SIGLA / IHMI — ELLENI HOLDING (VIPS)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Seccio)
22 de Marco de 2007

No processo T-215/03,

Sigla SA, com sede em Madrid (Espanha), representada por E. Armijo Chavarri,
advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMLI), representado por 1. de Medrano Caballero e G. Schneider, na qualidade de
agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do IHMI:

Elleni Holding BV, com sede em Alphen aan de Rijn (Paises Baixos),

* Lingua do processo: espanhol.
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que tem por objecto um recurso da decisao da Terceira Camara de Recurso do
IHMI de 1 de Abril de 2003 (processo R 1127/2000-3), relativo a um processo de
oposicdo entre a SIGLA SA e a Elleni Holding BV,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Seccio),

composto por: M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Svaby, juizes,
secretario: B. Pastor, secretario adjunto,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 13 de
Junho de 2003,

vista a contestagdo entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 3 de
Outubro de 2003,

vista a fase oral e apés a audiéncia de 14 de Novembro de 2006,

profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 7 de Fevereiro de 1997, a Elleni Holding BV apresentou um pedido de marca
comunitaria ao IHMI, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de
20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.
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A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida») é o sinal nominativo VIPS.

Os produtos e os servicos para os quais o registo foi pedido integram as classes 9, 35
e 42, na acepcdo do Acordo de Nice relativo a Classificacdo Internacional dos
Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como
revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, a seguinte
descricio:

— «computadores e programas de computador registados em fitas e discos»,
abrangidos pela classe 9;

— «consultadoria em matéria de negécios comerciais; servicos no dominio da
andlise dos dados registados por computador», abrangidos pela classe 35;

— «programacdo de computadores destinados a servicos hoteleiros, restaurantes
(alimentacdo), cafés-restaurantes», abrangidos pela classe 42.

Por carta de 23 de Abril de 1999, enviada ao IHMI, a Elleni Holding limitou os
servicos da classe 42, visados pelo seu pedido de marca comunitéria, aos servicos
seguintes: «programacao de computadores destinados aos servicos hoteleiros,
restauracdo (refeicoes), cafés-restaurantes». Por oficio de 26 de Abril de 1999, o
IHMI aceitou esta limitacgio.

O pedido de marca comunitéria foi publicado no Boletim de Marcas Comunitdrias
n.° 46/99, de 14 de Junho de 1999.
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Em 14 de Setembro de 1999, a Sigla SA deduziu oposi¢ao, nos termos do artigo 42.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, ao registo da marca pedida.

A oposigio tinha como fundamento a marca nominativa VIPS da recorrente,
anteriormente registada em Espanha para servigos da classe 42, na acepcao do
Acordo de Nice, correspondente a seguinte descricdo: «Servigos ligados ao
fornecimento de géneros alimenticios e bebidas susceptiveis de consumo imediato;
restaurantes; restaurantes self service, cantinas, bares, cafetarias, servicos hoteleiros»
(a seguir «marca anterior»). A Sigla sustentou também que a marca VIPS era
notoriamente conhecida em Espanha, na acep¢io do artigo 6.° bis da Convencéio
para a Proteccdo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Marco
de 1883, revista pela dltima vez em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967 e alterada em
28 de Setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.° 11847,
p. 108), para «servicos ligados ao fornecimento de géneros alimenticios e de bebidas
susceptiveis de consumo imediato; restaurantes; servigos ligados a bares e cafetarias;
exploracao de lojas de retalho de bens de consumo e de artigos para oferta,
alimentacdo, artigos de imprensa, livros, produtos audiovisuais, material fotografico,
artigos de perfumaria, produtos de manutencio, vestuario, jogos e computadores e
de lojas que propdem servicos de aluguer de filmes e de revelacio de fotografia», na
acepcdo do artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do Regulamento n.° 40/94. A oposicio era
dirigida contra todos os produtos e servicos visados pelo pedido de marca
comunitaria.

Os motivos invocados como fundamento da oposi¢io eram os mencionados no
artigo 8.°, n.°® 1, alinea b), e 5 do Regulamento n.° 40/94.

Em 18 de Fevereiro de 2000, a Elleni Holding limitou, nos termos do artigo 44.°,
n° 1, do Regulamento n.° 40/94, a lista dos servicos abrangidos pela classe 42,
visados pelo pedido de registo, aos «servicos de programacio de computadores
destinados aos servicos hoteleiros, restaurantes, cafés».
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Através da decisdo n.° 2221/2000, de 28 de Setembro de 2000, a Divisdo de Oposicao
do IHMI acolheu a oposicdo para os servicos da classe 42 e rejeitou-a para os
produtos e servicos das classes 9 e 35. Em substincia, a Divisdo de Oposicio
entendeu que, uma vez que os servicos abrangidos pela marca anterior e os produtos
e servicos visados pela marca pedida eram diferentes, ndo havia risco de confusio,
na acepcdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, apesar da
identidade dos sinais controvertidos. Contudo, a Divisdo de Oposicio considerou
que o artigo 8.°, n.° 5, do referido regulamento era aplicavel aos servicos da classe 42,
uma vez que, por um lado, a recorrente tinha demonstrado que a sua marca anterior
VIPS adquirira prestigio no mercado espanhol e, por outro lado, a marca pedida
podia beneficiar indevidamente do prestigio da marca anterior ou causar-lhe
prejuizo, tendo em conta a ligacdo existente entre os dois tipos de servi¢o em causa.

Em 22 de Novembro de 2000, a Elleni Holding interp6s recurso da decisio da
Divisdo de Oposicdo nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94.

Por decisio de 1 de Abril de 2003 (a seguir «decisdo recorrida»), notificada a
recorrente em 3 de Abril seguinte, a Terceira Camara de Recurso julgou procedente
o recurso da Elleni Holding e anulou a decisdo da Divisao de Oposicao.

No essencial, a Camara de Recurso considerou que a recorrente tinha demonstrado
o prestigio da sua marca anterior em Espanha, mas ndo tinha adiantado as razoes
pelas quais a marca pedida retiraria indevidamente proveito do caracter distintivo ou
do prestigio da marca anterior ou lhe poderia causar prejuizo. Nao tendo, portanto,
demonstrado uma das premissas que decorrem necessariamente do artigo 8.°, n.° 5,
do Regulamento n.° 40/94, o referido artigo ndo podia ser aplicado ao caso vertente.
Por outro lado, a Camara de Recurso considerou que ndo havia necessidade de
examinar os argumentos adiantados pela recorrente nas suas observacbes de
contestacao ao recurso da Elleni Holding e relativas a aplicacéo, ao caso vertente, do
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que o referido recurso
se baseava unicamente no artigo 8.°, n.° 5, deste regulamento e, portanto, o seu
objecto nao podia ser ampliado pela recorrente na sua contestacdo perante a Camara
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de Recurso. S6 assim nao seria no caso de interposi¢do, por parte da recorrente, de
um recurso separado, de acordo com as modalidades e no prazo fixado no artigo 59.°
do Regulamento n.° 40/94, no sentido da anula¢éo parcial da decisio da Divisdo de
Oposicao.

Pedidos das partes

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso, na parte em que se refere a acusacao de violagdo
do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94;

— condenar a recorrente nas despesas.

Na parte do recurso que se refere a violacio dos direitos de defesa e do principio
dispositivo resultante do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, o IHMI declara
remeter-se ao critério do Tribunal sem apresentar um pedido especifico.
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Matéria de direito

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos. O primeiro,
suscitado a titulo principal, é relativo a violagdo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94. O segundo fundamento, suscitado a titulo subsidiério, é relativo a violagdo
dos direitos de defesa e do principio dispositivo a que se refere o artigo 74.° do
referido regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a viola¢do do artigo 8.° n° 5, do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

Em primeiro lugar, a recorrente contesta a afirmacido da Camara de Recurso
segundo a qual ndo apresentou nenhuma alegacdo nem carreou provas quanto aos
factos invocados, a saber, o risco de prejuizo que causaria & marca anterior a
utilizacdo da marca pedida ou o proveito que esta indevidamente retiraria da marca
anterior. A este respeito, a recorrente remete para extractos das suas observagoes
escritas apresentadas na Divisdo de Oposicdo em 11 de Fevereiro e 17 de Maio
de 2000, bem como para as observagdes por si apresentadas na Camara de Recurso
em contestacdo ao recurso da Elleni Holding.

Segundo a recorrente, resulta destes extractos que a sua oposicéo, na medida em que
se baseava no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, assentava nas seguintes
consideragdes: em primeiro lugar, a recorrente tinha conseguido que a sua marca
anterior fosse reconhecida pelo publico espanhol como uma marca de prestigio e de
qualidade e existiria um risco de que as «representacdes» positivas associadas a esta
marca fossem transferidas pelos consumidores para os produtos da Elleni Holding.
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Em segundo lugar, a recorrente realizou investimentos importantes em publicidade
e promocdo dos seus servigos para a difusdo e a implantacéo da sua marca, de que a
marca pedida podia retirar indevidamente proveito. Em terceiro lugar, a Elleni
Holding ndo apresentou qualquer prova para demonstrar a legitimidade do uso da
marca pedida. Em quarto lugar, o risco de que a marca pedida se aproprie do
prestigio, da reputacdo ou do renome da marca anterior é reforcado pela
proximidade das areas comerciais visadas pelos servicos designados pela marca
pedida. Por conseguinte, no caso vertente, estdo preenchidos os requisitos para a

aplicacio do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

Em segundo lugar, a recorrente observa que, como a Camara de Recurso declarou
no n.° 44 da decisdo recorrida, a utilizagdo, no texto do artigo 8.°, n° 5, do
Regulamento n.° 40/94, do [conjuntivo] («beneficie [indevidamente] [...] ou [...]
possa prejudicd-los [...]») indica que uma simples probabilidade, baseada numa
andlise logica e dedutiva, basta para confirmar a existéncia de um proveito
indevidamente retirado do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior.
Com efeito, a prova material de existéncia de um proveito indevido nao poderia ser
exigida, uma vez que o sinal controvertido ainda nio esta registado. Esta abordagem
foi ja admitida e exposta pela Terceira Camara de Recurso na sua decisdo de 25 de
Abril de 2001 (processo HOLLYWOOD, n.° R-283/1999-3).

Em terceiro lugar, a recorrente alega que foi erradamente que a Camara de Recurso
considerou que a Divisdo de Oposicao tinha baseado a sua apreciacdo, quanto a
existéncia do risco a que se refere o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.» 40/94, no
simples nexo existente entre os servigos visados pelas marcas controvertidas. O nexo
em questdo apenas foi tomado em consideracdo pela Divisio da Oposicdo para
verificar a existéncia de tal risco. No entendimento da recorrente, as instincias do
IHMI reconhecem o risco de associacio dos produtos visados pelos sinais em
conflito como factor susceptivel de reforcar a probabilidade de um proveito
indevidamente retirado da marca anterior, como demonstra a decisdo n.° 1219/1999,
de 15 de Novembro de 1999, da Divisao de Oposicio e a decisdo da Terceira Camara
de Recurso do IHMI no processo HOLLYWOOD, referido no nimero anterior.
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Em quarto lugar, a recorrente considera que, no caso vertente, a interpretagao pela
Camara de Recurso do artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 é contraria as
disposicoes dos artigos 61.° e seguintes do referido regulamento e ao acérdio do
Tribunal de Primeira Instincia de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI
(BABY-DRY) (T-163/98, Colect., p. I1-2383, n.° 43). A este respeito, a recorrente
entende que, se a Camara de Recurso tivesse duvidas quanto a posicio da
recorrente, deveria té-la convidado, nos termos do artigo 61.°, n.° 2, do Regulamento

n.° 40/94, a clarificar a sua posicao.

Em quinto e dltimo lugar, a recorrente apresentou no Tribunal de Primeira Instancia
as decisoes n.”* 531/2000 e 621/2001 da Divisao de Oposicao do IHMI, as quais, na
sua opinido, foram proferidas em processos semelhantes e confirmam a abordagem
defendida pela recorrente no presente processo quanto a interpretacao do artigo 8.°,
n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

O THMI considera ter sido correctamente que tanto a Divisio de Oposicido como a
Camara de Recurso constataram, por um lado, que os sinais controvertidos eram
idénticos e, por outro, que a recorrente tinha provado que a sua marca invocada na
oposicao tinha adquirido prestigio, em Espanha, em relacio aos «servicos ligados ao
fornecimento de géneros alimenticios e de bebidas susceptiveis de consumo
imediato; restaurantes self service, cantinas, bares, cafetarias, servigos hoteleiros»,
abrangidos pela classe 42.

Além disso, a Camara de Recurso considerou correctamente que era provavel que a
marca pedida beneficiasse indevidamente do caracter distintivo ou do prestigio da
marca anterior ou lhe pudesse causar prejuizo, na acepc¢io do artigo 8.°, n.° 5, do
Regulamento n.° 40/94. Contudo e como a Camara de Recurso afirmou, a
recorrente, nas suas observacdes de 11 de Fevereiro e 17 de Maio de 2000 perante a
Divisao de Oposicao e na sua contestagdo ao recurso da Elleni Holding, ndo aduziu
argumentos convincentes de modo a provar esse risco. Assim, a Camara de Recurso
nio cometeu qualquer erro na sua andlise quanto a aplicagdo, no caso concreto, do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
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O IHMI admite que a referéncia feita pela recorrente, nas suas observagdes de 11 de
Fevereiro de 2000 na Divisdo de Oposicdo, aos seus investimentos e as suas
actividades de promocio, que levaram a um conhecimento mais profundo da sua
marca invocada na oposicdo, constitui um elemento atil para a prova do prestigio
desta marca. Contudo, a recorrente ndo explicou como é que este elemento estava
ligado ao pedido de registo apresentado pela Elleni Holding. Quanto ao argumento
da recorrente, baseado no facto de a Elleni Holding ndo ter demonstrado a existéncia
de um justo motivo para o uso da marca pedida, o IHMI realca que cabia a prépria
recorrente, enquanto parte que contestava o registo da marca pedida, carrear os
elementos objectivos dos quais se pudesse deduzir que o artigo 8.°, n° 5, do
Regulamento n.° 40/94 era aplicavel ao caso vertente.

O IHMI refere que partilha a conclusdo da Camara de Recurso segundo a qual a
ligacdo invocada pela recorrente entre os servicos visados, respectivamente, pelas
marcas anterior e pedida no é, por si s6, suficiente para deduzir a existéncia de um
risco de se retirar indevidamente beneficio da marca anterior ou de lhe causar
prejuizo. A este respeito, o IHMI observou que, segundo a prépria recorrente, a
ligacao entre os servicos visados pelos sinais controvertidos mais nao é do que um
elemento susceptivel de reforcar a probabilidade de tal risco. Ora, ndo se tendo de
modo algum provado a existéncia deste risco, ndo pode estar em causa um qualquer
reforco do mesmo.

Além disso, a limitagio pela Elleni Holding dos servicos da classe 42 visados pela
marca pedida (v. n.° 9 supra) demonstra tanto a auséncia da sua parte da intencéo de
beneficiar indevidamente da marca anterior quanto a improbabilidade de o uso da
marca pedida representar um risco de prejuizo para a marca anterior.

Por dltimo, quanto ao argumento da recorrente de que a Camara de Recurso deveria
té-la convidado a clarificar a sua posicdo quanto a existéncia do referido risco, o
IHMI contrapde que a Camara de Recurso ndo pode ser responsabilizada pelas
lacunas da oposicdo da recorrente. No entender do IHMI, a Camara de Recurso
limita-se, nos termos do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, a apreciar os
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fundamentos invocados pelas partes no processo de oposicio e qualquer indicacio,
dada por si, a uma delas no que respeita aos elementos factuais e de direito em falta
prejudicaria os interesses da outra e, portanto, constituiria uma violagdo do principio
do contraditdrio, aplicavel ao processo inter partes no IHML

Seja como for, o IHMI sublinha que a Elleni Holding j4 tinha invocado, no seu
articulado de 3 de Janeiro de 2001, que contém os fundamentos do recurso por si
interposto na Camara de Recurso, a falta de uma argumentacio da recorrente
susceptivel de demonstrar o proveito que o uso da marca pedida indevidamente
retiraria do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou o prejuizo que
este lhe causaria. Por conseguinte, a recorrente nao pode sustentar que ignorava este
argumento ao qual, alids, respondeu nas suas observacdes de contestacdo ao recurso
da Elleni Holding.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

Importa, em primeiro lugar, recordar que, por forca do artigo 8.°, ne° 5, do
Regulamento n.° 40/94, «[a]pés oposicao do titular de uma marca anterior na
acepcdo do n.° 2, sera igualmente recusado o pedido de registo de uma marca
idéntica ou semelhante a marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada
para produtos ou servicos que nio sejam semelhantes aqueles para os quais a marca
anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitaria anterior, esta
goze de prestigio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta
goze de prestigio no Estado-Membro em questdo, e sempre que a utilizacdo
injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do
caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou possa prejudica-los».

A disposicio acima mencionada faz referéncia a uma marca pedida para produtos ou
servigos ndo idénticos ou nao semelhantes aos designados por uma marca anterior.
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Contudo, no contexto de uma questdo prejudicial relativa a interpretacio do
artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislaces dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1), cujo contetido normativo ¢é, no essencial, idéntico ao do
artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o Tribunal de Justica observou que,
atendendo a economia geral e aos objectivos do sistema no qual o artigo 5.°, n.° 2, da
referida directiva se insere, ndo pode ser dada a esta disposicdo uma interpretacio
que, em caso de utilizacdo de um sinal para produtos ou servicos idénticos ou
semelhantes, tenha por consequéncia uma protec¢io das marcas de prestigio
inferior & que é dada em caso de utilizacio de um sinal para produtos ou servigos
nio similares. Por outras palavras, segundo a interpretacido dada pelo Tribunal de
Justica, a marca de prestigio deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para
produtos ou servi¢os idénticos ou semelhantes, de uma proteccio pelo menos tio
lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou servicos que
ndo sejam semelhantes (acérddaos do Tribunal de Justica de 9 de Janeiro de 2003,
Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.°® 24 a 26, e de 23 de Outubro de 2003,
Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. [-12537, n.°® 19 a 22).

Por conseguinte, hd que interpretar, por analogia, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94 no sentido de que pode ser invocado em apoio de uma oposicio deduzida
quer contra um pedido de marca comunitaria visando produtos e servigos nio
idénticos e nao semelhantes aos designados pela marca anterior quer contra um
pedido de marca comunitéaria visando produtos idénticos ou semelhantes aos da
marca anterior.

Resulta também da redacgéo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 que a sua
aplicacio estd sujeita as seguintes condigoes: em primeiro lugar, a identidade ou a
semelhanca das marcas em litigio; em segundo lugar, a existéncia de um prestigio da
marca anterior invocada na oposicdo; e, em terceiro lugar, a existéncia de um risco
de que a utilizacdo injustificada da marca requerida beneficie indevidamente do
caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou lhe cause prejuizo. Estas
condic¢bes sdo cumulativas € o ndo preenchimento de uma delas é suficiente para
tornar inaplicével a referida disposicdo [acorddo do Tribunal de Primeira Instancia
de 25 de Maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements
(SPA-FINDERS), T-67/04, Colect., p. 1I-1825, n.° 30].
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Para melhor circunscrever o risco visado pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n° 40/94, importa realcar que a funcdo primeira de uma marca consiste
incontestavelmente em garantir a «funcao de origem» (v. sétimo considerando do
Regulamento n.° 40/94). Nao deixa de ser verdade que uma marca funciona também
como meio de transmissdo de outras mensagens, respeitantes designadamente as
qualidades ou caracteristicas especificas dos produtos ou dos servicos que designa
ou as imagens ou sensagdes que projecta, tais como, por exemplo, o luxo, o estilo de
vida, a exclusividade, a aventura, a juventude. Neste sentido, a marca possui um
valor econémico intrinseco, auténomo e distinto relativamente ao dos produtos ou
servicos para os quais ¢ registada. As mensagens em questio que veicula
designadamente uma marca de prestigio ou que lhe estio associadas conferem-lhe
um valor importante e digno de tutela, tanto mais que, na maioria dos casos, o
prestigio de uma marca é o resultado de esforcos e investimentos consideraveis por
parte do seu titular. E assim que o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 garante
a proteccao da marca de prestigio em relacdo a qualquer pedido de marca idéntica
ou semelhante que podera prejudicar a sua imagem, mesmo quando os produtos ou
servigos visados pela marca pedida ndo sdo andlogos aqueles para os quais a marca
anterior foi registada.

No que se refere, mais exactamente, a terceira das condi¢des acima enumeradas no
n.° 34, deve ser apreciada atendendo a trés tipos de riscos distintos, a saber, que o
uso injustificado da marca pedida, em primeiro lugar, prejudique o caricter
distintivo da marca anterior, em segundo lugar, prejudique o prestigio da marca
anterior e, em terceiro lugar, beneficie indevidamente do caracter distintivo ou do
prestigio da marca anterior [acérdio SPA-FINDERS, ja referido no n.° 34 supra,
n.”® 43 a 53; v. também, por analogia, as conclusdes do advogado-geral F. G. Jacobs
no processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux, ja referido no n.° 32 supra (Colect.,
p. 1-12540), n.°® 36 a 39]. Tendo em conta a redac¢io do artigo 8.°, n° 5, do
Regulamento n.° 40/94, basta que exista um tnico dos tipos de risco acima referidos
para que esta disposicio seja aplicdvel. Assim, a terceira das condigbes cumulativas
acima evocadas no n.° 34 subdivide-se em trés tipos de risco por si enunciados
alternativamente.

Antes de mais, no que se refere ao prejuizo que o uso injustificado da marca pedida
podera implicar para o caracter distintivo da marca anterior, este prejuizo pode
verificar-se quando a marca anterior jA& nao conseguir suscitar uma associagio
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imediata com os produtos para os quais foi registada e é utilizada (acérdao SPA-
-FINDERS, ja referido no n.° 34 supra, n.° 43). Este risco visa assim a «diluicdo» ou a
«diminui¢do gradual» da marca anterior através da dispersdo da sua identidade e do
seu impacto no espirito do publico (conclusdes do advogado-geral F. G. Jacobs no
processo Adidas-Salomon e Adidas Benelux, ja referido no n.° 36 supra, n.° 37).

No entanto, o risco de diluicdo parece, em principio, menos elevado se a marca
anterior consistir num termo que, atendendo a um significado que lhe é préprio,
estd bastante difundido e é frequentemente utilizado, independentemente da marca
anterior composta pelo termo em questio. Nesse caso, a inclusio desse termo na
marca pedida tem menos probabilidade de conduzir a uma dilui¢io da marca
anterior. Assim, no acérdiao SPA-FINDERS, ji referido no n.° 34 supra (n.° 44), o
Tribunal referiu, que, sendo o termo «spa» frequentemente utilizado para designar,
por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automével belga de Spa-
-Francorchamps ou, de maneira geral, os espacos dedicados a hidroterapia, como
banhos turcos ou saunas, o risco de outra marca, que tenha também o elemento
nominativo «Spa», causar prejuizo ao caricter distintivo da marca SPA ¢é limitado.

Seguidamente e no que respeita ao prejuizo que o uso injustificado da marca pedida
podera causar ao prestigio da marca anterior, deve observar-se que este prejuizo se
verifica quando os produtos para os quais a marca pedida ¢ utilizada produzem no
publico uma impressdo tal que a forca de atraccdo da marca anterior sofre uma
diminuicdo (acérddo SPA-FINDERS, ji referido no n.° 34 supra, n° 46). O risco
deste prejuizo pode, designadamente, produzir-se quando os referidos produtos ou
servicos possuem uma caracteristica ou uma qualidade susceptivel de exercer uma
influéncia negativa na imagem de prestigio de uma marca anterior, em razio da sua
identidade ou da sua semelhanca com a marca pedida.

Por dltimo, o conceito de proveito que o uso injustificado da marca pedida
indevidamente retira do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior deve
ser entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploragdo e
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parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua
reputacdo (acérdao SPA-FINDERS, ja referido no n.° 34 supra, n.° 51). Por outras
palavras, trata-se do risco de que a imagem de prestigio da marca ou as
caracteristicas projectadas por esta sejam transferidas para os produtos designados
pela marca cujo registo é pedido, de modo a que a sua comercializacdo seja facilitada
por esta associacdo com a marca anterior de prestigio.

Importa distinguir este ultimo tipo de risco do risco de confusfo previsto no
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94. De acordo com jurisprudéncia
assente, constitui um risco de confuséo o risco de que o publico possa crer que os
produtos ou servicos em causa provém da mesma empresa ou, eventualmente, de
empresas ligadas economicamente [acérddo do Tribunal de Primeira Instancia de
23 de Outubro de 2002, Oberhauser/ITHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01,
Colect., p. 1I-4359, n.° 25; v. igualmente, por analogia, acérddos do Tribunal de
Justica de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 29, e de
22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. [-3819, n.° 17].
Ao invés, nos casos previstos no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o publico
em causa faz uma aproximacio entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligacéo
entre as marcas em conflito, mesmo néo as confundindo (v., por analogia, acérdao
Adidas-Salomon e Adidas Benelux, ja referido no n.° 32 supra, n.° 29). Portanto, a
existéncia de um risco de confusio ndo é uma condi¢io para a aplicagio desta
disposicdo (v., por analogia, acérddo do Tribunal de Justica de 11 de Novembro
de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. [-6191, n.° 20).

Com base nas consideragdes que precedem, a diferenca entre o risco de obtencio de
um beneficio indevido, na acepcéo do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, e o
risco de confusdo pode ser assim resumido: existe risco de confusio quando o
consumidor relevante pode ser atraido para o produto ou o servico designado pela
marca pedida, considerando que se trata de um produto ou servico que tem a
mesma origem comercial que o designado pela marca anterior idéntica ou
semelhante a marca pedida. Ao invés, o risco de que o uso injustificado da marca
pedida beneficie indevidamente do caracter distintivo ou do prestigio da marca
anterior surge quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem
comercial do produto ou do servico em causa, é atraido pela prépria marca pedida e
comprara o produto ou servico por esta visado pela razdo de ostentar esta marca,
idéntica ou semelhante a uma marca anterior de prestigio.
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Ha que apreciar, em segundo lugar, quais os elementos que o oponente, titular de
uma marca anterior de prestigio, deve invocar em apoio do fundamento de oposigao
previsto no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.

A este respeito, deve recordar-se que, nos termos do artigo 74.°, n.° 1, in fine, do
Regulamento n.° 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de
registo, o exame do IHMI limita-se aos fundamentos invocados e aos pedidos
apresentados pelas partes. Esta disposicdo foi interpretada no sentido de que as
instincias do IHMI, incluida a Camara de Recurso, quando se pronunciam num
processo de oposicdo, apenas podem fundamentar a sua decisdo nos motivos
relativos de recusa que a parte em causa invocou, bem como nos factos e provas que
lhe dizem respeito e tenham sido apresentados por essa parte [acérddos do Tribunal
de Primeira Instincia de 23 de Setembro de 2003, Henkel/THMI — LHS (UK)
(KLEENCARE), T-308/01, Colect., p. I1-3253, n.° 32, e de 22 de Junho de 2004, Ruiz-
-Picasso e 0./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Colect., p. 1I-1739,
n.° 28].

Contudo, foi também enunciado que a limitacio da base factual da apreciagio da
oposicdo nio exclui a tomada em consideracdo, para além dos factos apresentados
expressamente pelas partes no processo de oposicio, de factos notérios, quer dizer,
factos que podem ser conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser conhecidos
através de fontes geralmente acessiveis (acérdao PICARO, ja referido no n.° 44
supra, n.° 29).

Além disso, ha que observar que o objectivo do artigo 8.5, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94 nao é impedir o registo de qualquer marca idéntica a uma marca de
prestigio ou que apresente semelhanca com esta. O objectivo desta disposicio é,
designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional anterior de prestigio
se oponha ao registo de marcas susceptiveis de causar prejuizo ao prestigio ou ao
caricter distintivo da marca anterior ou de retirar indevidamente proveito desse
prestigio ou desse caracter distintivo. A este respeito, importa precisar que o titular
da marca anterior néo é obrigado a demonstrar a existéncia de uma violacao efectiva
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e actual a sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir
prima facie pela existéncia de um risco futuro ndo hipotético de proveito indevido
ou de prejuizo (acérdio SPA-FINDERS, ja referido no n.° 34 supra, n.° 40).

A existéncia de uma ligacao entre a marca pedida e a marca anterior € uma condicéo
essencial para a aplicacio do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Com efeito,
as violagoes referidas por esta disposi¢do, quando se verificam, sdo a consequéncia
de um determinado grau de semelhanca entre a marca pedida e a marca anterior, em
razdo da qual o publico em causa faz uma aproximagio entre as duas, isto é,
estabelece uma ligagdo entre ambas (acérddo SPA-FINDERS, ja referido no n.° 34
supra, n° 41). A existéncia desta ligacdo deve ser apreciada globalmente, tendo em
conta todos os factores pertinentes do caso concreto (v., por analogia, acérdao
Adidas-Salomon e Adidas Benelux, ja referido no n.° 32 supra, n.°® 29 e 30). A este
respeito, quanto mais significativos forem o caracter distintivo e o prestigio da marca
anterior, mais facilmente serd admitida a existéncia de violacdo (v., por analogia,
acordio do Tribunal de Justica de 14 de Setembro de 1999, General Motors,
C-375/97, Colect., p. 1-5421, n.° 30).

Resulta das precedentes consideracdes que o oponente que pretende invocar o
motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 esta
obrigado a indicar a marca anterior que invoca na oposicdo e provar o seu alegado
prestigio. Visto o enunciado no acérddo General Motors, ji referido no n.° 47 supra
(n.° 30), aplicdvel ao caso vertente por analogia, é possivel, designadamente no caso
de uma oposicdo baseada numa marca que beneficia de um prestigio excepcional-
mente elevado, que a probabilidade de um risco futuro nédo hipotético de prejuizo
causado ou de proveito indevidamente retirado pela marca pedida da marca
invocada em oposicdo seja tdo evidente que o oponente nio tenha necessidade de
invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse fim. Todavia, ndo se
pode presumir que seja sempre esse o caso. Com efeito, é possivel que a marca
pedida ndo surja, prima facie, como susceptivel de criar um dos trés tipos de risco
visados pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 para a marca anterior de
prestigio, ndo obstante a sua identidade ou a sua semelhanga com esta dltima. Nesse
€aso, a oposicdo sera infundada e devera ser rejeitada, a menos que esse risco futuro
ndo hipotético de prejuizo ou de proveito indevido possa ser demonstrado através de
outros elementos, a serem invocados e provados pelo oponente.
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No caso em apreco, hd que constatar, antes de mais, que a Camara de Recurso nao
pos em causa a conclusdo da Divisdo de Oposi¢do de acordo com a qual os sinais
controvertidos eram idénticos. Além disso, a Camara de Recurso julgou
improcedentes os argumentos da Elleni Holding relativos a falta de prova suficiente,
pela recorrente, do prestigio da sua marca anterior em Espanha e, tal como a Divisdo
de Oposicao, admitiu a existéncia deste prestigio para os seguintes servicos da
classe 42: «Servigos ligados ao fornecimento de géneros alimenticios e bebidas
susceptiveis de consumo imediato; restaurantes; restaurantes self service, cantinas,
bares, cafetarias» (decisdo recorrida, n.° 31).

A Céamara de Recurso entendeu, portanto, que a recorrente tinha preenchido duas
das trés condic¢Oes para a aplicacdo do artigo 8.2, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. No
entanto, considerou que a recorrente nio apresentou nenhum argumento ou
elemento probatério susceptivel de demonstrar que o uso da marca pedida se
traduziria em usurpar o prestigio da marca anterior ou em causar-lhe prejuizo
(decisdo recorrida, n.° 47). A este respeito, a Camara de Recurso observou que,
contrariamente ao que afirmava a decisao da Divisdo de Oposic¢do, o Gnico elemento
pertinente invocado para esse efeito pela recorrente, a saber, a existéncia de uma
simples ligacdo entre os servicos designados pelas marcas controvertidas nio era
suficiente (decisio impugnada, n.° 46). Por conseguinte, a Cimara de Recurso
entendeu que a oposicido deduzida pela recorrente devia ser rejeitada, porquanto nao
estava preenchido um dos requisitos para a aplicacio do artigo 82, n~° 5, do
Regulamento n.c 40/94.

Por conseguinte, a decisdo recorrida deve ser entendida no sentido de que a Camara
de Recurso nio encontrou, no caso concreto, nenhum risco de que o uso da marca
pedida beneficie indevidamente do caracter distintivo ou do prestigio da marca
anterior ou que lhe cause prejuizo, apesar de identidade dos sinais controvertidos e
do prestigio da marca anterior.

Donde se conclui que, para apreciar a legalidade da decisdo recorrida, se deve
examinar se existia, no caso concreto, pelo menos um dos trés tipos de risco visados
pelo artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94. Antes de mais e para efeitos deste
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exame, ha que verificar se a recorrente tinha invocado nas instancias do IHMI, além
do nexo alegadamente existente entre os servicos visados pelas duas marcas
controvertidas, outros elementos susceptiveis de serem tomados em conta pela
Camara de Recurso para a apreciacdo dos riscos em questio.

Na sua peticio, a recorrente refere-se, neste contexto, ao esfor¢o publicitario
consideravel feito na promocao dos seus servicos e na difusdo e implantacio da sua
marca anterior. Importa, no entanto, constatar que este elemento s6 é pertinente
para provar a existéncia do prestigio da marca anterior, o qual foi admitido pela
decisdo recorrida. Ao invés, este esfor¢o publicitirio ndo pode, por si s, provar a
existéncia do risco de que o uso da marca pedida beneficie indevidamente do
caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou lhe cause prejuizo, na
acepcdo do artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, e ndo é, por isso, pertinente
no caso concreto.

A recorrente invoca também o facto de o publico espanhol reconhecer a marca
anterior como «prestigiosa e de qualidade». Na sua peticdo, a recorrente cita, no
mesmo contexto, um extracto das suas observacdes de 11 de Fevereiro de 2000,
perante a Divisdo de Oposicéo, nas quais se referia a uma publicidade sistematica da
marca anterior «associada a qualidade demonstrada dos bens e dos servigos em
causa». Nessas mesmas observagdes, a recorrente refere também «elementos de
prova do prestigio e da reputacio» («evidence of the prestige and reputation») da
sua marca anterior.

O Tribunal de Primeira Instincia constata que, nessas observacdes, a recorrente
descreve os restaurantes VIPS como estabelecimentos caracterizados por um
horéario muito amplo (de manha até as 3 horas), abertos todos os dias da semana,
inclusive aos domingos e feriados, com restauracio quase continua e tendo por base
uma ementa comum a todos os restaurantes. Além disso, apresentou vérios
extractos de artigos publicados na imprensa ou em livros, dos quais resultava que o
publico espanhol tinha a percepcio dos VIPS mais como locais informais e de 6cio,
particularmente atractivos para os jovens, onde se poderia obter alimento e fazer
compras a qualquer hora.
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Além disso, os restaurantes VIPS eram referenciados entre outras cadeias de
restauracdo rapida bem conhecidas, ou em contraste com restaurantes de qualidade,
designadamente nos seguintes extractos:

— «Passear, talvez de Moncloa a Plaza de Espaiia, observando no percurso os
McDonald’s, VIPS e Pan’s & Company»;

— «Um restaurante de qualidade tinha sido cuidadosamente escolhido para os
distintos convidados, mas Willy Banks e Al Oerter apenas queriam
hamburgueres. Isto passou-se hd ja alguns anos, mas as coisas ndio mudaram.
No ano passado, Maurice Greene celebrou o seu recorde do mundo escolhendo
comer hamburgueres a 1 hora da manha no VIPS [...]»;

— «Quanto a restaurantes, havera um VIPS e um Burger King».

Importa observar a este propésito que, se determinadas marcas de cadeias de
restauracdo rdpida gozam de uma notoriedade incontestivel, as mesmas ndo
projectam, em principio e na falta de elementos probatérios em sentido contrério, a
imagem de um prestigio particular ou de uma qualidade elevada, sendo o sector da
restauracdo rapida associado a maior parte das vezes a outras qualidades, como a
rapidez ou a disponibilidade e, em certo grau, a juventude, dado que muitos jovens
frequentam este tipo de estabelecimentos.

Tendo em conta estas consideragdes, as referéncias vagas e ndo alicercadas feitas
pela recorrente, nas suas observacoes perante a Divisao de Oposicdo, ao «prestigio e
[a] reputacdo» ou a «qualidade reconhecida» dos produtos e servicos oferecidos
num restaurante VIPS nao constituem a invocagido de uma imagem de prestigio ou
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de qualidade particularmente elevada, pretensamente associada a sua marca anterior
VIPS. Com efeito, a recorrente parece confundir, tanto nas suas observagdes perante
o IHMI como na sua peti¢io, os conceitos de notoriedade de uma marca com o seu
eventual prestigio ou as suas qualidades especificas. Ora, ndo se pode presumir que
cada marca de renome projecte, unicamente devido a sua notoriedade, uma imagem
de prestigio ou de qualidade superior. Donde se conclui que foi correctamente que a
decisdao recorrida ndo teve em conta o prestigio alegadamente associado a marca
anterior.

Embora a referéncia feita pela recorrente, na sua peti¢do, ao particular prestigio da
sua marca anterior deva ser compreendida como a invocagio, pela primeira vez
perante o Tribunal de Primeira Instincia, deste elemento factual, importa recordar
que o recurso para o Tribunal tem por finalidade a fiscalizacdo da legalidade das
decisbes das Camaras de Recurso do IHMI, na acepgio do artigo 63 do
Regulamento n.° 40/94 [acérdaos do Tribunal de Primeira Instancia de 5 de Margo
de 2003, Alcon/THMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-
-411, n.° 61; de 6 de Marco de 2003, DaimlerChrysler/THMI (Grelha de veiculo),
T-128/01, Colect., p. II-701, n.° 18; e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI —
Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.° 67]. Esta fiscalizacdo
deve ser efectuada por referéncia ao quadro factual e juridico do litigio apresentado
a Camara de Recurso [acérdidos do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de Marco
de 2003, Unilever/THMI (Pastilha oval), T-194/01, Colect., p. 11-383, n.° 16, e de
22 de Outubro de 2003, Editions Albert René/THMI — Trucco (Starix) T-311/01,
Colect., p. 11-4625, n° 70]. Por conseguinte, este novo elemento factual deve ser
julgado inadmissivel, dado que o seu exame pelo Tribunal de Primeira Instincia
transcenderia o quadro factual e juridico da decisdo recorrida [v., neste sentido,
acérdio Starix, ja referido, n.° 73, e acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de
22 de Junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/THMI — Nabeiro Silveira (Galaxia),
T-66/03, Colect., p. [1-1765, n.”® 46 e 47].

Por fim, a recorrente invoca a auséncia de prova fornecida pelaElleni Holding
quanto a existéncia de um motivo justificativo para o uso da marca pedida. Todavia,
cabe observar, a este propésito, que o exame da existéncia de pelo menos um dos
trés tipos de risco visados nos terceiro e Gltimo requisitos para a aplica¢do do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 deve, logicamente, preceder a apreciagio
dos eventuais «motivos justificativos». Verificando-se que nio existe nenhum destes
trés tipos de risco, nao pode ser recusado o registo e o uso da marca pedida, sendo
irrelevante, nesse caso, a existéncia ou ndo de motivos justificativos para o uso da
marca pedida.
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Resulta das consideracdoes que precedem que foi correcto o entendimento da
Camara de Recurso na decisdo recorrida, de que o unico elemento pertinente
invocado pela recorrente em apoio do motivo relativo de recusa previsto no
artigo 8., n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 consistia na ligacdo entre os servicos
designados pelas duas marcas controvertidas. H4, portanto, que verificar se foi de
forma juridicamente correcta que a Camara de Recurso considerou que este
elemento ndo era suficiente para provar a existéncia de pelo menos um dos trés tipos
de risco acima descritos e visados por aquela disposicao.

Em primeiro lugar, no que concerne ao risco de o uso da marca pedida poder
prejudicar o caracter distintivo da marca anterior, por outras palavras, o risco de
«dilui¢ao» e de «diminuigdo gradual» desta marca, tal como explicitado nos n.”* 37 e
38 supra, importa notar que o termo «VIPS» é a forma que reveste no plural, em
inglés, a sigla VIP (em inglés, «Very Important Person», isto é, «Pessoa muito
importante»), que é de ampla e frequente utilizagdo quer no plano internacional
quer no plano nacional para designar pessoas célebres. Nestas circunstincias, o risco
de se causar prejuizo ao caracter distintivo da marca anterior através do uso da
marca pedida afigura-se limitado.

Este mesmo risco afigura-se tanto menos provavel no caso vertente quanto a marca
pedida visa servicos de «programacdo de computadores destinados aos servigos
hoteleiros, restauragio (refeicdes), cafés-restaurantes», que sio destinados a um
publico especial e, necessariamente, mais restrito, a saber, os proprietdrios dos
referidos estabelecimentos. Tal tem como resultado que a marca pedida, sendo
admitida ao registo, serd provavelmente conhecida, pelo seu uso, apenas de um
publico relativamente restrito, o que diminui seguramente o risco de dilui¢ao ou de
diminuicido gradual da marca anterior através da dispersido da sua identidade e do
seu impacto no espirito do puablico.

Estas consideracdes nao podem ser infirmadas pela ligacdo pretensamente existente
entre os servicos designados pelas duas marcas controvertidas, invocada pela
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recorrente. Com efeito, tal como a Camara de Recurso observou, muito justamente,
no n.° 46 da decisdo recorrida, a ligacdo em questdo nao releva neste contexto, ndo
dependendo a diluicido da identidade de uma marca de prestigio da semelhanca dos
produtos e dos servicos designados por esta marca com os visados pela marca
pedida.

Donde se conclui que a decisio recorrida realga, muito justamente, a falta de risco
de diluicdo do caracter distintivo da marca anterior pelo uso da marca pedida.

Em segundo lugar, hi que examinar o risco do prejuizo que o uso da marca pedida
pode causar ao prestigio da marca anterior. Como foi exposto no n.° 39 supra, trata-
-se do risco de que a associacdo da marca anterior de prestigio com os produtos ou
servicos visados pela marca pedida idéntica ou semelhante conduza a uma
degradacdo ou a um enfraquecimento da marca anterior, devido ao facto de os
produtos ou servicos visados pela marca pedida possuirem uma caracteristica ou
qualidade particular susceptivel de exercer uma influéncia negativa sobre a imagem
da marca anterior.

A este respeito, hd que concluir que os servicos visados pela marca pedida ndo
apresentam nenhuma caracteristica ou qualidade susceptivel de demonstrar a
probabilidade de que seja causado um prejuizo deste tipo a marca anterior. A
recorrente ndo invocou, nem a fortiori provou, nenhuma caracteristica ou qualidade
desta natureza. A mera existéncia de um nexo entre os servicos designados pelas
marcas controvertidas nao é nem suficiente nem determinante. E certo que a
existéncia desse nexo reforca a probabilidade de que o publico, confrontado com a
marca pedida, pense também na marca anterior. Contudo, tal circunstincia nio é, s6
por si, suficiente para diminuir a forca de atraccdo da marca anterior. Tal resultado
s6 pode ocorrer quando se demonstre que os servicos visados pela marca pedida
apresentam caracteristicas ou qualidades potencialmente prejudiciais ao prestigio da
marca anterior. Ora, tal prova nao foi apresentada no caso concreto.
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Por conseguinte, a Camara de Recurso concluiu correctamente pela auséncia do
risco de um prejuizo causado ao prestigio da marca anterior.

Por fim, importa apreciar o risco de que o uso da marca pedida beneficie
indevidamente do carécter distintivo ou do prestigio da marca anterior. Como foi
observado nos n.”* 40 a 42 supra, este risco deve ser distinguido do risco de confusdo
previsto no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, uma vez que, no
caso do risco em causa a que se refere o n.° 5 do mesmo artigo, o publico ndo
confundira necessariamente as marcas em conflito.

A este respeito, importa assinalar que o argumento segundo o qual o publico a que
se dirige a marca pedida tera tendéncia para procurar o programa de computadores
visado por esta marca, considerando que provém de restaurantes VIPS de prestigio
ou que ¢ utilizado por estes, inscreve-se no Aambito da apreciacio do eventual risco
de confusio, a que se refere o motivo relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.c 40/94 e nao o previsto no n.° 5 do mesmo artigo. O
risco de confusdo foi efectivamente invocado pela recorrente em apoio da sua
oposicdo, mas ndo foi acolhido pela Divisdo de Oposicao e nao foi reapreciado na
decisao recorrida, o que a recorrente contesta no seu segundo fundamento, adiante
examinado.

Ao invés, o risco de se retirar proveito indevido do caracter distintivo ou do prestigio
da marca anterior apenas ocorrera se o publico relevante, sem confundir a origem
dos servicos visados pelas marcas controvertidas, se sentir especialmente atraido
pelo programa da Elleni Holding, pelo simples facto de ser designado por uma
marca idéntica a marca anterior de renome VIPS.

Contudo, no caso vertente, nio existe nenhum elemento susceptivel de demonstrar
o risco evocado no ponto anterior. Como muito justamente observou a Camara de
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Recurso, o nexo entre os servicos designados pelas marcas controvertidas néao é, por
si s6, suficiente. Com efeito, admitir que o uso da marca pedida beneficia
indevidamente do caricter distintivo ou do prestigio da marca anterior, mesmo
quando nio existe o risco de confusio quanto a origem comercial dos servicos em
questdo, exige a prova de uma associacio da marca pedida com as qualidades
positivas da marca anterior idéntica, as quais podem conduzir a uma exploracdo ou a
um parasitismo manifesto por parte da marca pedida.

Ora, na falta de uma exposicido, por parte da recorrente, das caracteristicas
particulares reivindicadas pela sua marca anterior e o modo como seriam
susceptiveis de facilitar a comercializacdo dos servicos visados pela marca pedida,
as caracteristicas habitualmente associadas a uma marca de prestigio de uma cadeia
de restauracio rapida, evocadas no n.° 57 supra, nao podem ser consideradas, por si
sO, aptas a conferir um proveito aos servicos de programacido de computadores,
mesmo destinados a hotéis ou a restaurantes.

E isto é tanto mais exacto quanto os servigos visados pela marca pedida representam
um investimento importante para os proprietarios dos hotéis, dos restaurantes e dos
outros estabelecimentos deste tipo a que se destinam. Com efeito, afigura-se pouco
provavel que a identidade da marca que visa estes servigos com uma marca anterior
de prestigio exerca, por si s6, influéncia significativa na escolha, por parte deste
publico restrito e relativamente especializado, de um ou outro programa disponivel
no mercado. E bem mais provavel que esta escolha seja feita tendo em conta outros
factores mais substanciais e determinantes, como o custo de cada programa
proposto, a sua fiabilidade ou as suas capacidades informaticas.

Decorre das consideracdes anteriores que foi de forma juridicamente correcta que a
decisdo recorrida também afastou o risco de que o uso da marca pedida beneficie
indevidamente do caracter distintivo e do prestigio da marca anterior.
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Por outro lado, ha que recordar, no que toca aos trés tipos de risco antes analisados,
que a prépria recorrente admite, nos seus articulados (v. n.° 21 supra), que o nexo
invocado entre os servicos visados pelas duas marcas em conflito apenas serve para
«verificar» a existéncia de um risco previsto no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94. A recorrente reconhece, assim, que este risco deve ser demonstrado com
base noutros elementos e serda apenas corroborado ou reforcado pelo nexo entre os
servicos em questdo. Todavia e como acaba de ser exposto, ndo existem de forma
alguma, no caso concreto, esses outros elementos.

Também ndo pode proceder o argumento da recorrente baseado nos artigos 61.° e
seguintes do Regulamento n.° 40/94 e no acérdio BABY-DRY, ja referido no n.° 22
supra (n.° 43). Por um lado, neste ac6rddo, o Tribunal observou que resulta das
disposicdes dos artigos 61.° e 62.° do Regulamento n.° 40/94, bem como da
economia geral deste ultimo, que a Camara de Recurso ndo podia limitar-se a
rejeitar a argumentacdo da recorrente, unicamente com o fundamento de que néo
tinha sido exposta perante a instincia inferior, mas cabia-lhe deliberar quanto ao
mérito sobre essa questio ou remeter o processo a instancia inferior. Ora, no caso
vertente, a recorrente, que de resto nio € a parte que interp0s recurso para a Camara
de Recurso, nem sequer alega que apresentou uma nova argumentacio perante esta
Camara, a qual se terd recusado a té-la em consideracéo.

Por outro lado, o artigo 61.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 prevé que, «[d]urante o
exame do recurso, a Camara de Recurso convidard as partes, tantas vezes quantas
forem necessérias, a apresentar, num prazo que lhes fixard, as suas observagdes
sobre as notificacdes que lhes enviou ou sobre as comunicacdes das outras partes».
Contrariamente ao que alega a recorrente, esta disposicdo nao impoe a Camara de
Recurso o dever de convidar as partes a completar os seus articulados e a apresentar-
-lhe documentos.
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Por dltimo e no que se refere as decisdes das instancias do IHMI noutros processos,
invocadas pela recorrente, ha que esclarecer que, embora nio se possa excluir que as
partes invoquem tais decisbes para fornecer ao Tribunal de Primeira Instincia uma
fonte de inspiracdo para a sua interpretacio das disposicdes relevantes [v., neste
sentido, acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de Setembro de 2005,
Cargo Partner/THMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Colect., p. II-3979, n.° 68, e de
24 de Novembro de 2005, Sadas/THMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04, Colect., p. 11-4891, n.° 20], ndo é menos verdade que a legalidade das
decisdes das Camaras de Recurso s6 deve ser apreciada com base no Regulamento
ne 40/94, tal como interpretado pelo juiz comunitirio, de modo que a mera
violagdo, por uma decisdo de uma Camara de Recurso do IHMI, da prética deciséria
das instancias deste Gltimo ndo pode constituir uma critica susceptivel de justificar a
anulac¢io desta decisio [acérdao do Tribunal de Justica de 15 de Setembro de 2005,
BiolD/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.° 47; ac6rdaos do Tribunal de Primeira
Instancia de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. I1-5179, n.° 31; BUDMEN, j4 referido no
n.° 59 supra, n° 61, e de 22 de Junho de 2005, Metso Paper Automation/ITHMI
(PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. 11-2383, n.° 39].

Tendo em conta o conjunto das precedentes consideracdes, o primeiro fundamento
invocado pela recorrente deve ser julgado improcedente.

Quanto ao segundo fundamento, relativo a violacdo dos direitos de defesa e do
principio dispositivo a que se refere o artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que a Camara de Recurso violou os seus direitos de defesa
assim como o principio dispositivo a que se refere o artigo 74.° do Regulamento
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n.° 40/94, ao recusar-se a apreciar os seus argumentos respeitantes a aplicagio, ao
caso em apreco, do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do mesmo regulamento, apresentados
na sua contestacido ao recurso da Elleni Holding.

Segundo a recorrente, nos processos contraditérios perante o IHMI, o efeito
devolutivo do recurso para a Camara de Recurso é limitado, por forca do artigo 74.°
do Regulamento n.° 40/94, pela peticdo de recurso e pelos pedidos das partes. Ora,
no caso vertente, resulta do formulario do recurso interposto pela Elleni Holding
que este era dirigido contra a totalidade da decisdo proferida pela Divisdo de
Oposicdo. Além disso, nas suas observacdes perante a Camara de Recurso, a
recorrente contestou a recusa, pela Divisdo de Oposicao, de aplicar o artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94 no tocante aos servigos abrangidos pela
classe 42, mas nada alegou relativamente a rejeicio da sua oposicdo a respeito das
classes 9 e 35.

Donde se conclui que o objecto do recurso consistia na apreciagdo da aplicacio,
conforme o aduzido na oposi¢do da recorrente, do artigo 8.°, n.”* 1, alinea b), e 5, do
Regulamento n.° 40/94, no que se refere aos servigos da classe 42. Um eventual erro
da Elleni Holding, que nao limitou o seu recurso para a Camara de Recurso apenas a
parte da decisdo da Divisdo de Oposicao que lhe era desfavoravel, nao podia ser
rectificado oficiosamente pela Camara de Recurso. Se esta tivesse davidas quanto a
esta matéria, devia convidar a parte que interp0s recurso a esclarecé-las, nos termos
da regra 49 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro
de 1995, relativo a execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1).

A recorrente considera que a sua posicdo é corroborada pela decisdo proferida pela
Terceira Camara de Recurso do IHMI em 23 de Janeiro de 2001 (processo
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R 158/2000-3), evocada no n.° 23 da decisdo recorrida, bem como pela decisdo da
mesma Cimara de 3 de Julho de 2000 (processo R 198/1999-3), que reconheceram
que as observacdes da parte recorrida podem ter por efeito ampliar o objecto do
litigio quando a parte que interpds recurso o aceite.

A titulo preliminar, o IHMI salienta que, na sua contestacdo ao recurso da Elleni
Holding perante a Camara de Recurso, a recorrente pedia que fosse negado
provimento ao recurso e que fosse confirmada a recusa de registo da marca pedida.
Em apoio destes pedidos, a recorrente invocava argumentos que visavam, por um
lado, refutar os argumentos da Elleni Holding quanto & viola¢do do artigo 8.°, n.° 5,
do Regulamento n.° 40/94 e, por outro, afirmar que o artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do
referido regulamento também devia ter sido aplicado ao caso em apreco.

O IHMI sustenta que nio existe nenhuma disposicdo que permita a outra parte na
Camara de Recurso apresentar pedidos ou fundamentos auténomos na sua
contestacao ao recurso. Na falta de tal disposi¢do, a Camara de Recurso considerou,
no presente caso, que a parte cujos pedidos ndo tinham sido acolhidos na sua
totalidade por uma instincia inferior do IHMI devia, para impugnar a parte da
decisdo controvertida que lhe causava prejuizo, interpor recurso separado para a
Camara de Recurso.

Segundo o IHM], esta situacéo é diferente da que se verifica no Tribunal de Primeira
Instancia, uma vez que, por forga do artigo 134.°, n.° 3, do Regulamento de Processo
do Tribunal de Primeira Instincia, as outras partes no processo na Camara de
Recurso para além do recorrente podem, perante o Tribunal de Primeira Instancia,
formular pedidos de anulacdo ou de alteracdo da decisiao da Camara de Recurso,
relativamente a pontos néo suscitados na peticéo e apresentar fundamentos nela ndo
invocados. O THMI remete também, a titulo de exemplo, para determinadas
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disposicoes do direito espanhol que tém efeito semelhante ao do artigo 134.°, n.° 3,
do Regulamento de Processo. Assinala, no entanto, que as Camaras de Recurso do
Instituto Europeu de Patentes, cuja regulamentacio é préxima do Regulamento
n.° 40/94, adoptam posicdo andloga a adoptada pela decisdo recorrida.

O THMI aduz os seguintes elementos de analise no que respeita a posicdo adoptada
pela Camara de Recurso: em primeiro lugar, refere o artigo 58.° do Regulamento
n.° 40/94, nos termos do qual todas as partes num processo que tenha conduzido a
uma decisdo podem recorrer dessa decisio na medida em que esta ndo tenha dado
procedéncia as suas pretensdes. Segundo o IHMI, tendo em conta esta disposicio,
podera no caso em apreco surgir uma davida quanto a admissibilidade de um
recurso interposto pela recorrente da decisdo da Divisao de Oposicio, na medida em
que esta deu provimento aos seus pedidos. Se a recorrente ndo pudesse interpor um
recurso separado da decisdo da Divisio da Oposi¢do, a posicio adoptada pela
Camara de Recurso poderia prejudicar os seus direitos de defesa, uma vez que a
decisdo da Divisdo da Oposi¢do que julgou procedentes os pedidos da recorrente foi
anulada sem que a Caimara de Recurso se tenha pronunciado sobre outro
fundamento que foi definitivamente rejeitado pela Divisdo da Oposigéo.

De resto, afigura-se exagerado exigir de uma parte cujos pedidos foram julgados
procedentes a interposicio de um recurso contra a rejeicio de um dos seus
argumentos, unicamente para se proteger do risco hipotético de a outra parte, cujos
pedidos foram julgados improcedentes, interpor um recurso.

Em segundo lugar, o IHMI considera que as observagdes da recorrente perante a
Camara de Recurso ndo tinham por finalidade a interposi¢io de um recurso com
objecto diferente, mas unicamente opor-se aos pedidos apresentados pela Elleni
Holding nesta instancia, para reduzir o risco de anulacdo da decisdo da Divisao de
Oposigao. Por conseguinte, a apreciacdo do argumento da recorrente, baseado na
alegada violagao do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, nao podia
implicar uma reformatio in pejus da decisao da Divisao de Oposicao.
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Em terceiro lugar, o IHMI julga que é necessario analisar a posicdo adoptada pela
Camara de Recurso a respeito do efeito devolutivo do recurso, previsto no
artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, bem como sobre o principio dispositivo
a que se refere o artigo 74.°, n.° 1, do referido regulamento.

Em quarto lugar, o IHMI realca que, em todos os sistemas jurisdicionais, os poderes
das instancias superiores sdo mais restritos do que os da instincia inferior cuja
legalidade das decisbes é fiscalizada. Ora, a posicdo tomada pela Camara de Recurso
no presente caso, apreciada a luz das disposicdoes do artigo 134.°, n° 3, do
Regulamento de Processo, implica que o Tribunal goze de poderes, no que se refere
a determinacgio do objecto do litigio, superiores aos da Camara de Recurso, o que,
segundo o IHMI, ¢, no minimo, estranho.

Por conseguinte, o IHMI declara remeter-se ao prudente critério do Tribunal de
Primeira Instancia no que respeita ao segundo fundamento invocado pela recorrente
e entende que, caso o Tribunal acolha este fundamento, o processo deve ser
remetido 4 Camara de Recurso para que este decida sobre a aplicacio do motivo
relativo de recusa previsto no artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Apreciacdo do Tribunal de Primeira Instincia

O Tribunal recorda, a titulo preliminar, que, embora o IHMI ndo disponha da
legitimidade activa necessdria para interpor um recurso de uma decisio de uma
Camara de Recurso, em contrapartida, ndo pode ser obrigado a defender
sistematicamente toda e qualquer decisdo impugnada de uma Camara de Recurso
ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso
interposto de tal decisdo, podendo, designadamente, remeter-se ao prudente critério
do Tribunal de Primeira Instincia, embora possa apresentar todos os argumentos
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que considere adequados a fim de esclarecer o Tribunal [ac6rddos do Tribunal de
Primeira Instancia de 30 de Junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals
(BIOMATE), T-107/02, Colect., p. 11-1845, n.°® 34 e 36; de 25 de Outubro de 2005,
Peek & Cloppenburg/THMI (Cloppenburg), T-379/03, Colect., p. [1-4633, n.° 22; e de
1 de Fevereiro de 2006, Dami/IHMI — Stilton Cheese Makers (GERONIMO
STILTON), T-466/04 e T-467/04, Colect., p. 11-183, n.”® 30 e 31].

Seguidamente, ha que realcar que, ao alegar, no 4mbito do presente fundamento,
uma violagdo dos seus direitos de defesa e do principio dispositivo, a recorrente
contesta, na realidade, a legalidade da decisdo recorrida, na medida em que a
Camara de Recurso nédo apreciou o fundamento de oposicao baseado na existéncia
de um risco de confusédo, o que deveria ter feito pelo efeito devolutivo do recurso.
Assim, ha que verificar se a posi¢cdo adoptada pela Camara de Recurso é conforme
com as obrigacdes que lhe incumbem no dmbito da sua apreciagio da decisdo da
Divisao de Oposicao objecto do recurso perante si interposto.

Ha que recordar que resulta do artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que,
depois de analisar o mérito do recurso, a Camara de Recurso delibera sobre ele e
pode, ao fazé-lo, «exercer as competéncias da instincia que tomou a decisdo
contestada», isto é, no presente caso, pronunciar-se ela prépria sobre a oposicio,
rejeitando-a ou declarando que a mesma tem fundamento, confirmando ou
infirmando nessa medida a decisdo impugnada. Assim, resulta do artigo 62.°, n.° 1,
do Regulamento n.° 40/94 que, por forca do recurso nela interposto, a Camara de
Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciacio integral do mérito da
oposicéo, tanto quanto & matéria de direito como a matéria de facto.

Ora, caso a Camara de Recurso considere que um dos motivos relativos de recusa
invocados pela oponente na sua oposicao e acolhido pela Divisdo de Oposicao na
respectiva decisdo nao é procedente, a nova apreciacio integral da oposiciao evocada
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no numero anterior implica necessariamente que a Camara de Recurso deve
apreciar igualmente, antes de anular a decisio da Divisao de Oposicao, se pode,
eventualmente, acolher a oposicio com base noutro motivo relativo de recusa
invocado pela oponente perante a Divisio de Oposicdo, mas rejeitado ou ndo
apreciado por esta.

Dagqui resulta que, no caso vertente, a Camara de Recurso, ao concluir que o motivo
relativo de recusa previsto no artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 tinha sido
erradamente acolhido pela Divisio de Oposicado no que toca aos servicos da
classe 42, era obrigada a reapreciar, antes de anular a decisdo da instancia inferior, o
outro motivo relativo de recusa invocado pela recorrente em apoio da sua oposicio,
a saber, o respeitante ao risco de confusdo entre a marca pedida e a marca anterior.

Contrariamente a afirmacdo que figura na decisdo recorrida, a referida apreciagio
pela Camara de Recurso do motivo relativo de recusa baseado no risco de confusio
nio teria alargado o objecto do recurso, uma vez que o recurso perante a Camara de
Recurso tem por objectivo desencadear uma nova apreciacao integral do mérito da
oposicéo, tanto quanto & matéria de direito como a matéria de facto (v. n.° 96 supra).

Por outro lado, impunha-se esta mesma solugdo, no caso vertente, com base nas
seguintes consideracdes. Resulta do artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94 que os
motivos relativos de recusa previstos nesse artigo conduzem todos exactamente ao
mesmo resultado, a saber, a recusa de registo da marca pedida. Por conseguinte,
basta que um unico dos diferentes motivos relativos de recusa invocados no quadro
de uma oposicdo seja procedente para que o pedido do oponente no sentido da
recusa de registo da marca pedida seja acolhido. Nestas condigdes, a Divisdo de
Oposigao, quando chega a conclusao de que deve acolher um dos motivos de recusa
invocados pelo oponente, pode limitar o exame da oposicdo a este motivo, que basta
para justificar uma decisdo de acolhimento da oposicio.
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E certo que ndo se pode excluir que a Divisio de Oposicio decida igualmente
apreciar e, eventualmente, ndo acolher outros motivos relativos de recusa invocados
pelo oponente, como se verificou no caso em apreco. Porém, esta parte da
fundamentagio da sua decisdo ndo constitui o suporte necessério do dispositivo que
julga procedente a oposicdo, o qual se funda no motivo relativo de recusa que foi
acolhido, o que, do ponto de vista juridico, é suficiente. Nio se pode sequer falar de
uma rejeicdo parcial da oposicio, uma vez que a pretensio do oponente foi
integralmente acolhida.

Também ndo se pode, nessa hipétese, falar de uma cumulagdo de oposi¢oes distintas
deduzidas pela oponente, das quais algumas foram rejeitadas pela Divisdo de
Oposigao depois de ter acolhido uma delas. O entendimento segundo o qual cada
motivo relativo de recusa deduzido pelo oponente deve ser considerado uma
oposicdo distinta é contrdrio a redac¢do do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 40/94, que dispoe que «[p]ode ser apresentada oposicéo [...], com o fundamento
de que o registo da marca deve ser recusado por forca do artigo 8.° [...]». Acresce
que a economia processual no IHMI impde que as oposi¢cdes ndo se multipliquem
inutilmente e, portanto, opde-se também ao entendimento de uma oposicio baseada
em varios motivos relativos de recusa como sendo, na realidade, um feixe de varias
oposicoes distintas.

As anteriores consideracgdes sio confirmadas pelo dispositivo da decisio da Divisdao
de Oposigido no caso vertente, que enuncia simplesmente, no ponto 1, que, no que
toca aos servicos da classe 42, a oposicao é acolhida, sem fazer qualquer referéncia a
uma rejeicdo parcial da oposicdo ou a rejeicio de uma outra oposicdo tendo por
objecto a mesma classe.

Nestas condicdes, o exame da oposicido da recorrente apenas podia terminar, no que
se refere a classe 42, com a adopc¢io da decisdo recorrida, na qual a Camara de
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Recurso se limitou a anular a decisao da Divisao de Oposicdo. Esta anulacdo teve por
efeito ficar o processo de oposicdo, na medida em que tenha por objecto a
classe acima referida, de novo pendente e dever ser concluido com uma segunda
decisdo que a rejeitaria ou a acolheria.

Em conformidade com o artigo 62.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, esta segunda
decisdo devia ser tomada pela prépria Camara de Recurso, sem prejuizo da eventual
remessa do processo por esta ultima a Divisao de Oposi¢do. Ora, como ja foi
observado, tal remessa é inquestionavelmente supérflua no caso vertente, uma vez
que a Divisdo de Oposicdo ja se tinha pronunciado também sobre o motivo relativo
de recusa baseado no risco de confusdo. Esta posicio da Divisdo de Oposicdo
explica-se, manifestamente, pela preocupac¢io de evitar, por razdes de economia
processual, a remessa do processo por parte da Camara de Recurso a esta instincia,
no caso de anulacdo da sua decisdo.

A conclusido da Camara de Recurso, segundo a qual as condi¢des para a aplicacio do
artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 ndo estavam preenchidas no caso
vertente, ndo bastava, pois, por si s6, para conduzir a rejeicio da oposi¢do no tocante
aos servicos da classe 42. Era ainda necessdrio, para chegar a tal resultado, que a
Camara de Recurso subscrevesse a apreciacdo da Divisdo de Oposi¢io quanto ao
risco de confusio entre as marcas controvertidas, o que implicava necessariamente a
reapreciacio deste risco.

Ora, por um lado, a Camara de Recurso, na decisdo recorrida, recusou-se
expressamente a proceder & apreciagdo do motivo relativo de recusa previsto no
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e, por conseguinte, ndo adoptou
ou subscreveu o raciocinio da Divisdo de Oposicio referente a este motivo. Por
outro lado, o dispositivo da decisdo controvertida limita-se a anular a decisdo da

Divisao de Oposicdo e ndo indica o destino dado a oposi¢io nem mesmo se o
processo é remetido a Divisao de Oposicao.
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Resulta do conjunto das consideracées precedentes que, ndo tendo examinado o
motivo relativo de recusa acima indicado, invocado tempestivamente pela
recorrente e reiterado na sua contestacio ao recurso da Elleni Holding, a Camara
de Recurso ndo cumpriu as obrigacdes que lhe incumbem no ambito da apreciagdo
do recurso.

Na decisao impugnada, a Camara de Recurso baseou-se numa premissa errada,
quando considerou que este exame exigia a interposicdo, pela recorrente, de um
recurso separado contra a decisdo da Divisdo de Oposi¢do. Uma vez que, nos termos
do artigo 58.° do Regulamento n.° 40/94, todas as partes num processo que tenha
conduzido a uma decisdo podem recorrer dessa decisio na medida em que esta ndo
tenha dado procedéncia as suas pretensdes, a recorrente nio podia, no caso vertente,
interpor recurso da decisdo da Divisio de Oposicdo, na parte em que esta tinha por
objecto o registo da marca pedida para os servicos da classe 42. Como foi observado
nos n.”* 100 a 102 supra, esta decisdo, ao admitir a oposi¢do e ao recusar o registo da
marca pedida para os servigos abrangidos por esta classe, tinha dado inteira
satisfacdo aos pedidos da recorrente.

Nestas condicdes, o facto de, como foi observado pelo IHMI, entre as disposicdes do
Regulamento n.° 40/94 respeitantes aos recursos para as Cimaras de Recurso, ndo
existir uma disposicao analoga & do artigo 134.°, n.° 3, do Regulamento de Processo é
irrelevante, uma vez que a Camara de Recurso era obrigada, nas circunstancias do
caso vertente, a apreciar o outro motivo relativo de recusa invocado na Divisdo de
Oposicdo, mas por esta rejeitado, mesmo na falta de um pedido expresso da
oponente nesse sentido.

Resulta de todas as consideracoes anteriores que o segundo fundamento deve ser
acolhido. Assim, ha que anular a decisdo recorrida, sem que o Tribunal de Primeira
Instancia se substitua ao IHMI no que toca a apreciacio do motivo relativo de
recusa baseado no risco de confusido, que cabe ao IHMI efectuar.
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Quanto as despesas

Por forga do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

No caso em apreco, hd que observar que, embora o IHMI se tenha remetido ao
prudente critério do Tribunal no que toca ao segundo fundamento, que foi acolhido,
deve ser condenado nas despesas efectuadas pela recorrente, uma vez que a decisio
recorrida emana da sua Camara de Recurso (v., neste sentido, acérddao BIOMATE, ja
referido no n.° 94 supra, n.° 97).

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgio)

decide:

1) A decisdo da Terceira Camara de Recurso do Instituto de Harmonizacio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 1 de Abril de 2003
(processo R 1127/2000-3) é anulada.
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2) O Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) é condenado nas despesas efectuadas pela recorrente.

Vilaras Dehousse Svaby

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 22 de Margo de 2007.

O secretario O presidente

E. Coulon M. Vilaras
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