ACORDAO DE 15. 10. 2003 — PROCESSO T-295/01

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)
15 de Outubro de 2003 *

No processo T-295/01,

Nordmilch eG, com sede em Zeven (Alemanha), representada por C. Spintig,
advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl e G. Schneider, na qualidade de
agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso dirigido contra a decisdo da Terceira Cimara de
Recurso do Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno de 19 de Setembro
de 2001 (processo R 826/2000-3), respeitante ao pedido de registo do vocdbulo
OLDENBURGER,

* Lingua do processo: alemio.
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Seccdo),

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juizes,

secretario: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e apds a audiéncia de 26 de Marco de 2003,

profere o presente

Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 14 de Agosto de 1997, a Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum
GmbH & Co. KG (a seguir «requerente») apresentou, nos termos do
Regulamento (CE) n.® 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre
a marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1), alterado (a seguir «regulamento»),
um pedido de marca comunitdria ao Instituto de Harmonizagio do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»).
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O pedido de marca comunitdria foi transferido para a Nordmilch eG (a seguir
«recorrente»). A transferéncia foi inscrita no registo do IHMI em 12 de Abril
de 2000.

A marca cujo registo foi pedido é o vocabulo OLDENBURGER.

Os produtos para os quais foi pedido o registo, na sequéncia das alteragdes
introduzidas em 17 de Setembro de 1998 a lista inicialmente depositada,
incluem-se nas classes 29, 30 e 32, na acep¢io do Acordo de Nice relativo a
classificagdo internacional dos produtos para efeitos do registo das marcas, de
15 de Junho de 1957, como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma
dessas classes, a seguinte descri¢io:

— Classe 29: «Produtos lacteos e lacticinios, produtos frescos a base de
produtos licteos e de lacticinios; leite, leite gordo, leite em p6, produtos a
base de leite em pé para fins alimentares, leite coalhado, leite magro, leite
acidificado, leitélho, incluindo com adicdo de fruta ou de cereais e/ou de
cacau, leite ultrapasteurizado, esterilizado e condensado, leite condensado,
natas para o café, natas, produtos a base de natas, também com sal e com
adicio de ervas, queijo fresco batido, natas 4cidas, quefir, manteiga,
manteiga de ervas, preparagdes a base de manteiga, queijo, preparacdes a
base de queijo, queijo fresco, preparacGes a base de queijo fresco, queijo de
pasta rija, queijo para cortar em fatias, queijo de pasta mole, queijo fundido,
bem como preparacdes a base de queijo fundido, natas gordas, iogurte,
preparacdes a base de iogurte, sobremesas, sobremesas prontas a consumir,
em especial a base de iogurte, queijo fresco batido e natas; os produtos atrds
referidos também com adi¢do de fruta, de ervas ou de produtos de pastelaria;
produtos a base de queijo fresco batido e de leite acidificado, também com
fruta, ervas ou legumes; leite em conserva, leite em pd, soro; bebidas mistas &
base de leite sem dlcool e com dlcool; preparacdes a base de queijo e de leite
sob a forma de snacks; arroz doce, arroz doce com fruta, papa de sémola;
refeicBes pré-confeccionadas e snacks, em especial a base de leite ou de
queijo; aperitivos; preparagdes alimentares contendo pelo menos um dos
produtos atrés referidos; Carne, peixe, aves e caga»;
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— Classe 30: «Gelados alimentares, bombons de chocolate com recheio de
sorvete, produtos 4 base de sorvete, pudins; preparacdes a base de queijo e de
leite, sob a forma de snacks; pastelaria fina e confeitaria, em especial a base
de leite, produtos a4 base de agiicar e de chocolate, waffles para gelados,
preparagdes a base de muesli, essencialmente constituidas por leite, natas
acidas, leitelho, leite acidificado, iogurte, quefir, queijo fresco batido, fruta
preparada e/ou cereais; papa de sémola; refeicoes pré-confeccionadas e
snacks, em especial & base de leite ou de queijo; compotas; aperitivos;
preparacgdes alimentares contendo pelo menos um dos produtos atras
referidos»;

— Classe 32: «Bebidas ndo alcodlicas a base de leite».

O pedido foi publicado no Boletim das marcas comunitdrias n.° 48/1999, de 21 de
Junho de 1999.

Tendo sido apresentadas objec¢des em conformidade com o artigo 41.° do
regulamento e na sequéncia das observagdes formuladas pela requerente inicial,
bem como pela recorrente, o examinador rejeitou o pedido por decisdo de 7 de
Junho de 2000.

Em 4 de Agosto de 2001, a recorrente interpds recurso para as Cimaras de
Recurso do IHMI contra a decisio do examinador em conformidade com o
disposto no artigo 59.° do regulamento.

Por decisio de 19 de Setembro de 2001 (a seguir «decisio impugnada»),
notificada a recorrente em 1 de Outubro de 2001, a Cimara de Recurso negou
provimento ao recurso. Essencialmente, entendeu que o vocdbulo cujo registo era
pedido podia constituir uma indicagio de proveniéncia geogrifica que faz
referéncia a uma regio alema conhecida pela produgio dos produtos designados
no pedido e para a qual existia um interesse geral de livre disposicio.
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Entretanto, foi apresentada oposicdo contra o pedido de registo de marca
comunitdria. Na sequéncia da reabertura do processo de exame e do pedido da
requerente, a divisio de oposi¢do suspendeu o processo de oposi¢io, em
conformidade com a regra 20, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da
Comissdo, de 13 de Dezembro de 1995, relativo i execugdo do Regulamento
(CE) n.° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) (a seguir «regulamento de execugio»), até
que seja tomada decisdo definitiva sobre o presente recurso.

Tramitagdo processual e pedidos das partes

Por peticdo apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instdncia em 3 de
Dezembro de 2001, a recorrente interpds o presente recurso. O IHMI apresentou
as suas alegacdes de resposta em 27 de Marco de 2002.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— ordenar ao IHMI que retome o processo de registo;

— a titulo subsididrio, considerar que o artigo 7.°, n.°® 1, alinea c), € 2, do
regulamento nio obsta ao registo e remeter o processo 4 Cimara de Recurso;
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— a titulo ainda mais subsididrio, ordenar ao IHMI que lhe conceda um prazo
para apresentar uma declaracio na acepcio do artigo 38.° n.° 2, do
regulamento;

— a titulo absolutamente subsidiario, declarar que o artigo 7.°, n.® 1, alinea c),
e 2, do regulamento nio obsta ao registo do pedido de marca quando o
requerente forneca A recorrida uma declaracio em aplicacgido do artigo 38.°,
n.° 2, do regulamento e remeter o processo 4 Cimara de Recurso a fim de que
tenha em conta a declaragio e a posi¢cdo do Tribunal de Primeira Instincia;

— condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

13 Na audiéncia, a recorrente renunciou ao seu pedido de que o Tribunal se digne
ordenar ao IHMI que retome o processo de registo.

Quanto ao pedido de anulacio

14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca trés fundamentos assentes, em
primeiro lugar, na violagio do artigo 7.°% n.° 1, alinea c), e 2, em segundo lugar,
do artigo 12.° alinea b), e, em terceiro lugar, do artigo 38.°, n.° 2, do

3 3 3 3 b b

regulamento.
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Quanto ao primeiro fundamento, assente na violacio do artigo 7.°, n.° 1, alinea
c), e 2, do regulamento

Argumentos das partes

A recorrente ndo contesta que a indicagio «Oldenburg» designa a sede da
circunscri¢io de Weser-Ems do Land da Baixa-Saxénia € uma cidade do mesmo
nome no Land de Schleswig-Holstein, na Alemanha. Também ndo contesta que
os produtos do tipo dos abrangidos pelo pedido de registo sdo fabricados na
circunscricio de Weser-Ems.

Em contrapartida, contesta que a marca pedida OLDENBURGER se componha
exclusivamente de uma indica¢io que, tomada isoladamente, designa ou pode
designar a proveniéncia geogrifica do produto no qual seja aposta.

A recorrente observa que a Cimara de Recurso indicou, no n.° 21 da decisdo
impugnada, que hd que apreciar se o nome geografico reivindicado se refere a um
local, sem apreciar se a indicagdo geogrifica designa o local que, aos olhos dos
meios interessados, designa a proveniéncia geogréfica dos produtos reivindica-
dos. Sustenta ainda que a Cimara evitou seguidamente afirmar que a marca
litigiosa OLDENBURGER designa a proveniéncia geografica dos produtos
reivindicados.

A recorrente considera que a Cimara de Recurso fez uma aplicagio extensiva do
motivo absoluto de recusa referente aos termos exclusivamente descritivos da
proveniéncia, aplicando-o a uma indicagio que apenas se refere a uma indicagdo
geogréfica ou que dela é derivada.
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Nio contesta que a marca OLDENBURGER se refere a indicagio geografica
Oldenburg, nem sequer que dela deriva. Invoca que nio se trata do adjectivo
«oldenburger» mas, como resulta claramente da utilizacdo de maidsculas, da
personificagdo masculina ou de um cidadio da cidade de Oldenburg.

A recorrente considera que, em geral, o ptiblico ndo faz uma apreciagido analitica
e linguistica dos sinais com os quais se depara.

No que respeita as decisdes anteriores das Cimaras de Recurso, entende que as
situacdes sdo diferentes da presente. De igual modo, a jurisprudéncia decorrente
do acérdio do Tribunal de Justica de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee,
(C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779), ndo é pertinente, na medida em que o
sinal pedido é OLDENBURGER e ndo Oldenburg. A este respeito, a recorrente
invoca que a sua posi¢do repousa na pritica do IHMI que registou varias
indicagbes que tém relagdo com uma certa zona geogrifica.

A titulo liminar, o IHMI observa que a lista dos produtos incluidos na classe 30,
como figura no recurso de anulagio, ndo é conforme a lista dos produtos
controvertida.

O IHMI recorda que, por forga do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do regulamento, é
recusado o registo das marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes
que possam servir para designar a proveniéncia geografica de produtos ou
servicos. Com efeito, a monopolizacdo destes sinais, que decorreria dos direitos
exclusivos conferidos pelo artigo 9.° do regulamento, ndo serd admissivel, pois
que existe um interesse geral que impde que se preserve a disponibilidade destes
sinais (ac6rdio Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.”* 25 e 26).
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O IHMI entende que ndo é possivel registar sinais que sdo imediatamente
percebidos e sem mais reflexio como uma indicag¢io geogrifica pelo publico
interessado. Em contrapartida, podem registar-se indicacdes que, apesar de
designarem um local geografico, sio desconhecidas do publico ou percebidas
como designagdes de fantasia ou conhecidas mas excluidas, a priori, para servir
de referéncia a proveniéncia dos produtos ou dos servigos para os quais foi
depositado um pedido de registo.

O IHMI entende que a forma adjectivada da designacio de um local se insere
manifestamente no dmbito de aplicacio do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
regulamento que ndo comporta uma proibicdo de registo dos nomes geograficos
enquanto tais (OLDENBURG ou Oldenburg), mas sim a proibi¢do de registo das
indicagdes que possam servir para designar a proveniéncia geogréfica.

No que respeita aos registos anteriores, o0 IHMI recorda a jurisprudéncia do
Tribunal de Primeira Instdncia sobre a competéncia das Cimaras de Recurso e
salienta que os exemplos avangados pela recorrente ndo respeitam a nomes
geogrificos conhecidos no contexto dos produtos designados.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do regulamento, é recusado o registo
«de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indica¢des que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino,
o valor; a proveniéncia geografica ou a época de fabrico do produto ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas destes».
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Além disso, o artigo 7.°, n.° 2, do regulamento dispde que «[o] n.® 1 é aplicavel
mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

O artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do regulamento prossegue um fim de interesse geral,
que exige que os sinais ou indica¢des descritivas das categorias de produtos ou de
servigos para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por
todos. Esta disposi¢ao impede, portanto, que tais sinais ou indica¢bes sejam
reservados a uma tnica empresa com base no seu registo como marca (v., por
analogia, acérdio Windsurfing Chiemsee, jd referido, n.® 25).

No que toca mais especialmente aos sinais ou indica¢des que possam servir para
designar a proveniéncia geografica de categorias de produtos para as quais é
pedido o registo da marca, em especial os nomes geogrificos, existe um interesse
geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, a sua
capacidade, nio apenas para salientar eventualmente a qualidade e outras
propriedades das categorias de produtos em causa, mas também para influenciar
de forma diversa as preferéncias dos consumidores, por exemplo, ao ligar os
produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos (v., por analogia,
acordio Windsurfing Chiemsee, ji referido, n.® 26).

Ha, além disso, que salientar que estd excluido, por um lado, o registo de nomes
geogrificos como marcas quando designem lugares geogrificos determinados que
sd0 ja reputados ou conhecidos em relagio a categoria de produtos em causa e
que, portanto, tenham um nexo com este nos meios interessados e, por outro
lado, o registo dos nomes geograficos que podem ser utilizados pelas empresas e
que devem igualmente ficar a disposi¢do destas como indicagGes de proveniéncia
geogrifica da categoria de produtos em causa (v., por analogia, acérdio
Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.** 29 e 30).
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A este respeito, hd que salientar que o legislador comunitirio reservou, por
derrogac¢do ao artigo 7.% n.° 1, alinea ¢), do regulamento, a possibilidade de
registar sinais que podem servir para designar a proveniéncia geografica, como
marca colectiva, em conformidade com o artigo 64.°, n.° 2, do regulamento e,
para certos produtos, quando preencham as condigbes necessdrias, como
indicacdes geograficas ou designacdes de origem protegidas no ambito das
disposicdes do Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho
de 1992, relativo a proteccdo das indicacdes geogrificas e denominacdes de
origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios (JO L 208, p. 1).

Todavia, hd que salientar que, em principio, o artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do
regulamento ndo se opde ao registo de nomes geograficos que sejam desco-
nhecidos nos meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designagio
de um lugar geografico ou ainda de nomes em relagio aos quais, devido as
caracteristicas do lugar designado, é inverosimil que os meios interessados
possam pensar que a categoria de produtos em questio provenha desse lugar (v.,
por analogia, ac6rdio Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.° 33).

A luz das precedentes consideracdes, a apreciacio do caricter descritivo de um
sinal s6 se pode realizar, por um lado, relativamente aos produtos ou aos servigos
em causa e, por outro, relativamente 4 compreensido que deste tenha o publico
relevante.

No caso em aprecia¢do, hd que salientar em primeiro lugar que os produtos
designados, como figuram no n.° 1 da decisio impugnada, sio produtos
alimentares de consumo corrente destinados ao conjunto dos consumidores. Por
conseguinte, o publico relevante estd subentendido como sendo o consumidor
médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Além disso,
sendo o sinal em causa referente a um nome geogrifico alemdo, o publico
relevante em rela¢do ao qual importa apreciar o motivo absoluto de recusa é o
consumidor médio do Estado-Membro no qual o local designado por este nome
se situa [v., neste sentido, ac6rddo do Tribunal de Primeira Instincia de 27 de
Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.** 30 ¢
31).
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HA que observar, seguidamente, que o vocibulo OLDENBURGER deriva
directamente, na forma adjectivada, do nome da cidade alemi de Oldenburg,
sede da circunscri¢io administrativa de Weser-Ems na Baixa-Saxdnia.

A este respeito, a Camara de Recurso considerou nos n.°® 27 a 29 da decisdo
impugnada que é conhecido na Alemanha, a escala nacional, que Oldenburg é a
capital de uma regido essencialmente vocacionada para a agricultura, designa-
damente, no dominio das indstrias dos produtos licteos, da criagdo e do
tratamento das carnes, 0 que a recorrente nio contesta. Deste ponto de vista, hd
que salientar que numerosos produtos agricolas tém a designagdo «Oldenbur-
ger», acompanhada de um termo genérico, ou a designagio «Oldenburg»,
acompanhada do nome do produtor.

Tendo em conta o facto de que a 4rea geografica directamente evocada pelo
publico-alvo é conhecida como sendo uma regido produtora dos produtos em
causa, este pode entender este nome geogrifico como uma indicacio da
proveniéncia geografica dos referidos produtos.

Com efeito, a forma adjectivada nio constitui, para o ptiblico relevante, uma
distAncia perceptivel que baste para lhe permitir pensar que o sinal OLDEN-
BURGER faz referéncia diversa ao do nome geogrifico Oldenburg e, por
conseguinte, que este sinal é aposto em produtos para indicar uma caracteristica
diversa da sua proveniéncia.

A este respeito, ndo releva o argumento da recorrente de que o vocdbulo
OLDENBURGER apenas serd uma referéncia ou uma forma derivada de uma
indicagdo geogrifica. Com efeito, por um lado, o vocdbulo em causa é
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usualmente utilizado no sector dos produtos em questdo e, por outro lado, a
forma adjectivada é também correntemente utilizada na lingua alemd para a
construcdo de designacdes de origem ou de indicacdes geograficas protegidas que
tém, nomeadamente, por fun¢do informar o consumidor sobre a proveniéncia
geogrifica dos produtos.

Além disso, o IHMI invocou, de forma juridicamente correcta, que os outros
significados que poderiam ser considerados sdo aberrantes a ponto de nio
poderem ser aceites, por exemplo, OLDENBURGER como significando «Mann
aus Oldenburg» (0 homem de Oldenburg).

A isto acresce que o sinal objecto do pedido ndo comporta elementos adicionais
que possam afastar a aplica¢do do artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do regulamento.
Com efeito, por um lado, como admite a prépria recorrente, o piblico ndo
procede em geral a uma andlise analitica dos sinais com que se depara; portanto,
ndo fard uma andlise suficientemente precisa para encontrar qualquer significado
a uma banal adjun¢io de caracteres, mesmo utilizada em maidsculas. Por outro
lado, o facto de o nome geogrifico ser utilizado em isolado também nZo constitui
uma diferenca perceptivel relativamente 2 pratica usual no que toca a produtos
agro-alimentares, na qual, pelo contrario, é habitual serem designados por um
termo geografico isolado ou acompanhado de termos genéricos que designam o
tipo de produto.

No que respeita a observagdo da recorrente segundo a qual a Cdmara de Recurso
evitou cuidadosamente afirmar que a marca controvertidla OLDENBURGER
designa a proveniéncia geografica dos produtos reivindicados, hd que salientar
que a Cimara de Recurso demonstrou, de forma juridicarhente bastante, que a
ligacdo entre a denominagido do local e os produtos pode levar o publico
pertinente a perceber o sinal em questdo como uma indicagdo da proveniéncia
destes produtos sem que seja necessario, neste contexto, saber se a denominagio
designa efectivamente a proveniéncia geografica real dos produtos.
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No que respeita aos produtos, como o peixe, para os quais ndo estd demonstrado
que a zona geografica evocada pelo sinal cujo registo é pedido seja reputada ou
conhecida, h4 que salientar que a Cimara de Recurso considerou no n.° 32 da
decisdo impugnada, correctamente e em conformidade com a jurisprudéncia do
Tribunal de Justiga (v., por analogia, acrddo Windsurfing Chiemsee, ji referido,
n.° 31), ser razodvel vir no futuro a ser estabelecida uma ligagdo entre estes
produtos e o vocdbulo em causa aos olhos dos meios interessados.

E, portanto, for¢oso considerar que o sinal em causa é exclusivamente constituido
de um vocdbulo que indica, ou pode indicar, ao piblico relevante a proveniéncia
geogrifica dos produtos designados.

Esta apreciagdio ndo pode, de resto, ser posta em causa pelas alegacdes da
recorrente na audiéncia e que consistem, em resumo, em avangar que, nio sendo
o vocibulo OLDENBURGER, de forma abstracta, o termo genérico que designa
os produtos reivindicados no pedido de marca, nfo cai na al¢ada da disposi¢do
do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do regulamento. Com efeito, por um lado, ndo é
relevante, neste Ambito, o facto de o vocdbulo cujo registo é pedido ndo constituir
um termo genérico que designe os produtos quando esteja determinado que pode
indicar a sua proveniéncia e, por outro lado, como replica correctamente o IHMI,
nio pode o exame da marca pedida ser efectuado de forma abstracta, mas deve
ser conduzido por referéncia aos produtos designados.

No que respeita, por tltimo, a existéncia de decisdes anteriores, basta recordar
que, segundo jurisprudéncia bem firmada, por um lado, o regime comunitério das
marcas é um sistema auténomo e, por outro, a legalidade das decisdes das
Céamaras de Recurso é apreciada unicamente com base no regulamento, como
interpretado pelo tribunal comunitirio, e ndo com base numa prética decisional
anterior destas dltimas [acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 5 de
Dezembro de 2000, Messe Miinchen/IHMI (electronica), T-32/00, Colect.,
p. 11-3829, n.° 45 a 47, e de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/[HMI
(STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.° 66].
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Como invocou o Instituto, a isto acresce que ndo pode ser considerada pertinente
a referéncia a casos respeitantes a nomes geogrificos para os quais ndo se
estabeleceu serem conhecidos no contexto dos produtos em questio.

Consequentemente, os argumentos da recorrente assentes apenas na existéncia de
registos efectuados pelo IHMI ou pelo servico alemdo das patentes ndo sdo
relevantes.

Ha ainda que referir que, para ser admissivel, basta que um dos motivos de recusa
enunciados no artigo 7.°, n.° 1, do regulamento exista numa parte da
Comunidade, a qual, no caso em apreco, é constituida pela Alemanha [v., por
analogia, acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 30 de Marco de 2000,
Ford Motor/THMI (OPTIONS), T-91/99, Colect., p. 1I-1925, n.°* 25 a 27].

Visto o conjunto dos precedentes elementos, improcede o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, assente na violagio do artigo 12.°, alinea b), do
regulamento

Argumentos das partes

A recorrente sustenta que, nos casos em que existe um risco de que o registo da
marca depositada entrave a utilizagdo do adjectivo «oldenburger», os termos
univocos do artigo 12.°, alinea b), do regulamento impedem este entrave.
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O IHMI entende que a limitacdo do direito exclusivo do titular de uma marca
registada como previsto no artigo 12.°, alinea b), do regulamento ndo pode ter
por efeito ser apesar de tudo possivel registar marcas cuja proteccdo estaria de
outro modo excluida nos termos do artigo 7.%, n.° 1, alinea c), do regulamento.

Quanto ao mais, o IHMI admite que, no seu acérdio de 20 de Setembro de 2001,
Procter & Gamble/THMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), o Tribunal de Justica
estabeleceu uma relacio entre os artigos 7.°, n.° 1, e 12.° do regulamento, mas
entende que esta relagio ndo permite afirmar que sinais que ndo podem beneficiar
de protecgio devam ser registados. Além disso, no caso em aprego, as condigdes
do processo na origem do acérdio Procter & Gamble/ITHMI, ja referido, ndo
estio manifestamente satisfeitas, nio sendo «Oldenburger» uma justaposi¢io
inabitual de palavras, mas uma designacdo comercial habitualmente utilizada
para designar os produtos provenientes de Oldenburg.

Apreciagdo do Tribunal

Ha4 que salientar que o artigo 12.°, alinea b), do regulamento tem por objectivo,
no Ambito da sua articulagio com o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do mesmo
regulamento, em especial para as marcas que ndo caem na alcada desta
disposi¢do por nio serem exclusivamente descritivas, permitir, nomeadamente,
que a utilizagio de uma indicagdo referente a proveniéncia geogrifica que
constitua, além disso, um elemento de uma marca complexa néo caia na algada
da proibi¢io que poderia requerer o titular desta marca com base no artigo 9.° do
regulamento, quando a utilizagdo desta indicagdo seja feita em conformidade
com priticas honestas em matéria industrial ou comercial [v., por analogia,
acérdio Windsurfing Chiemsee, ja referido, n.° 28, e acérddo do Tribunal de
Primeira Instincia de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99,
Colect., p. 11-1645, n.° 28].
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Assim, a sua eventual aplicagdo pressupde a prévia verificagdo da existéncia de
uma marca validamente registada, relativamente 4 qual um titular invoque os
respectivos direitos. O contrafactor presumido pode entdo, a titulo de defesa,
invocar o artigo 12.° do regulamento para se exonerar de qualquer prejuizo aos
direitos do titular.

Por conseguinte, a aplicagdo desta disposicgio ndo pode ser tomada em
considera¢io quando do processo de registo. Assim e uma vez que a marca ndo
pode ser registada, hd também que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, assente na violagdo do artigo 38.°, n.° 2, do
regulamento

Argumentos das partes

A recorrente invoca que o seu pedido podia ser registado se estivesse
acompanhado de uma declaragio, na acep¢io do artigo 38.°, n.° 2, do
regulamento, e da regra 11, n.° 2, do regulamento de execucdo, com o seguinte
teor:

«A requerente do pedido de registo de marca comunitdria 607 895 OLDEN-
BURGER declara, em conformidade com o artigo 38.°, n.° 2, do regulamento e
com a regra 11, n.° 2, do regulamento de execugio, renunciar a qualquer direito
exclusivo sobre um adjectivo foneticamente idéntico a oldenburger.»
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Entende que esta declaracio limita a protec¢ao ao termo «OLDENBURGER» em
maitsculas e considerado isoladamente. Além disso, salienta que ela propria
utiliza a sua marca «OLDENBURGER» a par da indicagdo geogrifica e
descritiva «Oldenburger Butter» (ou ainda «OLDENBURGER BUTTER»).

A recorrente invoca que, nos termos do artigo 38.% n.° 2, do regulamento, da
regra 11, n.° 2, do regulamento de execugido e do ponto 8.13 das directivas de
exame de 26 de Marco de 1996 (Jornal Oficial do Instituto, 1996, p. 1347), o
IHMI deveria té-la convidado a apresentar esta declaragéo.

No que respeita a este fundamento de recurso, o IHMI nido vé€ qual seja a
disposi¢do violada. Com efeito, a recorrente ndo precisa claramente se invoca
uma violagdo do direito a ser ouvida ou uma violagéo do artigo 38.°, n.° 2, do
regulamento, em conjugagdo com a regra 11 do regulamento de execugdo.

Aprecia¢do do Tribunal

H4 que salientar que o artigo 38.°, n.° 2, do regulamento prevé que o IHMI pode
pedir uma declaragiio quando a marca inclua um elemento desprovido de caricter
distintivo.
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No caso em aprego, o pedido de marca em questdo inclui apenas um tnico
elemento.

Basta, portanto, considerar que, por um lado, as disposicbes referentes a
declaragio na acepgio do artigo 38.° do regulamento nio implicam que o IHMI
esteja obrigado a pedir a apresentacdo de uma declaragdo e, por outro, que esta
declaracdo nio pode ser pedida quando ndo existam elementos sobre os quais
pudesse versar a rendncia. Ora, ndo podendo ser protegido em si mesmo o tnico
elemento constitutivo da marca, ndo existem outros elementos aos quais a
recorrente tivesse podido renunciar.

Por conseguinte, improcede o terceiro fundamento.

Donde resulta que o recurso deve ser julgado improcedente na sua integralidade.

Quanto as despesas

Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instincia, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido
requerido. Tendo a recorrente sido vencida, hd que condend-la a suportar as suas
proprias despesas, bem como as efectuadas pelo IHMI, de acordo com o pedido
por este formulado.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas.

Tiili Mengozzi Vilaras

Proferido em audiéncia ptiblica no Luxemburgo, em 15 de Outubro de 2003.

O secretirio O presidente

H. Jung V. Tiili
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