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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccao)

7 de junho de 2018*

«Reenvio prejudicial — Protecao das indicagdes geograficas das bebidas espirituosas — Regulamento
(CE) n.° 110/2008 — Artigo 16.%, alineas a) a ¢) — Anexo III — Indicagdo geografica registada “Scotch
Whisky” — Whisky produzido na Alemanha e comercializado sob a denominagao “Glen Buchenbach”»
No processo C-44/17,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), por decisdo de 19 de janeiro
de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justica em 27 de janeiro de 2017, no processo
Scotch Whisky Association
contra
Michael Klotz,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secgéo),

composto por: J. L. da Cruz Vilaga, presidente de seccdo, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger
(relatora) e F. Biltgen, juizes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Qe,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacdes apresentadas:

— em representacdo da Scotch Whisky Association, por K. H. Reuer e W. Baars, Rechtsanwiltinnen,
— em representacao de M. Klotz, por S. ]J. Miihlberger, Rechtsanwalt,

— em representacdo do Governo helénico, por G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, M. Tassopoulou e E.
Chroni, na qualidade de agentes,

— em representacdio do Governo francés, por D. Colas, S. Horrenberger e E. de Moustier, na
qualidade de agentes,

— em representacdo do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por F.
Varrone, avvocato dello Stato,

* Lingua do processo: alemdo.
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— em representacdo do Governo neerlandés, por M. K. Bulterman e C.S. Schillemans, na qualidade de
agentes,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por B. Eggers, D. Bianchi e I. Naglis, na qualidade de
agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 22 de fevereiro de 2018,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacio do artigo 16.°, alineas a) a c), do
Regulamento (CE) n.” 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008,
relativo a definicdo, designacdo, apresentacdo, rotulagem e protecido das indicagdes geograficas das
bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 1576/89 do Conselho (JO 2008, L 39,
p. 16).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio entre a Scotch Whisky Association e Michael
Klotz, distribuidor de whisky online, a respeito de uma agdo destinada a fazer cessar a comercializagéo,
por este ultimo, de um whisky produzido na Alemanha e denominado «Glen Buchenbach».

Quadro juridico
O considerando 2 do Regulamento n.” 110/2008 prevé:

«O setor das bebidas espirituosas é importante para os consumidores, para os produtores e para o
setor agricola da [Unido Europeia]. As medidas aplicdveis ao setor das bebidas espirituosas deverdo
contribuir para atingir um elevado nivel de protecdo dos consumidores, para prevenir as praticas
enganosas e para assegurar a transparéncia do mercado e uma concorréncia leal. [...]»

Nos termos do considerando 4 deste regulamento:

«Para assegurar uma abordagem mais sistematica na legislacdo que rege as bebidas espirituosas, o
presente regulamento deverd estabelecer critérios claramente definidos para a producdo, designacao,
apresentacdo e rotulagem das bebidas espirituosas, bem como para a protecio das indicagoes
geograficas.»

O considerando 14 do referido regulamento esta redigido nos seguintes termos:

«Dado que o Regulamento (CE) n.° 510/2006 do Conselho, de 20 de marc¢o de 2006, relativo a protecao
das indicagdes geograficas e denominacdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros
alimenticios [(JO 2006, L 93, p. 12), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 1791/2006 do
Conselho, de 20 de novembro de 2006 (JO 2006, L 363, p. 1)], ndo se aplica as bebidas espirituosas, o
presente regulamento devera estabelecer as normas para a protecdo das indicagdes geograficas das
bebidas espirituosas. As indicagdes geograficas deverdo constar de um registo que identifique as
bebidas espirituosas como sendo origindrias do territério de um pais, ou de uma regido ou lugar desse
territério, sempre que determinada qualidade, reputacdo ou outra caracteristica da bebida espirituosa
seja essencialmente imputavel a sua origem geografica.»
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O artigo 16.° do Regulamento n.” 110/2008, sob a epigrafe «Protecdo das indicagdes geograficas»,
prevé:

«[...] as indicagdes geograficas registadas no Anexo III sdo protegidas contra:

a) Qualquer utilizacdo comercial, direta ou indireta, por produtos ndo abrangidos pelo registo, na
medida em que esses produtos sejam compardveis a bebida espirituosa registada com essa
indicagdo geografica ou na medida em que essa utilizagdo explore a reputacdo da indicagdo
geografica registada;

b) Qualquer utilizagdo abusiva, imitacdo ou evocagdo, ainda que a verdadeira origem do produto seja
indicada ou que a indicacdo geografica seja traduzida ou acompanhada por termos como “género”,
“tipo”, “estilo”, “processo”, “aroma” ou quaisquer outros termos similares;

¢) Qualquer outra indicagdo falsa ou enganosa na designagdo, apresentacdo ou rotulagem do produto
quanto a sua proveniéncia, origem, natureza ou qualidades essenciais, suscetivel de transmitir uma
impressdo errada sobre a sua origem;

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

O Anexo III do referido regulamento, intitulado «Indicagdes geograficas», refere que o «Scotch
Whisky» foi registado como uma indicacdo geografica abrangida pela categoria de produtos n.” 2, ou
seja, a de « Whisky/Whiskey», e cujo pais de origem é o Reino Unido (Escécia).

Litigio no processo principal e questées prejudiciais

A Scotch Whisky Association é uma organizagdo constituida ao abrigo do direito escocés cujo objetivo
consiste, designadamente, em proteger o comércio do whisky escocés, tanto na Escécia como no
estrangeiro.

M. Klotz comercializa, através de um sitio Internet, um whisky denominado «Glen Buchenbach» que é
produzido pela destilaria Waldhorn, situada em Berglen, no vale de Buchenbach, na Sudbia
(Alemanha).

O rétulo colocado nas garrafas do whisky em causa contém, além do desenho estilizado de uma
trompa de caca (Waldhorn em lingua alemad), as seguintes informacoes: «Waldhornbrennerei»
(destilaria Waldhorn), «Glen Buchenbach», «Swabian Single Malt Whisky» (whisky puro de malte
suabo), «500 ml», «40% vol», «Deutsches Erzeugnis» (produto alemao) e «Hergestellt in den Berglen»
(fabricado em Berglen)».

A Scotch Whisky Association intentou uma acgdo no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de
Hamburgo, Alemanha), destinada a fazer cessar, designadamente, a comercializacao desse whisky, que
nao € scotch whisky, sob a denominagao «Glen Buchenbach», com o fundamento de que o uso desta
denominacdo é contrdrio, em especial, ao artigo 16.°, alineas a) a c¢), do Regulamento n.° 110/2008,
que protege as indicacdes geogréficas registadas no Anexo III do referido regulamento, entre as quais

figura a indicagdo «Scotch Whisky».

Segundo a Scotch Whisky Association, estas disposi¢does preveem que a indicagio geografica registada
para uma bebida espirituosa é protegida nao s6 contra a utilizagdo dessa indicagdo mas também contra
quaisquer mengdes que sugiram a origem geografica dessa indicagdo. Ora, a denominagdo «Glen»,
devido a sua utilizacdo muito comum na Escdcia em lugar da palavra «valley» e, designadamente,
como elemento da marca no nome dos whiskys escoceses, suscita no espirito do publico a que se
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destina uma associacdo com a Escdcia e o Scotch Whisky, apesar da inclusio de outras mengdes no
rétulo, que especificam a origem alema do produto em causa. M. Klotz pede que a agdo seja julgada
improcedente.

O Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) indica que o éxito da agdo depende da
interpretacdo a dar ao artigo 16.°, alineas a) a c), do Regulamento n.” 110/2008. Em conformidade,
decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) A “utilizacdo comercial [...] indireta [...]” de uma indicacdo geografica registada para uma bebida
espirituosal,] na acecdo do artigo 16.°, alinea a), do Regulamento n.° 110/2008, exige que a
indicacdo geografica registada seja utilizada de uma forma idéntica ou de forma fonética e/ou
visualmente semelhante, ou basta que o elemento controvertido do sinal suscite, no publico a que
se destina, algum tipo de associacdo com a indicagdo geografica registada ou com a zona geogréfica
em causa?

Se for suficiente a segunda alternativa, ao verificar se existe utilizacdo comercial indireta, reveste
alguma importancia o contexto em que se insere o elemento controvertido do sinal ou esse
contexto nao é suscetivel de impedir a existéncia de uma utilizacdo comercial indireta da
indicagdo geogréfica registada, mesmo quando o elemento controvertido do sinal seja

acompanhado de uma indicacdo sobre a verdadeira origem do produto?

2) A “evocagdo” de uma indicacdo geografica registada, na acecdo do artigo 16.°, alinea b), do
Regulamento [...] n.° 110/2008, exige que haja uma semelhanca fonética e/ou visual entre a
indicacdo geografica registada e o elemento controvertido do sinal, ou basta que o elemento
controvertido do sinal suscite, no publico ao qual se destina, algum tipo de associacdo com a
indicacdo geografica registada ou com a zona geogréfica em causa?

Se for suficiente a segunda alternativa, ao verificar se existe “evocacdo”, reveste alguma
importancia o contexto em que se insere o elemento controvertido do sinal ou esse contexto nao
é suscetivel de impedir a existéncia de uma evocagdo ilegal, mesmo quando o elemento
controvertido do sinal seja acompanhado de uma indicacdo sobre a verdadeira origem do
produto?

3) Ao verificar se existe “outra indicacdo falsa ou falaciosa”, na acegdo do artigo 16.°, alinea c), do
Regulamento [...] n.” 110/2008, reveste alguma importancia o contexto em que se insere o
elemento controvertido do sinal ou esse contexto ndo é suscetivel de impedir a existéncia de uma
indicacdo falaciosa, mesmo quando o elemento controvertido do sinal seja acompanhado de uma
indicacdo sobre a verdadeira origem do produto?»

Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo

Na sequéncia da apresentacdo das conclusdoes do advogado-geral, a Scotch Whisky Association, por
carta de 15 de marco de 2018, pediu que fosse ordenada, em conformidade com o disposto no
artigo 83.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica, a reabertura da fase oral do processo.

Em apoio desse pedido, a Scotch Whisky Association alega, em substancia, que o raciocinio exposto
pelo advogado-geral nos n.” 66 a 68 e nos n.” 107 e 108 das suas conclusdes se baseia numa
exposicao incompleta e incorreta do quadro factual, conforme determinado na decisdo de reenvio,
pelo que o referido raciocinio estd errado. A Scotch Whisky Association gostaria de poder responder
a esse raciocinio numa audiéncia e de, na mesma ocasido, corrigir e completar o referido quadro
factual.
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A este respeito, hd que recordar que, nos termos do artigo 83.° do seu Regulamento de Processo, o
Tribunal de Justica pode, a todo o momento, ouvido o advogado-geral, ordenar a abertura ou a
reabertura da fase oral do processo, designadamente se considerar que ndo estd suficientemente
esclarecido, ou quando, apds o encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo que possa
ter influéncia determinante na decisdo do Tribunal, ou ainda quando o processo deva ser resolvido
com base num argumento que ndo foi debatido entre as partes ou os interessados referidos no
artigo 23.° do Estatuto do Tribunal de Justica da Unido Europeia.

Nao é o que sucede no caso em apreco. Com efeito, o Tribunal de Justica considera, ouvido o
advogado-geral, que estd suficientemente esclarecido para decidir e que o presente processo nao
necessita de ser resolvido com base em argumentos que ndo foram debatidos entre essas partes ou
esses interessados.

Além disso, ndo foi alegado que uma das partes no processo principal tenha apresentado, apds o
encerramento da fase oral do presente processo, um facto novo que possa ter influéncia determinante
na decisdo do Tribunal de Justica.

Consequentemente, ha que indeferir o pedido da Scotch Whisky Association de reabertura da fase oral
do processo.

Quanto as questoes prejudiciais

Observagées preliminares

No ambito do presente processo, ambas as partes no processo principal apresentaram alegagdes tanto
contra a redacdo como contra o contetido da decisdo de reenvio.

Por um lado, a Scotch Whisky Association acusa o 6rgao jurisdicional de reenvio de ter formulado mal
as questOes prejudiciais e propde, nas suas observagdes escritas, que as mesmas sejam reformuladas.

A este respeito, basta recordar que, segundo jurisprudéncia constante, cabe exclusivamente aos érgaos
jurisdicionais nacionais, que tém que decidir do litigio e devem assumir a responsabilidade da decisao
judicial a proferir, apreciar, a luz das particularidades de cada processo, tanto a necessidade de uma
questdao prejudicial para estarem em condi¢cdes de proferir a sua decisdo como a pertinéncia das
questoes que submetem ao Tribunal de Justica (Acérddao de 4 de abril de 2000, Darbo, C-465/98,
EU:C:2000:184, n.° 19). Em particular, compete exclusivamente ao 6rgdo jurisdicional de reenvio
determinar e formular as referidas questdes. As partes no processo principal ndo podem alterar o seu
teor (Acordaos de 18 de julho de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489,
n.” 29, 31 e jurisprudéncia ai referida, e de 6 de outubro de 2015, T-Mobile Czech Republic e
Vodafone Czech Republic, C-508/14, EU:C:2015:657, n.° 28 e jurisprudéncia ai referida). Por
conseguinte, hd que julgar improcedente o pedido apresentado por uma das partes no processo
principal de que as questdes submetidas sejam reformuladas nos termos que indica.

Por um lado, M. Klotz considera que o 6rgdo jurisdicional de reenvio fez uma apresentacdo abreviada e
incompleta dos factos do processo principal e fornece elementos para completar a referida
apresentacao.

No entanto, cumpre recordar, por um lado, que, no quadro do procedimento de cooperacao instituido
pelo artigo 267.° TFUE, nao compete ao Tribunal de Justica, mas sim ao érgao jurisdicional nacional,
apurar os factos que deram origem ao litigio e tirar deles as consequéncias para a decisio que é
chamado a proferir (Acérdaos de 3 de setembro de 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, n.° 13, e de
10 de marco de 2016, Safe Interenvios, C-235/14, EU:C:2016:154, n.° 119). Por outro lado, incumbe ao
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Tribunal de Justica ter em conta, no quadro da reparticio das competéncias entre os tribunais da
Unido e nacionais, o contexto factual e regulamentar no qual se inserem as questdes prejudiciais, tal
como definido pela decisio de reenvio (v., neste sentido, Acérdios de 25 de outubro de 2001,
Ambulanz Glockner, C-475/99, EU:C:2001:577, n.° 10, e de 28 de julho de 2016, Kratzer, C-423/15,
EU:C:2016:604, n.° 27).

Quanto a primeira questdo

Com a sua primeira questao, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substdncia, se o artigo 16.°,
alinea a), do Regulamento n.”° 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para declarar a
existéncia de uma «utilizacdo comercial [...] indireta» de uma indicacdo geogréfica registada, é
necessario que o elemento controvertido seja utilizado sob uma forma idéntica ou semelhante fonética
e/ou visualmente a essa indicacdo, ou se é suficiente que esse elemento suscite, no espirito do puiblico a
que se destina, alguma associagdo com a referida indicagdo ou com a zona geografica correspondente.

No caso de se considerar que qualquer associacao de ideias com a indicacdo geografica registada ou a
zona geografica correspondente é suficiente para caracterizar a existéncia de uma «utilizacdo comercial
[...] indireta» desta indicagdo, na ace¢do do artigo 16.%, alinea a), do Regulamento n.” 110/2008, o érgao
jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se esta disposicdo deve ser interpretada no sentido de
que, para determinar essa existéncia, hd que ter em conta o contexto que rodeia o elemento
controvertido e, nomeadamente, o facto de este ser acompanhado de uma clarificagdo sobre a
verdadeira origem do produto, de modo que as informagdes proporcionadas pelo referido contexto
permitiriam in fine refutar a alegacdo de que se trata de uma utilizagdo comercial indireta.

Segundo jurisprudéncia constante, para efeitos da interpretacdo de uma disposicdo do direito da Unido,
hd que ter em consideracio ndo s6 os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos
prosseguidos pela regulamentacdo em que se integra (v., designadamente, Acérddos de 23 de janeiro de
2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, n.° 40, e de 7 de fevereiro de 2018, American Express,
C-304/16, EU:C:2018:66, n.° 54).

No que respeita, em primeiro lugar, a letra do artigo 16.°, alinea a), do Regulamento n.” 110/2008,
decorre da mesma que esta disposicdo protege as indicacdes geograficas registadas contra «[qJualquer
utilizacdo comercial, direta ou indireta, por produtos nao abrangidos pelo registo, na medida em que
esses produtos sejam compardveis a bebida espirituosa registada com essa indicagdo geografica ou na
medida em que essa utilizagdo explore a reputagdo da indicagdo geogréfica registada».

O uso do termo «utilizagdo», nesta disposicdo, exige, por definicdo, como salientou o advogado-geral
no n.° 28 das suas conclusoes, que o sinal controvertido use a prépria indicacdo geografica protegida,
na forma em que foi registada ou, pelo menos, numa forma que apresente conexdes de tal forma
estreitas com ela, fonética e/ou visualmente, que o sinal controvertido seja obviamente indissocidvel da
mesma.

A este respeito, o Tribunal de Justica ja declarou que o uso de uma marca que contenha uma indicacéo
geografica ou um termo correspondente a essa indicagdo e a sua traducgdo, em bebidas espirituosas que
ndo cumpram as especificacdes correspondentes, constitui, em principio, uma utilizacdo comercial
direta dessa indicagdo geografica, na acecdo do artigo 16.°, alinea a), do Regulamento n.” 110/2008
(Acordaos de 14 de julho de 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 e C-27/10,
EU:C:2011:484, n.° 55, e de 20 de dezembro de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, n.° 34).

Por conseguinte, as situagdes que podem estar abrangidas pelo artigo 16.°, alinea a), do Regulamento

n.” 110/2008 devem respeitar a exigéncia de um uso, pelo sinal controvertido, da indicacdo geografica
registada de forma idéntica ou, pelo menos, muito semelhante, fonética e/ou visualmente.

6 ECLILEU:C:2018:415
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No entanto, nos termos desta disposicdao, cumpre distinguir as situacdes em que a utilizagdo assume
cardter «direto» daquelas em que assume cardter «indireto». A este propésito, como salientou o
advogado-geral no n.” 30 das suas conclusodes, contrariamente a uma utilizacdo «direta», que implica
que a indicacdo geografica protegida seja aposta diretamente no produto em causa ou na sua prépria
embalagem, uma utilizagdo «indireta» pressupde que tal indicacdo figure em vetores complementares
de comercializacdo ou de informacgdo, como a publicidade relativa a esse produto ou documentos
respeitantes ao mesmo.

No que respeita, em segundo lugar, ao contexto em que se inscreve o artigo 16.°, alinea a), do
Regulamento n.° 110/2008, importa observar que o ambito de aplicacdo desta disposicdo deve
necessariamente distinguir-se do das outras regras de protecio das indicagdes geograficas registadas
que figuram neste artigo, nas alineas b) a d). A referida disposicio deve, em particular, ser
diferenciada da situacdo prevista pela alinea b) do mesmo artigo, que tem por objeto «[qJualquer
utilizacdo abusiva, imitacdo ou evocacdo», ou seja, situagdes em que o sinal controvertido nao utiliza a
indicacdo geografica enquanto tal, mas a sugere de tal maneira que o consumidor é levado a
estabelecer um nexo suficiente de proximidade entre esse sinal e a indicacdo geografica registada.

Assim, como sublinhou o advogado-geral no n.° 32 das suas conclusoes, o artigo 16.°, alinea b), do
Regulamento n.® 110/2008 perderia o seu efeito util se a alinea a) do mesmo artigo fosse interpretada
de forma extensiva, como sugere o érgdo jurisdicional de reenvio na primeira questdo prejudicial, no
sentido de que ¢é aplicavel a partir do momento em que o sinal controvertido suscite no espirito do
publico a que se destina algum tipo de associacdo de ideias com uma indicagdo geogréfica registada
ou com a zona geografica a que se refere.

Em terceiro lugar, cumpre observar que a interpretacdo segundo a qual, para declarar a existéncia de
uma utilizacdo comercial indireta de uma indicacdo geografica registada, é necessario que o elemento
controvertido seja utilizado sob uma forma idéntica ou semelhante, fonética e/ou visualmente, a essa
indicacdo é mais adequada para garantir a totalidade dos objetivos prosseguidos pelo Regulamento
n.° 110/2008 e, em especial, pelo seu artigo 16.%, alinea a).

A este respeito, importa recordar que o sistema de registo das indicagdes geograficas das bebidas
espirituosas, previsto pelo Regulamento n.” 110/2008, visa contribuir, como recorda o considerando 2
deste regulamento, para atingir um elevado nivel de protecdo dos consumidores, para prevenir as
préticas enganosas e para assegurar a transparéncia do mercado e uma concorréncia leal (Acérdao de
21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 24).

Além disso, o Tribunal de Justica ja precisou que a protecido conferida pelo artigo 16.° do referido
regulamento as indicagdes geograficas deve ser interpretada atendendo ao objetivo prosseguido pelo
seu registo, que é, tal como resulta do considerando 14 do mesmo regulamento, permitir a
identificacdo de bebidas espirituosas como origindrias de determinado territério, quando determinada
qualidade, reputacdo ou outra caracteristica dessas bebidas seja essencialmente imputavel a sua origem
geografica (Acdérddo de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 23 e
jurisprudéncia ai referida).

Por conseguinte, como observou o advogado-geral no n.° 38 das suas conclusdes, as disposi¢des do
Regulamento n.° 110/2008 e, em especial, as do seu artigo 16.° destinam-se a impedir que seja feita
uma utilizacdo abusiva das indicagoes geograficas protegidas, ndo s6 no interesse dos compradores
mas também no interesse dos produtores que desenvolveram esforcos para garantir as qualidades
esperadas dos produtos que ostentam licitamente essas indicagdes (v., por analogia, Acdérdaos de
14 de setembro de 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P,
EU:C:2017:693, n.° 82, e de 20 de dezembro de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, n.® 38). Nesta 6tica, a alinea a) do referido artigo proibe mais
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especificamente que outros operadores utilizem para fins comerciais, para produtos ndo abrangidos
pelo registo, uma indicacdo geografica registada, nomeadamente com o objetivo de beneficiar
indevidamente da reputagdo dessa indicagdo geografica.

Em face das consideracdes precedentes, ha que responder a primeira questio que o artigo 16.°,
alinea a), do Regulamento n.° 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para declarar a
existéncia de uma «utilizacdo comercial [...] indireta» de uma indicagdo geografica registada, é
necessario que o elemento controvertido seja utilizado sob uma forma idéntica ou semelhante fonética
e/ou visualmente a essa indicacdo. Por conseguinte, ndo é suficiente que esse elemento seja suscetivel
de suscitar, no espirito do publico a que se destina, alguma associagdo com a referida indicagdo ou
com a zona geografica a que se refere.

Atendendo a resposta dada a primeira parte da primeira questdo, ndo ha que responder a segunda
parte da mesma.

Quanto a segunda questdio

Com a sua segunda questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 16.°,
alinea b), do Regulamento n.° 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para declarar a
existéncia de uma «evocagdo» de uma indicacdo geografica registada, é necessario que o elemento
controvertido seja semelhante fonética e/ou visualmente a essa indicagdo, ou se é suficiente que esse
elemento suscite, no espirito do publico a que se destina, alguma associacdo com a referida indicagao

ou com a zona geografica a que se refere.

No caso de se entender que qualquer associacdo de ideias com a indicacdo geografica registada ou com
a zona geografica a que se refere é suficiente para caracterizar a existéncia de uma «evocacdo» dessa
indicacdo, na acecdo do artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008, o érgao jurisdicional de
reenvio pergunta, em substincia, se esta disposicao deve ser interpretada no sentido de que, para
declarar essa existéncia, é necessdrio tomar em consideracdo o contexto em que se insere o elemento
controvertido, designadamente, o facto de este ser acompanhado de uma indicagcdo sobre a verdadeira
origem do produto, de modo que as informagoes proporcionadas pelo referido contexto permitiriam in
fine refutar a alegacdo de que se tratava de uma «evocagao».

Para responder utilmente ao 6rgdo jurisdicional de reenvio, importa recordar que o artigo 16.°,
alinea b), do Regulamento n.” 110/2008 protege as indicacdes geograficas contra qualquer «evocagao»,
«ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a indicacdo geografica seja traduzida
ou acompanhada por termos como “género”, “tipo”, “estilo”, “processo”, “aroma” ou quaisquer outros
termos similares».

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o conceito de «evocagdo» abrange a hipétese de um
termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominacgdo protegida, de
modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de
referéncia, a mercadoria que beneficia dessa denominagdo (Acérddo de 21 de janeiro de 2016,
Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 21 e jurisprudéncia ai referida).

Assim, para declarar a existéncia de uma «evocacdo», na acecio do artigo 16.°, alinea b), do
Regulamento n.” 110/2008, o Tribunal de Justica considerou que incumbe ao juiz nacional verificar,
além da incorporagdo de uma parte de uma indicacdo geografica protegida no termo utilizado para
designar o produto em causa, se o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente,
como imagem de referéncia, a mercadoria que beneficia da referida indicagdo. Deste modo, o juiz
nacional deve essencialmente basear-se na reacio presumida, tendo em conta o termo utilizado para
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designar o produto em causa, do consumidor, sendo essencial que este Gltimo estabeleca uma ligacao
entre o referido termo e a indicacdo geogréfica protegida (Acérdio de 21 de janeiro de 2016,
Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 22).

Resulta do exposto, como salientou o advogado-geral no n.” 55 das suas conclusdes, que a incorporagao
parcial de uma indicacdo geogréfica protegida no sinal controvertido nao constitui uma condigao
imperativa para a aplicagdo do artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.® 110/2008. Para apreciar a
existéncia de uma «evocagdo», na acecdo desta disposicdo, cabe, pois, ao juiz nacional verificar se o
consumidor, perante o nome do produto em causa, é levado a ter em mente, como imagem de
referéncia, a mercadoria que beneficia da indicagdo geografica protegida.

A este respeito, importa especificar que o juiz nacional, no dmbito dessa apreciacdo, deve referir-se a
percecdo de um consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado
(Acérdao de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.” 25 e 28).

Além disso, o Tribunal de Justica ja declarou que era legitimo considerar que ha evocagdo de uma
indicacdo geografica protegida quando, relativamente a produtos de aparéncia andloga, as
denominagoes de venda apresentam um parentesco fonético e visual (Acérddo de 21 de janeiro de
2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.” 33 e jurisprudéncia ai referida).

No entanto, como salientou o advogado-geral no n.’ 58 das suas conclusdes, a identificagdo de um
parentesco fonético e visual da denominagdo controvertida com a indicagdo geografica protegida nao
¢ uma condi¢do imperativa para declarar a existéncia de uma «evocacdo», na acecdo do artigo 16.°,
alinea b), do Regulamento n.° 110/2008. Com efeito, tal parentesco constitui unicamente um dos
critérios a tomar em consideracao pelo tribunal nacional quando aprecia se o consumidor, perante o
nome do produto em causa, é levado a ter em mente, como imagem de referéncia, a mercadoria que
beneficia da indicacdo geografica protegida. Daqui resulta que ndo estd excluido que se possa
caracterizar uma «evoca¢do» mesmo na auséncia desse parentesco.

Para além dos critérios relativos a incorporacdo parcial de uma indicacdo geografica protegida na
denominacdo controvertida e ao parentesco fonético e visual entre esta denominacdo e essa indicacdo,
o Tribunal de Justica salientou que devia, se fosse caso disso, ter-se em conta a «proximidade
conceptual» existente entre termos de linguas diferentes, sendo tal proximidade, a semelhanca dos
outros critérios referidos, igualmente suscetivel de levar o consumidor, quando estiver perante um
produto comparavel com a denominagdo controvertida, a ter em mente, como imagem de referéncia,
o produto cuja indicagdo geografica é protegida (Acérddo de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla,
C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 35 e jurisprudéncia ai referida).

Resulta dos elementos precedentes que, para efeitos da determinagdo do conceito de «evocagdo», na
acecdo do artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008, o critério determinante é o de saber se o
consumidor, perante a denominacdo controvertida, é levado a ter diretamente em mente, como
imagem de referéncia, a mercadoria que beneficia da indicacdo geografica protegida, o que cabe ao
juiz nacional apreciar, tendo em conta, se for caso disso, a incorporagdo parcial de uma indicagdo
geografica protegida na denominacgdo controvertida, um parentesco fonético e/ou visual entre esta
denominagdo e essa indicacdo ou ainda uma proximidade conceptual entre aquela denominacdo e a
referida indicacao.

No processo principal, incumbird, portanto, ao O6rgdo jurisdicional de reenvio verificar se um
consumidor europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, tem
diretamente em mente a indicacdo geografica protegida, a saber, «Scotch Whisky», quando estd
perante um produto comparavel que ostente a denominacdo controvertida, no caso «Glen», tomando
em consideracdo, na auséncia de um parentesco fonético e/ou visual desta denominagdo com a
indicacdo geografica protegida e de uma incorporagdo parcial desta indicacdo na referida
denominacdo, a proximidade conceptual entre a referida indicacdo e esta mesma denominacéo.
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Em contrapartida, o critério previsto pelo 6rgao jurisdicional de reenvio no ambito da sua segunda
questdo para caracterizar uma «evocacdo», na acecdo do artigo 16.°, alinea b), do Regulamento
n.° 110/2008, ou seja, que o elemento controvertido do sinal em causa deve suscitar no espirito do
publico a que se destina alguma associacdo com a indicacdo geografica protegida ou com a zona
geografica a que se refere, ndo pode ser acolhido, na medida em que ndo estabelece uma conexdo
suficientemente direta e univoca entre esse elemento e a referida indicacao.

Além disso, como realcou o advogado-geral nos n.” 61 a 63 das suas conclusdes, se basta, para
caracterizar essa evocagdo, suscitar, no espirito do consumidor, uma associacdo de qualquer natureza
com uma indicagdo geografica protegida, isso conduz, em primeiro lugar, a que o artigo 16.°, alinea b),
do Regulamento n.” 110/2008 invada o ambito de aplicagdo das disposi¢cdes que se lhe seguem no
referido artigo, isto é, as alineas c) e d) deste, que tém por objeto situacdes em que a referéncia a
indicacdo geografica protegida ainda é mais ténue do que a sua «evocagao».

Em segundo lugar, a utilizagdo de tal critério levaria a ampliar de maneira imprevisivel o ambito de
aplicacdo do referido regulamento e induziria riscos significativos, designadamente para a segurancga
juridica dos atores econémicos implicados. Com efeito, em conformidade com o considerando 4 do
Regulamento n.” 110/2008, o legislador da Unido pretende «assegurar uma abordagem mais
sistemdtica na legislacdo que rege as bebidas espirituosas», estabelecendo «critérios claros»,
nomeadamente, «para a protecdo das indicagoes geograficas». Ora, acolher um critério tao impreciso e
extensivo como o previsto pelo 6rgao jurisdicional de reenvio no ambito da sua segunda questdo nao é
conforme com essa finalidade.

Em face das consideracoes precedentes, ha que responder a primeira parte da segunda questdo que o
artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para
declarar a existéncia de uma «evocagdo» de uma indicacdo geografica registada, incumbe ao érgao
jurisdicional de reenvio apreciar se o consumidor europeu médio, normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado, perante a denominagdo controvertida, é levado a ter diretamente em
mente, como imagem de referéncia, a mercadoria que beneficia da indicacdo geografica protegida. No
ambito dessa apreciacdo, esse 6rgdo jurisdicional, na auséncia, primeiro, de um parentesco fonético
e/ou visual da denominacdo controvertida com a indicagdo geografica protegida e, segundo, de uma
incorporacgdo parcial desta indicacdo na referida denominagdo, deve tomar em consideragdo, se for
esse 0 caso, a proximidade conceptual entre a referida denominacéao e a referida indicacao.

No que respeita a segunda parte da segunda questdo, relativa a funcdo do contexto em que se insere a
denominacdo controvertida na apreciacio, pelo tribunal nacional, da existéncia de uma «evocacdo» na
acecdo do artigo 16.° alinea b), do Regulamento n.” 110/2008, importa observar que resulta da redagao
desta disposicdo que pode existir «evocacdo» ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada
(Acordao de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.° 43 e jurisprudéncia ai
referida).

Resulta da decisio de reenvio que M. Klotz, demandado no processo principal, alega que a
denominacdo «Glen Buchenbach» constitui um jogo de palavras formado a partir do nome do lugar
de origem da bebida em causa no processo principal, a saber «Berglen», e do nome de um rio local, a
saber «Buchenbach». No entanto, o Tribunal de Justica ja decidiu que é indiferente, a luz do
artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008, que a denominacdo controvertida corresponda ao
nome da empresa e/ou do lugar onde o produto é fabricado (v., neste sentido, Acdrdio de
21 de janeiro de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, n.” 42 a 45).

Por outro lado, como especificou o advogado-geral no n.° 81 das suas conclusoes, o Tribunal de Justica
também precisou que a circunstincia de a denominagdo controvertida fazer referéncia a um lugar de
fabrico que é conhecido dos consumidores do Estado-Membro em que o produto é fabricado nao é
um fator relevante para apreciar o conceito de «evocagdo», na acegdo do artigo 16.°, alinea b), do
Regulamento n.” 110/2008, atendendo a que esta disposicdo protege as indicagdoes geograficas
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registadas contra qualquer evocacdo em todo o territério da Unido e que, tendo em conta a
necessidade de garantir uma protecdo efetiva e uniforme das referidas indicagdes nesse territério, se
refere a todos os consumidores desse territério (Acérddo de 21 de janeiro de 2016, Viiniverla,
C-75/15, EU:C:2016:35, n.’ 27).

Em face das consideragdes precedentes, hi que responder a segunda parte da segunda questao que o
artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para
declarar a existéncia de uma «evocacdo» de uma indicagdo geografica registada, ndo ha que tomar em
consideracdo o contexto em que se insere o elemento controvertido e, designadamente, o facto de este
ser acompanhado de uma indicagdo sobre a verdadeira origem do produto em causa.

Quanto a terceira questdo

Com a sua terceira questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substéncia, se o artigo 16.°,
alinea c), do Regulamento n.” 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para declarar a
existéncia de uma «indicagdo falsa ou falaciosa», proibida por esta disposicdo, hd que tomar em
consideracdo o contexto em que é utilizado o elemento controvertido, especialmente quando este
ultimo é acompanhado de uma indicagdo sobre a verdadeira origem do produto em causa.

Recorde-se que, segundo o artigo 16.°, alinea c), do Regulamento n.° 110/2008, uma indicagdo
geografica registada é protegida contra «[q]ualquer outra indicacdo falsa ou falaciosa na designagio,
apresentacdo ou rotulagem do produto quanto a sua proveniéncia, origem, natureza ou qualidades
essenciais, suscetivel de transmitir uma impressdo errada sobre a sua origemn».

Antes de mais, importa observar que, contrariamente ao que alega a Comissdao Europeia, nada, na
redacdo desta disposicdo, indica que a intencdo do legislador da Unido tenha sido tomar em
consideracdo o contexto em que é utilizado o elemento controvertido para caracterizar uma
«indicagdo falsa ou falaciosa [...] quanto a [...] proveniéncia, origem, natureza ou qualidades essenciais
[do produto]».

Com efeito, como salientou o advogado-geral no n.” 92 das suas conclusdes, a expressdo «indicacao
falsa ou falaciosa na designacdo, apresentacdo ou rotulagem do produto» constitui uma enumeragao
de diferentes suportes em que se pode encontrar a indicacio que se suspeita ser falsa ou falaciosa.
Nao se pode deduzir dai que essa indicacdo deva ser analisada em conjugacdo com as outras
informagdes que possam estar presentes na designacdo, apresentacdo ou rotulagem do produto em
causa.

Em seguida, como frisou igualmente o advogado-geral no n.” 96 das suas conclusdes, importa precisar
que o artigo 16.° do Regulamento n.” 110/2008 contém uma enumeracdo graduada de condutas
proibidas por for¢a da qual a alinea c) do referido artigo se diferencia das alineas a) e b) que a
precedem. Enquanto a alinea a) do referido artigo se limita aos atos de utilizacdo de uma indicagao
geografica protegida e a sua alinea b) aos atos de utilizagdo abusiva, imitacdo ou evocacéo, a alinea c)
do mesmo artigo alarga o perimetro de protecdo, ao incorporar nesse perimetro as «indicagoes», isto
é, as informacgdes prestadas aos consumidores, que figuram na designacio, apresentacdo ou rotulagem
do produto em causa, as quais, apesar de ndo serem realmente evocadoras da indicacdo geografica
protegida, sdo qualificadas de «falsa[s] ou falaciosa[s]» a luz das conexdes do produto com essa
indicacdo geografica.

A este propdsito, ha que especificar, primeiro, que a expressio «[q]ualquer outra indicacdo», utilizada
no artigo 16.°, alinea c), do Regulamento n.° 110/2008, inclui informagdes que podem figurar, sob
qualquer forma, na designacgao, apresentacdo ou rotulagem do produto em causa, designadamente sob
a forma de um texto, uma imagem ou um conteido que seja suscetivel de informar quanto a sua
proveniéncia, origem, natureza ou qualidades essenciais.
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67

68

69

70

71

72

ACORDAO DE 7. 6. 2018 — Processo C-44/17
ScoTcH WHISKY ASSOCIATION

Segundo, basta que uma indicacdo falsa ou falaciosa figure num dos trés suportes referidos nessa
disposicdo, concretamente «na designagdo, apresentacdo ou rotulagem» do produto em causa, para

considerar que a mesma é «suscetivel de transmitir uma impressao errada sobre a sua origem», na
acecdo da referida disposicao.

Resulta dos elementos precedentes que o artigo 16.°, alinea c), do Regulamento n.” 110/2008 prevé uma
protecdao ampla das indicacdes geograficas registadas. Ora, se uma indicagdo falsa ou falaciosa pudesse,
no entanto, ser autorizada devido a informacdes adicionais que acompanham essa indicacio e
respeitam, designadamente, a verdadeira origem do produto em causa, a referida disposicao perderia o
seu efeito util.

Por dltimo, conforme referido no n.° 38 do presente acérddo, o Regulamento n. 110/2008 e,
nomeadamente, o seu artigo 16.° visam proteger as indicagdes geograficas registadas, tanto no
interesse dos consumidores, que ndo devem ser induzidos em erro por indica¢des inadequadas, como
no interesse dos operadores econémicos que suportam custos mais elevados para garantir a qualidade
dos produtos que ostentam legalmente indicagdes geograficas protegidas. Com efeito, estes operadores
devem ser protegidos de atos de concorréncia desleal.

Ora, como salientou o advogado-geral no n.° 101 das suas conclusdes, a consecucdo dos referidos
objetivos seria posta em causa se a protecdo das indicagdes geograficas pudesse ser restringida pelo
facto de constarem informacdes complementares junto de uma indicagdo falsa ou falaciosa, na acegdo
do artigo 16.°, alinea c), do Regulamento n. 110/2008, uma vez que adotar tal interpretacdo
equivaleria a admitir a utilizacdo dessa indicacdo desde que fosse acompanhada de informacgdes exatas.

Em face das consideracoes precedentes, hd que responder a terceira questdo que o artigo 16.°, alinea c),
do Regulamento n.° 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que, para declarar a existéncia de
uma «indicacdo falsa ou falaciosa», proibida por esta disposi¢do, ndo hd que tomar em consideracdo o
contexto em que ¢é utilizado o elemento controvertido.

Quanto as despesas

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

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

1) O artigo 16.°, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 110/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativo a definicio, designacdo, apresentacio,
rotulagem e protecio das indicacoes geograficas das bebidas espirituosas e que revoga o
Regulamento (CEE) n.’ 1576/89 do Conselho, deve ser interpretado no sentido de que, para
declarar a existéncia de uma «utilizacdo comercial [...] indireta» de uma indicacdo geografica
registada, é necessario que o elemento controvertido seja utilizado sob uma forma idéntica ou
semelhante fonética e/ou visualmente a essa indicacao. Por conseguinte, ndo é suficiente que
esse elemento seja suscetivel de suscitar, no espirito do publico a que se destina, alguma
associacao com a referida indicacao ou com a zona geografica a que se refere.

2) O artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008 deve ser interpretado no sentido de
que, para declarar a existéncia de uma «evocacao» de uma indicacdo geogrifica registada,
incumbe ao 6rgio jurisdicional de reenvio apreciar se o consumidor europeu médio,
normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, perante a denominacao
controvertida, é levado a ter diretamente em mente, como imagem de referéncia, a
mercadoria que beneficia da indicacao geografica protegida. No ambito dessa apreciacio,
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esse Orgao jurisdicional, na auséncia, primeiro, de um parentesco fonético e/ou visual da
denominacdo controvertida com a indicacdo geografica protegida e, segundo, de uma
incorporacao parcial desta indicacao na referida denominaciao, deve tomar em consideracéo,
se for esse o caso, a proximidade conceptual entre a referida denominacdo e a referida
indicacdo.

O artigo 16.°, alinea b), do Regulamento n.” 110/2008 deve ser interpretado no sentido de
que, para declarar a existéncia de uma «evocacio» de uma indicacdo geografica registada,
nio ha que tomar em consideracdo o contexto em que se insere o elemento controvertido e,
designadamente, o facto de este ser acompanhado de uma indicacao sobre a verdadeira
origem do produto em causa.

O artigo 16.° alinea c), do Regulamento n.° 110/2008 deve ser interpretado no sentido de que,
para declarar a existéncia de uma «indicacao falsa ou falaciosa», proibida por esta disposicao,
nao ha que tomar em consideracao o contexto em que é utilizado o elemento controvertido.

Assinaturas
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