ACORDAO DE 15. 11. 2001 — PROCESSO T-128/99

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccdo)
15 de Novembro de 2001 *

No processo T-128/99,

Signal Communications Ltd, com sede em Hong Kong (China), representada por
J. Grayston e A. Bywater, advogados, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por E Lépez de Rego e G. Humphreys, na qualidade de
agentes, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Lingua do processo: inglés.
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que tem por objecto um pedido de anulagdo da decisio da Primeira Cimara de
Recurso do Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) de 24 de Mar¢o de 1999 (processo R 219/1998-1), notificada 4
recorrente em 25 de Marco de 1999,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Sec¢do),

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

secretario: D. Christensen, administradora,

vista a peti¢do apresentada na Secretaria do Tribunal em 25 de Maio de 1999,

vista a contestagdo apresentada na mesma Secretaria em 23 de Agosto de 1999,

vistas as respostas escritas ds questdes colocadas pelo Tribunal,

apds a audiéncia de 22 de Fevereiro de 2001,
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profere O presente

Acérdiao

Enquadramento juridico

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento (CE) n.® 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994, L 11, p. 1), na
redac¢do resultante das alteragbes posteriores:

«1. Quem tenha depositado regularmente uma marca num ou para um dos
Estados partes na Convengido de Paris, ou quem o represente, goza, para efectuar
o deposito de um pedido de marca comunitaria para a mesma marca e para
produtos ou servigos idénticos ou contidos naqueles para os quais essa marca
esteja depositada, de um direito de prioridade, durante um prazo de seis meses a
contar da data de depdsito do primeiro pedido.

2. E reconhecido como dando origem ao direito de prioridade qualquer depésito
que tenha valor de depdsito nacional regular por for¢a da legislagio nacional do
Estado em que foi efectuado ou de acordos bilaterais ou multilaterais.

3. Por deposito nacional regular, deve entender-se qualquer depbsito suficiente
para determinar a data de deposito do pedido, independentemente do destino
dado posteriormente ao pedido.
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4. E considerado como primeiro pedido, cuja data de deposito & simultaneamente
a data a partir da qual se conta o prazo de prioridade, um pedido posterior
depositado para a mesma marca, para produtos ou servigos idénticos e no ou para
o mesmo Estado que um primeiro pedido anterior, desde que esse pedido anterior
tenha sido retirado, abandonado ou recusado 4 data de deposito do pedido
posterior, sem ter sido sujeito a inspec¢do piblica e sem deixar subsistir direitos, e
desde que ndo tenha ainda servido de base para a reivindicacdo do direito de
prioridade. O pedido anterior j& ndo pode entdo servir de base para a
reivindica¢do do direito de prioridade.

5. Se o primeiro deposito tiver sido efectuado num Estado que néo seja parte na
Convengio de Paris, o disposto nos n.°° 1 a 4 & aplicivel apenas na medida em
que esse Estado, de acordo com notas publicadas, conceda, com base num
primeiro depbsito efectuado no Instituto, um direito de prioridade sujeito a
condicdes e com efeitos equivalentes aos previstos no presente regulamento.»

O artigo 30.° do mesmo Regulamento estabelece:

«O requerente que queira prevalecer-se da prioridade de um depésito anterior
sera obrigado a apresentar uma declaragio de prioridade e uma copia do pedido
anterior. [...]»

O artigo 31.° do mesmo regulamento disp&e:
8 g p

«Por forga do direito de prioridade, a data de prioridade & considerada como
sendo a do depdsito do pedido de marca comunitiria para efeitos da
determinacdo da anterioridade de direitos.»

I - 3279



ACORDAO DE 15. 11. 2001 — PROCESSO T-128/99

Nos termos do n.° 2 do artigo 44.° do mesmo regulamento:

«[...] o pedido de marca comunitiria s6 pode ser modificado, a pedido do
requerente, para corrigir o nome ou a morada do requerente, erros de expressdo
ou de transcricdo, ou erros manifestos, desde que essa correc¢do ndo afecte
substancialmente a marca ou ndo alargue a lista de produtos ou servigos. Se as
modifica¢des incidirem sobre a apresentagio da marca ou a lista de produtos ou
servigos, e sempre que essas modificagdes sejam introduzidas apos a publica¢do
do pedido, este sera publicado com as modificagdes.»

Antecedentes do litigio

Em 27 de Maio de 1998, a recorrente apresentou, ao abrigo do Regulamento
n.° 40/94, um pedido de marca verbal comunitaria, acompanhado da reivindi-
cagdo de prioridade, ao Instituto Nacional de Patentes do Reino Unido, que o
transmitiu ao Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) (a seguir «Instituto»).

A mareca cujo registo foi requerido, tal como foi inscrita no formulario do pedido
e que foi em seguida objecto de pedido de rectificagdo, é o vocabulo TELEYE.

Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido pertencem 4 classe 9, nos
termos do Acordo de Nice relativo 4 classificagdo internacional de produtos e
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servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e
alterado, e correspondem, relativamente a cada uma das classes, 4 seguinte
descricio:

«Sistemas, equipamento e aparelhos de video; sistemas, equipamento e aparelhos
de monitorizacdo e vigilincia; sistemas de televisdo de circuito fechado;
equipamento e aparelhos; sistemas de video de monitorizagdo e vigildncia 4
distAncia que utilizam cdmaras de televisio de circuito fechado e hardware
electronico para transmitir sinais de video, de controlo de alarme e telemetria por
uma rede de banda larga de baixa frequéncia para um sistema informatizado de
visualizagdo e armazenagem.»

A reivindicagdo de prioridade que acompanha o pedido de marca comunitaria,
inscrita no formulario através do qual foi apresentado o pedido, visa a marca
TELEEYE depositada nos Estados Unidos em 20 de Janeiro de 1998.

Por carta de 18 de Junho de 1998, a recorrente apresentou no Instituto uma copia
autenticada do pedido de registo da marca TELEEYE (n.° 75/420 484) nos
Estados Unidos.

Por fax de 7 de Julho de 1998, o Instituto, nos termos do artigo 27.° do
Regulamento n.° 40/94 e da regra 9 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da
Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995, relativo ds regras de aplicagdo do
Regulamento n.® 40/94 (JO L 303, p. 1), comunicou a recorrente que a data de
depésito do seu pedido era a de 27 de Maio de 1998.

Por fax de 6 de Agosto de 1998, a recorrente informou o Instituto de que passara
um erro tipografico no pedido de marca comunitaria e pediu que esta fosse
rectificada para que, em vez do sinal TELEYE, seja indicado o sinal TELEEYE,
em conformidade com o pedido de marca apresentado nos Estados Unidos, tal
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como aparece na copia autenticada acima referida e da qual reivindicou a
prioridade.

Apos ter recolhido as observagdes da recorrente a propdsito da sua analise,
segundo a qual o artigo 44.° do Regulamento n.° 40/94 e a regra 13 do
Regulamento n.° 2868/95 ndo permitiam a rectificagdo pedida, o examinador,
por carta de 20 de Outubro de 1998, notificou 4 recorrente a sua decisdo de que a
rectificagdo ndo era possivel uma vez que afectava substancialmente a marca.

Em 11 de Dezembro de 1998, a recorrente interpds recurso da decisio do
examinador para o Instituto, nos termos do artigo 59.° do Regulamento
n.° 40/94.

Foi negado provimento ao recurso por decisdo de 24 de Mar¢o de 1999 (a seguir
«decisdo impugnada»).

Em substincia, a Cimara de Recurso considerou que a rectificagio pedida pela
recorrente afecta substancialmente a representagio inicial da marca, ja que os
sinais TELEYE e TELEEYE diferem pela sua prontincia, pelo seu impacto visual e
pela sua percepgio pelo pablico (n.° 13 da decisdo impugnada). Considerou que
o argumento da recorrente quanto ao efeito da reivindicagdo da prioridade ndo &
determinante e que, apesar da divergéncia entre os sinais a que se refere o pedido
de marca comunitaria € o pedido apresentado nos Estados Unidos, ndo havia
razdo para considerar que deveria ser evidente para o examinador a inten¢do da
recorrente de registar a marca comunitaria TELEEYE exactamente com a mesma
ortografia constante do pedido apresentado nos Estados Unidos, ja que podia ter
sido cometido um erro na elabora¢do do pedido nos Estados Unidos (n.° 14 da
decisdo impugnada). A CAmara de Recurso decidiu que a recorrente ndo tinha
razdo para censurar o Instituto por nio ter observado a diferenga em questdo
antes do termo do prazo de reivindicagdo de prioridade e que & o requerente que
deve tomar as medidas necessirias para apresentar um pedido de marca
comunitaria exacto no prazo aplicavel (n.° 15 da decisio impugnada).
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Pedidos das partes

16 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— ordenar que seja rectificado o pedido de marca comunitéria n.° 837096, de
forma a constar no mesmo em vez do vocdbulo TELEYE o vocabulo
TELEEYE;

— condenar o Instituto nas despesas.

17 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.
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Quanto ao pedido de que seja dirigida uma injun¢do ao Instituto

A recorrente formula nas suas conclusdes o pedido de que se ordene ao Instituto a
rectificagdo do pedido de marca comunitaria n.° 837096, de forma a constar no
mesmo em vez do vocabulo TELEYE o vocabulo TELEEYE.

Como decorre da jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia, o Instituto,
por for¢a do disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.® 40/94, deve
tomar as medidas necessarias 4 execu¢do dum acodrdio do Tribunal de Justica.
Por isso, ndo cabe ao Tribunal dirigir injungdes ao Instituto. Incumbe a este tirar
as consequéncias do dispositivo e dos fundamentos do presente acdrdio
(acdrddos do Tribunal de Primeira Instincia de 8 de Julho de 1999, Procter &
Gamble/IJHMI, BABY-DRY, T-163/98, Colect. p. 11-2383, n.° 53, e de 31 de
Janeiro de 2001, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld THMI, Giroform, T-331/99,
Colect. p. 1433, n.° 33).

Quanto ao pedido de anulacido

Decorre da argumentacio desenvolvida pela recorrente, baseada na violagdo de
formalidades essenciais na medida em que a fundamentagdo da decisdo
impugnada &, na sua opinido, contraditdria, insuficiente e/ou viciada por erros
de direito de facto, que o seu recurso se apoia em dois fundamentos.

O primeiro fundamento refere-se a insuficiéncia da fundamentagio contida no
n.° 14 da decisdo impugnada.

O segundo fundamento assenta no caracter errado dos fundamentos contidos nos
n.”* 13 a 15 da decisdo impugnada. Numa primeira parte, respeitante aos n.°* 13
e 14, a recorrente sustenta que a Cimara de Recurso violou os artigos 29.° e 44.°,
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n.° 2, do Regulamento n.® 40/94, interpretados conjugadamente. Numa segunda
parte, respeitante ao n.° 15 da decisdo impugnada, a recorrente invoca a violagdo
dos artigos 74.% n.° 1, e 76.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94.

Deve analisar-se em primeiro lugar a primeira parte do segundo fundamento.

Argumentos das partes

A tese da recorrente assenta no n.° 1 do artigo 29.° do Regulamento n.® 40/94,
nos termos do qual o pedido de marca comunitaria deve respeitar 4 mesma marca
que é invocada ao abrigo do direito de prioridade. Por isso, a intengdo da
recorrente de apresentar um pedido de registo de marca comunitaria conforme a
ortografia da marca pedida nos Estados Unidos devia ter sido evidente para o
examinador. Se ndo havia razdo para que isso fosse evidente para o examinador,
entdo a rectificagdo da diferenga entre as duas marcas ndo pode constituir uma
modificagdo substancial.

Segundo a recorrente, os n.°° 13 e 14 dos fundamentos da decisdo impugnada sio
contraditorios, na medida em que resulta do primeiro que o acrescentamento da
letra «E» 4 marca pedida TELEYE constitui uma modificagdo substancial e
resulta do segundo que nio havia razfio para considerar que devia ser evidente
para o examinador que a intengdo da recorrente era registar a marca comunitéria
TELEEYE, exactamente com a mesma ortografia que a utilizada no pedido
apresentado nos Estados Unidos. Quer seja o primeiro ou o segundo dos
fundamentos referidos que esteja errado, o Instituto devia ter procedido &
rectificacdio pedida, nos termos do artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.
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No que toca apenas ao n.° 14, a recorrente argumenta, além disso, que, tendo em
conta a sua posi¢do, segundo a qual a rectificagdo do pedido comunitario para o
tornar idéntico 4 marca invocada a titulo do direito de prioridade, em virtude de
dever respeitar a mesma marca, ndo constitui uma modificagdo da marca pedida,
a possibilidade de ter sido cometido um erro na elabora¢io do pedido da marca
TELEEYE depositada nos Estados Unidos, invocada neste mesmo ponto pela
Camara de Recurso, ndo tem qualquer importincia. A fundamentagdo contida no
n.° 14 &, por conseguinte, errada.

O Instituto sustenta que a recorrente faz errada interpretagdo do artigo 44.°,
© 2, do Regulamento n.® 40/94, ao considerar que os termos «substancial» e

«manifesto» sdo interdependentes, quando um erro pode ser substancial sem ser

manifesto e, inversamente, um erro manifesto pode ndo ser substancial.

O Instituto afirma que, na aplicagdo do artigo 44.°, n.° 2, do Regulamento

© 40/94, utiliza um método para chegar a um justo equllibrio entre as duas
ex1genc1as A primeira, que tem a ver com o «bom senso», respeita d questdo de
saber se existe uma imprecisio ou um erro manifesto e visa o interesse do
requerente; a segunda tem a ver com o «rigor» € visa o interesse de terceiros
quando a marca aceite pelo Instituto difere da depositada na origem. Por outro
lado, ao aplicar o referido método, o Instituto abstém-se de proceder a analise da
existéncia de uma imprecisio ou de um erro manifesto, analise a que ndo &
obrigado se considerar que a modificacdo & substancial e que, por este facto,
recusa a modificagdo.

Quanto a determinar a existéncia de uma imprecisio ou de um erro manifesto, o
Instituto explica que, para apreciar se a inten¢io do requerente quando
apresentou o pedido de marca comunitaria visava efectivamente a marca tal
como foi modificada, toma em consideracdo os documentos de que dispde
quando procede a apreciagdo do pedido e que so a titulo excepcional é que a
indicagdo manifesta da inten¢do do requerente poderd ser refutada através de
documentos justificativos da sua real intengdo no momento do pedido,
apresentados posteriormente pelo requerente.
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O Instituto acrescenta que esta forma de proceder estd em conformidade com as
declaragdes conjuntas do Conselho e da Comissdo das Comunidades Europeias
constantes da acta do Conselho relativa a4 reuniio em que foi adoptado o
regulamento do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, relativo 4 marca
comunitaria (JO IHMI 1996, pp. 607, 613), nomeadamente com a declaracdo
n.° 16, nos termos da qual «[...] por ‘erros manifestos’ devem entender-se os erros
cuja rectificagdo se impde com toda a evidéncia, no sentido de que nenhum outro
texto sendo o resultante da rectificagdo possa ser perspectivado».

Neste caso concreto, o Instituto afirma que o erro cometido pelo requerente ndo
era manifesto para a Cimara de Recurso.

Quanto a averiguar se a modificagdo da marca pedida é de natureza substancial,
o Instituto afirma que aplica critérios objectivos quando compara a marca tal
como foi apresentada com aquela que se apresenta modificada, a fim de
determinar se a modificagio afecta a impressdo global da marca. Dado que todas
as modificagdes respeitantes @ marca implicam uma alteracio, esta sd sera aceite
se dai néio resultar uma marca nova, que seja substancialmente diferente da que
foi objecto do pedido. No caso de uma marca verbal, o examinador toma em
consideragdo o impacto visual, fonético ou conceptual da modificagdo da marca
considerada globalmente, do ponto de vista de um terceiro que efectua uma
pesquisa respeitante aos pedidos de marcas comunitérias pendentes no Instituto,
a fim de determinar quais sdo os sinais que podem ser registados.

Neste caso concreto, o Instituto considera que a marca pedida TELEYE e a marca
anterior TELEEYE se revelam substancialmente diferentes nio apenas fonetica-
mente — pelo facto de ter sido adicionada uma silaba — e conceptualmente,
dado que o prefixo TELE faz pensar no dominio dos produtos e servigos de
telecomunicagdes, enquanto o prefixo TEL evoca o dominio mais restrito dos
telefones ou produtos e servigos telefonicos, mas também visualmente, dado que
o termo TELEEYE é claramente um termo composto.
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Finalmente, o Instituto contesta que devesse ter sido manifesto para o
examinador que, pelo facto de ter sido reivindicada prioridade, a ortografia
pedida para a marca comunitiria era a do pedido anterior apresentado nos
Estados Unidos. Por um lado, o examinador nio tinha qualquer razdo para supor
que a marca constante da copia do pedido de marca apresentada nos Estados
Unidos representava a intengdo real e manifesta da recorrente, uma vez que a
reivindicagdo de prioridade e a carta que acompanhava o documento demons-
trando a prioridade referiam-se 3 marca TELEYE. Por outro lado, o Instituto
afirma que s6 no momento do controlo da data de depésito e das formalidades
processuais — controlo que ndo teve lugar — & que tais incoeréncias podiam ser
notadas, mas que ndo & seguro que isso viesse a ser feito, uma vez que, segundo a
Cimara de Recurso, o erro ndo era manifesto.

A referéncia a um erro plausivel no pedido depositado nos Estados Unidos so foi
feita a titulo de exemplo, a fim de notar que o examinador, no caso de certas
informagdes complementares divergirem da intengdo expressamente estabelecida
na reivindicagdo de prioridade e na carta que acompanha o documento
demonstrando a prioridade, ndo pode deduzir das referidas informacgdes que o
pedido de marca comunitario esti errado. Se fosse esse o caso, entdo um pedido
de prioridade nunca poderia ser recusado, de forma que ja ndo seria necessario
proceder ao exame real da prioridade, em conformidade com o artigo 29.° do
Regulamento n.° 40/94, nem tomar em consideragio o aspecto contraditorio das
informagdes contidas nos pedidos de marca invocados para efeitos do direito de
prioridade em relagdio ds contidas no pedido de marca comunitiria em
consideracio.

Apreciacdo do Tribunal

Deve observar-se, em primeiro lugar, que, para averiguar se a posi¢io tomada
A os [P

pela Camara de Recurso nos n.® 14 e 15 da decisdo impugnada, que fundamenta

a recusa de um pedido de rectificagio de um pedido de marca comunitiria

acompanhado de uma reivindicagdo de prioridade no facto de que esta

rectificacdo afecta substancialmente a marca, viola os artigos 29.° e 44.°, n.° 2,
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do Regulamento n.° 40/94, hi que analisar os aspectos prosseguidos pelas
disposi¢des destes dois artigos, que prevéem respectivamente o direito de
prioridade e as possibilidades de revogagdo, limitacdo e modificacdo de um
pedido de marca.

Quanto ao direito de prioridade previsto pelo artigo 29.° do Regulamento
n.° 40/94, deve recordar-se que este direito tem a sua origem no artigo 4.° da
Convengao da Unido de Paris para a Protec¢do da Propriedade Industrial de 20 de
Mar¢o de 1883 (a seguir «convengdo»), na redac¢do revista varias vezes
posteriormente, da qual todos os Estados-Membros sdo partes.

Pelo direito de prioridade, que constitui um dos pilares essenciais da convengio,
os redactores desta quiseram permitir que um dos beneficiarios do direito de um
dos Estados partes na convengdo (a seguir «Unido»), face 4 impossibilidade de
depositar simultaneamente uma marca em todos os paises da Unido, pudesse
pedir o seu registo sucessivamente nos paises que fazem parte da Unifio, dando
assim uma dimensdo internacional 4 protec¢do obtida num destes paises, sem
necessidade de haver uma multiplicidade de formalidades a cumprir. Trata-se de
uma das regras previstas pela convengdo, destinada a coordenar a protecgio dos
direitos de propriedade industrial no conjunto do territorio da Unido.

Pare este efeito, a convengio estabeleceu um prazo de seis meses durante o qual o
requerente de uma marca num pais da Unido pode pedir a mesma marca nos
outros paises da Unifo, sem que o ou os pedidos posteriores sejam afectados por
eventuais pedidos para a mesma marca feitos por terceiros. Se, no texto original
da convengio, o direito de propriedade deparava com uma importante limitagéo,
uma vez que o seu exercicio estava subordinado aos direitos de terceiros, a
aboli¢do desta limitagcdo alargou o seu alcance e pds em relevo a importéncia do
objectivo prosseguido, que & o de equiparar o depbdsito posterior ao pedido
anterior da mesma marca, no que respeita aos direitos do requerente interessado
numa determinada marca.
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O direito de prioridade confere, assim, ao requerente de uma marca uma
imunidade limitada no tempo em relagdo aos pedidos respeitantes 4 mesma
marca que pudessem ser apresentados por terceiros durante o periodo da
prioridade.

O Regulamento n.° 40/94 contém regras proprias relativamente d concessdo de
um direito de prioridade nos seus artigos 29.° a 31.°, que seguem o sistema da
convengdo ao consagrar um direito de prioridade que inclui os registos pedidos
num dos Estados da Unido ou num dos Estados partes no Acordo que institui a
Organiza¢io Mundial do Comércio.

O direito de prioridade nasce do pedido de marca apresentado anteriormente
num dos Estados acima mencionados e constitui um direito autbnomo, na
medida em que subsiste independentemente da sorte posterior do referido pedido.
Quando o pedido de marca comunitaria é acompanhado de uma reivindicagdo de
prioridade, este direito torna-se um elemento essencial desse pedido, uma vez que
determina uma das suas caracteristicas essenciais, a saber, que a data de deposito
é a data em que o pedido anterior foi apresentado, para efeitos de determinagdo
da anterioridade dos direitos. Assim, os pedidos ou os direitos que emergiram
num periodo que decorreu entre o pedido anterior e o segundo pedido ndo podem
ser opostos ao requerente ou ao futuro titular.

No ambito do pedido apresentado em conformidade com o artigo 29.° do
Regulamento n.° 40/94, o facto de a inten¢do do requerente ser a de fazer um
pedido para a mesma marca que € invocada a titulo de direito de prioridade ndo
implica, apesar disso, que o exame da reivindicacdo da prioridade se mostre inftil
e que, como sustenta o Instituto, uma prioridade nunca poderia ser recusada por
o documento que demonstra a prioridade provar, de forma vinculativa para o
Instituto, a intengdo da recorrente.

Com efeito, um pedido de marca comunitiria acompanhado de uma reivindi-
cagio de prioridade ndo pode ser aceite automaticamente com base na presungdo
absoluta de que a intengio do requerente € fazer um pedido para a mesma marca,
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da qual invoca a prioridade, mas deve antes ser objecto de exame, no 4mbito do
qual o Instituto aprecia se todas as condigdes de forma e fundo foram respeitadas.

Quando, como no caso vertente, existe uma divergéncia entre o documento que
demonstra a prioridade e a intengdo expressamente estabelecida na reivindicagdo
de prioridade e na carta que acompanha o referido documento, é na sequéncia do
exame da reivindicacdo de prioridade que o Instituto, esclarecido pelas
observagdes apresentadas pelo requerente quanto 4 divergéncia verificada,
determina a natureza desta divergéncia bem como a inten¢do do requerente e
confirma ou nfo se o requerente visa efectivamente obter uma marca comunitaria
para a mesma marca que a que foi depositada anteriormente, precisando assim o
objecto do pedido de registo.

Nestas condi¢des, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a divergéncia
acima mencionada nfo implica por si s6 que devia ter sido evidente para o
examinador que a recorrente desejava para a marca comunitiria a mesma
ortografia que a utilizada no pedido anterior.

No caso vertente, a recorrente apresentou um pedido de rectificagdo, por fax de
6 de Agosto de 1998, no qual argumentava que os seus associados nos Estados
Unidos chamaram a sua atengdo para o erro tipografico que tinham cometido na
carta que dirigiram 4 recorrente, através da qual lhe pediram para proceder a um
pedido de marca comunitiria para a marca TELEYE. O Instituto pode
claramente verificar, o que alids ndo contesta, que se tratava de um erro
tipografico e que a intengdo da recorrente era registar a marca anterior
TELEEYE; todavia, decidiu recusar a rectificagio pedida, considerando que a
mesma afectaria substancialmente a marca comunitaria originalmente pedida.

O Regulamento n.® 40/94 prevé a possibilidade de modificar o pedido de marca
comunitaria a pedido do requerente, nos casos referidos no artigo 44.%, n.° 2, e
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sob condi¢des precisas, nomeadamente para rectificar erros de expressdo ou de
transcri¢do, ou erros manifestos, desde que essa correc¢do ndo afecte substan-
cialmente a marca. Ao prever esta possibilidade, o legislador comunitario
pretendeu prosseguir dois objectivos. Por um lado, pretendeu evitar os
inconvenientes que decorreriam da proibigdo absoluta de qualquer modifica¢do
dum pedido de marca, nomeadamente a obrigacio de o requerente apresentar um
novo pedido. Por outro lado, ao limitar tal possibilidade pela condi¢do de que a
modificagio do pedido ndo afecte substancialmente a marca, o legislador
pretendeu evitar abusos que poderiam resultar de um sistema muito liberal de
modificagbes e proteger assim os interesses de terceiros relativamente a
disponibilidade dos sinais.

A estes elementos acresce que, no caso vertente, o pedido de rectificagio da marca
pedida estd directamente relacionado com a reivindicagdo de prioridade, no
sentido de que a rectificacdo visa fazer coincidit a ortografia da marca
comunitaria pedida com a da marca pedida anteriormente, como resulta da
comparagio das duas marcas tal como aparecem no formulario do pedido de
marca comunitiria e no pedido de marca invocada a titulo de direito de
prioridade, apresentados no Instituto e a luz das observagdes apresentadas pela
recorrente ao Instituto. Trata-se de um elemento que & necessario ter em conta na
interpretagio da exigéncia acima mencionada, a saber, que a modificagdo nio
afecte substancialmente a marca.

Assim, & forcoso reconhecer que resulta, por um lado, do facto de o artigo 29.°
do Regulamento n.° 40/94 implicar a identidade do objecto do pedido de marca
comunitaria com o objecto do pedido anterior e, por outro lado, da natureza do
erro em questdo e da intengdo claramente provada da recorrente de registar a
marca cuja prioridade & invocada, que a rectificagio pedida se mostra isenta de
qualquer caracter abusivo e nio comporta uma modificagio substancial da
marca.

Alias, o reconhecimento da possibilidade de a recorrente pedir, neste caso
concreto, uma rectificagio da marca nos termos do artigo 44.°, n.° 2, ndo &
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contréria a qualquer exigéncia de protecgao de terceiros, tal como resulta do
prazo de seis meses previsto no artigo 29.° Embora este prazo vise ter em conta
interesses de terceiros, que nio devem ser confrontados com periodos muito
longos de prioridade no decurso dos quais os direitos que pretendem adquirir no
podem ser validamente obtidos, ndo & menos verdade que visa também proteger
os interesses do requerente, ao qual deve ser permitido organizar uma extensio
internacional do direito de marca durante um certo periodo.

Foi, pois, sem razdo que, nos n.°® 13 e 14 da decisdo impugnada, a Cimara de
Recurso baseou a sua apreciagdo nos critérios evocados no n.° 33, supra, e ndo
teve em conta o conjunto de consideragdes que precedem e, nomeadamente, o
efeito que a reivindicagdo do direito de prioridade pode ter na analise da questdo
de saber se a rectificagdo pedida pela recorrente afecta substancialmente a marca.

Dai resulta que, sem necessidade de analisar a segunda parte do segundo
fundamento nem o primeiro fundamento, o recurso deve ser considerado
procedente. Por conseguinte, a decisio impugnada deve ser anulada.

Quanto as despesas

Nos termos do n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida
deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o
Instituto sido vencido, h4 que condena-lo a suportar as suas proprias despesas e
as efectuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgio)

decide:

1) A decisdo da Terceira Camara de Recurso do Instituto de Harmonizagio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 24 de Marco de 1999
(processo R 219/1998-1) é anulada.

2) O Instituto suportara as suas despesas e as efectuadas pela recorrente.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Proferido em audiéncia pablica no Luxemburgo, em em 15 de Novembro
de 2001.

O secretério O presidente

H. Jung P. Mengozzi
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