdo do caracter sério do uso da marca deve assentar em todos os factos e
circunstancias adequados a demonstrar a realidade da exploragdo comercial desta,
em especial, os usos considerados justificados no sector econémico em questio para
manter ou criar partes de mercado em proveito dos produtos ou dos servi¢os
protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses servigos, as
caracteristicas do mercado, a extensiio e a frequéncia do uso da marca (acérdio
HIPOVITON, n.° 35 supra, n.° 34; v., neste sentido e por analogia, acérddo Ansul,
n.° 19 supra, n.° 43).

Para examinar o cardcter sério do uso da marca anterior, hd que proceder a uma
apreciagfo global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto
(acérdao HIPOVITON, n.° 35 supra, n.° 36). Por outro lado, o uso sério de uma
marca néo pode ser demonstrado por meio de probabilidades ou presungdes, mas
deve assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utiliza¢io
efectiva e suficiente da marca no mercado em causa [acérddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki IKaisha Fernandes/THMI
— Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. 1I-5233, n.° 47].

No caso em aprego, a declaragdo escrita do director de vendas internacionais da
recorrente bem como a lista, sob a forma de um quadro, dos produtos
comercializados continham indicagbes sobre a utilizagdo da marca relativas ao
local (Alemanha), ao periodo (1993-1999), a importincia (volume de negécios por
ano e por produto) e A natureza dos produtos designados (em particular, sumos de
fruta).
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Relativamente 4 declaragio escrita do director de vendas internacionais da
recorrente, recorde-se que artigo 76.°, n.° 1, alinea f), do Regulamento n.° 40/94
faz referéncia, como meios de prova da utilizacio da marca, por for¢a da remissao
constante da regra 22 do Regulamento n.° 2868/95, as «[d]eclara¢bes escritas
prestadas sob juramento ou solenemente, ou que tenham efeito equivalente segundo
a legislagdo do Estado em que forem prestadas». Em consequéncia, os efeitos de uma
declaragio escrita s6 devem ser procurados na legislagio do Estado-Membro em
questdo nos casos em que essa declaragio ndo foi prestada sob juramento ou
solenemente. No caso em apreco, é facto assente que a declaragio escrita do director
de vendas internacionais da recorrente constitui uma declaracio solene e que foi
declarada admissivel, enquanto tal, pela Cimara de Recurso. Por conseguinte, e sem
que haja necessidade de analisar os seus efeitos & luz do direito alemio, essa
declaragio faz parte dos meios de prova referidos no artigo 76.°, n.° 1, alinea f), do
Regulamento n.° 40/94, para o qual remete a regra 22 do Regulamento n.° 2868/95.

Todavia, embora a declaragio solene e a lista, sob a forma de um quadro, dos
produtos comercializados pela recorrente possam ser consideradas meios de prova
admissiveis, ha que proceder a uma apreciagiio global dos elementos carreados para
os autos, que deve ter em conta todos os factores pertinentes, a fim de determinar se
a prova da utilizacéo séria da marca foi produzida. Importa salientar a este respeito
que, nos termos da regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95, as partes tém 2
disposi¢io diferentes meios de prova da utilizagdo da marca. Por outro lado, nada no
Regulamento n.° 40/94 nem no Regulamento n.° 2868/95 permite considerar que os
meios de prova do uso da marca, considerados global ou separadamente, devem
conduzir necessariamente o IHMI a concluir que foi produzida prova da utilizagio
séria,

No caso em apreco, deve observar-se, em primeiro lugar, que a declaragéo solene e a
lista, sob a forma de um quadro, dos produtos comercializados foram elaboradas
pela prépria recorrente. A este respeito, recorde-se que, para apreciar o valor
probatério de um documento, é necessdrio, em primeiro lugar, verificar a
verosimilhanca da informagio nele contida. Deve-se entio ter em conta,
nomeadamente, a origem do documento, as circunstincias da sua elaboragéo, o
seu destinatdrio e perguntar se, em fungiio do seu contetido, se afigura razodvel e

fidedigno (v., neste sentido e por analogia, acérddo do Tribunal de Primeira
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Instancia de 15 de Mar¢o de 2000, Cimenteries CBR e o./Comissdo, T-25/95,
T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-46/95, T-48/95,
T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95,
Colect., p. I1-491, n.° 1838; v., igualmente, concluses do advogado-geral P. Léger no
processo C-57/02 P, Acerinox/Comissdo, ainda ndo publicadas na Colectanea,
n.° 202). Nada no Regulamento n.° 40/94 nem no Regulamento n.° 2868/95 permite
concluir que a forca probatéria dos meios de prova da utilizagdo da marca, incluindo
as declaracoes solenes, deva ser analisada & luz da legislagdo nacional de um Estado-
-Membro.

Em segundo lugar, em nenhum momento do processo no IHMI a recorrente
apresentou outros elementos que permitam corroborar, nomeadamente, os nimeros
indicados na sua declaracio solene e na sua lista dos produtos comercializados.

Os tinicos elementos complementares juntos aos autos foram as cépias dos modelos
de embalagens dos produtos em causa sem qualquer data, Mesmo que estas cOpias
pudessem ter por efeito corroborar a «natureza» (sumos de fruta) e eventualmente o
«local» (uma vez que esses modelos de embalagens estdo redigidos em lingua alema)
da utilizacio da marca, as mesmas nio trouxeram qualquer elemento que permita
corroborar o periodo e a importincia dessa utilizagéo.

Em tltimo lugar, note-se que os elementos complementares susceptiveis de permitir
corroborar as indicacdes contidas na declaragio solene — por exemplo, facturas,
catdlogos ou anuncios de jornais — ndo sdo de natureza tal que a sua obtengdo teria
sido diffcil para a recorrente. Esses elementos poderiam, em particular, ter sido
apresentados 2 Camara de Recurso, tanto mais que a decisdo da Divisdo de Oposigdo
j& constatara a insuficiéncia das provas da utilizacio da marca.
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Tendo em vista as consideragtes precedentes, e tendo em conta todos os factores
pertinentes, hd que concluir que a Cimara de Recurso ndo cometeu qualquer erro
ao considerar que a prova da utilizagio da marca nacional anterior nio tinha sido
produzida no caso em aprego.

Os restantes argumentos invocados pela recorrente nio sdo susceptiveis de infirmar
esta apreciacio.

Relativamente ao facto de a Camara de Recurso ter remetido na decisio recorrida
para os acorddos Ansul e Silk Cocoon, n.° 19 supra, que sdo desprovidos de
pertinéncia para o caso em apreco, basta observar que, contrariamente ao que é
alegado pela recorrente, a Camara de Recurso nio referiu que esses acérdios tinham
por objecto a questio de saber que documentos eram suficientes para provar a
utilizacdo séria da marca. Conforme resulta claramente do n.° 15 da decisdo
recorrida, a Camara de Recurso apenas remeteu para esses dois acérddos na medida
em que os mesmos definem o conceito de «utilizagdo séria» na acepgio das regras
comunitarias. Este argumento néo estd, portanto, sustentado pelos factos.

Quanto & circunsténcia de as decisdes anteriores das Camaras de Recurso do IHMI
estarem em contradi¢io com a decisio recorrida, basta recordar que a legalidade das
decisdes das Camaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base no
Regulamento n.° 40/94, conforme ¢ interpretado pelo juiz comunitério, e ndo com
base numa pratica deciséria anterior destas [acérddos do Tribunal de Primeira
Instancia de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/THMI (Superficie de uma placa de
vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.° 35, e de 20 de Novembro de 2002, Bosch/
/THMI (Kit pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-6/01, Colect., p. 11-4881, n.° 32]. Por
conseguinte, este argumento é inoperante.

Por todas as razbes que precedem, o primeiro fundamento deve ser considerado
improcedente.
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Quanto a violagdo do direito a ser ouvido

Argumentos das partes

A recorrente considera que, na medida em que a Cimara de Recurso néo
manifestou que tinha ddvidas sobre a credibilidade da declaragéo solene e que s6
reconhecia a esta dltima uma forca probatéria limitada, ela deveria ter-lhe dado
previamente a possibilidade de apresentar observagdes em conformidade com o
artigo 73.°, segundo periodo, do Regulamento n.° 40/94. A recorrente precisa que,
tendo em conta uma decisdo de outra Camara de Recurso noutro processo (processo
Grafenwilder/Grafenwalder, referido no n.° 21 supra), ela poéde supor que os
documentos apresentados ao IHMI eram suficientes para dar informagdes acerca do
local, do periodo, da importéncia e da natureza da utilizacio da marca. Em
particular, a recorrente alega que ndo tinha razoes para pensar que a Cimara de
Recurso iria conferir forca probatéria limitada & declaragio solene. Em consequén-
cia, a recorrente considera que devia ter sido informada pelo «érgio jurisdicional»
chamado a pronunciar-se de um entendimento juridico que ela ignorava e no qual o
referido «drgéo jurisdicional» iria fundar a sua decisdo. Nestas condi¢es, o presente
processo distingue-se daquele que deu lugar ao acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 5 de Junho de 2002, Hershey Foods/IHMI (Kiss Device with plume)
(T-198/00, Colect., p. 11-2567), para o qual remete a decisdo recorrida.

Por seu lado, o IHMI defende que o direito a ser ouvido se alarga a todos os
elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto decisério,
mas néo & posicio final que a administra¢iio pretende adoptar. Nestas condi¢des, o

IHMI considera que nio houve violagdo do direito a ser ouvido por parte da Divisdo

de Oposicio e que, em qualquer caso, a decisio desta ndo é recorrivel para o
Tribunal.

Caso o fundamento invocado pela recorrente diga, porém, respeito a decisdo da
Camara de Recurso, o IHMI considera que a acusagiio relativa & recusa do direito a
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ser ouvido ¢ incompreensivel, na medida em que a Camara de Recurso rejeitou a
oposicdo pela mesma razio que a acolhida pela Divisdo de Oposicdo.

Por sua vez, a interveniente considera que o IHMI s6 pode basear a sua decisido nos
factos de que as duas partes tenham tido conhecimento e sobre os quais tenham
podido tomar posigdo. A questio de apreciar em que medida certos factos invocados
sdo suficientes para provar um uso real e sério da marca constitui uma questio de
direito. Nio se trata de qualquer verificagdo de factos, mas da apreciagdo juridica
dos documentos apresentados, apreciacio esta que o IHMI nédo tem de comunicar
previamente s partes. A interveniente observa igualmente que seria contrario ao
dever de neutralidade do IHMI incitar uma parte a apresentar mais provas da
utilizacdo da marca.

Apreciagio do Tribunal

A titulo liminar, hd que considerar que, através do fundamento relativo & violagdo do
direito a ser ouvido, a recorrente alega, de facto, a violagio do artigo 73.°, segundo
periodo, do Regulamento n.° 40/94, que prevé que as decisdes do IHMI s6 se podem
basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

Por outro lado, note-se que a recorrente alegou na audiéncia que o presente
fundamento dizia respeito tanto ao processo no qual foi proferida a decisio da
Divisdo de Oposigido como ao processo no qual foi proferida a decisdo recorrida.

No que se refere ao processo no qual foi proferida a decisdo da Divisdo de Oposigio,
o presente fundamento foi invocado a esse respeito, pela primeira vez, na fase oral.
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Ora, nos termos do artigo 48.°, n.° 2, primeiro parigrafo, do Regulamento de
Processo do Tribunal, é proibida a dedugfo de fundamentos novos no decurso da
instincia, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se
tenham revelado durante o processo.

Em qualquer caso, por for¢a do artigo 63.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, s6 ¢é
admissivel recurso para o tribunal comunitirio das decisdes das Chmaras de
Recurso. Assim, hd que considerar que, em sede desse tipo de recurso, sé sdo
admissiveis fundamentos que ponham em causa a decisdo da prépria Camara de
Recurso.

Por conseguinte, o fundamento relativo & violagdo do artigo 73.°, segundo periodo,
do Regulamento n.° 40/94, deve, no que se refere & decisdo da Divisdo de Oposicio,
ser rejeitado por inadmissivel.

No que diz respeito & decisido recorrida, mesmo que se considere que a recorrente
censura, na realidade, a CiAmara de Recurso por nio ter anulado a deciséo da Divisdo
de Oposicio ndo obstante o alegado vicio processual de que enferma esta decisdo,
deve considerar-se que foi afirmado, com razdo, no n.° 26 da decisdo recorrida, que,
ao examinar o processo, o IHMI estd autorizado a utilizar todas as indicagoes
fornecidas por uma parte sem lhe dar previamente a possibilidade de tomar posigdo
sobre as mesmas. Em qualquer caso, a CAmara de Recurso néo estava obrigada a
proceder & anulagdo da decis@o da Divisdo de Oposi¢do unicamente com base neste
motivo, ndo existindo qualquer ilegalidade material. Por outro lado, deve sublinhar-
-se que a recorrente interpds recurso para a Camara de Recurso, nomeadamente, no
intuito de fazer valer o seu ponto de vista quanto a pertinéncia dos elementos
apresentados para provar a utilizagio séria da marca no caso em apreco e que foi,
portanto, ouvida a este respeito.
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Em relagio ao direito de ser ouvido na prépria Camara de Recurso, recorde-se que a
apreciacio dos factos faz parte do acto decisdrio. Ora, o direito de ser ouvido alarga-
-se a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do acto
decisério, mas ndo & posicdo final que a administracio pretende adoptar (v., por
analogia, acérdio do Tribunal de Primeira Instincia de 21 de Janeiro de 1999, Neue
Maxhiitte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Comissio, T-129/95, T-2/96 e T-97/96,
Colect., p. II-17, n.° 231). De resto, como ja foi observado, uma vez que foi a prépria
recorrente que juntou os documentos em questio ao processo no IHM]I, ela pdde,
evidentemente, tomar posi¢io sobre os mesmos bem como sobre a sua pertinéncia.
Nestas condi¢des, a Camara de Recurso ndo tinha o dever de ouvir a recorrente a
respeito da apreciacio dos elementos de facto na qual optou por fundar a sua
decisdo.

Por estes motivos, o fundamento relativo a violacio do artigo 73.°, segundo periodo,
do Regulamento n.° 40/94 deve ser considerado improcedente.

Quanto a violagdo do principio do «dispositivo»

Argumentos das partes

Segundo a recorrente, o principio do «dispositivo», consagrado, em seu entender, no
artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, implica que a Camara de Recurso, desde
que nio tivesse motivos para duvidar da credibilidade das indicacdes fornecidas
através da declarac@o solene em razio de uma observagio da interveniente ou de
indicagbes contraditérias contidas nos documentos, ndo tinha o direito de contestar
oficiosamente essas indicacdes e de reconhecer & declaragio solene apenas um valor
probatério inferior.
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No caso em aprego, a CAmara de Recurso considerou indevidamente que néo houve
violagdo do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, a Camara de
Recurso ndo extraiu qualquer consequéncia da falta de contestagdo pela
interveniente das provas apresentadas quanto a utilizagdo da marca. Além disso, a
Céamara de Recurso nio teve em conta o facto de ter sido tacitamente admitido que a
natureza e o teor dessas provas tinham forca probatéria, dado que a interveniente
limitou a lista dos seus produtos e que, seguidamente, inclusive na pendéncia do
processo de recurso, esta dltima s6 se pronunciou sobre a questdo do risco de
confusiio. Nestas condi¢des, ndo existia, no seu entender, qualquer razdo para
duvidar da exactiddo e da veracidade dos documentos que foram apresentados.
Segundo a recorrente, a Divisdo de Oposi¢éo ndo dispunha, portanto, de nenhuma
base juridica, em primeiro lugar, para considerar oficiosamente que esses
documentos tinham sido objecto de contestagiio, em segundo lugar, para duvidar
da credibilidade das indicacdes contidas na declaragdo solene e, em terceiro lugar,
para lhes reconhecer um valor probatério inferior. A decisio recorrida infirma, s6
por este facto, de uma irregularidade processual substancial.

Relativamente & questiio de saber se a prova da utilizagéo tinha sido produzida pelo
facto de a interveniente ter deixado de contestar essa utilizacdo apds a recorrente ter
apresentado documentos justificativos da mesma, o IHMI alega que o Tribunal ji se
pronunciou sobre este argumento no seu acérdio de 13 de Junho de 2002, Chef
Revival USA/IHMI — Massagué Marin (Chef) (T-232/00, Colect,, p. 1I-2749).
Segundo este ac6rddo, decorre do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que ¢é
as partes que cabe o 6nus de fornecer as provas em apoio dos seus pedidos. Este
acorddo néo refere qualquer excepgio a este principio em caso de nédo contestagio.

Quanto A questio de saber se a falta de reacgio podia ser considerada um
reconhecimento dos factos, o IHMI salienta que nem o Regulamento n.° 40/94 nem
o Regulamento n.° 2868/95 referem expressamente este principio. Se o requerente
ndo apresenta qualquer observa¢io, o IHMI pode decidir sobre a oposigdo
baseando-se nas provas de que dispde. O IHMI alega ainda que, mesmo ndo
existindo reaccio do requerente da marca a uma oposigdo, ele dispée do pedido
deste e, em conjugagio com a oposicio, da base necessdria para proferir uma
decisdo.
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O IHMI acrescenta que, nos termos do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94,
quando o requerente da marca tenha apresentado um pedido de prova da utilizagdo
da marca do oponente, a oposicio deve ser rejeitada quando essa prova nao é
produzida.

Por ultimo, tendo em conta estes elementos, o IHMI esclarece que ndo é possivel
seguir o argumento da recorrente segundo o qual a limita¢éo do pedido constitui um
reconhecimento implicito. Segundo o IHM], essa limitagio pode ter lugar a todo o
momento e ndo tem, sob nenhum aspecto, consequéncias para o processo de
oposi¢io. A conclusio da recorrente a este respeito ndo é, segundo o IHM],
convincente.

Por sua vez, a interveniente observa que, por forga do artigo 74.°, ne° 1, do
Regulamento n.° 40/94, o exame dos factos pelo IHMI se limita aos fundamentos
invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Em consequéncia, nio é possivel
rejeitar uma oposicdo pelo simples motivo de a oponente ndo ter provado a
utilizacio real e séria, caso o requerente ndo tenha contestado a utilizagdo da marca
na qual se baseia a oposi¢do. Ora, ainda segundo a interveniente, se a utilizagio da
marca na qual a oposicio se baseia é contestada em algum momento do processo, a
contestagio é valida para todo o processo, incluindo o eventual processo de recurso.
Por conseguinte, ndo é necessirio repetir a contestaciio, dado que esta sé deixa de
ser eficaz se o requerente da marca pedir expressamente o seu desentranhamento ou
se reconhecer expressamente a utilizacio real e séria da marca anterior, o que néo se
verificou no caso em aprego.

A interveniente acrescenta que, no ambito do processo na Camara de Recurso,
apresentou observacdes sobre a falta de utilizagdo da marca. Quanto ao facto de, no
processo de oposicio, ter unicamente invocado o argumento do risco de confuséo
entre as marcas, esse facto nio significa que tenha desistido do seu fundamento que
consiste na falta de utilizagfo real e séria. Essa desisténcia tinha de ser expressa, o
que ndo ocorreu NO €aso em apreco.
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Relativamente & limitacio da lista dos produtos mencionados no seu pedido de
registo, a interveniente considera que esta limitagdo ndo significa que tenha
implicitamente renunciado & sua contestacdo da utilizagdo da marca. Esta
contestacio s6 podia ser desentranhada por meio de uma declaragio expressa ao
IHMI. A interveniente acrescenta que a limitagio da lista dos produtos e dos
servicos dizia respeito a outros factos e que conduziu a outros processos de
oposicio.

Apreciagdo do Tribunal

A titulo liminar, ha que considerar que, através do fundamento relativo a violagido do
principio do «dispositivo», a recorrente alega, de facto, a violagdo do artigo 74.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.

Nos termos desta disposi¢io, «num processo respeitante a motivos relativos de
recusa do registo, o exame limitar-se-4 as alegacdes [...] e aos pedidos apresentados
pelas partes». O termo «pedidos» abrange, no caso em aprego, o pedido de registo
de marca bem como o pedido de oposigio que foi apresentado a respeito daquele. O
termo «alegacdes» abrange, por sua vez, os elementos de direito e de facto invocados
pelas partes em apoio dos seus pedidos.

No caso em apreco, o IHMI foi, portanto, confrontado com dois pedidos na acepgio
do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. No primeiro, apresentado pela
interveniente, pedia-se o registo da marca Salvita. No segundo pedido, apresentado
pela recorrente, deduzia-se oposigio a esse registo devido a existéncia da marca
anterior SOLEVITA. Estes dois pedidos eram sustentados pelos fundamentos das

partes.
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Hé4 que recordar a este respeito que, embora a redacgio em lingua francesa do
artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 néo refira expressamente a apresentagéio
das provas pelas partes, resulta, porém, da mesma disposi¢io que é igualmente as
partes que cabe o énus de fornecer as provas em que assentam os seus pedidos. Esta
interpretacio é corroborada pela andlise de outras versdes linguisticas do mesmo
artigo, nomeadamente, das versoes inglesa, cuja redacgio é «the facts, evidence and
arguments provided by the parties», alem3, cuja redaccio é «das Vorbringen [...] der
Beteiligten», e italiana, que se refere «[a]i fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle
parti» (acérddo Chef, n.° 66 supra, n.° 45).

Por outro lado, em conformidade com o artigo 43.°, n.°®* 2 e 3, do Regulamento
n.° 40/94, a pedido do requerente, o titular de uma marca anterior que tenha
deduzido oposigio provard que essa marca foi objecto do uso sério ou que existem
motivos justificados para o seu nio uso. A apresentacio desse pedido por parte do
requerente tem, pois, por efeito fazer recair sobre o oponente o 6nus de provar o uso
sério (ou a existéncia de motivos justificados para o seu ndo uso), sob pena de
rejeicdo da sua oposigio. Para que tal efeito se produza, o pedido deve ser formulado
expressa e atempadamente no IHMIL Daf resulta que a falta de prova de utilizago
séria sé pode ser sancionada através de rejeigiio da oposigio no caso de essa prova
ter sido exigida, expressa e atempadamente, pelo requerente no IHMI [acérddo do
Tribunal de Primeira Instancia de 17 de Margo de 2004, EI Corte Inglés/THMI —
Gonzdlez Cabello e Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), T-183/02 e
T-184/02, Colect., p. I1-965, n.°® 38 e 39].

No caso em apreco, a interveniente pediu a recorrente, em 27 de Outubro de 1999,
que produzisse prova da utilizagdo séria da sua marca, em conformidade com o
artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. E facto assente que este pedido foi
apresentado expressa e atempadamente. Assim, teve por efeito fazer recair sobre a
recorrente o énus de provar a utilizagdo séria da sua marca,

Nestas condigdes, atento o facto de que a interveniente nio desistiu do pedido de
registo da marca Salvita, que incumbia & recorrente provar a utilizagio séria da sua
marca e que esta prova néo foi produzida no caso em aprego, hd que concluir que o
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IHMI rejeitou com razdo o pedido de oposigéo, e isto mesmo na falta de contestagéo
pela interveniente dos elementos apresentados pela recorrente em apoio da sua
oposicdo.

Quanto ao argumento invocado pela recorrente segundo o qual a interveniente
limitou a lista dos produtos referidos no seu pedido de registo e, por conseguinte,
considerou implicitamente que a prova da utilizagdo séria da marca tinha sido
produzida, deve observar-se que a interveniente pediu que fosse limitada
unicamente a lista dos produtos incluidos na classe 5 do pedido de marca
comunitéria. Por outro lado, é facto assente que a oposicdo deduzida pela recorrente
dizia unicamente respeito a produtos incluidos nas classes 29, 30 e 32 do pedido de
marca comunitéria. Em consequéncia, a limitagéo da lista dos produtos indicados no
pedido de registo ndo pode, no caso em apreco, ter incidéncia sobre a oposigio
deduzida pela recorrente. Em qualquer caso, deve recordar-se que cabia & recorrente
produzir prova de que a marca em questdo tinha sido objecto de utilizacio séria. Na
falta dessa prova, e na medida em que nio houve desisténcia do pedido de registo de
marca comunitéria apresentado pela interveniente, o IHMI tinha o direito de rejeitar
a oposicdo deduzida pela recorrente.

Face ao exposto, hd que considerar improcedente o fundamento relativo a violagéo
do artigo 74.°, n.° 1, segundo periodo, do Regulamento n.° 40/94 e, por conseguinte,
negar integralmente provimento ao recurso.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a
interveniente pedido a condenagdo da recorrente e tendo esta sido vencida, ha que
condené-la nas despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Seccio)

decide:

1) Negar provimento ao recurso,

2) Condenar a recorrente nas despesas.

Vilaras Dehousse Svaby

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 7 de Junho de 2005.

O secretdrio O presidente

H. Jung M. Vilaras
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