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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Seccio)

6 de dezembro de 2018*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Direito das marcas — Diretiva 2008/95/CE —
Artigo 3.° n.° 1, alinea c) — Motivos de nulidade — Marca nominativa constituida exclusivamente por
sinais ou indicacdes que podem servir para designar as caracteristicas de um produto ou de um
servico — Outras caracteristicas de um produto ou de um servico — Instalacdo de producgido do
produto — Marca nominativa constituida exclusivamente por um sinal que designa produtos vinicolas
e por um nome geografico que constitui um elemento verbal da denominacéo social do titular
da marca»

No processo C-629/17,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Supremo Tribunal de Justica (Portugal), por decisdo de 28 de setembro de 2017, que deu entrada
no Tribunal de Justica em 18 de outubro de 2017, no processo
J. Portugal Ramos Vinhos, SA
contra
Adega Cooperativa de Borba, CRL,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quarta Secc¢do),

composto por: M. Vilaras (relator), presidente de seccdo, R. Silva de Lapuerta, vice-presidente,
exercendo fungdes de juiz da Quarta Secgdo, D. Svaby, S. Rodin e N. Picarra, juizes,

advogado-geral: M. Campos Sianchez-Bordona,

secretario: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e apos a audiéncia de 17 de outubro de 2018,
vistas as observagoes apresentadas:

— em representacdo da J. Portugal Ramos Vinhos, SA, por J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa,
advogado,

— em representacdo da Adega Cooperativa de Borba, CRL, por C. de Almeida Carvalho, advogada,

— em representacio da Comissio Europeia, por P. Costa de Oliveira e E. Gippini Fournier, na
qualidade de agentes,

* Lingua do processo: portugués.
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vista a decisdao tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

Acérdao
O pedido de decisdao prejudicial tem por objeto a interpretacio do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima
as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a J. Portugal Ramos Vinhos, SA, a Adega

Cooperativa de Borba, CRL, a respeito de uma acdo de anulagdo, nomeadamente, do registo da marca
adegaborba.pt de que esta ultima ¢ titular.

Quadro juridico

Direito da Unido

O artigo 2.° da Diretiva 2008/95, sob a epigrafe «Sinais suscetiveis de constituir uma marca», dispoe:
«Podem constituir marcas todos os sinais suscetiveis de representacdo grafica, nomeadamente as
palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, a forma do produto ou da
respetiva embalagem, na condicdo de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras empresas.»

O artigo 3.° desta diretiva, sob a epigrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», dispde, no seu n.° 1:

«Serd recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracao de nulidade, uma vez efetuados, os registos
relativos:

b) A marcas desprovidas de carater distintivo;
¢) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicacdes que possam servir, no comeércio,

para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou
a época de producdo do produto ou da prestacido do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

[...]»

2 ECLIL:EU:C:2018:988


http:adegaborba.pt

5

ACORDAO DE 6. 12. 2018 — Processo C-629/17
J. PorTUGAL RAMOS VINHOS

Segundo o artigo 102.°, n.° 1, do Regulamento (UE) n.° 1308/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organizacio comum dos mercados dos
produtos agricolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.” 922/72, (CEE) n.° 234/79, (CE)
n.° 1037/2001 e (CE) n.° 1234/2007 do Conselho (JO 2013, L 347, p. 671):

«O registo de uma marca que contenha ou consista numa denominacdo de origem protegida ou numa
indicacdo geografica protegida que ndo respeite o caderno de especificagcdes do produto em causa, ou
cuja utilizacdo seja abrangida pelo artigo 103.°, n.” 2, e diga respeito a um produto de uma das
categorias enumeradas no anexo VII, parte II:

a) E recusado se o pedido de registo da marca for apresentado apés a data de apresentacio a
Comissdo do pedido de protecdo da denominacdo de origem ou da indicagdo geogrifica e se a
denominagdo de origem ou a indicagdo geografica for subsequentemente protegida; ou

b) Invalidada.»

Direito portugués

O artigo 223.° do Cédigo da Propriedade Industrial (a seguir «CPI»), sob a epigrafe «Exce¢des», tem a
seguinte redacao:

«1 — Nao satisfazem as condi¢oes do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer cardter distintivo;

[...]

¢) Os sinais constituidos, exclusivamente, por indicagcdes que possam servir no comércio para designar
a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica, a época ou meio
de producéo do produto ou da prestacido do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;

[...]

3 — A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica,
no despacho de concessdo, quais os elementos constitutivos da marca que nao ficam de uso exclusivo
do requerente.»

Litigio no processo principal e questao prejudicial

Em 2012, a demandante no processo principal, ]J. Portugal Ramos Vinhos, intentou uma acgdo de
anulacdo do registo de vdrias marcas nacionais pela Adega Cooperativa de Borba, entre as quais uma
constituida pelo sinal nominativo «adegaborba.pt», que designavam produtos vinicolas.

Essa acdo foi julgada improcedente, em primeira instancia, pelo Tribunal da Propriedade Intelectual
(Portugal) e, no recurso, pelo Tribunal da Relacdo de Lisboa (Portugal).

Estes dois tribunais consideraram que o sinal nominativo «adegaborba.pt», quando adotado por um
produtor da regido de Borba (Portugal), como no caso em apreco, ndo cai na al¢ada do artigo 223.°,
n.° 1, alinea c¢), do CPL. Mais especificamente, o Tribunal da Relacdo de Lisboa estatuiu que o termo
«adega» era um termo distintivo no setor dos vinhos, que designa os vinhos provenientes dos
produtores que fazem parte da Adega Cooperativa de Borba.
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A ]. Portugal Ramos Vinhos interpds recurso do acérddo do Tribunal da Relagdo de Lisboa para o
6rgao jurisdicional de reenvio, isto é, o Supremo Tribunal de Justica (Portugal). Este ultimo drgao
jurisdicional precisa que o litigio que subsiste apenas se reporta ao sinal nominativo «adegaborba.pt»,
cujo cardter distintivo deve ser determinado.

Realca que esta marca é usada por uma pessoa coletiva, ou seja, a Adega Cooperativa de Borba, cuja
denominagdo engloba ja o termo «adega».

Além disso, o 6rgdo jurisdicional de reenvio salienta que o artigo 223.°, n.° 1, alinea c), do CPI se
reporta a indicagdes que podem relevar para designar «o meio de producdo» do produto, ao passo
que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 ndo se reporta explicitamente ao «meio de
producdo», mas confere relevo a «outras caracteristicas» dos produtos que podem ser consideradas
descritivas dos mesmos.

A este respeito, o 6rgdo jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se a palavra «adega», quando
utilizada no campo dos produtos vinicolas, deve ser considerada um termo meramente descritivo, por
fazer referéncia a um meio de producao de tais produtos, ou se faz referéncia a uma mera caracteristica
dos mesmos, adicional as expressamente previstas na Diretiva 2008/95.

Nestas circunstancias, o Supremo Tribunal de Justica decidiu suspender a instincia e submeter ao
Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«A estatuicdo “indicacdes que possam servir no comércio para designar outras caracteristicas do
produto ou da prestacdo do servico” constante do enunciado da alinea c¢) do n.” 1 do artigo [3.”] da
Diretiva n.° 2008/95/CE, quando aplicada no contexto do exame da admissibilidade do registo de
sinais ou indicacoes que se pretendem adotar para assinalar produtos vinicolas, deve ser interpretada
no sentido de abranger a referéncia, em expressdes nominativas adotadas como marca que incluam
um nome geografico protegido como denominagdo de origem de vinho, ao termo adega, enquanto
expressdo correntemente utilizada para identificar as instalagdes e locais nos quais ocorre o processo
de elaboracdo desse tipo de produtos na expressio nominativa adotada como marca, nos casos em
que tal expressao (adega) é um dos varios elementos verbais que compdem a denominagdo social da
pessoa coletiva que pretende obter o registo de marca?»

Quanto a questao prejudicial

Com a sua questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que deve ser recusado o registo de
uma marca constituida por um sinal nominativo como o que estd em causa no processo principal,
que designa produtos vinicolas e que inclui um nome geografico, quando esse sinal contenha,
nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as instalagoes
ou locais nos quais ocorre o processo de elaboracdo desses produtos e, por outro, é também um dos
elementos verbais que compdem a denominagédo social da pessoa coletiva que pretende obter o registo
dessa marca.

O Tribunal de Justica ja declarou, a propdsito da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1), que o artigo 3.°, n.° 1, alinea c), desta diretiva, cuja redacdo é, em substncia,
idéntica a do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, prossegue um fim de interesse geral que
exige que os sinais ou indicacdes descritivas das categorias de produtos ou de servigos para os quais é
pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos, incluindo como marcas coletivas ou em
marcas complexas ou graficas (Acérdaos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97
e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 25, e de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.° 52).
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O Tribunal de Justica também interpretou o artigo 7.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento (CE) n.® 40/94
do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitiria (JO 1994, L 11, p. 1), cuja
redagdo é, em substancia, idéntica a do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, no sentido de
que os sinais e as indicagoes referidos nesta disposicdo sdo, assim, apenas os que podem servir, numa
utilizacdo normal do ponto de vista do consumidor, para designar, seja diretamente seja por referéncia
a uma das suas caracteristicas essenciais, um produto ou um servico como aquele para o qual é pedido
o registo (Acérdao de 20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461,
n.° 39).

Ora, ao utilizar, no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, a expressdo «a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época de produgdo do produto ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos», o legislador da Unido, por um lado,
indicou que esses termos devem ser todos considerados caracteristicas de produtos ou de servigos e,
por outro, precisou que esta lista ndo é exaustiva, podendo igualmente ser tida em conta qualquer
outra caracteristica de produtos ou de servicos (v., neste sentido, Acérdaos de 10 de marco de 2011,
Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.” 49, e de 10 de julho de 2014,
BSH/IHMI, C-126/13 P, nao publicado, EU:C:2014:2065, n.° 20).

A este titulo, a escolha, pelo legislador da Unido, do termo «caracteristica» realca o facto de os sinais
visados pela referida disposicdo ndo serem os que servem para designar uma propriedade, facilmente
reconhecivel pelos meios interessados, dos produtos ou dos servicos para os quais é pedido o registo
(v., neste sentido, Acérddaos de 10 de marco de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/THMI,
C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.° 50, e de 10 de julho de 2014, BSH/IHMI, C-126/13 P, ndo publicado,
EU:C:2014:2065, n.’ 21).

Por conseguinte, o registo de um sinal s6 pode ser recusado com fundamento no artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95 se for razoavel prever que sera efetivamente reconhecido pelos meios
interessados como uma descricdo de uma das referidas caracteristicas (v., neste sentido, Acérdao de
10 de julho de 2014, BSH/IHMI, C-126/13 P, ndo publicado, EU:C:2014:2065, n.° 22).

Como foi confirmado na audiéncia de alegagdes, o termo «adega», em causa no litigio no processo
principal, tem dois significados na lingua portuguesa. O primeiro é o de um local subterraneo no qual
¢, nomeadamente, conservado o vinho. O segundo remete para locais ou instalagcdes nos quais sao
elaborados produtos vinicolas, como o vinho.

Na medida em que, numa situacdo como a que estd em causa no processo principal, um termo remeta
para um local de producdo de um produto, como o vinho, ou para uma instalacio na qual este é
elaborado, o mesmo constitui, em principio, uma indicagdo que pode servir para designar uma
propriedade deste produto facilmente reconhecivel pelos meios interessados.

Com efeito, regra geral, os meios interessados entenderdo o termo «adega» como uma referéncia a
instalacio na qual o vinho é elaborado e armazenado, e, portanto, como uma referéncia as
propriedades deste produto, tal como acontece tratando-se da proveniéncia geografica ou da época da
producdo desse produto, mencionadas, a titulo de exemplo, no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95.

Por conseguinte, um termo que designa essa instalacdo constitui uma caracteristica deste produto e é

abrangido pelo campo de aplicagdo desta disposicao. Deve, pois, ser considerado descritivo do produto
que designa.
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Dai decorre que, quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais,
ou seja, um termo descritivo e um nome geografico, como «Borba» no caso em apreco, reportando-se
a proveniéncia geografica desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar-se que o
sinal composto por esses dois elementos verbais tem carater descritivo e, como tal, é desprovido de
carater distintivo.

A circunstancia, supondo-a demonstrada, de um nome geografico constituir uma denominacgdo de
origem protegida ao abrigo do Regulamento n.” 1308/2013 nao é de todo suscetivel de por em causa
esta interpretacdo, uma vez que resulta do artigo 102.° desse regulamento que, em substéncia, tal
denominagdo nao pode ser registada como marca comercial.

Além disso, o facto de um termo que serve para designar o local de produgdo de um produto ou a
instalacdo na qual esse produto é elaborado fazer parte dos diferentes elementos verbais da
denominacdo social de uma pessoa coletiva é irrelevante para efeitos do exame do carater descritivo
desse termo, tendo em conta a circunstincia de que esse exame é efetuado em relacio ao produto
para o qual o registo da marca é pedido e em relacdo a percecdo que dele tém os meios interessados
(v., neste sentido, Acdérddos de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, n.° 75, e de 12 de julho de 2012, Smart Technologies/IHMI, C-311/11 P,
EU:C:2012:460, n.° 24).

Resulta de todas as consideragdes precedentes que ha que responder a questdo submetida que o
artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que deve ser
recusado o registo de uma marca constituida por um sinal nominativo como o que estd em causa no
processo principal, que designa produtos vinicolas e que inclui um nome geografico, quando esse sinal
contenha, nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as
instalacdes ou os locais nos quais ocorre o processo de elaboracdo desses produtos e, por outro, é
também um dos elementos verbais que compdem a denominacdo social da pessoa coletiva que
pretende obter o registo dessa marca.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacido de observacoes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quarta Sec¢do) declara:

O artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, deve ser interpretado no sentido de que deve ser recusado o registo de uma marca
constituida por um sinal nominativo como o que estd em causa no processo principal, que
designa produtos vinicolas e que inclui um nome geogrifico, quando esse sinal contenha,
nomeadamente, um termo que, por um lado, é correntemente utilizado para designar as
instalacdes ou os locais nos quais ocorre o processo de elaboracao desses produtos e, por outro,
é também um dos elementos verbais que compéem a denominacao social da pessoa coletiva que
pretende obter o registo dessa marca.

Vilaras Silva de Lapuerta Svéby

Rodin Picarra

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 6 de dezembro de 2018.
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O Secretdrio O Presidente da Quarta Secgdo
A. Calot Escobar M. Vilaras
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