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E exclusivamente constituido de um
sinal que indica, ou pode indicar, ao
pablico relevante a proveniéncia geo-
grifica dos produtos designados, nos
termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.® 40/94 sobre a marca
comunitdria, o vocibulo OLDENBUR-
GER, cujo registo é pedido para certos
produtos alimentares de consumo cor-
rente das classes 29, 30 e 32 na acepc¢io
do acordo de Nice, destinados a todos
os consumnidores.

Com efeito, tendo em conta que o
referido vocdbulo deriva directamente,
na forma adjectivada, do nome da
cidade alemi de Oldenburg, sede da
circunscri¢io administrativa de Weser-
-Ems na Baixa Saxénia, e que a area
geogrifica directamente evocada pelo
sinal é conhecida como sendo uma
regido produtora dos produtos em
causa, o pablico alemdo pode entender
este nome geografico como uma indi-
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cagdo da proveniéncia geogrifica dos
referidos produtos.

{cf. n.*% 36, 38, 45)

2. O artigo 12.° alinea b), do Regula-

mento n.® 40/94 sobre a marca comu-
nitdria, relativo as limitacbes dos efei-
tos da marca, tem por objectivo, no
Ambito da sua articulacio com o
artigo 7.%, n.° 1, alinea c), do mesmo -
regulamento, em especial para as mar-
cas que nio caem na alcada desta
disposicio por ndo serem exclusiva-
mente descritivas, permitir, nomeada-
mente, que a utilizagdo de uma indica-
¢do referente A proveniéncia geografica
que constitua, além disso, um elemento
de uma marca complexa ndo caia na
al¢cada da proibicdo que poderia reque-
rer o titular desta marca com base no
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artigo 9.° do regulamento, quando a
utilizacdo desta indicagdo seja feita em
conformidade com préiticas honestas
em matéria industrial ou comercial.
Assim, a sua eventual aplicagdo pres-
supde a prévia verificacdo da existéncia
de uma marca validamente registada,
relativamente 4 qual um titular invo-
que os respectivos direitos. O contra-
factor presumido pode entdo, a titulo
de defesa, invocar o artigo 12.° do
regulamento para se exonerar de qual-
quer prejuizo aos direitos do titular,

Por conseguinte, a aplicacio desta
disposi¢io ndo pode ser tomada em
consideragio quando do processo de
registo.

(cf. n.%° §5-57)

3. O artigo 38.°% n.° 2, do Regulamento

n.° 40/94 sobre a marca comunitiria

prevé que o Instituto de Harmoniza¢do
do Mercado Interno (marcas, desenhos
e modelos) pode pedir, quando a marca
requerida inclua um elemento despro-
vido de caracter distintivo, uma decla-
ragdo, como condi¢do para o registo,
em que o requerente declare que nio
invocard nenhum direito exclusivo
sobre esse elemento.

A este respeito, por um lado, as refe-
ridas disposi¢gdes ndo implicam que o
Instituto esteja obrigado a pedir a
apresentacdo de uma declaracdo. Por
outro lado, esta declaracio ndo pode
ser pedida quando ndo existam ele-
mentos sobre 0s quais pudesse versar a
reniincia, o que é o caso quando o
tinico elemento constitutivo de uma
marca nio pode ser protegido
enquanto tal.

(cf. n.% 62, 64)
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