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1. No 4mbito de um recurso interposto de

uma decisio da Camara de Recurso do
Instituto de Harmonizagio do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos)
relativa a um processo de oposicio, o
Tribunal tem igualmente competéncia
para conhecer do pedido destinado a
obter a anulagiio da decisio da Divisio
de Oposicio.

Com efeito, uma vez que resulta do
artigo 62.°, n.° 1, segundo perfodo, do
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Regulamento n.° 40/94, sobre a marca
comunitdria, que a Cidmara de Recurso
pode anular a decisio da unidade do
Instituto que decidiu em primeira ins-
tancia, essa anulagio figura entre as
medidas que podem ser tomadas pelo
Tribunal de Primeira Instincia nos
termos do seu poder de reformar
consagrado no artigo 63.°, n° 3, do
referido regulamento.

(cf. ne 19)
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Na interpretacio do conceito de utiliza-
¢do séria da marca comunitdria na
acepcdo do artigo 432, n.”* 2 e 3, do
Regulamento n.° 40/94, ha que tomar em
consideracio o facto de que a ratio legis
da exigéncia segundo a qual a marca
anterior deve ter sido objecto de uma
utilizagio séria para ser oponivel a um
pedido de marca comunitaria consiste
em limitar os conflitos entre duas
marcas, na medida em que nio exista
motivo econémico decorrente de uma
funcio efectiva da marca no mercado.
Em contrapartida, a referida disposicao
ndo visa avaliar o éxito comercial nem
controlar a estratégia econdmica de uma
empresa nem tao-pouco reservar a
protec¢do das marcas apenas as explo-
racdes comerciais quantitativamente
importantes.

(cf. n° 32)

Uma marca ¢ objecto de uma utilizagio
séria na acepgio do artigo 432, n.”* 2 e 3,
do Regulamento n.° 40/94, quando ¢
utilizada, em conformidade com a sua
funcio essencial que é garantir a identi-
dade de origem dos produtos ou dos
servicos para os quais foi registada, a fim
de criar ou conservar um mercado para
estes produtos e servigos, com exclusio
de utilizagdes de cardcter simbélico que
tenham como tnico objectivo a manu-
tencio dos direitos conferidos pela
marca. A este respeito, a condicdo
relativa a utilizagdo séria da marca exige
que esta, tal como ¢é protegida no
territdrio pertinente, seja utilizada publi-
camente e com relevincia exterior.

A apreciagio do caricter da utilizagao
séria da marca deve assentar em todos os
factos e circunstincias destinados a
estabelecer a realidade da exploragio
comercial da marca, em especial, as
utilizacdes consideradas justificadas
num dado sector econémico para man-
ter ou criar partes de mercado em
beneficio dos produtos ou dos servigos
protegidos pela marca, a natureza desses
produtos ou desses servicos, as caracte-
risticas do mercado, o alcance e a
frequéncia da utilizagdo da marca.

Quanto a importancia da utilizagio que
foi feita da marca anterior, hd que ter em
conta, designadamente, o volume
comercial de todos os actos de utiliza-
¢do, por um lado, e a duragio do periodo
durante o qual os actos de utilizagao
foram efectuados, bem como a frequén-
cia desses actos, por outro.

(cf. n.°° 33-35)

Para examinar, num caso concreto, o
cardcter sério da utilizagio da marca
anterior, hd que proceder a uma apre-
ciagiio global, tendo em conta todos os
factores pertinentes no caso em aprego.
Essa apreciagio implica uma certa inter-
dependéncia entre os factores tomados
em conta. Assim, o baixo volume de
produtos comercializados sob a referida
marca pode ser compensado pela forte
intensidade ou pela grande constincia
no tempo da utilizagio dessa marca e
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inversamente. Além disso, o volume de
negécios realizado bem como a quanti-
dade de vendas de produtos sob a marca
anterior ndo podem ser apreciados de
modo absoluto, mas sim em relacio a
outros factores pertinentes, tais como o
volume da actividade comercial, as
capacidades de produgio ou de comer-
cializa¢io ou o grau de diversificagio da
empresa que explora a marca, bem como
as caracteristicas dos produtos ou servi-
¢os no mercado em causa. Por esse facto,
ndo é necessirio que a utilizacio da
marca anterior seja sempre quantitativa-
mente importante para ser qualificada
de séria.

Todavia, quanto mais limitado for o
volume comercial da exploragio, mais
serd necessdrio que a parte que se op6s
forneca indicagdes suplementares que
permitam afastar eventuais duvidas
quanto ao cardcter sério da utilizagio
da marca em causa.

(cf. n.°° 36, 37)

A regra 22, nr° 1, do Regulamento
n.° 2868/95 relativo a execugio do
Regulamento n.° 40/94 sobre a marca
comunitdria, que prevé que a prova da
utilizagio da marca anterior deve ser
fornecida no prazo fixado pelo Instituto
de Harmonizagio do Mercado Interno
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(marcas, desenhos e modelos) ao oposi-
tor, sendo a oposicio rejeitada se essa
prova ndo for apresentada no referido
prazo, ndo pode ser interpretada no
sentido de que se opde 4 tomada em
considera¢io de elementos de prova
suplementares, tendo em conta a exis-
téncia de elementos novos, mesmo que
sejam fornecidos depois do termo desse
prazo.

(cf. n.e 56)

A possibilidade de o Tribunal reformar a
decisdo de Cémara de Recurso do
Instituto de Harmoniza¢do do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos),
prevista no artigo 63.°, n.> 3, do Regula-
mento n.° 40/94, estd, em principio,
limitada &s situagbes em que o processo
esteja em condictes de ser julgado. Isto
implica que o Tribunal, com base nos
elementos de prova que lhe foram
apresentados, possa tomar a decisio
que a Camara de Recurso era obrigada
a tomar, por for¢a das disposi¢Ges
aplicdveis no caso em apreco. Esta
condi¢io néo estd preenchida quando a
Camara de Recurso poderia ter ela
propria decidido sobre a oposicio ou
remetido o processo & Divisio de
Oposicéo.

(cf. n.%° 62, 63)



