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Um recurso interposto no Tribunal da
decisdo de uma Cémara de Recurso do
Instituto de Harmonizacdo do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos)
tem por finalidade a fiscalizacdo da
legalidade dessa decisdo, na acepgio do
artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94
sobre a marca comunitiria. No conten-
cioso de anulacgio, a legalidade do acto
impugnado deve ser apreciada em fun-
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cdo dos elementos de facto e de direito
existentes a data da adopcdo do acto.
Consequentemente, nido é fungio do
Tribunal reexaminar as circunstincias
de facto a luz das provas que lhe sejam
apresentadas pela primeira vez. Com
efeito, a admissdo destas provas é con-
traria ao n° 4 do artigo 135° do
Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instincia, nos termos do
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qual as respostas das partes nio podem
alterar o objecto do litigio perante a
Céamara de Recurso. Por conseguinte, as
provas apresentadas pela primeira vez
no Tribunal de Primeira Instincia sdo
inadmissiveis.

(cf. ne 16)

Nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do
Regulamento de Processo do Tribunal
de Primeira Instincia, o demandante
tem a obrigacdo de definir o objecto do
litigio e de apresentar os seus pedidos na
peticdo inicial. Ainda que o artigo 48.°,
n° 2, do mesmo regulamento permita,
em certas circunstincias, a deducéo de
fundamentos novos no decurso da
instincia, essa disposicdo nido pode, em
caso algum, ser interpretada no sentido
de que permite ao demandante deduzir
novos pedidos no Tribunal e alterar,
assim, o objecto do litigio.

(cf. ne 28)

Nos termos do artigo 74.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 40/94 sobre a marca
comunitdria, num processo respeitante a
motivos relativos de recusa do registo, o
exame do Instituto de Harmonizagdo do
Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) limita-se aos fundamentos

invocados e aos pedidos apresentados
pelas partes.

Esta disposi¢io limita duplamente a
apreciagio do Institute. Por um lado,
visa a base factual das decisdes do
Instituto, a saber, os factos e as provas
sobre os quais estas se podem valida-
mente basear, e, por outro, a base
juridica destas decisdes, a saber, as
disposi¢des que a instAncia a que foi
submetido o processo tem de aplicar.
Assim, a Camara de Recurso, ao pro-
nunciar-se sobre um recurso de uma
decisdo que pde termo a um processo de
oposi¢io, apenas pode fundamentar a
sua decisdo nos motivos relativos de
recusa que a parte em causa invocou,
bem como nos factos e provas apresen-
tados por essa parte, respeitantes a esses
motivos.

A este respeito, embora resulte do
artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento
n° 40/94 que o Instituto ndo pode
proceder, no &mbito do processo de
oposicdo, ao exame oficioso dos factos,
tal ndo significa, contudo, que seja
obrigado a considerar demonstrados os
elementos invocados por uma parte que
ndo foram postos em causa pela outra
parte. Esta disposicio vincula o Instituto
unicamente no tocante aos factos, pro-
vas e observagdes nos quais assenta a sua
deciséo.

(cf. n.°° 32-34)
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Nio existe, para o consumidor médio da
Unido Europeia, risco de confusdo entre
o sinal nominativo MOBILIX, cujo
registo como marca comunitiria ¢é
pedido para produtos e servicos, relati-
vos de um modo quase exclusivo, ao
dominio das telecomunicagdes sob todas
as suas formas, incluidos nas classes 9,
16, 35, 37, 38 e 42 na acepgio do Acordo
de Nice, e a marca nominativa OBELIX,
registada anteriormente como marca
comunitdria para produtos e servigos
incluidos nas classes 9, 16, 28, 35, 41 e
42.

Sobre o plano da comparagio concep-
tual, as palavras «mobilix» e «obelix»
nio tém significado semantico em
nenhuma das linguas oficiais da Unido
Europeia. Todavia, ao passo que o termo
«mobilix» pode ser facilmente percebido
como fazendo referéncia a qualquer
coisa de mdvel ou a mobilidade, o termo
«obelix», por seu turno, apesar de o
nome ter sido registado como uma
marca nominativa, isto é, sem referéncia
visual & personagem do desenho ani-
mado, serd identificado sem dificuldade
pelo piblico médio como a personagem
corpulenta da série de banda desenhada,
amplamente conhecida em toda a Unido
Europeia, que relata as suas aventuras na
companhia de Astérix. Esta representa-
¢éo concreta de um personagem popular
torna muito pouco provavel a confusio
conceptual, no espirito do publico, com
vocibulos mais ou menos préximos.
Tendo o sinal OBELIX um significado
claro e determinado, as diferencas con-
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5.

ceptuais que separam os sinais sao
susceptiveis de neutralizar as semelhan-
cas fonéticas bem como e as eventuais
semelhangas visuais.

Assim, mesmo admitindo que existe
uma semelhanga entre os produtos e
servicos visados pelas marcas em con-
flito, uma das condig¢des indispensaveis
para a aplicacdo do artigo 8., n.r 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94
sobre a marca comunitiria ndo estd
preenchida.

(cf. n.° 57, 62, 79-81, 86-87)

Ao apreciar o risco de confusdo na
acep¢io do artigo 8.°, n.° 1, alinea b),
do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca
comunitdria, semelhancas visuais e foné-
ticas entre dois sinais nominativos
podem ser neutralizadas, em determina-
das circunstincias, por diferencas con-
ceptuais que separam os sinais em causa.
Tal neutralizacio exige que pelo menos
um dos sinais em questio tenha, na
perspectiva do publico relevante, um
significado claro e determinado, para
que este publico consiga apreendé-lo
imediatamente.

(cf. n.° 80)
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Um risco de confusfo na acep¢io do
artigo 8.°, n° 1, alinea b), do Regula-
mento n.° 40/94 sobre a marca comuni-
téria, pressupde uma identidade ou
semelhanca entre os sinais, bem como
entre os produtos e servicos designados,
sendo o renome de uma marca um
elemento que deve ser tomado em
consideragio para apreciar se a seme-
lhanca entre os sinais ou entre os
produtos e servicos é suficiente para
dar lugar a um risco de confuséo. Em

contrapartida, quando os sinais em
conflito ndo podem ser considerados
idénticos nem semelhantes, o facto de a
marca anterior ser em larga medida
conhecida ou gozar de renome na Unido
Europeia ndo pode afectar a avaliacio
global do risco de confusio.

(cf. n.° 84)
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