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Processo T-291/09

Carrols Corp.
contra
Instituto de Harmonizacao do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitaria — Processo de declaracdo de nulidade — Marca figurativa comunitaria Pollo
Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motivo absoluto de recusa — Inexisténcia de ma-fé —
Artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»

Sumadrio do acdérdao

1.  Marca comunitdaria — Processo de recurso — Recurso para o juiz comunitdrio — Legalidade da
decisdo de uma Cdmara de Recurso num processo de oposicdo — Contestagdo através da
invocagdo de factos novos — Inadmissibilidade — Tomada em consideragdo, para efeitos da
interpretagdo do direito comunitdrio, de jurisprudéncia comunitdria, nacional ou internacional
ndo invocada perante as instancias do Instituto — Admissibilidade

(Regulamento n.’ 207/2009 do Conselho, artigo 65.°)

2. Marca comunitiria — Rentncia, extingdo e nulidade — Causas de nulidade absoluta —
Requerente de md-fé aquando da entrega do pedido de marca — Critérios de apreciagdo —
Tomada em consideragdo de todos os fatores pertinentes existentes no momento da entrega do
pedido de registo

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 52.°, n.° 1, alinea b)]

1. O recurso interposto para o Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalizacdo da legalidade das
decisdes das Camaras de Recurso do Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) na acecdo do artigo 65.° do Regulamento n.” 207/2009 sobre a marca
comunitaria. Por conseguinte, ndo é funcdo do Tribunal Geral examinar de novo as circunstancias de
facto a luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez. Decorre dai que apenas os
documentos que tenham sido apresentados no quadro do procedimento administrativo no Instituto siao
admissiveis.

Todavia, as decisoes judiciais nacionais, mesmo que ndo tenham sido invocadas no quadro do
procedimento no Instituto, devem ser declaradas admissiveis. Com efeito, nem as partes nem o
proprio Tribunal Geral podem ser impedidos de se inspirar, na interpretacdo do direito da Unido, em
elementos retirados da jurisprudéncia da Unido, nacional ou internacional. Decorre daqui que uma
parte deve poder invocar decisdes judiciais nacionais pela primeira vez no Tribunal Geral, desde que
ndo se trate de acusar a Camara de Recurso de ndo ter tomado em conta elementos de facto numa
decisdo nacional precisa, mas de ter violado uma disposicao do Regulamento n.® 207/2009, e invocar a
jurisprudéncia em apoio desse fundamento.

(cf. n.* 30, 31, 34, 35)
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2. A existéncia de méa-fé do requerente, na acecdo do artigo 52.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
n.° 207/2009 sobre a marca comunitaria, deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores
relevantes do caso concreto.

A presuncdo do conhecimento, por parte do requerente, da utilizacdo por um terceiro de um sinal
idéntico ou semelhante para um produto idéntico ou semelhante suscetivel de confusdo com o sinal
cujo registo é pedido pode resultar designadamente de um conhecimento geral dessa utilizacdo no
setor economico em causa, podendo este conhecimento ser deduzido, nomeadamente, da duracdo
dessa utilizacdo. Com efeito, quanto mais antiga é esta utilizacdo, mais verosimil é que o requerente
dela tenha tido conhecimento no momento do depésito do pedido de registo.

Contudo, a circunstancia de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos
num Estado-Membro, hd bastante tempo, um sinal idéntico ou semelhante para um produto idéntico
ou semelhante suscetivel de confusdo com o sinal cujo registo é pedido ndo basta, s6 por si, para que
fique demonstrada a existéncia da ma-fé do requerente. Com efeito, ha que ter em conta a intengdo do
requerente no momento relevante, a qual é um elemento subjetivo que deve ser determinado com
referéncia as circunstancias objetivas do caso concreto. Assim, a intencdo de impedir um terceiro de
comercializar um produto pode, em determinadas circunstancias, caracterizar a ma-fé do requerente.
Assim é, designadamente, quando o requerente registou como marca comunitdria um sinal sem
intencdo de o utilizar, unicamente com o objetivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado.

O facto de um terceiro utilizar ha bastante tempo um sinal para um produto idéntico ou semelhante
suscetivel de confusdo com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de protecéo juridica
¢ um dos fatores relevantes para apreciar a existéncia de ma-fé do requerente. Todavia, mesmo nesse
caso, o registo de uma marca comunitaria ndo pode ser interpretado como tendo sido feito de ma-fé,
nomeadamente, quando o requerente sabe, no momento do depédsito do pedido de registo, que um
terceiro, que é um operador recente no mercado, tenta aproveitar o referido sinal copiando a sua
apresentacdo, o que leva o requerente a registd-lo com o objetivo de impedir a utilizagdo dessa
apresentacao.

Para efeitos da apreciacdo da existéncia de ma-fé do requerente, pode ser tomado em consideragdo o
grau de notoriedade de que goza um sinal no momento do depésito do pedido de registo como marca
comunitaria. Esse grau de notoriedade pode, precisamente, justificar o interesse do requerente em
assegurar uma protecdo juridica mais alargada do seu sinal.

(cf. n.* 48-54)
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