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1. O artigo 5.° do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca da Unido Europeia d4 uma definicdo
genérica das pessoas que podem ser titulares de uma marca da Unido Europeia. Precisa que
«[q]ualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades publicas, pode ser titular de uma marca
[da Unido Europeia]».

Daqui decorre que as entidades de direito publico sdo ai referidas a titulo ilustrativo, como um
exemplo de pessoas coletivas que podem ser titulares de tal marca, e que estas estdo autorizadas a
exercer os seus direitos em conformidade com o artigo 56.°, n.° 1, alineas b) e c¢), do Regulamento
n.° 207/2009. Em contrapartida, ndo existe nenhuma indicacdo de que o artigo 56.°, n.° 1, alinea a), do
mesmo regulamento, que, diferentemente do artigo 5.° do referido regulamento, se limita a mencionar,
nomeadamente, «qualquer pessoa singular ou coletiva», deva ser interpretado no sentido de que nao
inclui as entidades de direito ptblico. Com efeito, as causas de extin¢do e de nulidade e, em especial,
as de nulidade absoluta na acegdo do artigo 52.° do Regulamento n.” 207/2009 podem ser invocadas
por qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto privado ou publico, razdo pela qual o
artigo 56.°, n.° 1, alinea a), in fine, do mesmo regulamento se limita a exigir que a referida pessoa
«tenha capacidade para comparecer em juizo». Assim, a falta de mencdo expressa no artigo 56.°, n.° 1,
alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 das entidades de direito publico ndo pode ser interpretada no
sentido de que as exclui do ambito de aplicacdo desta disposicao.

(cf. n.* 18, 19)

2. Decorre da jurisprudéncia que artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.” 207/2009 sobre a
marca da Unido Europeia prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicagdes
descritivos das categorias dos produtos ou servicos para os quais é pedido o registo possam ser
livremente utilizados por todos. Esta disposicao impede, portanto, que tais sinais ou indicagdes sejam
reservados a uma tnica empresa com base no seu registo como marca.

Mais especialmente, quanto aos sinais ou indicagdes 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
geograficos, existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, a sua
capacidade ndo 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.
Esta jurisprudéncia também ¢é aplicavel aos servicos.

Além disso, importa salientar que estdo excluidos, por um lado, o registo de nomes geograficos como
marcas quando designem lugares geograficos determinados que sdo ja reputados ou conhecidos em
relacdo a categoria de produtos ou de servicos em causa e que, deste modo, apresentam um nexo com
esta nos meios interessados e, por outro, o registo de nomes geograficos que podem ser utilizados pelas
empresas, que devem igualmente ficar a disposicdo destas como indicagdes de proveniéncia geografica
da categoria de produtos ou de servicos em causa.

A este respeito, ha que sublinhar que o legislador da Unido reservou, por derrogacdo ao artigo 7.°, n.° 1,
alinea c¢), do Regulamento n.° 207/2009, a possibilidade de registar sinais que possam servir para
designar a proveniéncia geografica, como marca coletiva, em conformidade com o artigo 66.°, n.° 2, do
referido regulamento e, para certos produtos, quando preencham as condi¢des necessarias, como
indicagoes de proveniéncia geografica ou designacdes de origem protegidas no dmbito das disposi¢des
do Regulamento n.” 2081/92 relativo a protecdo das indicagdes geograficas e denominagdes de origem
dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios.
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Todavia, hd que salientar que, em principio, o artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009
nao se opde ao registo de nomes geograficos que sejam desconhecidos nos meios interessados ou, pelo
menos, desconhecidos como designacdao de um lugar geogréfico, ou ainda dos nomes em relacdo aos
quais, devido as caracteristicas do lugar designado, é inverosimil que os meios interessados possam
pensar que a categoria de produtos ou de servicos em causa provém desse lugar.

(cf. . 29-34)

3. E descritiva dos servicos visados, na acecio do artigo 7.° n.° 1, alinea c), do Regulamento
n.° 207/2009 sobre a marca da Unido Europeia, do ponto de vista do publico pertinente constituido
pelo publico germandéfono italiano e da Unido e pelo ptblico de lingua italiana da Itdlia com um nivel
de atencdo tendencialmente elevado, a marca nominativa SUEDTIROL, registada para «Gestao de
negbcios comerciais; administracdo comercial; trabalhos de escritério», «Embalagem e entreposto de
mercadorias», «Servicos cientificos e tecnolégicos bem como servicos de pesquisas e de concecéo a eles
referentes; servicos de andlises e pesquisas industriais; concecdo e desenvolvimento de computadores e
de programas de computadores; servicos juridicos», pertencente, respetivamente, as classes 35, 39 e 42
na acecao do Acordo de Nice.

Com efeito, a marca nominativa SUEDTIROL sera tida pelo publico pertinente ndo sé6 como uma
referéncia a uma regido geografica, que suscita sentimentos positivos, mas também, tendo em conta a
prosperidade e a evolugdo dindmica da economia da referida regido, como uma indicagdo de que os
servicos que designa proveem dessa regido. Por outro lado, varias empresas, estabelecidas nessa regiao,
propdoem efetivamente servicos da mesma natureza que os servicos designados pela marca
SUEDTIROL, pelo que, quando esses servicos forem comercializados sob a referida marca, o putblico
pertinente entenderd esta tltima como uma indicagdo da sua proveniéncia.

Por outro lado, os servigos visados pela marca controvertida ndo tém nenhuma qualidade particular
que possa levar o publico pertinente a ndo associar a indicacdo geografica a proveniéncia geografica
dos referidos servicos. Consequentemente, deve considerar-se que o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento n.’ 207/2009 se opode ao registo da indicacdo geografica em causa, conhecida nos meios
interessados enquanto designacdo de uma regido geografica, uma vez que é provavel que os meios

interessados possam pensar que os servicos em causa proveem dessa regido.
(cf. n.* 38, 43, 48)

4. O artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca da Unido Europeia tem por
objeto evitar que os atores econdémicos monopolizem uma indicacdo de proveniéncia geografica em
detrimento dos seus concorrentes. Embora seja verdade que, em principio, a Camara de Recurso esta
obrigada a examinar a relevincia da indicagdo de proveniéncia geografica para essas relagdes
concorrenciais, examinando a ligacdo entre essa proveniéncia e os produtos e os servicos para os
quais a marca foi requerida, antes de poder recusar o seu registo nos termos do artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do Regulamento n.° 207/2009, ndo é menos verdade que a intensidade desta obrigacdo pode
variar em funcdo de varios fatores, como a extensdo, o renome ou a natureza da indicacdo de
proveniéncia geografica em causa. Com efeito, a probabilidade de uma indicacdo de proveniéncia
geografica poder influir nas relagdes concorrenciais é grande quando se trata de uma grande regido
reputada pela qualidade de uma vasta gama de produtos e de servicos, e é reduzida quando se trata
de um lugar bem determinado, cuja reputagdo se limita a um ndmero restrito de produtos ou de
Servicos.
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Perante uma indicagdo de proveniéncia geogréfica ja conhecida ou reputada, o Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia pode limitar-se a declarar a existéncia de uma conexdo entre a
proveniéncia e os servigos designados pela marca em causa, em vez de efetuar um exame concreto da
existéncia dessa conexao.

(cf. n.* 44-46)

5. O artigo 12.°, alinea b), do Regulamento n.” 207/2009 sobre a marca da Unido Europeia, relativo a
limitagdo dos efeitos da marca, tem por objeto, no ambito da sua articulagdo com o artigo 7.°, n.° 1,
alinea c), do mesmo regulamento, em particular quanto as marcas que ndo estdo abrangidas por esta
disposicdo por ndo serem exclusivamente descritivas, permitir, nomeadamente, que a utilizacdo de
uma indicagdo referente a proveniéncia geografica que constitua, além disso, um elemento de uma
marca complexa ndo caia na algada da proibicdo que poderia requerer o titular dessa marca com base
no artigo 9.° do referido regulamento, quando a utilizacdo dessa indicagdo seja feita em conformidade
com praticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Contudo, o principio jurisprudencial, relativo ao interesse geral em preservar a disponibilidade das
indicacoes de proveniéncia geografica, subjacente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea c¢), do Regulamento
n.° 207/2009, também demonstrado pela possibilidade, que figura no artigo 66.°, n.° 2, do referido
regulamento, de, em derrogacdo ao artigo 7.°, n.° 1, alinea c), sinais ou indica¢oes suscetiveis de servir
para designar a proveniéncia geografica dos produtos constituirem marcas coletivas, ndo estd em
contradicdo com o artigo 12.° alinea b), do mesmo regulamento, que também nao influencia
determinantemente a interpretacdo da primeira disposicdo. Com efeito, o artigo 12.°, alinea b), do
Regulamento n.” 207/2009, que visa nomeadamente resolver os problemas que surgem quando uma
marca composta, no todo ou em parte, por um nome geografico tenha sido registada, ndo confere aos
terceiros o uso desse nome como marca, antes se limita a garantir que eles possam utilizd-lo de modo
descritivo, ou seja, como indicacdo relativa a proveniéncia geografica, na condicdo de a utilizacdo ser
feita em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Assim, o interesse em preservar a disponibilidade das indicagdoes de proveniéncia geografica ndo é
suficientemente protegido pelo conteido do artigo 12.°, alinea b), do Regulamento n.® 207/2009.

(cf. n.”* 53-56)
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