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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgio)

14 de setembro de 2017!

«Recurso de decisdo do Tribunal Geral — Marca da Unido Europeia - Regula-
mento (CE) n°®207/2009 — Artigo 8°, n® 4, e artigo 53¢, n°1, alinea c¢), e n® 2, alinea
d) — Marca nominativa da Unido Europeia PORT CHARLOTTE - Pedido de decla-
ra¢ao da nulidade dessa marca — Prote¢do conferida as denominacdes de origem
anteriores “Porto” e “Port” nos termos do Regulamento (CE) n®1234/2007 e do
direito nacional — Cardter exaustivo da protecdo conferida a essas denominagoes
de origem - Artigo 118*-M do Regulamento (CE) n® 1234/2007 - Conceitos de
“utilizaco” e de “evocaciao” de uma denominagio de origem protegida»

No processo C-56/16 P, que tem por objeto um recurso de uma decisio do
Tribunal Geral nos termos do artigo 562 do Estatuto do Tribunal de Justica da
Unido Europeia, interposto em 29 de janeiro de 2016, Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por E. Zaera Cuadrado e
0. Mondéjar Ortuiio, na qualidade de agentes, recorrente, apoiado por: Comissiao
Europeia, representada por B. Eggers, I. Galindo Martin, J. Samnadda e T. Scharf,
na qualidade de agentes, interveniente no presente recurso, sendo as outras partes
no processo: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, com sede em Peso
da Régua (Portugal), representado por P. Sousa e Silva, advogado, recorrente
em primeira insténcia, apoiado por: Republica Portuguesa, representada por
L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e A. Alves, na qualidade de agentes, interve-
niente no presente recurso, Bruichladdich Distillery Co. Ltd, com sede em
Argyll (Reino Unido), representada por S. Havard Duclos, avocate, interveniente
em primeira instincia, O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Sec¢io), composto
por: M. Ilesi¢, presidente de secgdo, A. Prechal (relatora), A. Rosas, C. Toader e
E. Jarasitinas, juizes, advogado-geral: M. Campos Sdnchez-Bordona, secretdrio:
L. Tlléssy, administrador, vistos os autos e ap6s a audiéncia de 2 de margo de 2017,

! Lingua do processo: inglés.
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ouvidas as conclusées do advogado-geral na audiéncia de 18 de maio de 2017,
profere o presente

ACORDAO

1. Com o presente recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) pede a anulagdo do acérdao do Tribunal Geral da Unido Euro-
peia de 18 de novembro de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/THMI
- Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, a seguir «ac6rdao
recorrido», EU:T:2015:863), pelo qual este anulou a decisao da Quarta Camara
de Recurso do Instituto de Harmonizag¢ao do Mercado Interno (marcas, dese-
nhos e modelos), de 8 de julho de 2014 (processo R 946/2013-4), relativa a um
processo de declaracio da nulidade entre o Instituto dos Vinhos do Douro e do
Porto IP e a Bruichladdich Distillery Co. Ltd (a seguir «decisdo controvertida»).

2. Com o seu recurso subordinado, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
(a seguir «IVDP») pede a anulagao parcial do acérdao recorrido.

QUADRO JURIDICO
Regulamento (CE) n® 207/2009

3. Oartigo 8%, n° 4, do Regulamento (CE) n® 207/2009 do Conselho, de 26 de
fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), dispde:

«Ap6s oposi¢ao do titular de uma marca nao registada ou de outro sinal utilizado
navida comercial cujo alcance nio seja apenas local, serd recusado o pedido de registo
da marca quando e na medida em que, segundo a legislagdo [da Unido Europeia] ou
o direito do Estado-Membro aplicvel a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depésito do
pedido de marca da [Unido Europeia] ou, se for caso disso, antes da data de prioridade
invocada em apoio do pedido de marca da [Unido Europeia];

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilizagdo de uma marca

posterior.»

4. Nos termos do artigo 53% n’s 1 e 2, deste regulamento:

«1. A marca da [Unido Europeia] ¢ declarada nula na sequéncia de pedido apre-
sentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa agdo de contrafacio:

[.]
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c) Sempre que exista um direito anterior, referido no n° 4 do artigo 8, e que se
encontrem preenchidas as condigdes enunciadas nesse nimero.

2. A marca da [Unido Europeia] ¢ igualmente declarada nula na sequéncia de
pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa agao de contra-
facdo se a sua utilizagdo puder ser proibida por forca de outro direito anterior, nos
termos da legislagao [da Unido Europeia] ou do direito nacional que regula a respetiva
protegio, e nomeadamente:

[.]

d) De um direito de propriedade industrial.»
Regulamento (CE) n® 479/2008

5. Os considerandos 27, 28 e 36 do Regulamento (CE) n® 479/2008 do
Conselho, de 29 de abril de 2008, que estabelece a organizacao comum do
mercado vitivinicola, que altera os Regulamentos (CE) n® 1493/1999, (CE) n®
1782/2003, (CE) n®1290/2005 e (CE) n® 3/2008 e que revoga os Regulamentos
(CEE) n°®2392/86 e (CE) n®1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), dispunham:

«(27) Na Comunidade, o conceito de vinho de qualidade baseia-se nomeada-
mente nas caracteristicas especificas atribuiveis a sua origem geografica. Tais vinhos
sdo identificados perante os consumidores por denominagdes de origem protegidas
e indicagbes geogréficas protegidas, embora o sistema atual apresente ainda lacunas
a este respeito. A fim de enquadrar de modo transparente e mais elaborado a reivin-
dicagdo da qualidade pelos produtos em causa, deverd estabelecer-se um regime ao
abrigo do qual os pedidos de denominagdo de origem ou de indicagdo geografica
sejam examinados em conformidade com a abordagem da politica horizontal comu-
nitaria de qualidade aplicavel aos géneros alimenticios, com exce¢io do vinho e das
bebidas espirituosas, definida pelo Regulamento (CE) n? 510/2006 do Conselho, de
20 de margo de 2006, relativo a protegao das indicagbes geograficas e denominagdes
de origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios [(JO 2006, L 93, p.12)].

(28) A fim de preservar as especiais caracteristicas de qualidade de vinhos com
denominagdo de origem ou indicacdo geografica, os Estados-Membros deverao ser
autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria.

(36) Por motivos de seguranca juridica, as denominagées de origem e indicacdes
geograficas existentes na Comunidade deverdo ficar isentas da aplicagio do novo
processo de exame. Os Estados-Membros em causa deverdo, contudo, fornecer a
Comissdo as informagdes de base e os atos ao abrigo dos quais foram reconhecidas
ao nivel nacional, sem o que deverdo perder a sua prote¢io como denominacdes de

origem ou indicagoes geogréficas. Ainda por motivos de seguranca juridica, deverao
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ser limitadas as possibilidades de cancelamento de denominagdes de origem e indi-
cagdes geograficas ja existentes.»

Regulamento n®1234/2007

6. O Regulamento (CE) n® 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de
2007, que estabelece uma organiza¢io comum dos mercados agricolas e dispo-
sigoes especificas para certos produtos agricolas (Regulamento «OCM tnica»)
(JO 2007, L 299, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento n® 491/2009 do
Conselho, de 25 de maio de 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (a seguir «<Regulamento
n°1234/2007»), é, tendo em conta a data dos factos, aplicavel ao presente litigio.
Este ultimo regulamento foi revogado, com efeitos a 1 de agosto de 2009, pelo
Regulamento n® 479/2008.

7. O considerando 3 do Regulamento n® 491/2009 enuncia:

«Paralelamente as negociagdes e a aprovacio do Regulamento [n® 1234/2007], o
Conselho comegou igualmente a negociar uma reforma da politica vigente no setor
vitivinicola, a qual ficou recentemente concluida com a aprovacio do Regulamento [n®
479/2008]. Como explicitado no Regulamento [n®1234,/2007], s6 foram incorporadas
desde o inicio nesse regulamento as disposi¢ées do setor vitivinicola que nao foram
objeto de uma reforma de politica. As disposi¢des substantivas objeto de alteragdes de
politica s6 deveriam ser incorporadas no referido regulamento [n®1234/2007] depois
de aprovadas. Dado que tais disposi¢oes j4 foram aprovadas, o setor vitivinicola deverd
ser agora plenamente integrado no Regulamento [n®1234/2007] através da inclusdo,

neste ultimo, das decisoes politicas contempladas no Regulamento [n® 479/2008].»

8. O artigo 118°-B do Regulamento n° 1234,/2007, sob a epigrafe «Defini¢oes»,
dispoe, non® I:

«Para efeitos da presente subseccdo, entende-se por:

a) “Denominagio de origem”: 0 nome de uma regido, de um local determinado
ou, em casos excecionais, de um pais, que serve para designar um produto referido
no n°1 do artigo 118%-A que cumpre as seguintes exigéncias:

i) as suas qualidade e caracteristicas devem-se essencial ou exclusivamente a um
meio geogrifico especifico, incluindo os fatores naturais e humanos;

ii) as uvas a partir das quais é produzido provém exclusivamente dessa area
geografica;

iii) a sua producdo ocorre nessa drea geografica; e

iv) é obtido a partir de castas pertencentes & espécie Vitis vinifera;
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“Indicacdo geogrifica”: uma indicacio relativa a uma regiao, um local determinado
ou, em casos excecionais, um pais, que serve para designar um produto referido no n®
1 do artigo 118%-A que cumpre as seguintes exigéncias:

i) possui determinada qualidade, reputagdo ou outras caracteristicas que podem
ser atribuidas a essa origem geografica;

ii) pelo menos 85% das uvas utilizadas para a sua produgio provém exclusivamente
dessa area geogréfica;

iii) a sua produgdo ocorre nessa drea geogréfica; e

iv) é obtido a partir de castas pertencentes a espécie Vitis vinifera ou provenientes
de um cruzamento entre esta e outra espécie do género Vitis.»

9. O artigo 118°-F deste regulamento, sob a epigrafe «Procedimento nacional
preliminar», enuncia, nos seusn’s 1,6 e 7:

«1. Os pedidos de protegdo de uma denominagio de origem ou de uma indicacao
geografica, nos termos do artigo 118°-B, de vinhos origindrios da Comunidade sao
sujeitos ao procedimento nacional preliminar definido no presente artigo.

6. Os Estados-Membros introduzem as disposi¢des legislativas, regulamentares e
administrativas necessarias para dar cumprimento ao presente artigo até 1 de agosto
de 2009.

7. Se um Estado-Membro nio dispuser de legislagdo nacional em matéria de
protecio de denominagdes de origem e de indica¢des geograficas, pode, a titulo tran-
sitério apenas, conferir, a nivel nacional, protec¢io ao nome, de acordo com as condi¢oes
da presente subsec¢do, com efeitos a partir do dia em que o pedido ¢ apresentado a
Comissdo. Essa prote¢do nacional transitdria cessa na data em que for decidido aceitar
ou recusar o registo nos termos da presente subsecgdo.»

10. Nos termos do artigo 118°-I do referido regulamento:

«Com base na informagio ao dispor da Comissao, a Comissao decide [...| ou conferir
protecio a denominagao de origem ou indicagao geogréfica que cumpre as condigoes
estabelecidas na presente subseccio e é compativel com o direito comunitério, ou
recusar o pedido sempre que essas condi¢oes nao sejam satisfeitas.»

11. O artigo 118°-L do Regulamento n® 1234,/2007, sob a epigrafe «Relagao
com marcas registadas», dispde, no seu n® 1:

«Sempre que uma denominagdo de origem ou uma indicagdo geografica seja
protegida ao abrigo do presente regulamento, é recusado o registo de uma marca que
corresponda a uma das situagoes referidas no n® 2 do artigo 118°-M e diga respeito
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a um produto de uma das categorias constantes do Anexo XI-B, caso o pedido de
registo da marca seja apresentado apés a data de apresentagio 4 Comissao do pedido
de prote¢io da denominacio de origem ou da indicagdo geografica e a denominagio
de origem ou a indicagdo geografica seja subsequentemente protegida.

As marcas registadas em viola¢do do disposto no primeiro paragrafo sao consid-
eradas invalidas.»

12. O artigo 118°-M deste regulamento, sob a epigrafe «Prote¢ao», dispoe:

«1. As denominagdes de origem protegidas e as indicacdes geograficas protegidas
podem ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um vinho produzido
em conformidade com o caderno de especifica¢des correspondente.

2. As denominacdes de origem protegidas e as indica¢bes geograficas protegidas
e os vinhos que utilizam esses nomes protegidos em conformidade com o caderno de
especifica¢es sdo protegidos contra:

a) Qualquer utilizagdo comercial direta ou indireta de um nome protegido:

i) por produtos comparéveis nao conformes com o caderno de especificagdes da
denominagio protegida; ou

ii) na medida em que tal utilizagdo explore a reputacio de uma denominagio de
origem ou de uma indica¢do geogréfica;

b) Qualquer usurpacio, imitagdo ou evocacio, ainda que a verdadeira origem do
produto ou servigo seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido ou acom-

9 &« ”

, tipo’,

9« 9 s ”

panhado por termos como “género método”, “estilo”, “imitacdo”, “sabor”,
“como” ou similares;

¢) Qualquer outra indicacdo falsa ou falaciosa quanto as proveniéncia, origem,
natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou
da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto vitivinicola
em causa, bem como o acondicionamento em recipientes suscetiveis de criar uma
opinido errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra pratica suscetivel de induzir o consumidor em erro quanto a
verdadeira origem do produto.

3. As denominacdes de origem protegidas ou indica¢bes geograficas protegidas

nio devem tornar-se genéricas na Comunidade, na ace¢do do n®1 do artigo 118°-K.

[
13. Nos termos do artigo 118%-N do referido regulamento, sob a epigrafe
«Registo»:

«A Comissdo estabelece e mantém um registo eletrénico, acessivel ao publico,
das denominagdes de origem protegidas e das indicac¢des geograficas protegidas de

vinhos.»
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14. O artigo 118°-S do Regulamento n® 1234/2007, sob a epigrafe «Nomes de
vinhos atualmente protegidos», tem a seguinte redagao:

«1l. Os nomes de vinhos protegidos em conformidade com os artigos 51.” e 54.°
do Regulamento (CE) n°®1493/1999 [do Conselho, de 17 de maio de 1999, que esta-
belece a organiza¢do comum do mercado vitivinicola (JO 1999, L 179, p. 1)] e o artigo
282 do Regulamento (CE) n® 753/2002 da Comissao, de 29 de abril de 2002, que fixa
certas normas de execugio do Regulamento (CE) n°1493/1999 do Conselho no que
diz respeito a4 designa¢do, denominacio, apresentagio e protecio de determinados
produtos vitivinicolas [JO 2002, L 118, p. 1] ficam automaticamente protegidos ao
abrigo do presente regulamento. A Comissdo inscreve-os no registo previsto no artigo
118¢-N do presente regulamento.

2. No que respeita aos nomes de vinhos protegidos ja existentes a que se refere o
n? 1, os Estados-Membros transmitem 4 Comissio:

a) Os processos técnicos [...];

b) As decisbes nacionais de aprovagio.

3. Os nomes de vinhos a que se refere o n® 1, relativamente aos quais nio sejam
apresentadas até 31 de dezembro de 2011 as informagoes referidas no n° 2, perdem
a protec¢io ao abrigo do presente regulamento. A Comissdo toma a correspondente
medida formal de remogao de tais nomes do registo previsto no artigo 118°-N.

4. O artigo 118°-R ndo se aplica aos nomes de vinhos protegidos ja existentes a
que se refere on® 1.

A Comissio pode decidir, até 31 de dezembro de 2014, por sua propria iniciativa e
nos termos do n®4 do artigo 195¢, cancelar a proteco dos nomes de vinhos protegidos
ja existentes a que se refere o n® 1 do presente artigo que ndo satisfagam as condigoes
estabelecidas no artigo 118°-B.»

15. Nos termos do artigo 120%-D do referido regulamento, sob a epigrafe
«Regras mais estritas decididas pelos Estados-Membros»:

«Os Estados-Membros podem limitar ou excluir a utilizagdo de certas praticas
enoldgicas e prever restricoes mais estritas relativamente aos vinhos autorizados ao
abrigo do direito comunitdrio produzidos no seu territério, com vista a reforcar a
preservagio das caracteristicas essenciais dos vinhos com denominacio de origem
protegida ou indicac¢do geografica protegida, bem como dos vinhos espumantes e
dos vinhos licorosos.

Os Estados-Membros comunicam essas limitagdes, exclusdes e restrigdes a
Comissdo, que as transmite aos outros Estados-Membros».
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16. Em 1 de agosto de 2009, em conformidade com o artigo 118%-N do Regu-
lamento n® 1234,/2007, a base de dados E-Bacchus substituiu a publicacdo das
listas de vinhos de qualidade produzidos em regides determinadas (v.q.p.r.d)
no Jornal Oficial da Unido Europeia conforme estava prevista no artigo 54, n® 5,
do Regulamento n® 1493/1999. Esta base de dados contém as denominagdes de
origem e as indicacdes geograficas protegidas de vinhos provenientes de Estados-
-Membros por for¢a do Regulamento n®1234/2007, bem como as denominagdes
de origem e as indicagoes geogrificas relativas aos vinhos provenientes de paises
terceiros, protegidas ao abrigo de acordos bilaterais entre a Unido Europeia e
esses paises terceiros.

Antecedentes do litigio e decisio controvertida

17. Nos n® 1 a 15 do acérdao recorrido, os antecedentes do litigio e a decisao
controvertida foram resumidos do seguinte modo:

«1. Em 27 de outubro de 2006, a [Bruichladdich Distillery Co. Ltd (a seguir
“Bruichladdich”)] apresentou um pedido de registo de marca [da Unido Europeia]
ao [EUIPO], nos termos do Regulamento [n® 207/2009].

2. A marca cujo registo foi pedido é nominativo PORT CHARLOTTE (a seguir
“marca controvertida”).

3. Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 33 na ace¢io
do Acordo de Nice relativo a Classifica¢do Internacional dos Produtos e dos Servigos
para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e corre-
spondem 4 seguinte descrigao: “Bebidas alcodlicas”.

4. A marca controvertida foi registada, em 18 de outubro de 2007, sob o n° 5421474,
e publicada no Boletim de Marcas Comunitdrias n® 60/2007, de 29 de outubro de 2007.

5.Em 7 de abril de 2011, o [IVDP] apresentou no [EUIPO] um pedido de declaragao
de nulidade da marca controvertida, nos termos do artigo 532, n° 1, alinea c), lido em
conjugagdo com o artigo 82, n® 4, do artigo 532, n° 2, alinea d), e do artigo 52¢, n® 1,
alinea a), lido em conjugagdo com o artigo 7%, n° 1, alineas ¢) e g), do Regulamento
n° 207/2009, na medida em que a referida marca designava os produtos acima indi-
cados no n® 3.

6. Em resposta ao pedido de declaracio de nulidade, a [Bruichladdich] limitou
a lista dos produtos para os quais a marca controvertida foi registada aos produtos
correspondentes & seguinte descri¢do: “Whisky”.

7.Em apoio do seu pedido de declaracio de nulidade, o [IVDP] invocou as denomi-
nagoes de origem “[P]orto” e “[PJort” que [...] estdo protegidas em todos os Estados-
Membros por varias disposigées do direito portugués e pelo artigo 118°-M, n° 2, do
Regulamento n® [1234/2007] [...].
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8. Por decisao de 30 de abril de 2013, a Divisao de Anulacio indeferiu o pedido
de declaragio de nulidade.

9. Em 22 de maio de 2013, o [IVDP] interp6s no [EUIPO] um recurso da decisao
da Divisdo de Anulacio, ao abrigo do disposto nos artigos 58.” a 64." do Regulamento
n? 207/2009.

10. P[ela decisao controvertida], a Quarta Camara de Recurso do [EUIPO] negou
provimento ao recurso.

11. Em primeiro lugar, a Camara de Recurso julgou improcedente o fundamento
relativo a violagdo do artigo 53¢, n® 1, alinea c), do Regulamento n°® 207/2009, lido em
conjugacio com o artigo 8%, n® 4, do mesmo regulamento, essencialmente pelo facto
de a protecio das denominagdes de origem para os vinhos ser regida exclusivamente
pelo Regulamento n® [1234/2007] e, assim, ser da competéncia exclusiva da Unido
Europeia. [...]

12. Além disso, essas indicagbes geograficas estdo unicamente protegidas para
os vinhos e, consequentemente, para produtos nao idénticos nem compardaveis a
um produto denominado “whisky”, concretamente, uma bebida espirituosa com um
aspeto e um grau alcodlico diferentes que nao pode cumprir o caderno de especifi-
cagdes para um vinho na acecio do artigo 118°-M, n° 2, alinea a), i), do Regulamento n®
[1234/2007]. Uma vez que o [IVDP] invocou a reputacio das referidas denominagées
de origem, na acecdo do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), do mesmo regulamento,
a Camara de Recurso considerou que a marca controvertida nao “utiliza[va]” nem
“evoca[va]” as indicagdes geogrificas “porto” ou “port”, pelo que nio era necessdrio
verificar se gozavam de renome. [..] O consumidor portugués sabe que “o termo
geogréfico ¢ efetivamente ‘Oporto’ ou ‘Porto’ e que ‘Port’ ¢ apenas a sua forma abre-
viada, utilizada nas etiquetas de garrafas de vinho para designar o tipo de vinho prote-
gido por essa designagao geografica” (n% 19 a 26 da decisdo [controvertida]).

13. A este respeito, a Camara de Recurso julgou improcedente o argumento
do [IVDP] de que a protecio prevista no artigo 118°-M, n® 2, do Regulamento n®
[1234/2007] se devia estender a qualquer sinal que “inclua” o termo “port”. Também
nao existe a “evoca¢ao” de um vinho do Porto na acecio do artigo 118°-M, n® 2, alinea b),
do mesmo regulamento, dado o whisky ser um produto diferente e nenhum elemento
da marca controvertida conter uma indicac¢io potencialmente falaciosa ou enganosa.
Consequentemente, segundo a Cimara de Recurso, sem que seja necessario apreciar
se a marca controvertida goza ou ndo de renome, o recurso nio pode proceder com
fundamento nas disposi¢oes do direito da Unido que protegem as indica¢des geogra-
ficas para os vinhos (n° 27 a 29 da decisdo [controvertida)).

14. Em segundo lugar, a CAmara de Recurso julgou improcedente o fundamento
relativo a violagdo do artigo 53%, n° 2, alinea d), do Regulamento n® 207/2009, fundada
nas pretensas denominagdes de origem “[P]orto” e “[P]ort” registadas na Organizagao
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Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 18 de marco de 1983, sob o n° 682,
em conformidade com o Acordo de Lisboa. [...]

15. Em terceiro lugar, a Cimara de Recurso julgou improcedentes os fundamentos
relativos a violagdo do artigo 529, n®1, alinea a), do Regulamento n® 207/2009, lido em
conjugacio com o artigo 7%, n° 1, alineas c) e g), do mesmo regulamento. [...]»

Tramitagdo do processo no Tribunal Geral e acérdio recorrido

18. Por petigao entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 15 de setembro de
2014, o IVDP interpos um recurso de anulagdo da decisao controvertida.

19. Em apoio do seu recurso, o IVDP invocou seis fundamentos, sendo um
fundamento de facto e cinco fundamentos de direito.

20. Para efeitos do presente recurso, sio relevantes o terceiro fundamento,
relativo ao facto de a Camara de Recurso ter considerado, erradamente, que
a protegdo das denominagdes de origem para os vinhos era regida exclusiva-
mente pelo Regulamento n®1234/2007, e ndo igualmente pelo direito nacional,
a primeira parte do quarto fundamento, relativa a violagao do artigo 53¢, n® 1,
alinea c), do Regulamento n°® 207/2009, lido em conjugacdo com o artigo 8%,n° 4,
do mesmo regulamento, na medida em que a Camara de Recurso nao aplicou as
disposi¢des pertinentes do direito portugués, e a segunda parte do quarto funda-
mento, relativa a violagao do artigo 118°-M, n® 2, do Regulamento n® 1234/2007,
na medida em que a Cimara de Recurso considerou erradamente que o registo e
a utilizacdo da marca controvertida nio constituia nem uma utilizagdo nem uma
evocagdo da denominagio de origem «Porto» ou «Port», pelo que nio era neces-
sario verificar se esta gozava de renome.

21. Pelo acérdao recorrido, o Tribunal Geral julgou procedentes o terceiro
fundamento e a primeira parte do quarto fundamento, na medida em que, no
essencial, acusavam a Cimara de Recurso de ndo ter aplicado as disposi¢oes perti-
nentes do direito portugués em matéria de prote¢ao das denominagdes de origem
«Porto» ou «Port», e julgou improcedentes os outros fundamentos.

22. Por conseguinte, o Tribunal Geral anulou a decisao controvertida.

Tramitagdo do processo no Tribunal de Justica e pedidos das partes

23. Por peticao de 22 de janeiro de 2016, o EUIPO interpos recurso do acérdao
do Tribunal Geral. Por ato separado de 27 de maio de 2016, o IVDP interp6s um
recurso subordinado contra o mesmo acérdao.

24. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiga de 7 de julho de 2016, foi
admitida a interven¢io da Republica Portuguesa em apoio dos pedidos do IVDP.
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25. Por despacho do presidente do Tribunal de Justi¢a de 12 de agosto de
2016, foi admitida a interven¢ao da Comissiao Europeia em apoio dos pedidos
do EUIPO na fase oral.

26. Com o seu recurso, o EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justica
se digne:

dar provimento ao recurso na totalidade;
anular o acérdio recorrido; e
condenar o IVDP nas despesas efetuadas pelo EUIPO.

27. O IVDP conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne:

negar provimento ao recurso na totalidade;

confirmar o acérdio recorrido, e

condenar o EUIPO nas despesas efetuadas pelo IVDP no processo no
EUIPO, na Cimara de Recurso, bem como no Tribunal Geral e no Tribunal
de Justiga.

28. A Bruichladdich conclui pedindo que o Tribunal de Justiga se digne anular
0 acérdio recorrido e condenar o IVDP nas despesas do presente processo.

29. A Republica Portuguesa conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne
negar provimento ao recurso e condenar o EUIPO nas despesas.

30. No seu recurso subordinado, o IVDP conclui pedindo que o Tribunal de
Justica se digne:

dar provimento ao recurso subordinado na totalidade;

anular parcialmente o acérdao recorrido; e

condenar o EUIPO nas despesas efetuadas pelo IVDP enquanto recor-
rente no recurso subordinado.

31. O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne:

negar provimento ao recurso subordinado;

confirmar o recurso do EUIPO;

condenar o IVDP nas despesas efetuadas pelo EUIPO no 4mbito do
recurso subordinado.

32. A Bruichladdich conclui pedindo que o Tribunal de Justica se digne
anular o recurso subordinado na totalidade e condenar o IVDP nas despesas do
presente processo.
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Quanto ao recurso principal e ao recurso subordinado
Argumentos das partes
Quanto ao recurso principal

33.Emapoio do seu recurso, o EUIPO invoca um tnico fundamento, relativo a
violagdo do artigo 53¢, n® 1, alinea c), do Regulamento n® 207/2009, lido em conju-
gagdo com o artigo 82, n° 4, e o artigo 53°, n® 2, alinea d), do mesmo regulamento.

34. Com este fundamento, o EUIPO alega que o Tribunal Geral considerou,
corretamente, no n° 41 do acérdio recorrido, «que, no que se refere ao ambito
de aplicacdo do Regulamento [n® 1234/2007], o artigo 118°-M, n®s 1 e 2, [deste
regulamento] regula, de modo uniforme e exaustivo, tanto a autorizagao como
os limites, ou mesmo a proibi¢do da utilizagdo comercial das denominagées de
origem protegidas [...] pelo direito da Unido». Alega que, no entanto, este cometeu
um erro de direito ao decidir, no n® 44 do referido acérdao, que tais denomi-
nagdes de origem podiam, ndo obstante, beneficiar de uma prote¢io adicional
concedida pela legislacao nacional, que podia ter por base o artigo 8¢, n® 4, do
Regulamento n® 207/20009.

35. Ao decidir desse modo, o Tribunal Geral infringiu os principios consa-
grados tanto pelo Tratado FUE, que dispde que o exercicio da competéncia dos
Estados-Membros estd subordinado a condigdo de a Unido nio ter exercido a
sua propria competéncia, como pela jurisprudéncia do Tribunal de Justica. Com
efeito, as caracteristicas e objetivos do Regulamento n® 510/2006, nos quais o
Tribunal de Justiga se baseou no acérdao de 8 de setembro de 2009, Budé¢jovicky
Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), para considerar que o regime de protecio
previsto por este tltimo regulamento tinha cardter exaustivo, eram analogos aos
dos Regulamentos nos 1234/2007 e 479/2008. Por outro lado, as disposi¢oes
materiais desses regularnentos eram, em grande parte, idénticas.

36. O EUIPO alega igualmente que o legislador da Unido tinha instaurado,
para as denominagdes de origem abrangidas pelo 4mbito de aplicagao dos Regula-
mentos n% 1234/2007 e 479/2008, um regime de prote¢do dessas denominagdes
no setor vitivinicola apenas ao nivel do direito da Unido. A Ginica excegao respeita
ao regime transitério de protecio das denominagdes de origem e as indicagoes
geogrificas existente nos Estados-Membros.

37. O EUIPO argumenta que, se, no n® 38 do acérdao recorrido, o Tribunal
Geral admitiu expressamente a aplicacdo por analogia dos principios consa-
grados pelo acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521), deve deduzir-se dai, contrariamente ao que decidiu o Tribunal
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Geral no n® 44 do mesmo acérdao, que o cariter exaustivo do regime de protegao
previsto pelo Regulamento n°® 1234/2007 exclui a possibilidade de conceder uma
protecao adicional que viria completar, ou suplantar, a concedida ao abrigo do
referido regulamento.

38. OIVDP sustenta que resulta claramente dos n%s 38 e 41 do acérdao recor-
rido que a protecio conferida as denominagdes de origem e as indicagoes geogra-
ficas protegidas pelo Regulamento n® 1234/2007 se rege exclusivamente por este
regulamento. Em contrapartida, ndo se pode deduzir do mesmo acérdio que o
regime de protecao instituido por este regulamento ¢ exaustivo e se opoe a apli-
cacdo ou a instauragdo de qualquer outro regime de protecao.

39. Assim, segundo o IVDP, a protegdo conferida pelo Regulamento n®
1234/2007 ndo se opde nem ao alcance nem a natureza da protecio conferida
pelo Regulamento n® 207/2009, em particular, a prote¢do resultante do artigo
53°,n°1, alinea c), deste Regulamento, lido em conjugagdo com o artigo 8%, n° 4,
e com o artigo 532, n® 2, alinea d), do mesmo regulamento.

40. Segundo o IVDP, o Tribunal Geral podia, sem incorrer num erro de direito
ou em contradi¢do na fundamentacio, considerar que a protecio conferida pelo
Regulamento n®1234/2007 as denominagdes de origem dos vinhos era exclusiva
e podia, nao obstante, ser completada ou mesmo reforcada pela protegio confe-
rida aos direitos anteriores ao abrigo do direito nacional, na ace¢do do artigo 8¢,
n° 4, do Regulamento n® 207/2009, com o fundamento de que essas regras tém
ambitos de aplicacdo diferentes e auténomos.

41. O IVDP contesta igualmente o alegado paralelismo entre o Regulamento
n° 510/2006 e o Regulamento n® 1234/2007 efetuado pelo EUIPO e, portanto, a
aplicagdo as denominagbes de origem de vinhos dos principios enunciados pelo
Tribunal de Justica no acérdao de 8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar
(C-478/07,EU:C:2009:521), a proposito das denominagdes de origem de géneros
alimenticios.

42. O IVDP recorda que, embora resulte do n® 114 do acérdao de 8 de setembro
de 2009, Bud¢jovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), que o Regulamento
(CEE) n® 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, relativo a protecao das
indicagoes geogrificas e denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos
géneros alimenticios (JO 1992, L 208, p. 1), e o Regulamento n® 510/2006 tém por
objetivo prever um regime de protecao uniforme e exaustivo, essa exclusividade
nao se opde, no entanto, a que seja aplicavel um regime de protegao das indica-
¢oes geograficas que se situe fora do 4mbito de aplicacio destes regulamentos.

43.OIVDP alega que, se o legislador da Unido tivesse pretendido estabelecer
um regime de protegdo exaustivo e exclusivo, isso resultaria expressamente da
redacdo das disposigoes que estabelecem esse regime. Sio significativos, a este
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propésito, os termos empregues no considerando 6 do Regulamento n® 510/2006
ouno artigo 1° e no artigo 92°, n*1, do Regulamento (CE) n° 2100/94 do Conselho,
de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitério de protegdo das variedades
vegetais (JO 1994, L 227,p.1).

44. O IVDP salienta, além disso, que o considerando 28 do Regulamento n®
479/2008 indicava que, a fim de preservar as especiais caracteristicas de qualidade
de vinhos com denominagdo de origem ou indicacao geografica, «os Estados-
-Membros dever[iam] ser autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria».

45. A Bruichladdich alega que, como admitiu o Tribunal Geral no n® 38 do
acdrdao recorrido, a jurisprudéncia constante do Tribunal de Justiga relativa ao
caréter exclusivo do Regulamento n® 510/2006 quanto as indicacdes de origem
para os géneros alimenticios se aplica mutatis mutandis ao Regulamento n®
1234/2007 no que respeita as denominagoes de origem dos vinhos. Com efeito,
estes regulamentos incluem disposi¢oes similares, designadamente em matéria
de registo ou de ambito da protecio.

46. Do mesmo modo, qualquer possibilidade de os Estados-Membros
concederem uma protegdo especifica a titulo de outras regras deveria basear-
-se em normas expressas. A Bruichladdich argumenta que os Estados-Membros
atualmente apenas dispoem da faculdade de conceder uma protecao tempo-
raria nacional a uma denominagio de origem enquanto aguardam a decisdo da
Comissio sobre o pedido de registo da mesma a nivel da Unido.

47. Por outro lado, o artigo 89, n® 4, do Regulamento n® 207/2009 nao pode
ser qualificado de «derrogagio expressa», uma vez que contém disposi¢oes gerais
e tem unicamente por objeto a legislacdo nacional «aplicavel» ao sinal anterior
invocado.

48. Em contrapartida, a Republica Portuguesa alega que deve ser rejeitada
a interpretacio de que a prote¢do das denominagoes de origem dos vinhos tem
cardter exaustivo e se opde a uma protecio adicional ao nivel do direito nacional
dos Estados-Membros.

49. Por ultimo, na audiéncia no Tribunal de Justica, a Comissao defendeu que
o regime de prote¢do das denominagdes de origem no setor vitivinicola, conforme
previsto pelo Regulamento n® 1234/2007, assume um carater exaustivo que exclui
qualquer protec¢do das mesmas pelo direito nacional dos Estados-Membros.

Quanto ao recurso subordinado

50. O IVDP invoca trés fundamentos em apoio do seu recurso subordinado.
51. Com o primeiro fundamento do seu recurso subordinado, que visa
contestar os n% 38 e 41 do acérdao recorrido, o IVDP alega que o Tribunal Geral,
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ao decidir que o artigo 118°-M, n%s 1 e 2, do Regulamento n°® 1234/2007 regula,
de modo uniforme e exclusivo, tanto a autorizagdo como os limites, ou mesmo
a proibigao da utilizagdo comercial das denominagées de origem protegidas e
das indicagoes geograficas protegidas pelo direito da Unido, cometeu um erro
de direito. Segundo o IVDP, isso ndo acontece porque a analogia estabelecida a
este respeito entre o Regulamento n® 510/2006 e o Regulamento n® 1234/2007
¢ desprovida de fundamento.

52. A este respeito, o IVDP baseia-se nos seus argumentos apresentados
no ambito do recurso principal interposto pelo EUIPO, segundo os quais a
protecdo das denominagdes de origem dos vinhos nao é regulada exclusivamente
pelo Regulamento n® 1234/2007, estando igualmente subordinada ao direito
nacional. Em apoio desses argumentos, alega que os principios consagrados no
n° 114 do acérdao de 8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521), sobre o alcance do regime de protecdo previsto pelo Regula-
mento n® 510/2006, ndo podem ser aplicados ao regime de protegdo previsto
pelo Regulamento n® 1234/2007, tendo em conta os objetivos e caracteristicas
significativamente diferentes destes dois regulamentos.

53. Com o segundo fundamento do seu recurso subordinado, o IVDP acusa
o Tribunal Geral de ter erradamente julgado improcedente, nos n® 68 a 73 do
acérdao recorrido, a segunda alegacao da segunda parte do quarto fundamento
do seu recurso, relativa a violagao do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), do Regula-
mento n°1234/2007, porquanto a marca controvertida nao utilizava nem evocava
a denominacdo de origem protegida «Porto» ou «Port» de que o IVDP ¢ titular,
pelo que ndo era necessario verificar se a referida denominagao de origem gozava
de renome.

54. O IVDP alega que o Tribunal Geral cometeu um erro ao considerar, no n°
71 do acérdao recorrido, que o significado primario do termo «port» em vérias
linguas europeias, incluindo o inglés e o portugués, é o de um porto, concreta-
mente, um lugar situado a beira mar ou de um rio. Com efeito, em lingua portu-
guesa, a palavra «port» nao existe, sendo «porto» o termo utilizado para designar
um porto. Nesta lingua, a palavra «port» constitui unicamente uma forma entre
outras da denominagao de origem protegida «Porto».

55. O IVDP contesta igualmente a apreciagao do Tribunal Geral, efetuada no
referido n® 71, segundo a qual o sinal <PORT CHARLOTTE» «ser4 entendido
pelo publico relevante como designando um porto com o nome de uma pessoa
chamada Charlotte, sem que seja estabelecida uma ligagao direta com a denomi-
nacdo de origem “[PJorto” ou “[Port” ou o vinho do Porto».

56. A inclusio do termo «Port» na marca controvertida constitui uma imita¢io
ou uma evocagao da denominagio de origem protegida «Port», pelo que, enquanto
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titular dessa denominagao de origem, o IVDP deveria poder ser protegido contra
a utilizagdo dessa marca ao abrigo do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), do Regu-
lamento n®1234,/2007.

57. Com o terceiro fundamento do seu recurso subordinado, o IVDPA acusa
o Tribunal Geral de ter julgado improcedente, nos n% 74 a 77 do acérdao recor-
rido, a terceira alega¢do da segunda parte do quarto fundamento do seu recurso,
ao decidir que o uso da marca controvertida nio comportava uma «usurpagao,
imitagdo ou evocagao» da denominagido de origem «Porto» ou «Port», na acegao
do artigo 118°-M, n° 2, alinea b), do Regulamento n® 1234/2007.

58. Em apoio desse terceiro fundamento, o IVDP remete para os seus argu-
mentos apresentados no ambito do segundo fundamento do recurso subordi-
nado, uma vez que considera que o Tribunal Geral, no n® 75 desse acérdao, se
baseou, em substincia, nas mesmas consideragdes que as constantes do n® 71 do
dito acérdao a que se refere o segundo fundamento.

59. Com base nesses mesmos argumentos, o IVDP contesta igualmente a apre-
ciagdo do Tribunal Geral, no n® 76 do acérdao recorrido, segundo a qual «pelas
razdes [...] expostas non® 71 [desse acérdao], mesmo que o termo “port” faca parte
integrante da marca controvertida, o consumidor médio, mesmo admitindo que
seja de origem ou de lingua portuguesa, quando estiver perante um whisky que
ostente a referida marca, ndo a associard a um vinho do Porto que beneficia da
denominagio de origem em causa».

60. Também nio considera correta a apreciagao do Tribunal Geral, que figura
non°76 doacérdio recorrido, segundo a qual esse consumidor nao associard um
whisky que ostente a marca controvertida a um vinho do Porto que beneficia da
referida denominagao devido as diferengas nao negligencidveis entre as caracte-
risticas respetivas desses dois tipos de bebidas, designadamente, em termos de
ingredientes, de teor de dlcool e de gosto.

61. Em quaisquer circunstincias, tal como o IVDP ja defendeu perante o
Tribunal Geral, embora o whisky e o vinho do Porto sejam bebidas claramente
diferentes, trata-se, apesar de tudo, de produtos comparaveis.

62. No que respeita ao primeiro fundamento do recurso subordinado, o EUTPO
remete para os argumentos ja aduzidos em apoio do seu recurso.

63. O EUIPO alega que o segundo e terceiro fundamentos do recurso subor-
dinado, uma vez que respeitam unicamente a argumentos relativos a apreciagao
factual do caso e nao suscitam nenhuma questao de direito, devem ser declarados
inadmissiveis.

64. Com esses fundamentos, o IVDP ndo procura demonstrar que o Tribunal
Geral fez uma apreciagdo errada dos critérios juridicamente pertinentes para
efeitos da aplicacio do artigo 118°-M do Regulamento n®1234/2007, mas contesta
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a apreciacio dos factos efetuada pelo Tribunal Geral e, em especial, a relativa as
questdes de saber se a marca controvertida evoca a denominagao de origem «Port»
e se o whisky e o vinho do Porto sdo produtos comparaveis.

65. O EUIPO observa que, no ambito do segundo e terceiro fundamentos do
seu recurso subordinado, o IVDP nio acusa o Tribunal Geral de nenhuma desvir-
tuacio dos elementos de facto.

66. Por outro lado, alega que o Tribunal Geral aplicou os critérios juridicos
adequados uma vez que, segundo jurisprudéncia constante, o conceito de
«evocagdo» abrange a hipdtese de um termo utilizado para designar um produto
incorporar uma parte de uma denominagio protegida, de modo que o consu-
midor, perante o nome do produto, ¢ levado a ter em mente, como imagem de
referéncia, a mercadoria que beneficia dessa denominacio (v., neste sentido,
acordio de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n° 21 e juris-
prudéncia ai referida).

67. A Bruichladdich alega que o primeiro fundamento do recurso subordinado
deve ser julgado improcedente, uma vez que resulta da jurisprudéncia do Tribunal
de Justica relativa ao Regulamento n° 510/2006 que o sistema de proteg¢do instau-
rado por este regulamento para as denominagdes de origem dos géneros alimen-
ticios ¢ exaustivo. Por conseguinte, se um produto estd abrangido pelo ambito
de aplicagdo da legislagdo da Unido em matéria de indica¢des geograficas, deve
cessar qualquer protegio paralela ou similar.

68. Em contrapartida, esta sociedade considera que a exclusividade do sistema
de protecao previsto pelo direito da Unido ndo exclui toda a protegao nacional das
indicagoes geograficas. Com efeito, tal prote¢io nacional continua a ser possivel
quanto as indicagdes geograficas que nao estdo abrangidas pelo ambito de apli-
cacio dalegislacao da Unido em causa. Isso nao acontece, no entanto, no caso da
denominagio de origem «Porto» ou «Port», uma vez que esta se encontra prote-
gida nos termos do Regulamento n®1234/2007.

69. A Bruichladdich alega que o segundo e terceiro fundamentos do recurso
subordinado também carecem de fundamento.

70. Entende que o Tribunal Geral considerou com justeza que a marca contro-
vertida ndo violava o artigo 118°-M, n® 1 e 2, do Regulamento n® 1234/2007.
Considera igualmente fundada a apreciagdo do Tribunal Geral relativa a inexis-
téncia de risco de confusio, no espirito do publico relevante da Unido, entre os
produtos designados pela marca controvertida e os vinhos com a denominagao
de origem «Porto».

71. A este respeito, a Bruichladdich alega, designadamente, que a denominagio
de origem protegida «Porto» ou «Port» é entendida como fazendo referéncia
a uma parte do territério portugués, concretamente, a regido onde os vinhos
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vendidos com esta denominagio sio produzidos. Em contrapartida, a marca
controvertida faz referéncia nao a essa regido mas a um local perto do mar, tendo
em conta que a palavra «port» é um termo de lingua inglesa que remete para um
local no litoral preparado e destinado a receber os barcos. No sinal composto
«PORT CHARLOTTE», o segundo sinal <CHARLOTTE», que é o elemento
dominante pela sua dimensao e carater distintivo, ¢ imediatamente interpretado
como um nome feminino. Devido a esse facto, o primeiro sinal, habitualmente
utilizado para diversos produtos, entre os quais bebidas alcodlicas, apenas serve
para caracterizar um tipo de lugar.

72. Em quaisquer circunstincias, os produtos em causa, concretamente o
vinho do Porto e o whisky, sdo suficientemente diferentes, designadamente em
termos de ingredientes, de gosto e de teor alcodlico.

Apreciagio do Tribunal de Justica
Quanto ao primeiro fundamento do recurso subordinado

73. Em primeiro lugar, cumpre examinar o primeiro fundamento do recurso
subordinado interposto pelo IVDP.

74. Este fundamento tem por objeto os n% 38 e 41 do acérdao recorrido, em
que o Tribunal Geral afirmou o seguinte:

«38 [...] em conformidade com o espirito e o sistema do quadro legislativo tnico
da politica agricola comum (considerando 1 do Regulamento n® 491/2009; v. igual-
mente, neste sentido e por analogia com o Regulamento n® 510/2006, acérdao de 8
de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, Colet., EU:C:2009:521, n°s 107
e segs.), no que se refere ao 4mbito de aplicacdo do Regulamento n® [1234/2007], as
condicGes precisas e o alcance desta protecao estao estabelecidos exclusivamente no
artigo 118%-M, n% 1 e 2, do mesmo regulamento.

41 Daqui se conclui que, no que se refere ao 4mbito de aplicagio do Regulamento
n°[1234/2007], o artigo 118°-M, n® 1 e 2, regula, de modo uniforme e exaustivo, tanto a
autorizagdo como os limites, ou mesmo a proibigao da utiliza¢ao comercial das denomi-
nagoes de origem protegidas e das indicagbes geograficas protegidas pelo direito da
Unido, de modo que, neste contexto preciso, a Camara de Recurso ja nio tinha que
aplicar as condi¢oes de protegdo especificamente estabelecidas pelas regras perti-
nentes do direito portugués que estavam na origem da inscri¢do das denominagoes
de origem “[PJorto” ou “[P]ort” na base de dados E-Bacchus.»
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75. Contrariamente ao que alega o IVDP, o Tribunal Geral ndo cometeu
nenhum erro de direito ao aplicar ao regime previsto pelo Regulamento n®
1234/2007 os principios expostos pelo Tribunal de Justiga no acérdao de 8 de
setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), quanto ao
cardter uniforme e exclusivo do regime de protecdo previsto pelo Regulamento
n® 510/2006.

76. Com efeito, embora seja verdade que o regime de protecio instaurado
pelo Regulamento n®1234,/2007 nio ¢ idéntico ao previsto pelo Regulamento n®
510/2006, o Tribunal Geral podia com justeza considerar que estes dois regimes
tinham, em substincia, o mesmo cariter, uma vez que os seus objetivos € carac-
teristicas eram compardveis, conforme salientou igualmente o advogado-geral
no n° 63 das suas conclusdes.

77. A fim de analisar os objetivos do regime de protec¢io do Regulamento
n® 1234/2007, importa remeter para os considerandos do Regulamento n®
479/2008, uma vez que o Regulamento n® 491/2009 que alterou o Regulamento
n° 1234/2007 na sua versdo anterior se limitou, em substancia, a incorporar
neste ultimo as disposi¢des relativas as denominagoes de origem e as indicacoes
geograficas no setor vitivinicola que tinham sido introduzidas pelo Regulamento
n? 479/2008.

78. A este respeito, resulta do preimbulo do Regulamento n® 479/2008 que
este, tal como o Regulamento n® 510/20006, foi adotado com base nas disposigoes
do Tratado CE em matéria de politica agricola comum.

79. No que respeita aos objetivos desses instrumentos, o considerando 27 do
referido regulamento indica que o regime de protegdo em causa visa permitir
aos consumidores identificar, através de denominagdes de origem protegidas e
de indicagoes geograficas protegidas, os vinhos ditos de «qualidade». Para tal, o
mesmo considerando refere que os pedidos dessas indicagoes geograficas deverao
ser examinados em conformidade com a politica horizontal da Unido em matéria
de qualidade aplicavel aos géneros alimenticios, com exce¢do do vinho e das
bebidas espirituosas, definida pelo Regulamento n® 510/2006.

80. Além disso, observe-se que os objetivos do Regulamento n® 1234/2007 sao
analogos aos do Regulamento n® 510/2006, que o Tribunal de Justiga exp6s nos n®s
110 a 113 do acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521). Nesse acérdao, o Tribunal de Justiga considerou que a indi-
cagdo geogrifica registada nos termos do Regulamento n® 510/2006 oferecia uma
garantia de qualidade aos consumidores quanto aos produtos que dela dispem.

81. A este respeito, recordou que as denominagdes de origem se enquadram
no ambito dos direitos de propriedade industrial e comercial. A regulamentagao
aplicével protege os seus beneficidrios contra a utilizagdo abusiva das referidas
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denominacdes por terceiros que pretendam tirar proveito da reputagio que as
mesmas adquiriram. Visam garantir que o produto que as ostenta provém de uma
zona geografica determinada e apresenta certas caracteristicas particulares. Sao
suscetiveis de gozar de grande reputacio junto dos consumidores e constituir,
para os produtores que preencham as condi¢des da sua utilizagao, um meio funda-
mental de fidelizar a clientela. A reputa¢ao das denominagdes de origem ¢é fungao
da imagem de que estas gozam junto dos consumidores. Essa imagem depende,
por sua vez, essencialmente, das caracteristicas particulares e, mais geralmente,
da qualidade do produto. E esta qualidade que cria, definitivamente, a reputagio
do produto. Na percegio do consumidor, a ligacao entre a reputagio dos produ-
tores e a qualidade dos produtos depende, além disso, da sua convicgdo de que
os produtos vendidos sob a denominagdo de origem sdo auténticos (acérdao de
8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521,n° 110 e
jurisprudéncia ai referida).

82. Dai decorre que o Regulamento n® 1234/2006 constitui um instrumento da
politica agricola comum que visa essencialmente assegurar aos consumidores que
produtos agricolas que ostentam uma indicagao geografica registada nos termos
desse regulamento apresentam, em razao da sua proveniéncia de uma zona geografica
determinada, certas caracteristicas particulares e, portanto, oferecem uma garantia
de qualidade devida a sua proveniéncia geografica, com o objetivo de permitir aos
operadores agricolas que tenham feito esforgos qualitativos reais obter em contra-
partida melhores rendimentos e impedir que terceiros tirem abusivamente proveito
da reputagdo decorrente da qualidade desses produtos (v., por analogia, acérdao
de 8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n° 111).

83. Ora, se os Estados-Membros pudessem permitir aos seus produtores
utilizar nos respetivos territérios nacionais uma das mengdes ou um dos simbolos
que o artigo 8° do Regulamento n®1234/2007 reserva as denominagoes registadas
ao abrigo desse regulamento, baseando-se num regime nacional que pudesse
satisfazer exigéncias menos rigorosas do que as impostas no quadro do referido
regulamento para os produtos em causa, a referida garantia de qualidade, que
constitui a fungdo essencial dos titulos conferidos ao abrigo do Regulamento
n° 1234/2007, correria o risco de ndo ser assegurada. Conferir essa faculdade a
esses produtores nacionais poderia igualmente comprometer uma concorréncia
livre e nao falseada no mercado interno entre os produtores de produtos que
ostentam essas mengdes ou simbolos e, em particular, seria suscetivel de preju-
dicar os direitos que devem ser reservados aos produtores que fizeram esforcos
qualitativos reais para poderem utilizar uma indicagao geografica registada ao
abrigo desse regulamento (v., por analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009,
Budé¢jovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n® 112).

ACGRDAO DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DA UNIAO EUROPEIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 (PROC. 56/16)

REVISTA DE DIREITO INTELECTUAL - N202—2017: 00-00



84. O risco de comprometer desse modo o principal objetivo prosseguido
pelo Regulamento n® 1234/2007, que consiste em assegurar a qualidade dos
produtos agricolas em causa, é tanto mais importante quanto, contrariamente
as marcas, nenhuma medida de harmonizagio de eventuais regimes nacionais
de protecio das indica¢oes geograficas foi, até ao momento, adotado pelo legis-
lador da Uniao (v., por analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky
Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n® 113).

85. Importa observar, em seguida, que as caracteristicas do regime de protegio
previsto pelo Regulamento n®1234/2007 sao andlogas as instituidas pelo Regula-
mento n® 510/2006 e expostas nos n% 115 e seguintes do acérdao de 8 de setembro
de 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521).

86. Em primeiro lugar, contrariamente a outros regimes do direito da Unido
de protecio de direitos de propriedade industrial e comercial, como os da marca
da Unido Europeia previstos pelo Regulamento n® 207/2009 ou os relativos as
variedades vegetais estabelecidos pelo Regulamento n® 2100/94, o procedimento
de registo das denominagdes de origem e das indicagbes geograficas nos termos
do Regulamento n®1234/2007 baseia-se na reparti¢ao das competéncias entre o
Estado-Membro em causa e a Comissao, uma vez que a decisdo de registar uma
denominagio sé pode ser tomada pela Comissao se o Estado-Membro em causa
lhe tiver submetido um pedido para esse efeito e que tal pedido s6 pode ser feito
se o Estado-Membro tiver verificado se ele se justifica (v., por analogia, acérdao
de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521,
n°116).

87. Os procedimentos nacionais de registo sao, portanto, integrados no
processo decisério da Unido e constituem uma parte essencial dele. Nao podem
existir fora do regime de protecdo da Unido (v., por analogia, acérdao de 8 de
setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n® 117).

88. No que respeita ao procedimento de registo, ¢ igualmente revelador o
facto de o artigo 118°-F, n® 7, do Regulamento n® 1234/2007, disposi¢do em subs-
tancia idéntica ao artigo 38¢, n® 7, do Regulamento n® 479/2008, prever que os
Estados-Membros podem, a titulo transitorio apenas, conferir, a nivel nacional,
protecdo a uma denominacio até que a Comissdo tenha tomado uma decisio
sobre o pedido de registo (v., por analogia, quanto ao artigo 5, n® 6, do Regu-
lamento n® 510/2006, acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar,
C-478/07, EU:C:2009:521, n° 118).

89. Decorre dessa disposi¢ao que, no sistema instituido pelo Regulamento n®
1234/2007, quando os Estados-Membros dispdem da competéncia para tomar
decisdes, mesmo provisorias, derrogatdrias das disposi¢oes do referido regu-
lamento, essa competéncia deve resultar de regras expressas (v., por analogia,
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quanto ao artigo 5%, n° 6, do Regulamento n® 510/2006, acérdao de 8 de setembro
de 2009, Budé¢jovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n° 119).

90. Além disso, uma disposigdo dessa natureza nio teria efeito util se os
Estados-Membros pudessem conservar os seus préprios regimes de protegao de
denominagbes de origem e de indicagoes geograficas na acecao dos Regulamentos
n% 1234/2007 e 479/2008 e fazé-los coexistir com o regime que resulta desses
regulamentos (v., por analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009, Budé¢jovicky
Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, n° 120).

91. Em segundo lugar, o carater exaustivo do regime de protegao tal como
previsto pelos Regulamentos n® 1234,/2007 e 479/2008 ¢ igualmente compro-
vado pelas disposi¢des transitdrias previstas para as denominagdes geogra-
ficas existentes, como a denominagdo de origem «Porto» ou «Port» (v., por
analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, n® 121).

92. Assim, o artigo 118°-S do Regulamento n®1234/2007, disposi¢ao em subs-
tancia idéntica ao artigo 51° do Regulamento n® 479/2008, estabelece um sistema
transitério de prote¢do destinado a manter, por razoes de seguranga juridica, a
protecdo das denominagoes de vinhos ja estabelecida antes de 1 de agosto de
2009 no direito interno. Este sistema transitorio de prote¢do, conforme decorre
da redagdo do artigo 118°-S, n° 1, do Regulamento n® 1234/2007, ¢é estabelecido
ao nivel da Unido por for¢a do Regulamento n®1493/1999 e ¢ atribuido automati-
camente as denominagdes de vinhos jd protegidas designadamente em aplicagdo
deste dltimo regulamento (v., neste sentido, acordao de 13 de fevereiro de 2014,
Hungria/Comissao, C-31/13 P, EU:C:2014:70, n° 58).

93. Além disso, o artigo 118°-S, n® 4, do Regulamento n® 1234/2007 dispoe
que, até 31 de dezembro de 2014, essa prote¢io automatica dos nomes de vinhos
podia ser cancelada pela Comissao, por sua prépria iniciativa, se esses nao satis-
fizessem as condigoes estabelecidas no artigo 118°-B do referido regulamento.

94. Ora, esse regime de protegao transitéria de denominagoes de origem e de
indicagoes geograficas existentes nao teria razdo de ser se o regime de protecio
de tais denominagdes previsto pelo Regulamento n° 1234/2007 apresentasse um
cardter ndo exaustivo que implicasse que os Estados-Membros conservassem,
em qualquer circunstincia, a faculdade de manté-las sem limitagdo temporal (v.,
por analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, n® 128).

95. Acresce que, embora seja verdade que o considerando 28 do Regulamento
n°479/2008 refere que, «[a] fim de preservar as especiais caracteristicas de quali-
dade de vinhos com denominagao de origem ou indicagao geografica, os Estados-
-Membros deverao ser autorizados a aplicar regras mais estritas nesta matéria»,
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nao deixa de ser verdade, conforme salientou igualmente o advogado-geral no
n° 74 das suas conclusoes, que esse considerando visa unicamente o artigo 28°
deste regulamento, sob a epigrafe «Regras mais estritas decididas pelos Estados-
-Membros», que respeita unicamente as praticas enoldgicas.

96. Do mesmo modo, o Tribunal Geral decidiu com justeza, nos n%s 38 e 41 do
acérdao recorrido, que, no que respeita as denominagées de origem «Porto» ou
«Port», protegidas nos termos do Regulamento n® 1234/2007, este regulamento
comporta um regime de protecio uniforme e exclusivo, de modo que a Cdmara
de Recurso nao tinha que aplicar as regras pertinentes do direito portugués que
estavam na origem da inscri¢ao das referidas denominagdes de origem na base
de dados E-Bacchus.

97. Por conseguinte, o primeiro fundamento do recurso subordinado deve
ser julgado improcedente.

Quanto ao fundamento tinico do recurso principal

98. Com o seu tnico fundamento invocado no dmbito do recurso principal,
relativo a violagdo do artigo 53¢, n°1, alinea c), do Regulamento n°® 207/2009, lido
em conjugagdo com o artigo 82, n® 4, e o artigo 53 n° 2, alinea d), deste regu-
lamento, o EUIPO contesta o n® 44 do acérdao recorrido pelo qual o Tribunal
Geral decidiu o seguinte:

«No que respeita ao pretenso carter exaustivo da prote¢do conferida pelo artigo
118°-M, n®s 1 e 2, do Regulamento n® [1234/2007], como reconhecido pela Cdmara de
Recurso e invocado pelo [EUIPO], hd que salientar que nao resulta das disposi¢oes do
Regulamento n° [1234/2007] nem das do Regulamento n® 207/2009 que a protecio
ao abrigo do primeiro dos regulamento deva ser entendida como sendo exaustiva, no
sentido de que ndo pode ser completada, fora do seu ambito de aplicacio préprio,
por outro regime de protecio. Pelo contrério, resulta da letra univoca do artigo 53¢,
n°1, alinea c), do Regulamento n® 207/2009, lido em conjugagdo com o artigo 82, n®
4, e do artigo 53°, n° 2, do mesmo regulamento, que as causas de nulidade podem ser
fundadas, de maneira alternativa ou cumulativa, em direitos anteriores “nos termos
da legislacio [da Unido] ou do direito nacional que regula a respetiva protecio”.
Dagqui resulta que a protecio conferida as denominagées de origem e as indicagoes
geograficas (protegidas) nos termos do Regulamento n° [1234/2007] ¢ suscetivel de
ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma protecio adicional,
desde que as mesmas constituam “direitos anteriores” na acegdo das disposigoes ja
referidas do Regulamento n® 207/2009.»
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99. Resulta da improcedéncia do primeiro fundamento do recurso subordi-
nado que o Tribunal Geral nao cometeu nenhum erro de direito ao basear-se na
interpretagdo efetuada pelo Tribunal de Justiga nos n% 107 e segs. do acérdao
de 8 de setembro de 2009, Bud¢jovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), das
disposigoes relativas ao regime de protegio estabelecido pelo Regulamento n®
510/2006, ao decidir, em substincia, nos n’s 38 e 41 do acérdao recorrido, que o
regime de prote¢do das denominagoes de origem «Porto» ou «Port», conforme
previsto no artigo 118°-M, n% 1 e 2, do Regulamento n® 1234/2007, assumia, para
as denominagdes de origem abrangidas pelo ambito de aplicacio deste regula-
mento, um carter uniforme e exclusivo.

100. Ora, importa recordar que, no acérdio de 8 de setembro de 2009,
Budgjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), o Tribunal de Justi¢a considerou
que o regime de protegdo das denominagdes de origem previsto pelo Regula-
mento n® 510/2006 devia ser interpretado no sentido de que tinha caréter tanto
uniforme como exaustivo.

101. Em consequéncia desse cardter exaustivo do referido regime de protecao,
o Tribunal de Justi¢a entendeu que o Regulamento n® 510/2006 devia igual-
mente ser interpretado no sentido de que se opunha a aplicagdo de um regime de
protegao previsto por tratados que vinculam dois Estados-Membros, que confere
auma denominagio, reconhecida segundo o direito de um Estado-Membro como
uma denominagio de origem, uma prote¢io noutro Estado-Membro em que essa
protecio ¢é efetivamente reclamada, quando essa denominagio de origem nao foi
objeto de um pedido de registo ao abrigo do referido regulamento.

102. Nao decorre, alids, do acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky
Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), que a consequéncia retirada pelo Tribunal
de Justica quanto ao cardter exaustivo do regime de protegdo previsto pelo
Regulamento n?® 510/2006 nio abrangia a hipétese em que o regime de direito
nacional em causa confere uma protegao «adicional» a uma indicagao geografica
ou a uma denominagio de origem protegidas, ou seja, uma protec¢ao refor¢ada ou
uma protecio de nivel superior & que resultaria unicamente deste regulamento.

103. Pelas razdes expostas nos n° 83 e 89 a 93 do presente acérdio, o regime
de protegdo previsto pelo Regulamento n® 1234/2007 assume cariter exaustivo,
pelo que este regulamento se opde a aplicagio de um regime de prote¢do nacional
de indicagbes geogrificas protegidas ao abrigo do referido regulamento.

104. No entanto, o Tribunal Geral considerou, no n? 44 do acérdio recor-
rido, que a protegdo das denominagdes de origem e das indica¢des geograficas
ao abrigo do Regulamento n® 1234/2007 nao devia ser entendida como sendo
exaustiva, no sentido de que nao pode ser completada, «fora do seu 4mbito de
aplicagdo préprio», por outro regime de protecao.
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105. No presente caso, hd que observar que o litigio ¢ relativo a um processo de
declaragio de nulidade interposto contra o titular da marca PORT CHARLOTTE
com o fundamento de que esta infringia, designadamente, a protecao conferida
pelo direito portugués a denominagio de origem «Porto» ou «Port».

106. Ora, esta denominagdo de origem est4 claramente abrangida pelo 4mbito
de aplicagao proprio do Regulamento n® 1234/2007, uma vez que se trata de uma
indicagdo geogréfica conferida a um tipo de vinho, que foi registada e ¢ protegida
nos termos desse regulamento.

107. Embora o Regulamento n® 1234/2007 nao se oponha, em principio, a uma
protecao ao abrigo do direito nacional de uma «indicagdo de proveniéncia geogra-
fica simples», ou seja, uma denominagdo para a qual ndo existe ligacao direta
entre, por um lado, uma qualidade determinada, a reputagdo ou outra caracte-
ristica do produto e, por outro, a sua origem geografica especifica e que, por isso,
ndo estd abrangida pelo 4mbito de aplicacao do Regulamento n®1234/2007 (v.,
por analogia, acérdao de 8 de setembro de 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, n® 73 e jurisprudéncia ai referida), isso ndo acontece quando,
como no caso em apreco, o litigio tem por objeto uma denominagio de origem
atribuida a um vinho, a qual estd abrangida pelo 4ambito de aplicagao do referido
regulamento.

108. Daqui resulta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao decidir,
no n° 44 do acérdao recorrido, que a proteciao conferida as denominagdes de
origem e as indicacdes geograficas protegidas nos termos do Regulamento n®
1234/2007 «é suscetivel de ser completada pelo direito nacional pertinente que
conceda uma protecio adicional», desde que as mesmas constituam «direitos
anteriores» na ace¢ao do artigo 532, n° 1, alinea c), do Regulamento n°® 207/2009,
lido em conjugagio com o artigo 8%,n°4, e do artigo 532, n° 2, alinea d), do mesmo
regulamento.

109. Tendo em conta o exposto, o fundamento tGnico do recurso principal
deve ser julgado procedente.

Quanto ao segundo fundamento do recurso subordinado

110. Com o segundo fundamento do seu recurso subordinado, relativo a
violagdo do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), do Regulamento n® 1234/2007, que
dispoe que as denominagdes de origem afetadas sao protegidas contra qualquer
utilizagdo comercial direta ou indireta, mesmo por produtos nio comparaveis, na
medida em que tal utiliza¢o explore a sua reputagdo, o IVDP acusa o Tribunal
Geral de, non® 72 do acérdao recorrido, ter entendido que a Camara de Recurso
tinha concluido adequadamente que a marca controvertida, concretamente, o
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sinal «PORT CHARLOTTE», «nio utilizava nem evocava» a denominagio de
origem «Porto» ou «Port».

111. Este fundamento ¢ relativo ao exposto nos n’ 70 e 71 do acérdio recor-
rido, com a seguinte redagao:

«70. A este respeito, por um lado, importa salientar que a denominagao de origem
protegida de que o recorrente é titular e que estd inscrita na base de dados E-Bacchus
comporta as denominagdes “[O]porto”, “[P]ortvin”, “[Plortwein”, “[Plortwijn”, “[V]in
de [P]orto”, “[PJort wine”, “[P]ort”, “[V]inho do [P]orto” e “[P]orto”. Assim, trata-se
de denominagdes, em diferentes linguas, compostas quer de dois elementos, concre-
tamente, “port” ou “porto” e “vin”, quer de um tnico elemento, a saber, “oporto” ou
“porto”. Por outro lado, como defende o [EUIPO], ha que ter em conta o facto de a
marca controvertida também comportar uma expressdo composta por dois elementos,
concretamente, “port” e “charlotte”, que, 4 semelhanca da expressio “port wine”,
devem ser entendidos como uma unidade légica e conceptual [...].

71. Ora, ao contrédrio da expressao relativa a denominacdo de origem protegida
em causa, a relativa 3 marca controvertida ndo se refere expressamente a um vinho
mas ao nome proéprio feminino Charlotte, que ¢ diretamente associado ao elemento
“port”, cujo significado primario, em varias linguas europeias, incluindo o inglés e o
portugués, é o de um porto, concretamente, um lugar situado 4 beira mar ou de um
rio. Em consequéncia, como considerou corretamente a Camara de Recurso no n® 24
da decisdo [controvertida], lido no seu conjunto como unidade légica e conceptual, o
sinal PORT CHARLOTTE serd entendido pelo ptblico relevante como designando
um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida
uma ligacdo direta com a denominagao de origem “[Porto” ou “[P]ort” ou o vinho do
Porto. Como alega a [Bruichladdich], isto ¢ tanto mais verdade que o termo “charlotte”
constitui o elemento mais importante e mais distintivo da marca controvertida que
chama imediatamente a aten¢ao do publico relevante. O publico ndo verd o elemento
“port” como um elemento distinto ou dissocidvel do termo “charlotte”, mas como um
qualificativo diretamente ligado a esse termo que transmite a mensagem de que a
marca controvertida se refere a um local situado na costa ou ao longo de um rio. Esta
apreciacdo ¢ valida para qualquer consumidor médio da Unido que tenha conheci-
mentos, pelo menos basicos, de inglés ou de uma lingua roméanica.»

112. Tal como alegou 0 IVDP, em lingua portuguesa o termo «port» nao existe.
Além disso, o termo utilizado para designar um porto, ou seja, um local situado
na costa ou ao longo de um rio, é «porto». Daqui resulta que, quanto a este aspeto
concreto, o Tribunal Geral cometeu um erro factual manifesto.

113. E igualmente verdade que, de maneira mais geral, a apreciago do Tribunal
Geral segundo a qual o publico relevante, concretamente, o consumidor médio da
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Unido que tenha conhecimentos, pelo menos bésicos, de inglés ou de uma lingua
roménica, compreendera o sinal «<PORT CHARLOTTE» como designando um
porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida
uma ligagdo direta com a denominagio de origem «Porto» ou «Port» ou o vinho
do Porto, é de natureza factual e ndo pode, como tal e na falta da demonstragao
pelo IVDP de uma desvirtuagao manifesta de um elemento de prova suscetivel
de afetar essa apreciagdo, ser objeto de fiscalizacio na fase de recurso.

114. Tal apreciagdo também nio resulta de uma interpretagdo inexata da
expressdo «[q|ualquer utilizagdo comercial direta ou indireta», que figura no
artigo 118°-M, n® 2, alinea a), do Regulamento n® 1234/2007.

115. Com efeito, nao se pode considerar que a incorporagao numa marca de
uma denominagio protegida nos termos do Regulamento n® 1234/2007, como
a denominagio de origem «port», seja suscetivel de explorar a reputacio dessa
denominagio de origem, na ace¢do do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), deste regu-
lamento, quando a referida incorporagio nao leve o ptblico relevante a associar
essa marca ou os produtos para os quais foi registada a denominagio de origem
em causa ou ao produto vitivinicola para o qual esta ¢ protegida.

116. No caso em anilise, o Tribunal Geral, no final de uma apreciagao sobe-
rana de elementos de facto, constatou, nos n% 71 e 76 do acérdao recorrido, que
o sinal «<PORT CHARLOTTE», uma vez que ¢ composto pelo termo «port» e
pelo nome préprio Charlotte, serd entendido pelo publico relevante como uma
unidade légica e conceptual que designa um porto, ou seja, um local situado na
costa ou ao longo de um rio, a0 qual estd associado um nome préprio, que constitui
o elemento mais importante e mais distintivo da marca controvertida. Segundo
o Tribunal Geral, o piblico relevante nao apreendera nesse sinal uma referéncia
geografica ao vinho do Porto que beneficia da denominacido de origem em
causa.

117. Com fundamento nesta apreciagdo factual, o Tribunal Geral decidiu
acertadamente, sem cometer um erro de direito, que a CAmara de Recurso tinha
considerado corretamente que nao se podia considerar que a marca controver-
tida utilizava a denominacio de origem «Porto» ou «Port», na acegdo do artigo
118°-M, n® 2, alinea a), ii), do Regulamento n® 1234,/2007.

118. Apesar de, no n® 72 do acérdao recorrido, o Tribunal Geral ter acres-
centado, erradamente, que a marca controvertida nao evocava a referida deno-
minagdo de origem, baseando o seu raciocinio no artigo 118°-M, n° 2, alinea a),
do Regulamento n®1234/2007, quando a evocagao recai no ambito da alinea b)
dessa disposico, tal erro ndo tem incidéncia sobre a decisio do Tribunal Geral
de julgar improcedente a alegacao relativa a violagao do artigo 118°-M, n® 2, alinea
a), if), do referido regulamento.
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119. Consequentemente, o segundo fundamento do recurso subordinado deve
ser considerado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento do recurso subordinado

120. Com o seu terceiro fundamento do recurso subordinado, o IVDP argu-
menta que o Tribunal Geral, ao decidir, no n® 75 do acérdao recorrido, que o
uso da marca controvertida PORT CHARLOTTE, registada para um whisky, nao
comportava «usurpagao, imitagao ou evocagio», na acegao do artigo 118°-M, n® 2,
alinea b), do Regulamento n®1234/2007, da denominagio de origem protegida
«Porto» ou «Port», violou essa disposigao.

121. O Tribunal Geral recordou, em primeiro lugar, no n® 76 do acérdao recor-
rido, a jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa ao conceito de «evocagio»
tal como figura na legislacdo da Unido relativa a prote¢ao das denominagoes de
origem e das indicacdes geograficas.

122. Segundo essa jurisprudéncia, o conceito de «evocagao» abrange a hipdtese de
um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denomi-
nacao protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, ¢ levado a
ter em mente, como imagem de referéncia, a mercadoria que beneficia da denomi-
nagio [v., designadamente, no que respeita ao artigo 16°, alinea b), do Regulamento
(CE) n°110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008,
relativo a defini¢ao, designacao, apresentagio, rotulagem e protegio das indicagoes
geogrificas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n®1576/89
do Conselho (JO 2008, L 39, p. 16), disposi¢ao em todos os aspetos idéntica ao artigo
118°-M, n® 2, alinea b), do Regulamento n® 1234/2007, acérdio de 21 de janeiro de
2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n® 21 e jurisprudéncia ai referida].

123. Além disso, pode existir «evoca¢ao» mesmo que nio exista qualquer risco
de confusdo entre os produtos em causa, sendo importante, nomeadamente, que
ndo seja criada no espirito do ptblico uma associacio de ideias quanto 4 origem
do produto nem que um operador se aproveite indevidamente da reputagio da
indicagdo geografica protegida (v., designadamente, acérdao de 21 de janeiro de
2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n° 45).

124. O Tribunal Geral, sem cometer um erro de direito, aplicou o critério
essencial resultante dessa jurisprudéncia, ao decidir, no n® 76 do acérdao recor-
rido, que, pelas razdes expostas no n® 71 do mesmo acérdao, ainda que o termo
«port» faga parte integrante da marca controvertida, o consumidor médio, mesmo
admitindo que seja de origem ou de lingua portuguesa, quando estiver perante
um whisky que ostente a referida marca, nao a associard a um vinho do Porto que
beneficia da denominagao de origem em causa.
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125. O Tribunal Geral acrescentou, no referido n® 76, que esta apreciago ¢é
confirmada pelas diferencas nao negligencidveis entre as caracteristicas respe-
tivas de um vinho do Porto e de um whisky, designadamente em termos de ingre-
dientes, de teor de alcool e de gosto, que sio bem conhecidos do consumidor
médio e foram corretamente recordados pela Camara de Recurso nos n 20 e
34 da decisao controvertida.

126. Dado que as apreciagoes efetuadas deste modo pelo Tribunal Geral no
referido n® 76 sdo de natureza factual e o IVDP ndo demonstrou nenhuma desvir-
tuacio de um elemento de prova por parte do Tribunal Geral, tais apreciagdes nao
podem ser questionadas na fase de recurso uma vez que se baseiam igualmente
numa interpretagao exata do conceito de «evocagio», na acegao do artigo 118°-M,
n° 2, alinea b), do Regulamento n® 1234,/2007.

127. Por conseguinte, o terceiro fundamento do recurso subordinado deve
ser julgado improcedente.

128. Tendo em conta o exposto, deve ser dado provimento ao recurso principal
e negado provimento ao recurso subordinado. Por conseguinte, ha que anular o
acérdao recorrido.

Quanto ao recurso para o Tribunal Geral

129. Resulta do artigo 61°, primeiro pardgrafo, do Estatuto do Tribunal de
Justica da Unido Europeia que, quando o Tribunal de Justica anula a decisao do
Tribunal Geral, pode decidir definitivamente o litigio, se este estiver em condi-
¢oes de ser julgado.

130. Dado que o litigio esta em condigbes de ser julgado, o Tribunal de Justica
entende que pode decidir definitivamente do recurso interposto no Tribunal
Geral.

131. Com efeito, pelo acérdao recorrido, o Tribunal Geral julgou improce-
dentes todos os fundamentos articulados em apoio do recurso de que foi chamado
a conhecer, com exce¢io do terceiro fundamento, relativo ao facto de a Camara
de Recurso ter considerado erradamente que a protegdo das denominagoes de
origem para os vinhos era regida exclusivamente pelo Regulamento n®1234,/2007,
e nao simultaneamente pelo direito nacional, e da primeira parte do quarto
fundamento, relativa a violagdo do artigo 53° n° 1, alinea c), do Regulamento n®
207/2009, lido em conjugacao com o artigo 82, n® 4, do mesmo regulamento, na
medida em que a Camara de Recurso nio aplicou as disposi¢des pertinentes do
direito portugués.

132. Ora, pelo presente acérdao, o Tribunal de Justiga, por um lado, deu provi-
mento ao recurso principal interposto do acérdao recorrido, na medida em que,
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através deste, o Tribunal Geral julgou procedente o terceiro fundamento e a
primeira parte do quarto fundamento, e, por outro, negou provimento ao recurso
subordinado interposto da decisdo do Tribunal Geral de julgar improcedente a
segunda parte do quarto fundamento, relativa a violagao do artigo 118°-M, n® 2,
do Regulamento n® 1234/2007, na medida em que alegadamente a Camara de
Recurso considerou, erradamente, que o registo ou o uso da marca controver-
tida ndo constitufa uma utiliza¢do nem uma evocagao da denominacio de origem
«Porto» ou «Port», de modo que ndo era necessério verificar se a referida deno-
minagao de origem gozava de renome.

133. Dai resulta que todos os fundamentos aduzidos em apoio do recurso da
decisdo controvertida perante o Tribunal Geral devem ser julgados improce-
dentes.

134. Por conseguinte, ha que negar provimento ao recurso perante o Tribunal
Geral na sua totalidade, sem que seja necessario remeter-lhe o processo.

Quanto as despesas

135. Por forga do artigo 184°, n°® 2, do Regulamento de Processo do Tribunal
de Justiga, se o recurso da decisao do Tribunal Geral for julgado procedente e o
Tribunal de Justica decidir definitivamente o litigio, decidird igualmente sobre
as despesas.

136. Nos termos do artigo 1382, n® 1, do mesmo regulamento, aplicavel aos
processos de recursos de decisdes do Tribunal Geral por forca do artigo 1842, n®
1, desse regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vence-
dora o tiver requerido.

137. No presente caso, dado que o Tribunal de Justica deu provimento ao
recurso interposto pelo EUIPO e negou provimento ao recurso subordinado do
IVDDP, este ultimo foi vencido nos fundamentos aduzidos em apoio do seu recurso
perante o Tribunal Geral.

138. Por conseguinte, tendo o EUIPO e a Bruichladdich requerido a conde-
nacio do IVDP nas despesas, este deve ser condenado nas despesas efetuadas
pelo EUIPO e pela Bruichladdich nas duas instancias.

139. Em conformidade com o artigo 140, n° 1, do Regulamento de Processo,
aplicavel aos recursos de decisoes do Tribunal Geral por forga do artigo 184°,
n°1, do mesmo, a Reptiblica Portuguesa e a Comissao, que intervieram no litigio,
suportarao as suas préprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiga (Segunda Sec¢do) decide:

1)

2)

3)

4)

O acérdiao do Tribunal Geral da Unido Europeia de 18 de novembro
de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/THMI - Bruichla-
ddich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), &
anulado.

E negado provimento ao recurso no processo T-659/14, interposto
pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contra a decisiao
da Quarta Camara de Recurso do Instituto de Harmoniza¢do do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 8 de julho de 2014
(processo R 946/2013-4).

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ¢ condenado nas
despesas efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia (EUIPO) e pela Bruichladdich Distillery Co. Ltd nas duas
instancias.

A Republica Portuguesa e a Comissio Europeia suportario as suas
proprias despesas.

Assinaturas
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ACORDAO “PORT CHARLOTTE”: “HARD CASES MAKE BAD LAW”...
Comentario ao acdrdao do Tribunal de Justica de 14.09.2017,
no Proc. C-56/16 P

PEDRO SOUSA E SILVA*

Sumario: I. Enquadramento factual e processual; IL. Apreciagio geral; ITL. Significado e impli-
cagoes praticas; IV. A solugdo do caso concreto: Port Charlotte ndo evoca Port?; V. O cardcter
exaustivo da protec¢io europeia das denominagdes e indicagdes vitivinicolas; VI. Conclusdo

Resumo: Anotagio ao acérdio do Tribunal de Justica de 14.09.2017, no Proc. C-56/16 P,
julgando improcedente uma acg¢do de declara¢io de nulidade da marca comunitaria “PORT
CHARLOTTE” para whisky. Na base desta decisdo estd o entendimento de que o regime de
protecio previsto pelo Regulamento n® 1234,/2007 (“OCM tnica”) tem carater exclusivo e
exaustivo, pelo que essa tutela ndo ¢ suscetivel de ser completada pelo direito nacional que
conceda uma protegao adicional. O Tribunal considerou ainda que, no caso concreto, nio se
provou que a inclusdo da palavra “port” na referida marca de whisky explorasse a reputagio
da denominagio de origem “Port” ou constituisse uma evocagio desta. A anotacio analisa
criticamente esta decisdo e as suas implica¢des, nomeadamente as repercussoes na disciplina
nacional das denominagdes de origem vitivinicolas. O autor conclui que o facto de a tutela
destes sinais passar a reger-se exclusivamente pelas normas europeias nio afectard substan-
cialmente a protec¢io de que vinham usufruindo, tendo em conta a abrangéncia desse regime,
que cobre as diversas situacdes em que se regista um uso indevido desses sinais, incluindo os
casos de exploragdo da respectiva reputagio.

Abstract: Comment on the ruling of the European Court of Justice, of the 14th September 2017,
dismissing an action for the declaration of nullity of CTM “PORT CHARLOTTE” to desig-
nate whisky. The Court found that Regulation No 1234,/2007 contains a uniform and exclusive
system of protection concerning wine appellations of origin and geographical indications, and
thus cannot be supplemented by the relevant national laws granting additional protection to
these appellations or indications. The CJEU also found that, in the present case, even though
the term ‘port’ forms an integral part of the contested mark, the average consumer, in reaction
to a whisky bearing that mark, will not associate it with a port wine covered by the designation
of origin in question; therefore, no evocation or taking undue advantage of the reputation of
the protected geographical indication occurs. The author focuses on the consequences of
this decision for national regulations and concludes that their protection will not be lessened,
namely in cases of undue use of those signs or when unfair advantage is taken of its reputation.

* Professor da Universidade de Aveiro; advogado. O autor deixa consignado que patrocinou o Instituto
dos Vinhos do Douro e do Porto, IP no processo que deu origem a decisao anotada. As opinides expendidas
nesta anotagio s3o-no, naturalmente, a titulo meramente pessoal.
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Palavras-chave: Propriedade industrial; vinho; denominagdes de origem; indica¢ées geogra-
ficas; marcas; caracter exclusivo da regulamentacdo europeia; Porto; Port; jurisprudéncia.

Keywords: Industrial property; wine; appellations of origin, geographical indications; trade
marks; exclusive nature of EU regulation; Porto; Port; case-law.

|. Enquadramento factual e processual

Em 2011, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (adiante, “IVDP”), pediu
- no entdo Instituto de Harmoniza¢ao do Mercado Interno (adiante, “IHMI”),
—aanulagdo da marca comunitaria “PORT CHARLOTTE”, que tinha sido regis-
tada para “bebidas alcodlicas” em geral. Como fundamento para esse pedido, foi
invocada a denominacio de origem “PORTO” (também protegida na variante
“PORT”), a0 abrigo dos arts. 53/1/c) e 8/4 do Regulamento da Marca Comunitaria
(“RMC”), que qualificam como fundamento de anulacio a existéncia de um “sinal
utilizado na vida comercial cujo alcance nio seja apenas local”. Reagindo a esse
pedido, o titular da marca limitou o &mbito dos produtos a assinalar, restringindo-
-os a “whisky”. Apesar disso, o IVDP manteve o pedido de anulagio, o qual veio
a ser julgado improcedente pela Divisao de Anulagao do IHMI.

O IVDP recorreu entio para as Camaras de Recurso do IHMI, tendo estas
confirmado a decisdo, essencialmente por dois motivos: por um lado, o IVDP ndo
poderia invocar a tutela de que a DO “Porto” goza ao abrigo da lei portuguesa,
em virtude de a protecio das denominagdes de origem para os vinhos ser regida exclusi-
vamente pelo Regulamento n®491/2009 ¢, assim, ser da competéncia exclusiva da Unido
Europeia; por outro, mesmo ao abrigo deste regulamento, nao haveria motivos para
anular a marca “PORT CHARLOTTE”, dado que o nome da cidade do Porto, em
portugués, era “OPORTO” e ndo “PORTO” ou “PORT”.

! Em 2011, 0o RMC - Regulamento (CE) n® 207/209 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 - ainda nio
qualificava a existéncia de denominagdes de origem e indica¢des geogrificas (adiante, abreviadamente,
“DO” e “IG”) como motivo de recusa auténomo, ao contrario do que passou a suceder apds a revisdo
efectuada pelo Regulamento (UE) n® 2015/2424 do P.E. e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015,
entretanto codificado pelo Regulamento (UE) n°® 2017/1001 do P.E. e do Conselho, de 14 de Junho de
2017, que acrescentou ao citado art. 82 um novo n® 6.

2 Regulamento (CE) n°491/2009 do Conselho, de 25 de Maio de 2009, que altera o Regulamento (CE) n°
1234/2007 que estabelece uma organizagao comum dos mercados agricolas e disposi¢des especificas para
certos produtos agricolas (Regulamento «OCM unica»). No acérdao do TJ, este regulamento foi designado
através da sua referéncia original, n® 1234/2007. Estes regulamentos foram, entretanto, substituidos pelo
Regulamento (UE) n°® 1308/2013 do P.E. e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013.

PEDRO SOUSA E SILVA
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OIVDP recorreu da decisdo para o Tribunal Geral (adiante, “TG”), invocando
diversos fundamentos de direito e um de facto (a cidade do Porto, em portugués,
nao se chama “Oporto”). O TG julgou procedente o recurso e anulou a decisao
da Cémara de Recurso do IHMI, por entender que a protegdo conferida as deno-
minagoes de origem e as indicagoes geogrdficas (protegidas) nos termos do Regulamento
n? 491/2009 € suscetivel de ser completada pelo direito nacional pertinente que conceda
uma protegdo adicional, desde que as mesmas constituam «direitos anteriores» na acegio
das disposigdes jd referidas do Regulamento n® 207/2009. Por isso, ao ter ignorado a
legislacao nacional, que confere uma proteccio reforgada as DO de prestigio, o
IHMI tinha incorrido num erro de direito. Ja no que respeita ao erro de facto,
relativo ao nome da cidade do Porto, o TG desvalorizou-o (entendendo que ndo
havia sido determinante para a decisdo da Camara de Recurso). Relativamente
ao risco de confusdo ou associacio entre a marca “PORT CHARLOTTE” e a
denominagao de origem “PORT”, o TG julgou-o inexistente, tendo em conta
que o significado primdrio” do elemento «port» “em vdrias linguas europeias, incluindo
0 inglés e o portugués, € o de um porto, concretamente, um lugar situado a beira mar ou de
um rio (realces acrescentados).

Inconformado com este acérddo, o IHMI recorreu para o Tribunal de Justica
(adiante, “TJ”), com o apoio da titular da marca e também da Comissio Europeia
(que apenas interveio na audiéncia oral), sustentando que a protec¢io das DO
de vinhos resulta unicamente, de forma “exclusiva e exaustiva”, da regulamen-
tagdo europeia, ndo sendo actualmente possivel invocar neste contexto as normas
nacionais, porventura mais favoraveis. Em face desse recurso, o IVDP interpds um
recurso subordinado, defendendo, nomeadamente, que, mesmo a luz da regu-
lamentagdo europeia, havia fundamento para anular o registo da marca “PORT
CHARLOTTE” por evocacio da DO “PORT”, questdo erradamente apreciada
pelo TG ao pressupor que a palavra “port” existe no léxico portugués.

Apés audiéncia oral, o advogado-geral SANCHEZ-BORDONA pronunciou-
-se no sentido da procedéncia de ambos os recursos®: quer do recurso principal,
devido ao “caracter exclusivo” da protec¢io decorrente do Regulamento n®
1234/2007 (ndo admitindo, assim, a prote¢io complementar dos ordenamentos
nacionais); quer do recurso subordinado, preconizando a anulagio do registo da
marca “Port Charlotte” para whisky, dado a mesma constituir uma “evocagio”
do denominagao de origem “Porto/Port”, que nao deve ser admitida, mesma na
auséncia de risco de confusdo, dado tratar-se de produtos de aparéncia andloga, ambos
engarrafados como bebidas alcodlicas, e tendo em conta a (parcial) semelhanga fonética entre
a DOP de renome e a marca cuja declaragio de nulidade era pedida.

* Conclusdes apresentadas em 18.05.2017, texto disponivel in http://curia.europa.eu/juris
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O TJ, subscrevendo a tese do IHMI e (nesta parte) do advogado-geral, julgou
procedente o recurso, declarando que o regime de protegdo previsto pelo Regulamento
n?1234/2007 assume cardter exaustivo, pelo que este regulamento se opoe a aplicagdo de
um regime de protegio nacional de indicagdes geogrdficas protegidas ao abrigo do referido
regulamento. Por isso, o TG tinha errado ao decidir que tal protegio é «suscetivel de ser
completada pelo direito nacional pertinente que conceda uma protegio adicional».

Em contrapartida, o recurso subordinado foi julgado improcedente, tendo o TJ
entendido — aqui contra o parecer do advogado-geral — que o TG havia decidido
correctamente, ao considerar que a incorporagdo numa marca de uma denomi-
nagio protegida, como a DO «Port», ndo era suscetivel de explorar a reputagio
dessa DO, quando a referida incorporacio nio leve o ptblico relevante a associar
essa marca ou os produtos para os quais foi registada a denominagdo em causa
ou ao produto vitivinicola para o qual esta é protegida. Isto apesar de reconhecer
que o Tribunal Geral cometeu um erro factual manifesto, porquanto em lingua portu-
guesa o termo «port» ndo existe. Além disso, o termo utilizado para designar um porto, ou
seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, € «porto» (realce acrescentado).

Abstraindo desse erro, o TJ confirmou a apreciagio soberana de elementos de
facto do TG, quando constatou, nos n.” 71 e 76 do acdrddo recorrido, que o sinal <PORT
CHARLOTTE», uma vez que é composto pelo termo «port» e pelo nome prdprio Charlotte,
serd entendido pelo piiblico relevante como uma unidade ldgica e conceptual que designa
um porto, ou seja, um local situado na costa ou ao longo de um rio, ao qual estd associado
um nome proprio, que constitui o elemento mais importante e mais distintivo da marca
controvertida. Segundo o Tribunal Geral, o piiblico relevante nio apreenderd nesse sinal
uma referéncia geogrdfica ao vinho do Porto que beneficia da denominagdo de origem em
causa.

Il. Apreciacdo geral

Este processo tem varios aspectos surpreendentes. Mas aquele que, porven-
tura, mais surpreende, ¢ a ligeireza com que se foram cometendo (e desvalori-
zando) erros de facto nas sucessivas instancias, sempre em sentido desfavoravel
a tutela da denominagio de origem “PORT/PORTO”. Trata-se de erros crassos,
até custando a acreditar que — sendo uma das partes uma entidade publica portu-
guesa e a causa de pedir uma denominacio de origem portuguesa —, nao tenha
havido o cuidado de verificar como se escreve o nome da cidade do Porto em
lingua portuguesa, nem de verificar se o termo “port” existia no idioma portugués.

Estranhamente, estes “factos” inexistentes serviram para fundamentar deci-
soes desfavordveis a proteccao da DO “PORT/PORTO”. Mas, quando se demons-
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trou que tais “factos” afinal nio existiam, a sua inexisténcia tornou-se irrelevante,
nao servindo para fundamentar uma decisdo favordvel aquela denominacio...

Uma segunda surpresa prende-se com a forma acritica como o TJ transpds para
o sector vitivinicola a jurisprudéncia firmada no acérdao “BUD™, ao abrigo de
um regulamento substancialmente diferente, em aspectos relevantes, que foram
subestimados na analise efectuada. Na verdade, a questdo central deste recurso
residia em saber se o regime de prote¢ao das DO do setor vitivinicola, previsto
no Regulamento n® 1234,/2007, assumia ou ndo um carater exaustivo, excluindo
qualquer protecio das mesmas pelo direito nacional dos Estados-Membros; e,
em fungdo da resposta a essa questdo, se a remissao para o direito nacional, cons-
tante do art. 8/4 do RMC, permitia que tal protecgao fosse completada pelo direito
nacional pertinente que conceda uma protegio adicional a tais denominagoes. Sendo assim,
importava determinar se a conclusdo enunciada no caso “BUD” - de que a tutela
das denominagdes de origem consagrada pelo Regulamento n® 510/2006°, para
outros produtos alimentares, constituia um regime unico e exclusivo — era ou nao
transponivel para o &mbito das DO vitivinicolas, disciplinadas pelo Regulamento
n® 1234/2007.

Pois bem, a decisao proferida no caso “BUD” tinha-se baseado, declarada-
mente, na intengdo do legislador europeu de criar um regime tnico e exclusivo,
manifestada no Considerando 6 do referido regulamento n® 510/2006, que anun-
ciava expressamente uma abordagem comunitdria, pretendendo instituir uma abor-
dagem mais uniforme. No entanto, o Regulamento n® 1234/2007 (“OCM unica”,
que disciplina as DO e IG vitivinicolas) ndo tem qualquer considerando compa-
ravel, nem a menor indica¢do de que a tutela europeia das DO e IG vitivinicolas
seja exaustiva ou exclusiva.

Esta disparidade de textos era facil de entender, tendo em conta a diversidade
de situagdes, de antecedentes e de tradi¢des juridicas existentes nos dois domi-
nios. Enquanto as denominagdes de origem de vinhos existem hd séculos, numa
série de paises europeus, as DO e IG relativas a outros produtos alimentares
eram comparativamente mais escassas e incipientes®. Por isso, a regulamentagao
europeia respeitante aos produtos alimentares nio veio ocupar um espaco ja
preenchido por um conjunto importante de ordenamentos nacionais, dado que

* Acérdao de 8.09.2009, Bud&jovicky Budvar, Proc. C-478/07 (“BUD”).

5 Que antecedeu o actual Regulamento (UE) n® 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios.
¢ Parauma panordmica dos antecedentes de protecgdo das DO e IG, cf. DEV GANGJEE, Relocating the Law
of Geographical Indications, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 21-177 e ALBERTO RIBEIRO
DE ALMEIDA, A Autonomia Juridica da Denominagio de Origem, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 16-637.
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as regulamentacdes preexistentes eram muito limitadas, justificando-se assim a
sua substitui¢ao integral por um corpo normativo europeu exclusivo e exaustivo.
Contudo, no dominio das DO e IG vitivinicolas, onde ji existiam sélidas e tradi-
cionais regulamentacdes nacionais, essa substitui¢do ndo se mostrava necessaria,
nem aconselhével.

Sintomaticamente, nos principais paises europeus produtores de vinho,
mormente na Franga, na Itdlia e em Espanha, a legisla¢do nacional em matéria
de DO e IG vitivinicolas continuou a aplicar-se nos tribunais, em paralelo com as
normas europeias, mesmo depois da entrada em vigor da regulamentagao euro-
peia nessa matéria’ e da instituicdo do registo europeu das DO e IG vitivinicolas
(“E-bacchus”).

Acresce que os proprios servicos da Comissao Europeia — que agora se mani-
festou em apoio da tese da “exclusividade”, defendida pelo IHMI - afirmavam,
em Outubro de 2008: For agricultural products, the system of registration and protec-
tion is exclusive EC competence for all the names to which it applies. This precludes the
possibility to protect geographical names for those products at national level. For wine and
spirits it remains possible to allow national indefinite protection® O mesmo documento,
ao enunciar as diferengas e semelhancas dos dois sistemas europeus, sublinhava
como “diferenga importante”, a coexistence of national and EU protection systems ( for
wine and spirits).

Note-se que este paralelismo e coexisténcia de tutelas — europeia e nacional —
corresponde ao sistema instituido nos dominios dos desenhos ou modelos e das
marcas (e, futuramente, das patentes) em que, a par de uma protec¢io europeia
e de um registo europeu, continuam a (co)existir registos nacionais e protec¢des
nacionais, territorialmente limitadas. E certo que, como agora sublinhou o TJ, nos
dominios das marcas e dos desenhos ou modelos, as normas nacionais “paralelas”
aos regimes unitdrios de protec¢ao, foram objecto de medidas de harmonizagao
europeia (o que nio sucedeu no dominio das DO e IG). Mas essa harmonizagio
ndo parece condi¢io imprescindivel para a manutencao da tutela ao nivel dos
ordenamentos juridicos nacionais. Alids, é essa a situagao no dominio dos direitos
de obtengio vegetal.

Seja como for, o Tribunal de Justi¢a ndo foi sensivel a esta argumentacio, tendo
perfilhado um entendimento centralista e uniformizador, que revela pouca sensi-

7 Introduzida em primeiro lugar pelo Regulamento (CE) n°479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008
(organizagao comum do mercado vitivinicola).

8 “Geographical Indications”, Background Paper to the Green Paper on Agricultural Product Quality, DG
Agricultura de Desenvolvimento Rural, Outubro 2008, pp. 4 e 6 (disponivel in http://ec.europa.eu) -
realce acrescentado.
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bilidade para a especificidade do sector dos vinhos’, que — apesar de estarmos
perante um dos dominios mais dindmicos e competitivos do sector agricola da
Europa - foram tratados como uma mera “commodity”.

Mas, bem ou mal, a decisdo estd tomada: Roma locuta, causa finita. Sendo
assim, importa agora interpretar devidamente esta decisdo e extrair dela as suas
(diversas) consequéncias.

lll. Significado e implicacdes praticas

Na exegese desta decisdo hd que usar de alguma prudéncia®.

Desde logo, importa ter presente que este acérdao do TJ foi tirado em recurso
de uma acgdo de declaracao de nulidade de um registo de marca da UE, e ndo num
reenvio prejudicial (este sim destinado a uniformizagao de jurisprudéncia)". Pelo
que o efeito vinculativo desse acordao se contém dentro do 4mbito daquela lide.
Por outro lado, o fundamento desta ac¢io de anulagdo assentava numa norma
(n®4 do art. 8 do RMC) que entretanto deixou de se aplicar s denominacoes de
origem e indicagdes geograficas, dado que estas passaram a ter uma norma prépria
(on® 6 desse art. 82 %), que ndo existia aquando da instauragdo da referida acgao
de declaragdo de nulidade. Tratava-se, pois, de um enquadramento juridico algo
diferente do actual. Por fim, tenhamos em aten¢io que o Tribunal de Justi¢a ndo
pode reapreciar a matéria de facto fixada nas instancias, apesar das manifestas

° E curioso verificar que nenhum dos juizes que integraram este colectivo do TJ era nacional de um pais
produtor de vinho; e que o advogado-geral (espanhol) evidenciou outra compreensio e sensibilidade
para esta problematica...

!0 Para uma andlise desta problematica — publicada em momento anterior ao acérdao do TJ mas posterior
20 do TG - cf. ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, “A Unicidade do Sistema da Unido Europeia de Tutela
das denominagées de Origem e Indicagbes Geogréficas (Reflexos no Direito Portugués)”, in: Revista de
Direito Intelectual, n® 2-2015, p. 111 e ss.

' KoEN LENAERTS, IGNACE MASELIS & KATHLEEN GUTMAN, EU Procedural Law, Oxford University
Press, Oxford, 2014, pp. 244-246.

12 Com a seguinte redacgio (introduzida pelo Regulamento (UE) n® 2015/2424 do P.E. e do Conselho,
de 16 de Dezembro de 2015, entretanto codificado pelo Regulamento (UE) n® 2017/1001 do P.E. e do
Conselho, de 14 de Junho de 2017):

Mediante oposicdo de qualquer pessoa autorizada ao abrigo da legislacdo aplicavel a exercer os direitos
decorrentes de uma denominagio de origem ou de uma indicagio geografica, o pedido de registo da marca
é rejeitado caso, e na medida em que, de acordo com a legislacdo da Unido ou com o direito nacional que
prevejam a prote¢do de denominagées de origem ou de indicagoes geograficas:

i) jd tenha sido apresentado um pedido de denominagio de origem ou de indicagdo geogrdfica, em conformidade com a
legislagiio da Unido ou com o direito nacional, antes da data do pedido de registo da marca da UE ou da data do direito
de prioridade invocado para o pedido, sob reserva do seu registo subsequente,

it) essa denominagdo de origem ou essa indicagdo geogrdfica confira o direito de proibir a utilizagdo de uma marca posterior.
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deficiéncias que acima ficaram apontadas, atento o 4mbito limitado do recurso
para esta instancia suprema.

Contudo, mesmo com estas reservas, é inegavel que do acérdao em aprego se
extraem duas conclusoes inequivocas:

- Que, neste caso concreto, nao se provou que a inclusao da palavra “port”
na marca “Port Charlotte” para whisky explorasse a reputacdo da denomi-
nacio de origem “Port” ou constituisse uma evocagao desta denominagao.

- Que a proteccio das DO e IG de vinhos deve doravante ser apreciada,
exclusivamente, a luz da regulamentagio europeia, mais concretamente
dos (actuais) artigos 102° e 103 do Regulamento 1308/2013";

Passemos, entdo, a uma breve andlise destas duas conclusoes, comecando pela
decisao do recurso subordinado, com menor importancia doutrinal que a profe-
rida no recurso principal.

IV. A solugao do caso concreto: port charlotte nao evoca port?

Para julgar improcedente o recurso subordinado, o Tribunal de Justi¢a — impe-
dido como estava de reapreciar a matéria de facto - limitou-se a declarar™* que
o Tribunal Geral no tinha cometido erros de direito, nomeadamente quando
declarou que “pode existir «evocagido» mesmo que ndo exista qualquer risco de confusio
entre os produtos em causa, sendo importante, nomeadamente, que nio seja criada no espi-
rito do puiblico uma associagdo de ideias quanto a origem do produto nem que um operador
se aproveite indevidamente da reputagdo da indicagdo geogrdfica protegida (v., designa-
damente, acdrdio de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n°45).

Ora, nio estando em causa o acerto da orientacio definida no caso VIINI-
VERLA (pacifica e equilibrada), ja custa a compreender como é que o T] entendeu
que ndo se podia considerar que a marca controvertida utilizava a denominagdo de origem
«Porto» ou «Port», na ace¢do do artigo 118°-M, n® 2, alinea a), ii), do Regulamento
n?1234/2007. E que, como sublinhou o advogado-geral, é inggdvel que a marca «Port
Charlotte» reproduz o proprio termo da DOP, isto €, «Port» ',

Na verdade, a polissemia do termo “port” ndo deveria ter servido para justi-
ficar a sua inclusdo numa marca, sobretudo de uma marca de bebidas alcodlicas,

13 Disposi¢bes que correspondem aos artigos 118°-L e 118°-M do Regulamento n° 1234/2007,
anteriormente em vigor.

14 56117 ¢ 123.

> Cf. Conclusoes cit., § 85.
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negando protecgdo a uma DO protegida, a que alids se reconhece reputagao .
Sobretudo depois de se constatar que a palavra “port”, afinal, ndo existe no léxico
portugués. Se, para o consumidor portugués, “port” nao significa “porto de mar”
ou “porto de rio”, entdo significa o qué? A resposta ¢ evidente: significa “vinho
do Porto”. E ai torna-se inevitdvel a evocagdo...

Por isso, se é certo que o TG enunciou correctamente os critérios gerais rela-
tivos a evocagao de sinais distintivos, também o é que os aplicou incorrectamente,
pelo que o TJ podia e devia ter tirado consequéncias disso.

Ainda assim, fixando esta decisdo nas suas devidas dimensoes, ha que dizer
que ela resulta das circunstincias concretas do caso, e do material probatdrio
concreto apreciado nas instancias, com resultados que o TJ aceitou pelo seu valor
facial, incluindo as deficiéncias que ja ficaram apontadas. Aquilo que o Tribunal
apreciou foi a situagdo concreta que emergiu da actividade probatéria desenvol-
vida naquele processo especifico. Pelo que, salvo melhor opinido, nao ¢ suscep-
tivel de extrapolagio para outros casos.

Note-se que o préprio T] sublinhou que, nesta parte, a apreciacdo do TG éde
natureza factual e nio pode, como tal e na falta da demonstragdo pelo IVDP de uma desvir-
tuagdo manifesta de um elemento de prova suscetivel de afetar essa apreciagdo, ser objeto de
fiscalizagio na fase de recurso. Ou seja, absteve-se de reapreciar essa questdo, pois
isso relevava da concreta matéria de facto ja fixada nas instancias.

Em face disso, estamos perante aquilo que os tribunais franceses designam
como um cas d espéce, insusceptivel de constituir um precedente idéneo para fundar
uma orienta¢ao em casos futuros, que ficardo dependentes do material probatério
especifico que vier a ser apresentado em cada processo concreto.

De resto, a demonstrar que a decisio relativa 8 marca “PORT CHARLOTTE”
nao pode ser tomada como um precedente concludente, esta o facto de, noutros
casos semelhantes, o IHMI/IPIUE ter decidido em sentido contririo, nomea-
damente quando rejeitou o registo das seguintes marcas: PORT RHUIGE para
whisky's, PORTE D’OR para vinhos e bebidas espirituosas®® e DIPORTOFINO para
bebidas alcodlicas, cervejas, vinagre, sumos de frutas, dguas minerais e bebidas ndo alcod-
licas, café, chd, pdo, produtos de confeitaria e temperos, entre outros™.

16 Idem, § 86 e nota 45.

17°§§ 113,116 € 126, em que o T] alude & apreciagio soberana de elementos de facto, por parte do Tribunal Geral.
¥ Decisdo de 14.05.2014, Oposicdo n°® 002135476, recusando o registo da marca comunitaria n®
011229317.

19 Decisdo de 16.04.2014, Oposigao n® 002153628, recusando o registo da marca W10466150.

? Decisao de 31.05.2013, Oposigao n® B 001876187, marca n® 009806597. Na mesma linha, o IHMI
jé havia recusado o registo da marca “ROYAL COGNAC”, para metais preciosos, publicidade, administragdo
e gestdo de negdcios, educagdo, entretenimento e actividades desportivas, por considerar que esta marca poderia
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Nio ¢ facil encontrar uma explica¢io logica para estas discrepancias, porven-
tura ligadas as diferentes competéncias linguisticas dos examinadores do Instituto.
Por isso, enquanto estes continuarem a pronunciar-se sobre paises que desco-
nhecem e idiomas que ndo dominam, serd aconselhavel que o IVDP, em casos
futuros, passe a juntar ao processo dicionarios da lingua portuguesa e, quig,
mapas das estradas nacionais, provando que o léxico lusitano ndo comporta a
palavra “port” e a cidade invicta nio se chama “Oporto”. Talvez assim demonstre
que, para o consumidor portugués, “port” significa, exclusivamente, uma variante
da DO “vinho do Porto”...

Ao proferir esta decisao, o T] ndo esteve no seu melhor. Mas, como atenuante,
pode invocar-se o deficiente desempenho das instdncias em matéria probatdria,
dando por assente uma factualidade desfasada da realidade. Neste caso, em que
a lingua portuguesa foi tdo maltratada, confirma-se o velho addgio® hard cases
make bad law...

V. 0caracter exaustivo da proteccao europeia das denominacdes e indicacdes vitivinicolas

Mas ¢ ao afirmar a natureza exaustivo da regulamentagdo europeia neste
dominio que esta decisdo assume especial relevo, modificando dramaticamente
o enquadramento juridico das DO e IG de produtos vitivinicolas. Mesmo nao
se tratando de uma decisdo proferida num reenvio prejudicial, o modo enfatico
como o TJ proclamou esse caracter torna claro que esse entendimento veio para
ficar, ndo estando ligado as contingéncias deste caso concreto.

No que respeita a Portugal, tenha-se presente que a tutela das DO e IG
do sector dos vinhos era assegurada, por um lado, pelas normas do Cédigo da
Propriedade Industrial (artigos 3052 a 315°) e, por outro, pelas disposi¢oes do
Decreto-Lei n® 212/2004, de 23 de Agosto, que estabelece a organizagio insti-
tucional do sector vitivinicola (mormente o seu art. 5%); isto para além do regime
sancionatdrio do sector vitivinicola, previsto no Decreto-Lei n® 213/2004, de 23
de Agosto, que define os crimes e contra-ordenagoes aplicaveis as infrac¢des as
normas que regulam a respectiva actividade. Além disso, certas DO mais impor-
tantes, como as denominagdes “PORTO” e “DOURO”, beneficiam mesmo de uma
protecgao aprofundada, decorrente do Decreto-Lein®173/2009, de 3 de Agosto.

aproveitar-se da reputagdo da denominagdo de origem “COGNAC” - Decisao da 4* Camara de Recurso do IHMI,
de 15/05/2008, Proc. R 1171/2005, INAO vs. QVC.

2l As origens deste adagio sao geralmente apontadas 4 decisdo de um tribunal americano, no caso Hodgens
v. Hodgens (1837), citado por FRED SHAPIRO, The Yale Book of Quotations, Yale University Press, 2006.
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Que consequéncias devem extrair-se desta jurisprudéncia, no que respeita a apli-
cabilidade dos varios diplomas que integram a disciplina do sector dos vinhos?

No caso das normas do Cédigo da Propriedade Industrial [CPI], pelo menos
daquelas que definem os “direitos conferidos pelo registo” (art. 312%), parece
claro que deixaram de se aplicar as DO e IG de vinhos e produtos vitivinicolas*.
Como ¢ 6bvio, esta disciplina mantém-se em vigor, mas passa a abranger unica-
mente sinais distintivos nao abrangidos pela regulamentagio europeia, como por
exemplo a DO “Bordados da Madeira”.

Haverd, porém, que ressalvar a aplicabilidade das normas penais e contra-
-ordenacionais que punem infracgoes nesta matéria, nomeadamente as normas
sancionatérias do CPI (arts. 3252, 335% e 338°) e a disciplina do Regime das Infrac-
¢oes Vitinicolas®. Isto porque as consequéncias das infrac¢oes a regulamentagio
aplicdvel permanecem matéria de competéncia nacional, no tendo sido objecto
de regulamentacio ao nivel europeu. Isso sucede nio apenas quanto a tutela penal
(nos paises que, como Portugal, a prevejam), quer quanto a tutela civil, matéria
cuja disciplina também continua a relevar dos ordenamentos juridicos nacionais,
com as condicionantes decorrentes da directiva do enforcement*. Por isso, nessa
matéria continua a aplicar-se o disposto nos artigos 338°-A a 3452 do CPL

Em contrapartida, o disposto no artigo 52 do Decreto-Lei n® 212/2004 e no
artigo 22 do Decreto-Lei n® 173/2009 torna-se inaplicavel, devendo considerar-
-se substituido integralmente pelas normas da pertinente regulamentagao euro-
peia, neste caso os artigos 93¢ a 115¢ do Regulamento (UE) 1308/2013, de 17 de
dezembro de 2013 (a denominada “OCM tnica”, ja referida). Nestas disposi¢oes,
disciplina-se a protecgdo das denominagdes de origem, indicagdes geograficas e
mengoes tradicionais no setor vitivinicola, incluindo o seu registo ao abrigo do
artigo 104° desse diploma.

No que respeita, especificamente, ao ambito da tutela das DO e IG, merecem
especial destaque os artigos 102¢ (relagdo com marcas) e 103° (protecgio), que
tipificam as situagoes abrangidas pelo jus prohibendi decorrente destes direitos
exclusivos de propriedade industrial.

2 Poridentidade de razoes, esta conclusio parece ser extensivel as DO e IG relativas a bebidas espirituosas
(como, v.g., aguardentes, gin, vodka, rum, licores, etc.), dado que tais sinais distintivos também estdo
sujeitos a disciplina de normas europeias [Regulamento (CE) N° 110/2008, de 15 de Janeiro, relativo
a definicdo, designacdo, apresentagio, rotulagem e protecgio das indicagbes geograficas das bebidas
espirituosas], dispondo de um registo proprio junto da Comissao Europeia (cf. a base de dados E-Spirit-
Drinks, acessivel online in http://ec.europa.eu/agriculture/spirits). O mesmo se diga quanto as DO e IG
respeitantes aos demais produtos agricolas e géneros alimenticios, abrangidos pelo referido Regulamento
(UE) n®1151/2012 do P.E. e do Conselho, de 21 de novembro de 2012.

» Aprovado pelo citado Decreto-Lei n® 213/2004.

#* Directiva n® 2004/48/CE do P.E. e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos
de propriedade intelectual, ja transposta para o CPL
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A primeira destas disposi¢oes prevé a recusa e a invalidacao do registo de
uma marca que contenha ou consista numa denominagdo de origem protegida ou numa
indicagdo geogrdfica protegida que ndo respeite o caderno de especificagoes do produto em
causa, quando tal marca diga respeito a um produto de uma das categorias enumeradas
no Anexo VII, Parte II (i.e., um produto vitivinicola) e a protec¢io da DO ou IG
seja prioritdria.

Por sua vez, o artigo 103¢, n® 2 dispoe que as referidas denominagdes ou indi-
cagdes sao protegidas contra:

a)

b)

d)

Qualquer utilizagdo comercial direta ou indireta do nome protegido:

i) por produtos comparaveis ndo conformes com o caderno de especifi-
cacoes do nome protegido;

i) na medida em que tal utiliza¢do explore a reputagio de uma denomi-
nacio de origem ou de uma indica¢do geografica;

Qualquer utilizacdo abusiva, imitagdo ou evocag¢ao, mesmo que a verda-

deira origem do produto ou servigo seja indicada ou que o nome protegido

seja traduzido, transcrito ou transliterado ou acompanhado de termos tais

como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imita¢do”, “sabor”, “modo” ou

similares;

Qualquer outra indicagao falsa ou falaciosa quanto 4 proveniéncia, origem,

natureza ou qualidades essenciais do produto, no acondicionamento ou na

embalagem, na publicidade ou nos documentos relativos ao produto viti-

vinicola em causa, bem como contra o acondicionamento em recipientes

suscetiveis de dar uma impressdo errada quanto a origem do produto;

Qualquer outra pratica suscetivel de induzir o consumidor em erro quanto

a verdadeira origem do produto.

Uma leitura atenta destas diversas hipéteses demonstra que a protecgdo euro-
peia das denominagdes e indicagdes vitivinicolas cobre a generalidade dos riscos
a que estdo expostos os sinais distintivos:

O risco de confusio, prevenido na subalinea i) da alinea a), bem como nas
alineas ¢) ed) don®2.

Os riscos de diluigdo, degradagio e de aproveitamento parasitdrio®™ da reputagio
da denominagao ou indicagdo, prevenidos na subalinea ii) da alinea a),
bem como na alinea b) do n® 2.

% Conforme resulta da jurisprudéncia do TJUE, no caso INTERFLORA (ac. de 22.09.2011, Proc.
C-323/09), relativo a tutela das marcas com reputagio, estes riscos consistem no seguinte:

- A diluicdo ¢é o enfraquecimento da capacidade distintiva da marca. No final de um processo de diluicdo, a marca jd
ndo consegue suscitar, no espirito dos consumidores, uma associagdo imediata com uma origem comercial.
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Em face disto, ndo parece que a inaplicabilidade das normas nacionais de
protec¢do das DO e IG vitivinicolas — proclamada pelo Tribunal de Justica -
conduza necessariamente a um enfraquecimento da tutela que lhes vinha sendo
proporcionada pela lei portuguesa.

Esta conclusido é extensiva a tutela reforcada das denominagoes e indicagoes de
prestigio — que era assegurada pelos arts. 312%/4 do CPI, 5°/4 do DL n® 212/2004
e 2°/5do DL n®173/2009 - que continua a existir, agora ao abrigo e nos termos
do artigo 103%/2 do regulamento n° 1308/2013. Isto, claro est4, desde que estejam
reunidas as seguintes condigoes:

- que se demonstre que a denominagio ou indicagdo protegida goza de
reputagio;

- que se verifique uma utilizagdo comercial directa ou indirecta que explore
essa reputagio (isto é, que possa aproveitar-se dela, nomeadamente
através da “transferéncia da imagem” dessa DO ou IG para produtos,
servicos ou entidades sem direito a usufruir dela);

Isto significa que, quando a reputagio da denominagio ou indicagio pres-
tigiada seja explorada, mediante a utiliza¢do comercial desse sinal mesmo em
produtos ou servigos sem qualquer afinidade com vinhos, a protec¢io legal pode
ser convocada, para preservagao dessa reputagio, preenchidos que sejam os dois
referidos requisitos.

Importa aqui esclarecer que a subalinea ii) da alinea a) do art. 103%/2 do Regu-
lamento ¢é alternativa (ndo cumulativa) face a subalinea i), pelo que a proibigao da
exploragdo da reputagio nio se limita ao universo dos “produtos comparaveis”
ao vinho. Ou seja, basta que a utilizagdo comercial do sinal protegido constitua
uma exploracio da reputacio desse sinal para que a protecgdo do regulamento
deva aplicar-se. Por outras palavras, se houver risco de explorac¢ao da reputagio,
a utilizacdo do sinal deve ser proibida mesmo que ela nio se reporte a “produtos
comparaveis” *.

Relativamente a esta questdo, importa permanecer atento aos desenvolvi-
mentos da jurisprudéncia do TJ, que terd brevemente o ensejo de clarificar a

- A degradacio ¢ a diminuigdo da for¢a de atracgdo da marca, afectando o modo como os produtos ou servigos
assinalados sdo olhados pelo publico.

— O parasitismo ¢ o beneficio que o terceiro retira da utilizagdo do sinal idéntico ou semelhante (mesmo
quando ndo cause um prejuizo & marca). Este fenémeno abrange os casos em que, gragas & transferéncia da
imagem da marca ou das caracteristicas projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idéntico ou semelhante,
hd uma exploragio manifesta na esteira da marca que goza de prestigio.

% Neste sentido, cf. ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia Juridica da Denominagdo de Origem,
2010, Coimbra Editora, Coimbra, p. 1361.
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interpretacgdo da referida subalinea ii), no 4mbito de um reenvio prejudicial do
Bundesgerichtshof, numa situa¢do em que uma cadeia de supermercados alema
vinha comercializando um sorvete que contém champagne, distribuido sob o
nome “CHAMPAGNER SORBET”. Pretende-se, concretamente, saber se esta
forma de atuar € legitima, ou se o produtor e o distribuidor do sorvete estdo, na realidade,
a explorar a reputagdo do vinho espumante francés que beneficia de uma Denominagdo de
Origem Protegida®. Sera que o TJ ira, também aqui, considerar que ndo estd em
causa uma utilizagao ou evocagao da denominagao de origem protegida?

VI. Conclusao

Como vimos, o facto de a tutela das denominagdes de origem vitivinicolas
dever fazer-se agora a luz das normas europeias — e nao mais ao abrigo das normas
nacionais — ndo as priva da protec¢do de que vinham usufruindo, nas diversas
situagoes em que se registe um uso indevido desses sinais, incluindo o caso de
marcas susceptiveis de lesar o seu especial caracter distintivo ou o seu prestigio.

Note-se que os tribunais portugueses — numa jurisprudéncia crescentemente
maioritdria — tém vindo a reconhecer as DO com reputagdo uma tutela refor-

? Proc. n® C-393/16, que aguarda decisdo final. Neste processo, as Conclusdes do Advogado-Geral
SANCHEZ BORDONA, apresentadas em 20.07.2017 (i.e., ainda antes da prolacgio do acérddo “Port
Charlotte”), foram do seguinte teor:

1) O artigo 118°-M, n° 2, alinea a), ii), do Regulamento (CE) n® 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro
de 2007, que estabelece uma organizagdo comum dos mercados agricolas e disposi¢oes especificas para
certos produtos agricolas, ¢ aplicavel quando a DOP «Champagne» ¢ utilizada, em circunstancias como as do
processo principal, para designar um género alimenticio comercializado com o nome “Champagner Sorbet”.
2) O artigo 118°-M, n® 2, alinea a),ii), do Regulamento n°® 1234/2007 deve ser interpretado no sentido
de que, para apreciar se o género alimenticio “Champagner Sorbet”, que contém 12% de vinho de
«Champagne», explora indevidamente a reputagio da DOP «Champagne», devendo o tribunal de reenvio
ponderar se hd um interesse legitimo que justifique a utilizagdo, na sua apresentagio comercial, dessa DOP.
Constituem fatores aptos para ponderar se existe a referida explorac¢io indevida o facto de o ingrediente
protegido pela DOP «Champagne» e acrescentado ao género alimenticio lhe conferir uma caracteristica
essencial, bem como os elementos da embalagem e da rotulagem que induzam o consumidor a associar
esse género alimenticio 8 DOP «Champagne».

3) O artigo 118°-M, n° 2, alinea b), do Regulamento n°® 1234/2007 deve ser interpretado no sentido de
que, para apreciar se o género alimenticio “Champagner Sorbet” evoca, na acegio dessa disposigao, a DOP
«Champagne», devendo o tribunal de reenvio comprovar se, dada a sua designagio e a sua apresentagio
comercial, o consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, nio
seja levado a pensar que o referido género alimenticio beneficia da qualidade e da reputacio inerentes a
denominacio protegida.

4) O artigo 118°-M, n° 2, alinea c), do Regulamento n°® 1234/2007 nio se aplica apenas as indica¢des
falsas ou falaciosas que possam inculcar no publico relevante uma impressao errada quanto a origem
geogrifica de um produto.»
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cada, comparavel aquela de que gozam as marcas de prestigio **. Nesse sentido,
cumpre assinalar, entre outros, os acérdaos da Relagao de Lisboa que recusaram
protecgdo as marcas “AZDOURQO?”, para produtos das classes 29¢ (azeite) e 30°
(ch4, café, ervas aromaticas, vinagre, mel)*, “PORTO COVO”, para produtos das
classes 29* (compotas, geleias, produtos em conserva), 30* (mel, ervas aroma-
ticas, temperos, produtos de pastelaria e vinagres) e 33 (bebidas alcodlicas)*,
“PORTOSIGNS “ para produtos das classes 14* (artigos de bijutaria) e 18* (malas
de viagem, marroquinaria, chapéus de chuva)®, “PORTO FUNERARIO”, para
servicos funerdrios (classe 43?)%? e “ROSA CHAMPANHE”, para produtos da
classe 25* (vestudrio, calgado e chapelaria)®. Face ao que ficou dito, ndo vemos
motivo para que tal jurisprudéncia registe uma inflexao, pelo simples facto de
passarem a aplicar-se apenas as citadas disposi¢oes do Regulamento 1308/2013,
e nao mais as citadas normas nacionais.

Nio por acaso, 0 Advogado-Geral SANCHEZ-BORDONA —ao defender a natu-
reza exclusiva da regulamentacio europeia — declarou, nas suas Conclusoes *, que
a protegdo conferida pelo direito da Unido as DOP de vinhos é, pelo menos, tdo forte como
a que € conferida pela legislagdo portuguesa exposta pelo IDVP. Concretamente, uma das
causas que obstam ao registo das marcas da Unido Europeia é, precisamente, que explorem
indevidamente o prestigio de uma DOP para vinhos.

Sendo assim, as reais repercussoes deste acérdao dependem, fundamental-
mente, do modo como os tribunais — nacionais e europeus — interpretarem e apli-
carem a disciplina prevista nos artigos 102° e 103° do Regulamento 1308/2013,
para proteccdo destes importantes sinais distintivos.

Porto, 12 de Novembro de 2017

8 Para uma andlise aprofundada desta jurisprudéncia, cf. PEDRO SoUsA E S1Lva, “A Tutela Reforgada
das Denominagées de Origem de Prestigio. Comentario ao Acordao da Relagdo de Lisboa de 13 de Janeiro
de 2015, in: Revista de Direito Intelectual, n® 02-2015, pp. 247 ss..

» Ac. de 9.02.2017 (Proc. 3/16.3YHLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo
da marca.

% Ac. de 25.05.2017 (Proc. 237/16.0YHLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o
registo da marca

31 Ac.de 7.04.2016 (Proc. 776/09.0TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo
da marca

32 Ac. de 30.06.2016 (Proc. 1027/09.2TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o
registo da marca

3 Ac.de 9.07.2015 (Proc. 867/09.7TYLSB), anulando o despacho do INPI que havia concedido o registo
da marca

3 Conclusdes cit., § 51 (realce acrescentado).
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