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1 Perspetiva geral do processo de oposicao — diferenca
entre «motivos absolutos» e «motivos relativos» de recusa de
um pedido de marca comunitaria

A «oposicdo» é um processo que ocorre junto do IHMI quando um terceiro, com base
em direitos anteriores de que é titular, solicita ao Instituto que recuse um pedido de
marca comunitéria ou de registo internacional que designa a UE.

Quando a oposicdo € movida contra um registo internacional que designa a UE,
qualquer referéncia nas presentes Linhas de orientacdo ao pedido de marca
comunitaria abrange registos internacionais que designam a Unido Europeia. Foram
elaboradas Linhas de orientacdo especificas no atinente as marcas internacionais,
incluindo especificidades relativas as oposicoes.

Nos termos do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de
2009, relativo a marca comunitaria («<CTMR»), uma oposicdo deve basear-se em
direitos detidos pelo opositor no que se refere a uma marca anterior ou outra forma de
sinal utilizado na vida comercial. Os motivos nos quais a oposi¢éo se pode basear séo
denominados «motivos relativos de recusa», e as disposicBes pertinentes
encontram-se no artigo 8.° do CTMR, com o mesmo titulo. Ao contrario dos motivos
absolutos de recusa, que sdo examinados ex officio pelo Instituto (e que podem ter em
conta as observagfes de terceiros, embora estes ndo se tornem partes no processo),
0s motivos relativos de recusa sao processos inter partes que se baseiam no conflito
provavel com direitos anteriores. Tais obje¢Bes por motivos relativos ndo séo
levantadas ex officio pelo Instituto. Cabe, pois, ao titular do direito anterior acompanhar
a apresentacao, por outras partes, de pedidos de marca comunitaria que possam
entrar em conflito com esses direitos anteriores, e opor-se a marcas em conflito,
gquando necessario.

Quando uma oposicao admissivel é apresentada dentro de um prazo fixado e paga a
respetiva taxa, o processo € administrado pelo servico especializado do Instituto
(Divisdo de Oposicdo). O referido processo normalmente inclui uma troca de
observacdes elaboradas pelo opositor e pelo requerente (as «partes»). Depois de
considerar estas observacoes, e caso ndo haja um acordo entre as partes, a Divisdo
de Oposicdo decide (numa «Decisdo» passivel de recurso) rejeitar o pedido
contestado no todo ou em parte, ou rejeitar a oposicdo. Nao sendo julgada
procedente, a oposicdo € rejeitada. Se o pedido de marca comunitaria ndo é
totalmente rejeitado, e desde que ndo hajam outras oposicdes pendentes, passa a
fase de registo.

2 Motivos para a oposicéo

Os motivos pelos quais a oposicdo pode ser apresentada sdo definidos no artigo 8.°
do CTMR.

O artigo 8.° do CTMR permite que os titulares apresentem oposicdes com base nos
seus direitos anteriores visando impedir o registo de marcas comunitdrias num
conjunto de situacdes que vao desde a identidade absoluta entre ambos os produtos
elou servicos e entre as marcas (artigo 8.°, n.° 1, alinea a), do CTMR, caso em que o
risco de confusdo é presumido, e ndo necessita ser provado), até a semelhanca
(artigo 8., n.° 1, alinea b), do CTMR, caso em que deve haver um risco de confuséo)
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(ver Linhas de orientagéo relativas a pratica em matéria de marcas, Parte C, Oposicao,
Seccao 2, Identidade e Risco de confusao).

O artigo 8.2, n.° 3, do CTMR permite ao titular de uma marca impedir o depdsito ndo
autorizado da sua marca pelo seu agente ou representante (ver Linhas de orientacéo
sobre a pratica em matéria de marcas, Parte C, Oposicdo, Seccdo 3, Deposito ndo
autorizado por um agente do titular de uma marca, artigo 8°, n. 3 do CTMR).

O artigo 8.°, n.° 4, do CTMR permite ao titular de marcas anteriores ndo registadas ou
de outros sinais utilizados na vida comercial cujo alcance ndo seja apenas local
impedir o registo de um pedido de marca comunitaria posterior se o titular tiver o
direito de proibir a utilizagdo de tal pedido de marca comunitaria. Apesar de o risco de
confusdo ndo ser expressamente mencionado neste artigo, a aplicacdo das leis
relevantes visadas no artigo 8.°, n.° 4, do CTMR requer frequentemente uma andlise
do risco de confusao (ver Linhas de orientacéo sobre a pratica em matéria de marcas,
Parte C, Oposicao, Seccao 4, Direitos ao abrigo do artigo 8°, n. 4).

O artigo 8.°, n.° 5 do CTMR permite que os titulares de uma marca registada anterior
gue goze de prestigio, impecam o registo de um pedido de marca comunitaria
posterior que, sem justo motivo, afetaria tal marca registada anterior. O risco de
confuséo ndo é uma condicdo para a aplicacdo deste artigo. Isto porque o artigo 8.°,
n. 5 do CTMR protege especificamente (mas ndo exclusivamente) funcdes e
utilizacbes de marcas que se situam fora do ambito da protecdo da indicacdo da
proveniéncia «badge of origin» oferecida pelo risco de confusao e, como tal, orienta-se
sobretudo para a protecdo do esfor¢co e do investimento financeiro acrescidos que
implicam a criacdo e a promocédo de marcas até adquirirem prestigio, bem como para
a facilitacdo do pleno aproveitamento do valor das marcas (ver Linhas de orientacéo
sobre a pratica em matéria de marcas, Parte C, Oposicdo, Seccdo 5, Marcas que
gozam de prestigio).

3 «Direitos anteriores» nos quais a oposicdo se deve
basear

Uma oposicdo deve basear-se, no minimo, num direito anterior de que é titular o
opositor.

O significado de direitos «anteriores» na ace¢ao do artigo 8., n.° 1 e n.5, do CTMR é
definido no artigo 8.2, n.° 2, do CTMR, ou seja, esses direitos tém uma data (e ndo
horas ou minutos, como confirmado pelo Tribunal no acérddo de 22/03/2012,
C-190/10, «Génesis Seguros») de pedido de registo que é anterior ao pedido de
marca comunitaria, incluindo datas de prioridade reivindicadas aplicaveis, ou
tornaram-se conhecidos num Estado-Membro antes do pedido de marca comunitéria
ou, se for caso disso, a respetiva data de prioridade reivindicada. Ver Linhas de
orientacdo relativas a pratica em matéria de marcas, Parte C, Oposicdo, Seccao 1,
Questdes processuais.

Essencialmente, esses direitos consistem em marcas registadas na UE e pedidos
relativos as mesmas, e marcas «notoriamente conhecidas» na acecao do artigo 6.° bis
da Convencdao de Paris (qQue ndo carecem de registo). Para uma explicagdo detalhada
dessas marcas «notoriamente conhecidas» nos termos do artigo 8.2, n.° 2, alinea c),
do CTMR, e para as distinguir, no ambito do artigo 8.°, n.° 5, das marcas que gozam
de prestigio, ver Linhas de orientacdo sobre a pratica em matéria de marcas, Parte C,
Oposicao, Seccao 5: Marcas que gozam de prestigio, ponto 2.1.2.
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Nos termos do artigo 8.°, n.° 3, do CTMR, o opositor deve provar que é o titular de uma
marca, adquirida em qualquer lugar do mundo através de registo ou de utilizacdo (na
medida em que a legislacdo do pais de origem reconheca esse tipo de direito de
marca), relativamente a qual um agente ou representante do titular solicitou o registo
em nome proprio, sem o consentimento do titular.

O artigo 8.°, n.° 4, do CTMR, por outro lado, aborda oposi¢cdes baseadas em marcas
anteriores ndo registadas ou noutros sinais utilizados na vida comercial cujo alcance
nao seja apenas local, de acordo com o disposto na legislagdo de um Estado-Membro
da UE. O significado de direitos «anteriores» na ace¢do do artigo 8.%, n.° 4, no que
respeita a data de referéncia de aquisicdo €, pois, definido pela legislacdo nacional
aplicavel.

Vérios fundamentos juridicos, com base em diferentes direitos anteriores, podem ser
alegados na mesma oposicdo ou em oposi¢cdes mdltiplas relativamente ao mesmo
pedido de marca comunitaria.

A pratica do IHMI baseia-se nas disposi¢cdes legais do CTMR, aplicadas diretamente
ou por analogia, como confirmadas pela jurisprudéncia do Tribunal Geral (acérdao de
16/09/2004, T-342/02, «<MGM» e acorddo de 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech»). A
saber:

o Oposicdes multiplas: A regra 21, n.° 2 e n.° 3, do regulamento de execucéo
(CTMIR) permite que o Instituto examine apenas a oposi¢ao ou oposi¢cdes «mais
eficaz(es)», suspendendo as restantes e considerando-as tratadas se o pedido
for recusado com base na oposicdo selecionada. No que se refere a oposicao
«mais eficaz», ver infra.

o Varios direitos anteriores numa oposi¢do: o Tribunal observou que o
agrupamento de varios direitos anteriores numa oposi¢éo é, para fins préticos, o
mesmo que apresentar oposi¢des multiplas, o que permite ao Instituto basear a
recusa do pedido no(s) direito(s) «mais eficaz(es)». No que se refere ao direito
anterior «mais eficaz», ver infra.

o Véarios fundamentos juridicos na(s) oposicdo(des): se a oposicdo for
bem-sucedida na sua totalidade com base no(s) fundamento(s) juridico(s) «mais
eficaz(es)», ndo é necessario examinar os restantes fundamentos juridicos. Se
um requisito necessario de um fundamento juridico ndo for satisfeito, ndo é
necessario examinar os restantes requisitos dessa disposi¢cao. No que se refere
ao(s) fundamento(s) juridico(s) «mais eficaz(es)», ver infra.

4 Finalidade do processo de oposicao e maneira mais
conveniente de o tratar

O Tribunal de Justica declarou que o Unico propésito de processo de oposicdo é
decidir se o pedido pode avancar para a fase de registo, e ndo resolver
preventivamente possiveis conflitos (por exemplo, a nivel nacional, em decorréncia da
possivel conversdo do pedido de marca comunitaria) (acérddo de 11/05/20086,
T-194/05, «TeleTech», n.*® 25-27).
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O Tribunal de Justica confirmou claramente que o Instituto ndo estd obrigado a
examinar todas as oposi¢cdes anteriores, todos os direitos e todos os fundamentos
juridicos invocados contra 0 mesmo pedido de marca comunitaria se um destes
elementos for suficiente para recusar o pedido de marca comunitdria. O Instituto
também néo é obrigado a debrucar-se sobre o direito anterior com o ambito territorial
mais amplo de modo a impedir a eventual conversdo do pedido no maior nimero
possivel de territérios (acorddo de 16/09/2004, T-342/02: «MGM» e 11/05/2006,
T-194/05, «TeleTech).

Este principio permite um tratamento mais conveniente das oposi¢des. O Instituto
livre de escolher o que considera ser a(s) oposi¢ao(des), o(s) direito(s) anterior(es)
o(s) fundamento(s) juridico(s) «mais eficaz(es)», bem como qual deles examinara
primeiro a luz do principio da economia processual.

@ D

A oposicdo «mais eficaz» pode normalmente ser definida como a oposicdo que
permite ao Instituto recusar o registo do pedido de marca comunitaria contestado da
forma mais simples e mais abrangente possivel.

O direito anterior «mais eficaz» pode normalmente ser definido como o sinal mais
semelhante (mais proximo) que abrange o d&mbito mais amplo de produtos e servigos
e/ou o direito que abrange os produtos e servigos mais semelhantes.

O fundamento juridico «mais eficaz» pode normalmente ser definido como o motivo
de oposi¢do que constitui, para o Instituto, a forma mais simples e mais abrangente
possivel de recusar o registo do pedido de marca comunitaria contestado.

De um modo geral, caso seja aplicavel, o artigo 8.2, n.° 1, alinea a), é o fundamento
mais simples em termos de economia processual para recusar um pedido de marca
comunitéria, pois o Instituto ndo tem de realizar uma andlise das semelhancas e
diferencas entre os sinais ou produtos/servi¢gos, e ndo é necessdria a constatacao de
risco de confusdo. Caso contrario, as circunstancias concretas de cada oposicao
determinam se o n.° 1, alinea b), o n.° 3, 0 n.° 4 ou o0 n.° 5 do artigo 8.° sdo os
fundamentos seguintes «mais eficazes» (por exemplo, se os produtos e servigcos
objeto do direito anterior e do pedido de marca comunitaria sdo distintos, o n.° 1,
alinea b), e 0 n.° 3 do artigo 8.° ndo podem servir como um fundamento valido de
oposicéo, requerendo o primeiro pelo menos alguma semelhanca a este respeito, e
requerendo o segundo produtos e servigos pelo menos com relagdo proxima ou
comercialmente equivalentes).

Se foi solicitada prova de utilizacdo pelo requerente em relagdo a alguns dos direitos
anteriores, 0 Instituto comeca normalmente por considerar se o(s) direito(s)
anterior(es) ainda néo abrangido(s) pela obrigacdo de utilizacdo pode(m) sustentar
totalmente a oposi¢cdo. Se assim nédo for, sdo examinados outros direitos anteriores
ainda ndo abrangidos pela obrigacao de utilizacdo para saber se a oposicédo pode ou
nao ser totalmente sustentada dessa forma cumulativa. Nestes casos, o pedido de
marca comunitaria € recusado, sem que seja necessario considerar os elementos
comprovativos da utilizacdo. N&o existindo tal(tais) direito(s) anterior(es), o Instituto
tera em consideracdo os direitos anteriores contra os quais foi solicitada a prova da
utilizacéo.
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ANEXO

Conteudo e estrutura das decisdes de oposicao

1 Observacdes gerais

As decisbes de oposicdo organizam-se segundo uma estrutura harmonizada
(modelo) que, dependendo do contexto particular, é ajustado no sentido de garantir
coeréncia logica a decisdo. A utilizacdo do modelo também implica que as decisdes
tém um formato comum.

No que se refere ao estilo e a linguagem, as decisdes de oposi¢cdo sdo elaboradas
seguindo um estilo formal e usando uma linguagem correta. A linguagem deve ser
correta no que diz respeito quer a ortografia e a graméatica, quer em termos de aspetos
formais (por exemplo, frases coerentes e completas, referéncias corretas a marca, aos
produtos e servi¢os ou as partes, auséncia de repeticdo de paragrafos...). As decisées
sao enviadas para revisao de texto quando essa possibilidade existe.

As decisbes de oposicdo comecam por definir as informagdes detalhadas relativas
as partes: os nomes e enderecos do opositor, do requerente e dos respetivos
representantes (se for caso disso). E indicada a data da deciséo.

Segue-se 0 Dictum («Decis@o»), que declara: se a oposicdo € procedente ou
rejeitada; se for caso disso, 0os produtos e 0s servigos relativamente aos quais a
oposi¢cdo é (parcialmente) considerada procedente (exceto quando a oposicdo €&
totalmente bem-sucedida e o pedido de marca comunitaria é recusado na totalidade);
a decisdo sobre as custas e a fixacdo destas. A parte final da decisdo também se
refere a «custas» e deve estar em conformidade com a fixagcdo das custas no Dictum.
Além disso, no que se refere a custas, a decisdo contém um paragrafo sobre a
reapreciacdo da sua fixacdo (excluido quando cada parte suporta as suas custas).

Seguidamente, a parte da decisdo referente as «Razdes» comeca com uma «parte
factual» identificando a marca contestada por meio do nimero do pedido de marca
comunitaria, referindo os produtos e servicos contestados, os direitos anteriores e
todos os fundamentos alegados pelo opositor.

o Direitos anteriores: se uma oposicao vai ser inteiramente bem-sucedida com
base num direito anterior (e mais do que um foi invocado), a decisdo so6 indica o
direito anterior relevante (tal é realizado na parte factual). Se a oposigéo for
parcial ou totalmente rejeitada, todos os direitos anteriores invocados pelo
opositor sdo identificados na decisdo (na parte factual ou no final), indicando o
territorio (ou territdrios, no caso dos registos internacionais), o numero de registo
e incluindo uma reproducéo do sinal®.

o Marca contestada: se os sinais ndo sdo comparados (por exemplo, a oposicao &
inadmissivel, ndo justificada, rejeitada por insuficiéncia de elementos
comprovativos de utilizagcdo ou por dissemelhanca dos produtos e servigcos), a

! Sendo utilizado um codigo de duas letras, este deve ser um dos disponiveis em
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf; exceto no que se refere as marcas comunitarias, em
que sdo utilizadas as abreviaturas CTM (marca comunitaria) ou CTMA (pedido de marca comunitaria) em
vez de EM.
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marca contestada € reproduzida juntamente com o niumero do pedido de marca
comunitaria na parte factual.

o Produtos e servigos contestados: sdo enumerados na sec¢do de comparacgao de
produtos e servicos. Se a comparagdo de produtos e servicos é omitida (por
exemplo, inexisténcia de semelhanga de sinais), normalmente a decisdo apenas
indica, na parte factual, as classes a que os produtos e servicos contestados
pertencem.

Em seguida, o Instituto apresenta os aspetos processuais e substantivos da decisédo
pela ordem indicada abaixo. No entanto, se o considerar adequado atendendo as
circunstancias especificas de um caso particular, o Instituto pode alterar a ordem em
que os diferentes fatores sdo examinados.

Nas decisbes do Instituto, determinados aspetos processuais e substantivos
(enumerados abaixo) sdo examinados apenas na medida em que sejam relevantes
para o resultado da decisdo. Tal pode também conduzir a um processo em que se
examina primeiramente um ou alguns dos direitos anteriores invocados (geralmente,
0s sinais com mais semelhangas com o sinal contestado e/ou cobrindo um ambito
mais amplo de produtos/servicos idénticos ou semelhantes) e em que depois se
abordam os restantes direitos anteriores apenas na medida em que tal seja
estritamente necessario.

Todas as decisGes de oposicdo tém de incluir a parte da «conclusdo» e/ou da
«avaliacdo global» (no caso do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do CTMR), na qual o
resultado da deciséo esta fundamentado de forma coerente com base nos argumentos
desenvolvidos nas sec¢des anteriores da deciséo.

A decisdo também aborda quaisquer questdes pendentes, como a relevancia de
outros direitos anteriormente opostos, a necessidade de analisar outros pedidos (como
os realizados nos termos do artigo 8.°, n° 5 n.° 4 e n° 3) e outras questbes
pertinentes.

o Se a oposicao é totalmente bem-sucedida com base num dos direitos anteriores,
o Instituto ndo decide sobre os outros direitos anteriores. E incluida uma breve
declaracdo no sentido de que estes ndo serdo examinados por motivo de
economia processual.

o Se nao for bem-sucedida com base no direito anterior que € considerado «mais
proximo» ao sinal contestado, a oposi¢do é normalmente recusada no que se
refere a outros direitos anteriores com uma declaragdo geral que os identifica
totalmente (nimero da marca, nhome (representacdo grafica) e produtos e
servicos) e explica que esses direitos anteriores sdo considerados ainda menos
semelhantes aos examinados ou, se tém por objeto uma lista mais ampla de
produtos e servicos do que a examinada, explica por que ndo ha qualquer risco
de confusdo em relacéo a este outro direito anterior.

o Finalmente, a decisdo aborda quaisquer outros argumentos relevantes
apresentados pelas partes (especialmente os argumentos menos habituais da
parte vencida) ou questdes processuais relevantes (como pedidos de restitutio in
integrum, extensfes/suspensdes solicitadas e veementemente contestadas
pelas partes, pedidos de continuagdo solicitados e rejeitados ou veementemente
contestados pelas partes).
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2 Regras processuais — admissibilidade, fundamentacao

Um opositor deve cumprir uma série de requisitos processuais para que a oposi¢ao
possa ser examinada quanto a substancia — em particular, o direito anterior (ou direitos
anteriores) no qual se baseia a oposi¢cdo tem de ser (i) admissivel e (ii) estar
devidamente fundamentado®.

Uma seccdo que aborda estas questbes é incluida no inicio da decisdo apenas
gquando tal for considerado relevante para o resultado.

o No que se refere a admissibilidade: se a oposi¢do € inteiramente bem-sucedida
com base num dos direitos anteriores que foi considerado admissivel, a questéo
da admissibilidade dos outros direitos anteriores nédo é tratada. No entanto, se a
oposicao € total ou parcialmente rejeitada com base num direito admissivel e
fundamentado que ndo é o direito mais eficaz, a questdo da admissibilidade do
direito mais eficaz é tratada.

o Quanto a fundamentacdo: se a oposi¢cdo é bem-sucedida com base num dos
direitos anteriores que foram provados corretamente, a questdo da
fundamentagcé@o de outros direitos anteriores ndo é abordada. Se a oposicao €
total ou parcialmente rejeitada com base num direito admissivel e fundamentado
gue ndo é o direito mais eficaz, a questdo da fundamentacdo do direito mais
eficaz é tratada. Se ndo foi devidamente fundamentada, a oposicéo € rejeitada
apenas com base nesse motivo. O risco de confusdo nao é tratado. Em principio,
ndo ha necessidade de examinar a fundamentacdo de um dos dois direitos
anteriores invocados, quando, em qualquer dos casos, se conclui que ndo ha
qualquer risco de confuséo entre as marcas em conflito.

3 Prova de utilizagéo

Quando a prova de utilizacdo dos direitos anteriores foi solicitada pelo requerente, o
Instituto também analisa se, e em que medida, a utilizacdo foi provada relativamente a
marcas anteriores — mais uma vez, desde que tal seja relevante para o resultado da
decis&o em quest&o.®

4 Artigo 8.°,n.° 1, alinea a), do CTMR

Este fundamento s6 pode ser aceite quando ha dupla identidade, ou seja, os sinais
sdo idénticos e os produtos e servicos sao idénticos.

O exame de identidade inicia-se normalmente com uma comparacdo dos
produtos/servicos relevantes, seguindo-se de uma comparagdo dos sinais. Se se
apurar a existéncia de dupla identidade, ndo ha necessidade de uma avaliacdo do
risco de confusdo. A concluséo de que a oposi¢ao é procedente € automatica.

% Ver Linhas de orientagdo relativas a oposicdo, Parte 1,: Questdes processuais.
® para orientagBes exaustivas sobre a prova de utilizagdo, consultar Linhas de orientacdo, Parte C,
Oposicao, Seccao 6, Prova de utilizagéo.
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Se a identidade entre os produtos/servicos e/ou 0s sinais ndo puder ser estabelecida,
a oposicao é considerada improcedente nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea a), do
CTMR, mas o exame prossegue com base no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do CTMR.*

5 Artigo 8.°,n.° 1, alinea b), do CTMR

As seccbes a seguir indicadas devem, em principio, ser abordadas.

5.1 Comparacéo de produtos e servigos

A semelhanca dos produtos/servicos é uma condicdo sine qua non para o risco de
confusdo. Assim sendo, o exame do risco de confusdo inicia-se normalmente pela
comparacao dos produtos/servigos relevantes.

Para orientacBes exaustivas sobre a comparacdo de produtos/servicos, consultar
Linhas de orientacéo, Parte C, Oposi¢cdo, Seccao 2, Identidade e risco de confusao,
Capitulo 2, Comparacao de produtos e servi¢os.

A decisao nao incluira, porém, uma comparagao completa dos produtos e servi¢os:
. cujos sinais tenham sido considerados dissemelhantes, e

. nos casos em gue, em determinadas circunstancias, por economia processual, a
Divisdo de Oposicdo possa realizar uma verificagdo acelerada dos
produtos/servicos com base no pressuposto de que, havendo identidade ou
semelhanga entre alguns dos produtos/servicos relevantes, todos séo idénticos
ou semelhantes. Este procedimento é normalmente seguido nos casos em que,
ainda que se verificasse um grau maximo de semelhanca entre o0s
produtos/servicos, considerando os demais fatores, ndo seria apurada a
existéncia de risco de confusédo. Naturalmente, tal verificagdo acelerada é usada
guando néo afeta os direitos de qualquer das partes.

Se ndo houver um grau de semelhanca entre os produtos/servigos, o exame é entao
concluido no que se refere ao risco de confuséo.

Caso contrario, se houver pelo menos algum grau de semelhanca, a analise
prossegue.

5.2 Comparacao dos sinais

A existéncia de pelo menos algum grau de semelhanga entre os sinais € uma condigédo
para a constatacdo de risco de confusédo. Tal como se viu acima, a comparagdo dos
sinais envolve uma apreciacdo global das caracteristicas visuais, fonéticas e/ou
conceptuais dos sinais em questdo. Se ndo é possivel a comparacdo num dos niveis
(por exemplo, a comparacao fonética, se a marca for figurativa), esse nivel pode ser
excluido. Se existe semelhanca em pelo menos um dos trés niveis, 0s sinais séo
considerados semelhantes. A questdo de saber se 0s sinais sdo suficientemente
semelhantes para implicar risco de confuséo é tratada na avaliagdo global do risco de

* Ver Linhas de orientagcdo, Parte C, Oposicdo, Parte 2, Identidade e risco de confusdo, Capitulo 1,
Principios gerais e metodologia, ponto 1.2.1.1.
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confusdo. Para orientagfes exaustivas sobre a comparacao de sinais, consultar Linhas
de orientacdo, Parte C, Oposicdo, Seccdo 2, Identidade e risco de confusao,
Capitulo 3, Comparacao de sinais.

A decisdo comeca por expor o territorio relevante.

A decisdo realiza entdo uma comparacdo objetiva dos sinais destacando as
semelhancas e diferencas materiais do ponto de vista visual, fonético e conceptual
entre os sinais. Normalmente nado é feita neste momento qualquer consideracdo nem
atribuida qualquer ponderacdo a importancia dos varios elementos coincidentes ou
divergentes dos sinais (0 que ocorre posteriormente na decisdo). A comparacio
objetiva estabelece, no minimo, a existéncia de uma possibilidade prima facie de risco

de confusdo ao confirmar que ha algum grau de semelhanca entre os sinais.

Esta comparacao objetiva dos sinais também serve como referéncia para a avaliagdo
posterior dos componentes dominantes e distintivos das marcas. Se a oposicao se
baseia no artigo 8.°, n.° 5 e/ou no artigo 8.°, n.° 4, a comparagao objetiva atua como
referéncia para a analise em separado que sera realizada ao abrigo destes titulos.

Se ndo houver um grau de semelhanca entre os sinais, o exame do risco de confusao
€ concluido. Os sinais apenas sdo considerados dissemelhantes se nenhuma
semelhanca for encontrada em qualquer um dos trés niveis de comparacdo. Se 0s
sinais forem considerados dissemelhantes, ndo € realizada qualquer comparacdo de
produtos e servigos (incluindo presuncao de identidade), qualquer avaliacdo do caréater
distintivo pronunciado da marca anterior ou qualquer avaliacdo global. A oposicdo é
rejeitada, no que se refere ao risco de confusdo, na parte da «Conclusdo»,
exclusivamente com base na dissemelhanca dos sinais. Caso contrério, se 0s sinais
sdo considerados visual, fonética ou conceptualmente semelhantes, o exame
prossegue.

53 Elementos distintivos e dominantes das marcas

A apreciacdo global das marcas em conflito deve basear-se na impresséo geral
produzida pelas marcas, tendo em conta, em particular, 0s seus elementos distintivos
e dominantes. Por conseguinte, nesta seccdo da decisdo os elementos dominantes
e/ou distintivos dos sinais sdo explicados e estabelecidos.

Para orientagdes exaustivas sobre a analise dos elementos distintivos e dominantes,
consultar Linhas de orientacdo, Parte C, Oposi¢cdo, Seccdo 2, Identidade e risco de
confuséo, Capitulo 4, Carater distintivo, e Capitulo 5, Carater dominante.

5.4 Carater distintivo da marca anterior

Se um opositor afirma explicitamente que uma marca anterior é particularmente
distintiva em virtude de utilizag&o intensiva ou prestigio, tal reivindicagdo é analisada e
avaliada. Para orientacbes exaustivas sobre o carater distintivo da marca anterior,
consultar Linhas de orientacdo, Parte C, Oposi¢cdo, Seccdo 2, ldentidade e risco de
confuséo, Capitulo 4, Carater distintivo.

Em determinadas circunstancias, no interesse da economia processual, o Instituto
pode ndo analisar uma reivindicacdo de elevado caréater distintivo se a mesma for
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irrelevante para o resultado da decisdo. Tal s6 ocorre se ndo afetar os direitos de
qualquer das partes.

Se ndo for efetuada qualquer reivindicacdo quanto ao carater distintivo, ou se a
reivindicacdo ndo for apoiada por elementos comprovativos, a apreciacdo do carater
distintivo de uma marca anterior reside no seu carater distintivo per se (ou seja, 0 seu
carater distintivo intrinseco).

55 Publico relevante e nivel de atencéo

Para orientacBes exaustivas sobre o publico relevante e o nivel de atencdo, consultar
Linhas de orientacédo, Parte C, Oposi¢do, Seccao 2, Identidade e risco de confuséo,
Capitulo 6, Publico relevante e grau de atencao.

A decisdo descreve o consumidor relevante no que se refere aos produtos/servicos
relevantes e a importancia dessa conclusdo. Se for caso disso, também indica o nivel
de atencéo aplicado pelo consumidor relevante.

5.6 Avaliacao global, outros argumentos e conclusao

Para orientacbes exaustivas sobre outros fatores e a avaliacdo global, consultar
Linhas de orientagdo, Parte C, Oposi¢cdo, Seccao 2, Identidade e risco de confusdo,
Capitulo 7, Outros fatores, Capitulo 8, Avaliacdo global. Além do que acima se refere
em relacdo a «conclusao» e/ou a «avaliagdo global», a Avaliagdo global:

o define e avalia outros fatores e principios relevantes para a avaliagcdo do risco de
confusdo (como uma familia de marcas, coexisténcia ou o0 modo de aquisicao
dos produtos/servicos);

o avalia a importancia relativa de todos os fatores interdependentes, que podem
complementar-se ou compensar-se mutuamente, a fim de chegar a uma deciséo
sobre o risco de confusdo (por exemplo, as marcas podem ser distintivas no
caso de alguns produtos ou servicos mas ndo no caso de outros e, assim, 0 risco
de confus@o so6 pode existir em relagdo aos produtos e servi¢cos para 0s quais a
marca anterior é considerada distintiva).

6 Artigo 8.°,n.° 3, do CTMR

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8.2, n.° 3, do CTMR estdo sujeitos aos
seguintes requisitos:

0 opositor é o titular da marca na qual a oposi¢éo se baseia;

0 requerente é um agente ou representante do titular da marca anterior;

o pedido é apresentado em nome do agente ou representante;

o pedido foi depositado sem o consentimento do titular;

0 agente ou representante ndo é capaz de justificar os seus atos;

0s sinais sdo idénticos ou apresentam pequenas diferencas e o0s
produtos/servigos sao idénticos ou equivalentes.

Linhas de orientacéo relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposicdo Pagina 12

FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014



Introducao

Estas condi¢cbes sdo cumulativas. Por conseguinte, se uma das condicbes néao for
satisfeita, a oposicéo baseada no artigo 8.2, n.° 3, do CTMR n&o pode ser considerada
procedente.

As seccbes a seguir indicadas integram, em principio, a decisédo de oposicao:

1) Direito do opositor;

2) Relacionamento do agente ou representante;

3) Pedido em home do agente ou representante;

4)  Pedido sem o consentimento do titular;

1) Auséncia de justificac@o por parte do requerente;
6) Comparacgdo de sinais;

7)  Comparacgao de produtos e servicgos;

8) Conclusao.

No entanto, dependendo do caso e do seu resultado, pode nao ser necessario incluir
todas as seccOes referidas acima na decisdo. A ordem das sec¢bBes pode ser
alterada, por exemplo, se a oposicdo puder ser rejeitada porque 0s sinais séo
distintos, a comparacao dos sinais pode ser a primeira e Unica secc¢do a ser incluida
na deciséo.

Os argumentos e 0s elementos comprovativos apresentados pelas partes devem ser
examinados, assim como o raciocinio apresentado, a fim de se determinar se os
requisitos foram cumpridos.

Nas seccdes «Comparacao de sinais» e «Comparagdo de produtos e servicos» deve
ser estabelecido se o0s sinais sdo ou nado idénticos (ou se apresentam pequenas
diferencas que ndo afetam substancialmente o seu carater distintivo) e se 0s
produtos/servicos sado ou ndo idénticos (ou equivalentes em termos comerciais).

Para orientacdes exaustivas sobre o artigo 8.2, n.° 3, consultar Linhas de orientacgao,
Parte C, Oposicao, Seccdo 3, Depdsito ndo autorizado por um agente do titular de
uma marca, artigo 8°, n.° 3 do CTMR.

7 Artigo 8.,n.°4,do CTMR

Para orientacbes exaustivas sobre os tipos de direitos abrangidos pelo artigo 8.2, n.° 4,
do CTMR, consultar Linhas de orientagdo, Parte C, Oposi¢cdo, Seccao 4, Direitos ao
abrigo do artigo 8.2, n.° 4, ponto 3.1 Tipos de direitos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 4,
do CTMR.

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8.2, n.° 4, do CTMR estédo sujeitos aos
seguintes requisitos cumulativos:

o direito anterior deve ser uma marca nao registada ou um sinal semelhante;

o sinal deve ser utilizado na vida comercial;

a utilizacdo deve ter um alcance que néo seja apenas local,

o direito deve ser adquirido antes da data da apresenta¢do da marca contestada;
o titular do sinal deve ter o direito, nos termos da legislagdo nacional que regula
esse direito, de proibir a utilizacdo da marca contestada.

No entanto, se uma das condi¢Bes acima referidas nao for cumprida, a oposicdo deve
ser rejeitada, e torna-se desnecessario considerar 0s outros requisitos.
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Assim, as secc¢des a seguir indicadas devem, em principio, ser abordadas na deciséo
de oposicéo.

7.1 Utilizagao na vida comercial cujo alcance nao seja apenas local

A condi¢do que exige a utilizacdo na vida comercial é um requisito fundamental para
garantir que o sinal em questdo pode desfrutar de protecdo contra o registo de uma
marca comunitaria, independentemente dos requisitos a serem cumpridos nos termos
da legislacéo nacional a fim de adquirir os direitos exclusivos.

Para orientagbes exaustivas sobre a utilizagdo na vida comercial, consultar Linhas de
orientacao, Parte C, Oposicéo, Seccao 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.°, n.° 4.

7.2 O direito ao abrigo da legislacéo nacional

Deve demonstrar-se na decisdo se o opositor adquiriu o direito invocado de acordo
com a legislacdo que rege o sinal em questdo (por exemplo, em alguns casos, a
legislacdo nacional exige o registo ou o prestigio), se o direito foi adquirido antes da
data de depésito e se, e em que condicdes, a legislacdo que regula o sinal em causa
confere ao seu titular o direito de impedir a utilizacdo de uma marca posterior.

Para os fins acima referidos, as informacdes fornecidas nas Linhas de orientacéo (lista
de «direitos anteriores» na acecdo do artigo 8.° do CTMR) e/ou os elementos
comprovativos fornecidos pelas partes devem ser verificados.

7.3 Direito do opositor relativamente a marca contestada

Esta parte da decisdo examina se estdo reunidas as condicbes definidas pela
legislacdo que rege o sinal anterior no que se refere a marca contestada. Tal requer
geralmente também uma comparacdo dos sinais e dos produtos e servigos ou
atividades empresatriais, € uma conclusao a este respeito.

7.4 Conformidade com o critério do direito nacional

Uma vez comparados os produtos e servigos e os sinais, deve verificar-se se estao

reunidas as condi¢des definidas na legislacdo nacional, conforme a seccéo «O direito
ao abrigo da legislacdo nacional», por exemplo, risco de confuséo.

8 Artigo 8.,n.°5,do CTMR

Os motivos de recusa nos termos do artigo 8., n.° 5, do CTMR, estdo sujeitos aos
seguintes requisitos:

. Os sinais em conflito devem ser idénticos ou semelhantes;
o A marca do opositor deve gozar de prestigio. O prestigio também deve ser

anterior a marca contestada; deve existir no territério em causa e em relacdo aos
produtos e/ou servi¢os que serviram de base a apresentacao da oposicao;
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o Violacdo do prestigio: a utilizacdo da marca contestada geraria uma vantagem
injusta, ou poderia prejudicar o carater distintivo ou o prestigio da marca anterior.

Os requisitos acima referidos sdo cumulativos e, portanto, a auséncia de qualquer um
deles leva a rejeicdo da oposicdo nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do CTMR. No
entanto, o cumprimento de todas as condi¢cbes acima mencionadas pode n&o ser
suficiente. A oposicdo pode ainda ser considerada improcedente se o

requerenteftitular apresentar um justo motivo para a utilizagdo da marca contestada.

Assim, as seccdes a seguir indicadas devem, em principio, ser abordadas na decisao
de oposicgéao.

8.1 Comparacéo dos sinais

A aplicacdo do artigo 8.°, n.° 5, do CTMR requer um resultado positivo no exame de
semelhanca entre os sinais. Desde que o0s sinais ja tenham sido comparados no
exame dos fundamentos do artigo 8.2, n.° 1, alinea b), do CTMR, é feita referéncia aos
respetivos resultados, que sédo igualmente validos nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do
CTMR. Segue-se que, se na analise do artigo 8.2, n.° 1, alinea b), do CTMR o0s sinais
foram considerados dissemelhantes, a oposicdo é necessariamente considerada
improcedente nos termos do artigo 8., n.° 5, do CTMR. Porém, o simples facto de os
sinais em causa serem semelhantes nao é suficiente para que se possa concluir que a
ligacdo entre os sinais é estabelecida no espirito do publico-alvo. A existéncia de tal
relacdo deve ser necessariamente comprovada apdés o0s sinais terem sido
considerados semelhantes.

Para orientagfes exaustivas sobre a semelhan¢ca dos sinais e a ligacdo entre os
sinais, consultar Linhas de orientacdo, Parte C, Oposi¢cdo, Sec¢do 5, Marcas que
gozam de prestigio, artigo 8.°, n.° 5, ponto 3.2, Semelhanca dos sinais, e ponto 3.3,
Ligacdo entre os sinais.

8.2 Prestigio da marca anterior

Os elementos comprovativos apresentados a fim de provar o prestigio devem ser
indicados corretamente. Nao ha necessidade de enumerar e descrever cada elemento.
Apenas devem ser mencionados 0s elementos comprovativos pertinentes para a
respetiva conclusdo (sejam ou ndo suficientes para provar o prestigio) e tal deve ser
feito de uma maneira geral.

Para orientagcfes exaustivas sobre o ambito, avaliacdo e elementos comprovativos do
prestigio, consultar Linhas de orientacdo, Parte C, Oposicdo, Seccao 5, Marcas que
gozam de prestigio ponto 3.1.2, Ambito do prestigio, ponto 3.1.3, Avaliacdo do
prestigio, e ponto 3.1.4, Prova do prestigio.

8.3 Violacéo do prestigio
Esta seccao aborda o exame da probabilidade de prejuizo ou de vantagem injusta, na
medida em que é previsivel em circunstancias normais. Para esse efeito, o opositor

deve apresentar elementos comprovativos ou, no minimo, uma linha de argumentacéo
coerente, demonstrando em que consistiria 0 prejuizo ou a vantagem injusta, como
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ocorreria e 0 que poderia levar & conclusdo prima facie de que um evento dessa
natureza seria de facto provavel em circunstancias normais.

O exame da(s) reivindicacdo(fes) do opositor relativamente a violagdo deve ser
precedido da identificacdo dos produtos e/ou servicos contra 0s quais a oposicao é
dirigida e dos produtos e/ou servicos relativamente aos quais foi identificado o
prestigio.

Para orientacdes exaustivas sobre formas de violacdo e prova de violacdo, consultar
Linhas de orientacdo, Parte C, Oposicdo, Seccdo 5, Marcas que gozam de prestigio,
artigo 8.°, n.° 5, ponto 3.4.3, Formas de violacdo, e ponto 3.4.4, Prova da violacdo de
prestigio.

Se a oposicao € inteiramente bem-sucedida com base numa das formas de violacao,
nao é necessario examinar se outras formas sao também aplicaveis.

8.4 Justo motivo

O justo motivo € examinado apenas se o titular da marca comunitaria o reivindicou e
desde que haja semelhanca entre os sinais, existéncia de prestigio e existéncia de
pelo menos uma das formas de violacao.

Para orientagbes exaustivas sobre o justo motivo, consultar Linhas de orientacéo,

Parte C, Oposicao, Seccao 5, Marcas que gozam de prestigio, artigo 8.2, n.° 5, ponto
3.5, Utilizacdo sem justo motivo.
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