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Embora, por for¢a, designadamente, do
artigo 74.°, n.° 1, in fine, do Regulamento
n.° 40/94 sobre a marca comunitaria, nos
processos respeitantes a um motivo
relativo de recusa de registo, incumba a
parte que se opde ao registo de uma
marca comunitaria, baseando-se numa
marca anterior nacional, demonstrar a
existéncia desta ltima e, eventualmente,
o ambito da protec¢do, incumbe ao
Instituto de Harmonizacdo do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos)
apreciar se estio reunidas as condi¢des
de aplicacdo de um motivo de recusa do
registo invocado. Neste contexto, o
mesmo estd obrigado a apreciar a
materialidade dos factos invocados e a
forca probatéria dos elementos apresen-
tados pelas partes.

O Instituto pode ser chamado a tomar
em consideracdo, designadamente, o
direito nacional do Estado-Membro
onde a marca anterior em que a
oposicio se baseia goza de protecgio.
Neste caso, deve informar-se oficiosa-
mente, através dos meios que entender
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serem Uteis para esse efeito, sobre o
direito nacional do Estado-Membro em
causa, se essas informagdes forem neces-
sérias para apreciar as condi¢des de
aplicacio do motivo de recusa de registo
em causa, designadamente, a materiali-
dade dos factos apresentados ou a forca
probatéria dos documentos produzidos.
Com efeito, a limita¢do da base factual
da apreciacdo feita pelo Instituto ndo
exclui que este tenha em consideragio,
para além dos factos apresentados
expressamente pelas partes no processo
de oposicio, factos notdrios, quer dizer,
factos que sdo susceptiveis de serem
conhecidos por qualquer pessoa ou que
podem ser conhecidos através de fontes
geralmente acessiveis. O Instituto pode
igualmente, se considerar ttil, convidar
as partes a fornecerem-lhe indicagdes
sobre determinados pontos especificos
desse direito nacional. A parte interes-
sada nfio estd, no entanto, obrigada a
apresentar, por sua iniciativa, informa-
¢bes gerais sobre o direito de proprie-
dade intelectual em vigor no Estado-
-Membro em causa.

A apreciagio dos factos e dos elementos
apresentados ao Instituto deve ser efec-
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tuada no respeito do direito de defesa
das partes no processo de oposicio e da
equidade processual. Com efeito, se o
requerente de uma marca comunitaria
tiver dividas quanto i forca probatéria
dos documentos apresentados pelo opo-
sitor para demonstrar a existéncia do
direito anterior invocado, ou ainda
quanto ao alcance deste direito, pode
exprimir essas davidas durante o pro-
cesso que corre perante o Instituto, o
qual estd obrigado a examinar cuidado-
samente as observagtes em causa. Con-
tudo, o Instituto ndo pode deixar de
efectuar uma apreciagio completa dos
factos e dos documentos apresentados,
alegando que incumbe ao opositor
fornecer, por sua iniciativa, informacées
detalhadas, sustentadas por provas,
sobre o direito do Estado-Membro onde
estd protegida a marca anterior em que
se baseia a oposicio.

(cf. n.°® 33-38)

Nem o Regulamento n.° 40/94 sobre a
marca comunitiria nem o Regulamento
n° 2868/95, relativo a4 execucio do
Regulamento n.° 40/94, especificam a
forma obrigatéria dos elementos de
prova que devem ser produzidos pelo
opositor para justificar a existéncia do
seu direito anterior no &mbito de um
processo de oposigio. Daqui resulta que,
por um lado, o opositor ¢ livre de
escolher a prova que considere ser titil
apresentar ao Instituto de Harmoniza-
¢io do Mercado Interno (marcas, dese-
nhos e modelos) para fundamentar a sua
oposi¢do e que, por outro, o Instituto

estd obrigado a analisar todos os ele-
mentos apresentados, para concluir se
sdo efectivamente prova do registo ou do
depésito da marca anterior, sem poder
recusar a partida um determinado tipo
de prova que considere inaceitdvel
devido 4 sua forma. Esta conclusio é
corroborada pelas divergéncias que exis-
tem entre as praticas administrativas dos
Estados-Membros. Com efeito, se se
admitisse que o Instituto pode impor
condicdes de forma as provas que devem
ser produzidas, dai resultaria que, em
determinados casos, a producio dessas
provas se tornaria impossivel para as
partes.

(cf. n.% 39-41)

Embora, no dmbito de um processo de
oposi¢do deduzida contra o registo de
uma marca comunitdria, o principio do
contraditério exija que a outra parte no
processo de oposi¢io possa tomar
conhecimento das provas apresentadas
pelo opositor na lingua do processo, o
mesmo ndo pode ser interpretado no
sentido de que essas provas lhe devem
permitir, por si s6, assegurar-se da
existéncia de marcas anteriores, sem
que essa parte tenha de recorrver a
aconsethamento ou a fontes de informa-
cdo geralmente acessiveis, mas externas
as provas produzidas.

(cf. no 51)
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