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(Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instincia, artigo 133. n.° 2)
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2. Marca comunitdria — Definigio e aquisicio da marca comunitdria — Motivos relativos
de recusa — Oposigdo do titular de uma marca anterior idéntica ou semelhante registada
para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes — Semelhanga entre as marcas em
causa — Marca nominativa com um dos seus dois termos idéntico a marca nominativa

anterior

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.5 n.° 1, alinea b)]

Marca comunitdria — Definigdo e aquisicio da marca comunitdria — Motivos relativos
de recusa — Oposigdo do titular de uma marca anterior idéntica ou semelhante registada
para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes — Risco de confusdo com a marca
anterior — Marcas nominativas Westlife e West

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.5 n.° 1, alinea b)j

Num processo relativo a um recurso de
uma decisdo de uma Céimara de Recurso
do Instituto de Harmonizagio do Mer-
cado Interno (marcas, desenhos e mode-
los) proferida num processo de oposigéo,
o Instituto nio tem o poder de modifi-
car, através da posi¢io que adopta no
Tribunal de Primeira Instancia, os ter-
mos do litigio, tal como resultam dos
respectivos pedidos e das alegagdes do
requerente do registo e do opositor. No
entanto, o Instituto ndo é obrigado a
pedir que seja negado provimento a um
recurso interposto de uma decisdo de
uma das suas Cimaras de Recurso. Com
efeito, embora o Instituto n&o disponha
da legitimidade activa necessdria para
interpor recurso de uma decisdo de uma
Camara de Recurso, nfo pode, pelo
contrério, ser obrigado a defender siste-
maticamente qualquer decisdo impug-
nada de uma Cimara de Recurso ou a
pedir obrigatoriamente que seja negado
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provimento a qualquer recurso inter-
posto de uma decisio desse tipo.

O Instituto pode, portanto, sem modifi-
car os termos do litigio, pedir que sejam
deferidos os pedidos de qualquer uma
das partes, segundo o seu critério, e
apresentar argumentos para apoiar os
fundamentos apresentados por essa
parte. Em contrapartida, ndo pode for-
mular pedidos de anulagéo auténomos
ou apresentar fundamentos de anulagdo
ndo invocados pelas outras partes.

(cf. n.%° 16-18)



REEMARK / IHMI — BLUENET (WESTLIFE)

Marcas nominativas s3o, numa primeira
anélise, normalmente consideradas
semelhantes, na acepgiio do artigo 8.°,
n° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 40/94, no caso de um dos dois tinicos
termos constitutivos da marca pedida
ser idéntico, no plano visual e no plano
fonético, ao tinico termo que constitui a
marca anterior, e de os referidos termos,
considerados em conjunto ou isolada-
mente, ndo terem, no plano conceptual,
nenhum significado para o ptiblico em
causa

(cf. ne 37)

Existe, para os consumidores médios
alemdes, um risco de confusio entre o
sinal nominativo Westlife, cujo registo
como marca comunitria foi requerido
para produtos e servigos incluidos nas
classes 9, 16, 25 e 41 na acepgio do

Acordo de Nice, e a marca nominativa
West, registada anteriormente na Ale-
manha para produtos e servicos idénti-
cos ou semelhantes incluidos nas mes-
mas classes, na medida em que, por um
lado, a tinica diferenca visual entre as
duas marcas nominativas em causa
consiste no facto de que uma delas
contém um elemento suplementar
acrescentado ao primeiro e as duas
marcas sdo semelhantes, em certa
medida, no plano fonético e, em parti-
cular, no plano conceptual e que, por
outro, a existéncia da marca anterior
West é susceptivel de ter criado uma
associagdo no espirito do publico perti-
nente entre este termo e os produtos
comercializados pelo seu proprietério,
pelo que hd o risco de que qualquer nova
marca constitulda por esse termo com-
binado com outro seja entendida como
uma variante da marca anterior.

(cf. n.°% 39, 42, 43)
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