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1. Pode servir para designar, na acepção 
do artigo 7°, n.° 1, alínea c), do 
Regulamento n.° 40/94, sobre a marca 
comunitária, as características essenci
ais dos produtos e serviços referidos no 
pedido de marca o sinal nominativo 
TDI cujo registo como marca comuni
tária é pedido para os «veículos auto
móveis e respectivas peças de constru
ção», abrangidos pela classe 12 do 
acordo de Nice, e os «serviços de 
reparação e manutenção de veículos 
automóveis», abrangidos pela classe 37 

deste acordo. Com efeito, no que 
respeita a veículos e elementos de 
construção destes, o referido sinal 
constitui a abreviatura de «turbo diesel 
injecção» ou então de «turbo directo 
injecção», designa a sua qualidade ou 
tipo e, no que respeita aos serviços de 
reparação e de manutenção, designa o 
seu destino, pelo que existe, do ponto 
vista do público pertinente, uma rela
ção suficientemente directa e concreta 
entre o sinal nominativo TDI e as 
características dos produtos e serviços 
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referidos no pedido de marca, para que 
a refenda disposição se possa aplicar. 

(v. n.°s 31, 34, 35, 37, 39) 

2. A aquisição, por uma marca, de um 
caracter distintivo pelo uso, na acepção 
do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento 
n.° 40/94, sobre a marca comunitària, 
exige, em primeiro lugar, que pelo 
menos uma fracção significativa do 
público pertinente identifique através 
da marca os produtos ou serviços em 
causa como provenientes de uma deter
minada empresa. Todavia, as circuns
tâncias em que se pode considerar 
preenchida a condição relacionada 
com a aquisição de um caracter distin
tivo pelo uso não podem ser estabele
cidas unicamente com base em dados 
gerais e abstractos, tais como percenta
gens determinadas. 

Em segundo lugar, o carácter distintivo 
adquirido pelo uso deve ser demons
trado na parte substancial da Comuni
dade onde a marca não o possuía, à luz 
do artigo 7°, n.° 1, alineas b), c) e d), 
do regulamento em causa. 

Em terceiro lugar, num determinado 
caso, há que ter em consideração 
factores como, designadamente, a parte 
de mercado detida pela marca e a 
intensidade, a área geográfica e a 
duração do uso dessa marca, bem como 
a importância dos investimentos feitos 
pela empresa para a promover. A prova 
do carácter distintivo adquirido pode, 
designadamente, resultar das declara
ções das câmaras de comércio e de 
indústria ou de outras associações 
profissionais, bem como de sondagens 
de opinião. 

Em quarto lugar, a aquisição de carác
ter distintivo pelo uso deve ter tido 
lugar anteriormente à apresentação do 
pedido. 

(v. n.°s 51-54) 

3. A legalidade de uma decisão de uma 
Câmara de Recurso do Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno 
(marcas, desenhos e modelos) não pode 
ser posta em causa pela invocação, no 
Tribunal de Primeira Instância, de 
factos que, se bem que anteriores à 
data de adopção dessa decisão, não 
foram no entanto invocados no decurso 
do procedimento administrativo no 
Instituto. Só poderia ser de outro modo 
se se demonstrasse que a Câmara de 
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Recurso devia oficiosamente ter em 
conta esses factos no procedimento 
administrativo, antes de adoptar qual
quer decisão no caso específico. 

Por um lado, com efeito, a legalidade 
de um acto comunitário deve ser 
apreciada em função dos elementos de 
facto e de direito existentes na data em 
que o acto foi adoptado. Por outro 
lado, por força do artigo 63.°, n.° 2, do 
Regulamento n.° 40/94, sobre a marca 
comunitária, a anulação ou a reforma 
de uma decisão da Câmara de Recurso 
só é possível se esta estiver ferida de 
ilegalidade substantiva ou formal. O 
recurso para o tribunal comunitário 
destina-se assim apenas a controlar a 
legalidade da decisão da Câmara de 
Recurso e não a reabrir o processo. 

(v. n.° 63) 

4. Embora seja verdade que, nos termos 
do artigo 73.° do Regulamento 
n.° 40/94, sobre a marca comunitária, 
as decisões do Instituto de Harmoniza
ção do Mercado Interno (marcas, dese
nhos e modelos) só se podem basear em 
motivos sobre os quais as partes 
tenham podido pronunciar-se e que 
esta disposição incide tanto sobre os 
fundamentos de facto como sobre os de 
direito, bem como sobre os elementos 
de prova, a apreciação dos factos faz 
parte do próprio acto decisório. Com 

efeito, o direito de ser ouvido é 
extensivo a todos os elementos de facto 
ou de direito que constituem o funda
mento do acto decisorio, mas não à 
posição final que a administração tem 
intenção de adoptar. 

(v. n.°s 71, 75) 

5. No quadro do reexame, pelas Câmaras 
de Recurso do Instituto de Harmoniza
ção do Mercado Interno (marcas, dese
nhos e modelos), das decisões tomadas 
pelas unidades do Instituto que se 
pronunciam em primeira instância, e 
tendo em conta a continuidade funcio
nal existente entre estas unidades e a 
Câmara de Recurso, o resultado do 
recurso depende da questão de saber se 
uma nova decisão que tenha a mesma 
parte decisòria que a decisão que foi 
objecto do recurso podia ou não ser 
legalmente adoptada no momento em 
que o recurso é decidido. Assim, 
mesmo que a decisão que é objecto do 
recurso não padeça de nenhuma ilega
lidade, as Câmaras de Recurso podem, 
com a única reserva do artigo 74.°, 
n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, sobre 
a marca comunitária, conceder provi
mento ao recurso, com base em novos 
factos invocados pela parte . que o 
interpôs ou com base em novas provas 
por tal parte produzidas. 
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Por conseguinte, quando uma nova 
decisão com o mesmo dispositivo que 
a decisão que foi objecto do recurso 
pode ser adoptada no momento em que 
o recurso é decidido, a este deve, em 
princípio, ser negado provimento, 
mesmo que a decisão que é objecto do 
recurso esteja ferida de um vício 
processual. Isto é válido mesmo no 
caso de esse vício tornar incompleta a 
base jurídica ou factual da primeira 
decisão, pelo facto de a parte em causa 
ter sido impedida de invocar uma 
norma jurídica ou de carrear para o 
processo um elemento de facto ou de 
prova. Com efeito, esse vício pode ser 
regularizado durante o processo de 
recurso, dado que a Câmara de 
Recurso está obrigada, sob reserva da 
apresentação, durante o processo de 
recurso, de novos elementos de facto ou 
de prova, a fundar a sua decisão na 
mesma base jurídica e factual em que a 
unidade que se pronunciou em primeira 
instância deveria ter baseado a sua. 

Assim, com a única reserva da disposi
ção referida, não existe compartimen

tação entre o processo decorrido 
perante esta última unidade e o decor
rido na Câmara de Recurso. 

(v. n.°s 81, 82) 

6. Um recorrente que contesta uma deci
são de uma Câmara de Recurso do 
Instituto de Harmonização do Mer
cado Interno (marcas, desenhos e 
modelos) não tem qualquer interesse 
legítimo na anulação por vício de 
forma dessa decisão, no caso de a 
anulação dessa decisão apenas poder 
dar lugar à adopção de uma nova 
decisão, idêntica, quanto ao fundo, à 
decisão anulada. 

(v. n.° 97) 
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