ACORDAO DE 12. 6. 2007 — PROCESSOS APENSOS T-57/04 E T-71/04

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
(Quinta Seccdo Alargada)

12 de Junho de 2007 *

Nos processos apensos T-57/04 e T-71/04,

Budéjovicky Budvar, nirodni podnik, com sede em Ceské Budéjovice (Reptiblica
Checa), representada por F. Fajgenbaum, advogado,

recorrente no processo T-57/04,

Anheuser-Busch, Inc., com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos da
América), representada inicialmente por V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann,

D. Ohlgart e B. Goebel, e depois por V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart e
B. Goebel, advogados,

recorrente no processo T-71/04,
* Lingua do processo: inglés.
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contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno {marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral e 1. de Medrano Caballero, na
qualidade de agentes,

recorrido,

sendo as outras partes no processo na Camara de Recurso do IHMI, intervenientes
neste Tribunal,

Anheuser-Busch, Inc. (no processo T-57/04),

Budéjovicky Budvar, narodni podnik (no processo T-71/04),

que tem por objecto dois recursos de anulagdo da decisdo da Segunda Camara de
Recurso do IHMI, de 3 de Dezembro de 2003, (processos R 1024/2001-2 e
R 1000/2001-2), relativa ao processo de oposicdo entre a Budéjovicky Budvar,
narodni podnik e a Anheuser-Busch, Inc.,
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O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Secgdao Alargada),

composto por: M. Vilaras, presidente, E. Martins Ribeiro, F. Dehousse, D. Svaby e
K. Jirimae, juizes,

secretario: 1. Natsinas, administrador,

vistas as peticdes apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em
10 (processo T-57/04) e em 20 de Fevereiro de 2004 (processo T-71/04),

visto o despacho do presidente da Quinta Sec¢do do Tribunal de Primeira Instincia,
de 23 de Setembro de 2004, que determinou a apensa¢io dos presentes processos
para efeitos da fase escrita, da fase oral e do ac6érdio, em conformidade com o
artigo 50.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Insténcia,

vistas as contestacdes do IHMI apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 27 de Setembro de 2004,

vistas as alegacdes das intervenientes apresentadas na Secretaria do Tribunal de
Primeira Instincia em 28 (processo T-71/04) e em 29 de Setembro de 2004
(processo T-57/04),

vista a remessa dos presentes processos para a Quinta Seccao Alargada do Tribunal
de Primeira Instincia e apés a audiéncia de 13 de Qutubro de 2005,
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visto o despacho de reabertura da fase oral do processo de 14 de Maio de 2007 e as
observacdes das partes sobre o pedido de ndo conhecimento do mérito apresentado
pela Anheuser-Busch, Inc. em 18 de Maio de 2007 no processo T-71/04,

vista a declaragio de encerramento da fase oral do processo em 24 de Maio de 2007,

profere o presente

Acérdao

Quadro juridico

I — Direito internacional

Os artigos 1.° a 5.° do Acordo de Lisboa Relativo a Proteccdo das Denominagoes de
Origem e ao Seu Registo Internacional (a seguir «Acordo de Lisboa»), adoptado em
31 de Outubro de 1958, revisto em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificado
em 28 de Setembro de 1979, dispdem:

«Artigo 1.°

Os paises a que se aplica o presente Acordo constituem-se em Unido Particular
dentro da Unido para a Proteccdo da Propriedade Industrial.
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Obrigam-se a proteger nos seus territérios, nos termos do presente Acordo, as
denominagdes de origem dos produtos dos outros paises da Unido Particular,
reconhecidas e protegidas como tal no pais de origem e registadas na Secretaria da
Unido para a Proteccio da Propriedade Industrial [prevista na Convengido que
institui a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual].

Artigo 2.°

1) Entende-se por denominacgio de origem, no sentido do presente Acordo, a
denominacgio geografica de um pais, regido ou localidade que serve para designar
um produto dele originario cuja qualidade ou caracteres sdo devidos exclusiva ou
essencialmente ao meio geogrifico, incluindo os factores naturais e os factores
humanos.

2) O pais de origem é aquele cujo nome, ou no qual estd situada a regido ou
localidade cujo nome constitui a denominacgio de origem que deu ao produto a sua
notoriedade.

Artigo 3.°

A proteccio serd assegurada contra qualquer usurpagdo ou imitagdo, ainda que se
indique a verdadeira origem do produto ou que a denominacdo seja usada em
traducdo ou acompanhada de expressdes como ‘género’, ‘tipo’,‘maneira’, ‘imitacdo’ ou
outras semelhantes.

Artigo 4.°

As disposicdes do presente Acordo nao excluem de modo algum a proteccéo ja
existente a favor das denominacdes de origem em cada um dos paises da Unido
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Particular, em virtude de outros instrumentos internacionais, tais como a
Convencio de Paris para a Proteccdo da Propriedade Industrial de 20 de Margo
de 1883 e o Acordo de Madrid de 14 de Abril de 1891 relativo a Repressdo das
Indicac¢bes de Proveniéncia Falsas ou Falaciosas, revistos em dltimo lugar em Lisboa,
a 31 de Outubro de 1958, ou em virtude da legislacdo nacional ou da jurisprudéncia.

Artigo 5.°

1) O registo das denominagdes de origem sera feito na Secretaria Internacional para
a Proteccdo da Propriedade Industrial, a requerimento das Administragdes dos
paises da Unido Particular, em nome das pessoas fisicas ou morais, publicas ou
privadas, titulares do direito de usar essas denominagdes segundo a sua legislacdo
nacional.

2) A Secretaria Internacional notificard sem demora os registos as Administragdes
dos diversos paises da Unido Particular e publici-los-4 num compéndio periédico.

3) As Administracdes dos paises poderdo declarar que ndo podem assegurar a
proteccdo de uma denominacio de origem cujo registo lhes tenha sido notificado,
mas somente quando a sua declaracéo for notificada a Secretaria Internacional, com
indicacdo dos motivos, dentro do prazo de um ano a contar da data da recepgéo da
notificacdo do registo, e sem que esta declaracdo possa prejudicar, no pais em causa,
outras formas de protec¢io da denominacio que o seu titular possa pretender, de
harmonia com o artigo 4.° anterior.
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As regras 9 e 16 do Regulamento de Execugio do Acordo de Lisboa, na redacgdo que
entrou em vigor em 1 de Abril de 2001, dispdem:

«Regra 9

Declaracdo de recusa

1) As declaragbes de recusa serdo notificadas & Secretaria Internacional pela
administracdo competente do pais contratante em relacio ao qual a recusa é
emitida, devendo ser assinadas por essa administracéo.

Regra 16

Invalidade

1) Quando os efeitos de um registo internacional forem declarados nulos ou
anulados num pais contratante e a declaracdo de nulidade ou anulagio nio puder ser
objecto de recurso, a administracio competente desse pais devera notificar essa
invalidade a Secretaria Internacional [...]»

II — Direito comunitdrio

Os artigos 8- e 43.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), conforme
alterado e aplicavel a época dos factos, tém a seguinte redacgio:
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«Artigo 8.°

Motivos relativos de recusa

1. Apés oposicao do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca sera
recusado:

a) Sempre que esta seja idéntica a marca anterior e sempre que os produtos ou
servicos para os quais a marca é pedida sejam idénticos aos produtos ou
servicos para os quais a marca esta protegida;

b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior e devido
a identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos designados pelas duas
marcas, exista risco de confusio no espirito do publico do territério onde a
marca anterior estd protegida; o risco de confusdo compreende o risco de
associacdo com a marca anterior.

2. Sao consideradas «marcas anteriores», na acepcio do n.° 1:

a) As marcas cuja data de depdsito seja anterior a do pedido de marca comunitiria,
tendo em conta, se aplicavel, o direito de prioridade invocado em apoio dessas
marcas, e que pertencam as seguintes categorias:
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iii) Marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num
Estado-Membro;

4. Ap6s oposicdo do titular de uma marca nao registada ou de outro sinal utilizado
na vida comercial cujo alcance ndo seja apenas local, sera recusado o pedido de
registo da marca quando e na medida em que, segundo o direito do Estado-Membro
aplicével a esse sinal:

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

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilizacdo de uma marca
posterior.

Artigo 43.°

Exame da oposicdo

[...]
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2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitéria anterior que tenha
deduzido oposic¢do, provara que, nos cinco anos anteriores a publicacdo do pedido
de marca comunitdria, a marca comunitaria anterior foi objecto de uma utilizacdo
séria na Comunidade em relacio aos produtos ou servicos para que foi registada e
em que se baseia a oposicdo, ou que existem motivos justificados para a sua ndo
utilizacdo, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada ha, pelo menos,
cinco anos. Na falta dessa prova, a oposicdo sera rejeitada. Se a marca comunitaria
anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou servicos para
que foi registada, s6 se considera registada, para efeitos de andlise da oposicao, em
relacdo a essa parte dos produtos ou servigos.

3. O n.° 2 é aplicavel as marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alinea a), do
artigo 8.°, partindo-se do principio de que a utilizacdo na Comunidade é substituida
pela utilizacdo no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre
protegida.

L...]»

A regra 22 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo, de 13 de Dezembro
de 1995, relativo a execugdo do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme
alterado e aplicavel a época dos factos, prevé:

«Regra 22

Prova de utilizagdo

1. No caso de, em conformidade com os n.”* 2 ou 3 do artigo 43.° do regulamento, o
opositor ter de provar a utilizacdo ou a existéncia de motivos justificados para a ndo
utilizacdo, o [IHMI] convida-lo-4 a fornecer a necessdria prova no prazo por ele
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fixado. Se o opositor ndo fornecer a prova dentro do prazo fixado, o [IHMI] rejeitara
a oposicao.

2. As indicagoes e comprovativos para fornecimento da prova da utilizagdo devem
consistir em indicactes relativas ao local, periodo, extensio e natureza da utilizacio
da marca oponivel em relacdo aos produtos e servicos para os quais se encontra
registada e nos quais se baseia a oposicao e em comprovativos dessas indicagdes, em
conformidade com o disposto no n.° 3.

3. Os comprovativos devem de preferéncia limitar-se & apresenta¢io de documentos
justificativos e de elementos como embalagens, rétulos, tabelas de precos, catalogos,
facturas, fotografias, anincios de jornais e declaragdes escritas referidas no n.° 1,
alinea f), do artigo 76.° do regulamento.

III — Direito nacional

O artigo L. 641-2 do Cédigo Rural francés (code rural, a seguir «Cédigo Rural»),
conforme aplicavel a época dos factos, dispoe:

«Poder-se-a reconhecer de maneira exclusiva aos produtos agricolas ou alimentares,
em natureza ou transformados, uma denominacéo de origem controlada. Nao lhes é
aplicavel o disposto nos artigos L. 115-2 a L. 115-4 e L. 115-8 a L. 115-15 do Cédigo
do Consumo.
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Nas condicbes a seguir previstas, estes produtos poderdo beneficiar de uma
denominagio de origem controlada se cumprirem o disposto no artigo L. 115-1 do
Cédigo do Consumo, possuirem uma notoriedade devidamente comprovada e
forem objecto de procedimentos de autorizagio.

Em caso algum a denominacéo de origem controlada podera ser considerada como
apresentando um caracter genérico e pertencer ao dominio publico.

O nome geogrifico que constitui a denominacio de origem ou qualquer outra
mencio que a evoque ndo poderio ser utilizados para nenhum produto similar, sem
prejuizo das disposicdes legislativas ou regulamentares em vigor em 6 de Julho
de 1990, nem para nenhum outro produto ou servico quando essa utilizacio for
susceptivel de desviar ou de enfraquecer a notoriedade da denominacio de origem.

As denominacdes de origem dos vinhos delimitados de qualidade superior
mencionadas no artigo L. 641-24 e as que estejam em vigor em 1 de Julho
de 1990 nos departamentos ultramarinos conservardo o seu estatuto.»

O artigo L. 115-5 do Cédigo do Consumo francés (code de la consommation, a
seguir «Cédigo do Consumo»), conforme aplicavel a época dos factos, dispoe:

«O procedimento de atribuicio de uma denominacdo de origem controlada é
definido no artigo L. 641-2 do Cédigo Rural, a seguir reproduzido [...]»
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Os artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual francés (code de
la propriété intellectuelle, a seguir «Cédigo da Propriedade Intelectual»), conforme
aplicaveis a época dos factos, tém a seguinte redaccio:

«Artigo L. 711-3

Nao podera ser adoptado como marca ou elemento de marca um sinal:

a) excluido pelo artigo 6.-B da Convencdo de Paris de 20 de Marco de 1883,
revista, para a proteccio da propriedade industrial ou pelo n.° 2 do artigo 23.° do
anexo I C ao Acordo que institui a Organizacdo Mundial do Comércio;

b) contririo 2 ordem puiblica ou aos bons costumes, ou cuja utilizacio seja
proibida por lei;

¢) susceptivel de induzir em erro o publico, nomeadamente, no que respeita a
natureza, a qualidade ou a proveniéncia geografica do produto ou do servico.

Artigo L. 711-4

Nio pode ser adoptado como marca um sinal que prejudique direitos anteriores e
nomeadamente:

a) uma marca anterior registada ou notoriamente conhecida na acep¢iao do
artigo 6.°-A da Convencio de Paris para a proteccdo da propriedade industrial;
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uma denominacéo ou firma, se existir risco de confusdo no espirito do publico;

uma designacdo comercial ou uma insignia conhecidos em todo o territério
nacional, se existir risco de confusdo no espirito do puiblico;

uma denominagio de origem protegida;

direitos de autor;

direitos decorrentes de um desenho ou modelo protegido;

o direito de personalidade de um terceiro, designadamente, o seu nome
patronimico, o seu pseudénimo ou a sua imagem,;

0 nome, a imagem ou a reputacido de uma colectividade territorial.»

Antecedentes do litigio

I —

Pedido de marca comunitdria apresentado pela Anheuser-Busch

A Anheuser-Busch, Inc. apresentou, em 1 de Abril de 1996, um pedido de registo de
marca comunitaria ao IHMI, em conformidade com o Regulamento n.° 40/94.
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o  Esse pedido tinha por objecto a seguinte marca figurativa:

w y&,ﬂﬂ.% Az o c Yt ,{3.., u:a

8] e, Ao ikt 28 v

10 Os produtos para os quais o registo da marca figurativa foi pedido pertencem as
classes 16, 21, 25, 30 e 32 na acepcio do Acordo de Nice relativo a Classificacdo
Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de Junho
de 1957, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, a seguinte
descricio:

— classe 16: «Papel, cartdo e produtos nestas matérias (compreendidos na classe
16); produtos de impressao; artigos para encadernacio; papelaria; adesivos para
papelaria ou para uso doméstico; material de instrucdo ou de ensino (excepto
aparelhos); matérias plasticas para embalagem (compreendidas na classe 16);
cartas de jogar»;

— classe 21: «Utensilios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (nio
em metais preciosos nem em ‘plaqué’); pentes e esponjas; escovas (excepto
pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; vidro em
bruto ou semitrabalhado (com excepc¢io do vidro de construgio); vidraria,
porcelana e faianga (compreendidas na classe 21)»;
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— classe 25: «Vestudrio, sapatos, chapelaria»;

— classe 30: «Farinhas e preparacoes feitas de cereais, pdo, pastelaria e confeitaria;
gelados comestiveis; mel e xarope de melaco; levedura e fermento em po;
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar;
aperitivos compreendidos na classe 30»;

— classe 32: «Cerveja, ‘ale’, ‘porter’, bebidas maltadas alcodlicas e nao alcodlicas».

Em 1 de Dezembro de 1997, o pedido de registo da marca comunitaria figurativa foi
publicado no Boletim de Marcas Comunitarias n.° 31/97.

I — Oposicdo deduzida contra o pedido de marca comunitdria

Em 27 de Fevereiro de 1998, a sociedade Budéjovicky Budvar, narodni podnik, com
sede na Republica Checa (a seguir «Budvar»), deduziu oposicao, nos termos do
artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94, para todos os produtos especificados no
pedido de registo.

Como fundamento da sua oposicéo, a Budvar invocou, em primeiro lugar, o risco de
confusao, previsto no artigo 8., n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a
marca figurativa cujo registo foi pedido e as marcas internacionais anteriores de que
é titular, a saber:
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— a marca nominativa internacional BUDWEISER (R 238 203), registada
inicialmente em 5 de Dezembro de 1960 para a «cerveja de todo o tipo»,
com efeitos na Alemanha, na Austria, no Benelux e em Itélia;

— a marca figurativa international (R 342 157), registada inicialmente em 26 de
Janeiro de 1968 para a «cerveja de todo o tipo», com efeitos na Alemanha, na
Austria, no Benelux, em Franca e em Itilia, a seguir reproduzida:

Em 3 de Fevereiro de 1999, a Anheuser-Busch pediu a Budvar para apresentar
provas da utilizacdo das suas marcas internacionais, em conformidade com o
artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Em 7 de Abril de 1999, a Divisao de
Oposigao do IHMI convidou a Budvar a produzir a referida prova no prazo de dois
meses, isto é, o mais tardar até 7 de Junho de 1999. Este prazo foi prorrogado, a
pedido da Budvar, até 7 de Setembro de 1999.

Em 7 de Setembro de 1999, a Budvar forneceu, designadamente, cdpias de antincios
publicitarios publicados em oito revistas entre 1996 e 1997, bem como dez facturas
emitidas entre 1993 e 1997, de modo a provar a utilizacio da marca nominativa
internacional BUDWEISER R 238 203 na Alemanha. Além disso, a Budvar forneceu
copias de antncios publicitdrios publicados em seis revistas entre 1996 e 1998 e dez
facturas emitidas entre 1993 e 1997, para provar a utilizacdo da marca nominativa
internacional BUDWEISER R 238 203 na Austria.
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Como fundamento da sua oposic¢do, a Budvar invocou, em segundo lugar, com base
no artigo 8., n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, quatro denominacdes de origem para
cerveja, registadas em 22 de Novembro de 1967, na Organizacio Mundial para a
Propriedade Intelectual (OMPI), ao abrigo do Acordo de Lisboa. Essas denomina-
¢des de origem sdo as seguintes:

— denominagio de origem n.c 49: CESKOBUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER
BIER segundo a versdo alemi do registo);

— denominacdo de origem n.° 50: BUDEJOVICKE PIVO — BUDVAR (BUDWEI-
SER BIER — BUDVAR segundo a verséo alema do registo);

— denominagio de origem n.° 51: BUDEJOVICKY BUDVAR (BUDWEISER
BUDVAR segundo a versao alema do registo);

— denominacgdo de origem n.° 52 BUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER BIER
segundo a versdo alema do registo).

Com base nestes registos, a Budvar defendeu que as denominagdes de origem em
causa estavam protegidas, em particular no territério francés, e justificavam, a esse
respeito, a oposicao baseada no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.c 40/94.
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III — Decisdo da Divisdo de Oposicdo

Através da decisdo n.° 2412/2001, de 8 de Outubro de 2001, a Divisdo de Oposicéo:

— indeferiu parcialmente a oposicio deduzida contra o pedido de registo da marca
figurativa, na parte em que a oposicdo se baseia no artigo 8., n° 4, do
Regulamento n.° 40/94 e nas quatro denominacdes de origem referidas no n.° 16
supra;

— deferiu parcialmente a oposicdo deduzida contra o pedido de registo da marca
figurativa, em relacdo aos produtos da classe 32 («Cerveja, ‘ale’, ‘porter’, bebidas
maltadas alcodlicas e ndo alcodlicas»), na parte em que a oposicao se baseia no
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 e na marca nominativa
internacional BUDWEISER R 238 203.

No que respeita ao indeferimento da oposicio baseada no artigo 8., n.° 4, do
Regulamento n.° 40/94, a Divisdo de Oposicdo considerou, em substincia, que a
utilizacdo das denominagdes de origem nio ficou demonstrada nos casos de Franga
e de Portugal — o direito francés e o direito portugués tinham sido invocados para
fundamentar a oposicdo — e que, portanto, ndo se tinha provado que o alcance dos
direitos adquiridos em virtude das denominac¢oes de origem nao era apenas local, na
acepcdo do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94. No que respeita a Italia —
dado que foi demonstrada a utilizacdo das denominacdes de origem nesse territério
-, a Divisdo de Oposicdo concluiu que, relativamente a produtos diferentes, nio
tinha ficado provada a proteccio conferida pelo direito italiano as denominagdes de
origem em causa.

No que se refere ao deferimento parcial da oposi¢do baseada no artigo 8.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/04, a Divisdo de Oposicdo considerou que ficou
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provada a utilizacdo séria da marca nominativa internacional BUDWEISER
R 238 203 e da marca figurativa internacional R 342 157 no que respeita a
Alemanha, 3 Austria, a0 Benelux e a Italia. Além disso, por razdes de economia
processual, a Divisdo de Oposicdo examinou, em primeiro lugar, a marca nominativa
internacional BUDWEISER R 238 203. Na medida em que esta marca era
claramente valida na Alemanha e na Austria, a Divisio de Oposicdo limitou a sua
andlise a estes dois Estados-Membros. A Divisdo de Oposicao considerou que os
produtos visados pela marca figurativa pedida pertencentes a classe 32 («Cerveja,
‘ale’, ‘porter’, bebidas maltadas alcoodlicas e nao alcodlicas») eram idénticos aos
produtos abrangidos pela marca nominativa internacional BUDWEISER R 238 203.
Indicou que, em virtude da identidade fonética e conceptual entre a marca figurativa
pedida e marca nominativa internacional BUDWEISER R 238 203, e da identidade
dos produtos, existia risco de confusdo no espirito do publico na Alemanha e na
Austria em relacdo aos produtos da classe 32. Em contrapartida, considerou que os
produtos visados pela marca figurativa pedida pertencentes as classes 16, 21, 25,30 e
os produtos abrangidos pelas marcas anteriores ndo eram similares e que, por
conseguinte, ndo existia risco de confusio em relacio a esses produtos.

IV — Decisoes da Segunda Cdmara de Recurso do IHMI

Em 27 de Novembro de 2001, a Anheuser-Busch interpds recurso da decisdo da
Divisdo de Oposicdo, na medida em que essa decisdo deferia a oposicio baseada no
artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 em relagéo aos produtos da
classe 32.

Em 10 de Dezembro de 2001, a Budvar interpds recurso da decisdo da Divisdo de
Oposigdao, na medida em que, designadamente, a decisdao indeferia a oposicdo
baseada no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 em relacdo aos produtos das
classes 16, 21, 25, 30 e 32.
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No ambito do seu recurso, a Budvar ndo contestou o indeferimento parcial da
oposicio baseada no artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94, para os
produtos das classes 16, 21, 25 e 30.

Através de uma decisio adoptada em 3 de Dezembro de 2003 (processos
R 1000/2001-2 e R 1024/2001-2, a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda Camara
de Recurso do IHMI negou provimento aos recursos interpostos pela Budvar e pela
Anheuser-Busch da decisao da Divisao de Oposicao.

No que respeita ao recurso interposto pela Anheuser-Busch, a Camara de Recurso
entendeu que a Divisdo de Oposicdo ndo tinha cometido um erro ao considerar
provada a utilizacio da marca nominativa internacional BUDWEISER R 238 203 na
Alemanha e na Austria. Além disso, a Camara de Recurso considerou que existia
risco de confusdo entre a marca figurativa pedida e a marca nominativa
internacional BUDWEISER R 238 203, na Alemanha e na Austria, para os produtos
da classe 32, tendo em conta o facto, em primeiro lugar, de a caracteristica
dominante da marca figurativa pedida ser idéntica & marca nominativa anterior e,
em segundo lugar, de os produtos em causa serem idénticos.

No que respeita ao recurso interposto pela Budvar, a Camara de Recurso considerou
desde logo que era inadmissivel no que respeita aos produtos da classe 32, na
medida em que a Budvar venceu nesse ponto, em virtude do artigo 8.°, n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao mérito, no que respeita aos produtos das classes 16, 21, 25 e 30 do pedido

de marca e a oposicio com fundamento no artigo 8.2, n° 4, do Regulamento
n.° 40/94, baseada nas denominagdes de origem, a Camara de Recurso considerou,
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antes de mais, que as provas apresentadas pela Budvar eram insuficientes para
demonstrar a proteccdo das denominacdes de origem em causa pelos direitos
italiano e portugués.

Em segundo lugar, e contrariamente a posi¢io da Divisdo de Oposi¢do, a Camara de
Recurso considerou que a prova de que o alcance dos direitos adquiridos ao abrigo
das denominagdes de origem néo era apenas local, na acep¢io do artigo 8.°, n.° 4, do
Regulamento n.° 40/94, ja tinha sido feita noutros processos em relaciao a Franca. A
Budvar nao estava, pois, obrigada, segundo a Camara de Recurso, a provar esses
factos novamente, contrariamente ao decidido pela Divisao de Oposicao.

Por conseguinte, segundo a Camara de Recurso a unica questido que se colocava era
a de saber se as denominacdes de origem em causa gozavam de proteccido ao abrigo
do direito francés. A esta questio respondeu, em relagio aos produtos das classes 16,
21, 25 e 30, que as denominacbes de origem registadas ao abrigo do Acordo de
Lisboa beneficiavam em Franca da proteccdo conferida pelo artigo L. 641-2 do
Cédigo Rural, que prevé que «[o] nome geografico que constitui a denominacao de
origem ou qualquer outra mengéo que a evoque nao poderao ser utilizados para
nenhum produto similar [...], nem para nenhum outro produto ou servico quando
essa utilizacdo for susceptivel de desviar ou de enfraquecer a notoriedade da
denominacio de origem». A Camara de Recurso acrescentou que, uma vez que 0s
produtos abrangidos pelo pedido de marca comunitiria diferiam dos produtos
visados pelas denominagdes de origem, importava verificar se a utilizacdo em Franca
da marca figurativa pedida era susceptivel de desviar ou de enfraquecer a
notoriedade das referidas denominagdes de origem. A este respeito, a Camara de
Recurso esclareceu que a notoriedade nao podia ser desviada ou enfraquecida se ela
ndo existisse e que a Budvar nio tinha fornecido nenhum elemento que provasse
que as denominagdes de origem em causa possuiam notoriedade em Franca. A
Camara de Recurso considerou, além disso, que ndo se podia presumir a
notoriedade e que a Budvar ndo tinha conseguido demonstrar como é que a
notoriedade das denominacgdes de origem, admitindo que exista, seria susceptivel de
ser desviada ou enfraquecida se a Anheuser-Busch fosse autorizada a utilizar uma
marca figurativa com o termo «Budweiser» para os produtos pedidos das classes 16,
21, 25 e 30.
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Pedidos das partes

I — Processo T-57/04

A Budvar conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— anular a decisdo da Segunda Camara de Recurso do IHMI, de 3 de Dezembro
de 2003, adoptada no processo R 1024/2001-2;

— indeferir o pedido de registo de marca apresentado em 1 de Abril de 1996 em
nome da sociedade Anheuser-Busch para as classes de produtos 16, 21, 25 € 31;

— remeter o acérdio do Tribunal de Primeira Instancia ao IHMI;

— condenar a Anheuser-Busch nas despesas.

O IHMI e a Anheuser-Busch concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento a0 recurso;

— condenar a Budvar nas despesas.
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II — Processo T-71/04

A Anheuser-Busch conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instancia se digne:

— anular a decisdo da Segunda Camara de Recurso do IHMI, de 3 de Dezembro
de 2003, adoptada no processo R 1000/2001-2, na medida em que indefere o
pedido de registo de marca para os produtos da classe 32;

— condenar o THMI nas despesas.

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso na sua totalidade;

— condenar a Anheuser-Busch nas despesas.

A Budvar conclui pedindo que o Tribunal de digne:

— declarar inadmissivel o recurso interposto pela Anheuser-Busch;

— a titulo subsididrio, confirmar a decisdo impugnada pela Anheuser-Busch;

— ordenar a notificacio do acérddo do Tribunal de Primeira Instancia ao IHMI;

— condenar a Anheuser-Busch nas despesas.
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Questio de direito

I — Processo T-57/04

A titulo liminar, importa observar que o recurso da Budvar no Tribunal de Primeira
Instincia visa contestar a decisdo impugnada na medida em que esta indeferiu a
oposicio baseada no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, para os produtos das
classes 16, 21, 25 e 30.

O recurso da Budvar no Tribunal de Primeira Instancia ndo visa contestar a decisdo
impugnada na parte em que considerou que o recurso interposto na Camara de
Recurso era inadmissivel em relagido aos produtos compreendidos na classe 32.

Além disso, ha que assinalar que, no ambito da sua petigdo inicial, a Budvar faz
referéncia, por erro, a classe 31, que nio tem qualquer relagio com o pedido de
marca figurativa em causa.

A — Quanto a admissibilidade do segundo pedido da Budvar

Importa observar que, com o seu segundo pedido, que visa «[o indeferimento do]
pedido de registo de marca apresentado em 1 de Abril de 1996 em nome da
sociedade Anheuser-Busch para as classes de produtos 16, 21, 25 e 31», a Budvar
pretende, em substéncia, que o Tribunal de Justica ordene ao IHMI que recuse o
registo da marca figurativa pedida [v., neste sentido, acérddos do Tribunal de
Primeira Instancia de 23 de Outubro de 2002, Institut fiir Lernsysteme/IHMI —
Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. 114301, n° 18, e de 9 de Mar¢o
de 2005, Osotspa/I[HMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Colect.,
p. I1-763, n.° 14].
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A este respeito, importa recordar que, de acordo com o artigo 63.°, n.° 6, do
Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessarias & execucao do
acérddo do juiz comunitirio. Logo, ndo cabe ao Tribunal ordenar ao IHMI um
comportamento [acérddos do Tribunal de Primeira Instincia de 31 de Janeiro
de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/THMI (Giroform), T-331/99, Colect.,
p. I1-433, n.° 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/THMI (EUROCOOL),
T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12; e ELS, n.° 38 supra, n.° 19].

Dagqui resulta que o segundo pedido da Budvar é inadmissivel.

B — Quanto ao mérito

Y

O recurso da Budvar assenta num tnico fundamento, relativo a violacio do
artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

A titulo liminar, a Budvar recorda o regime que regia a proteccio das denominagdes
de origem em direito francés.

A Budvar indica, designadamente, que o objectivo da denominacio de origem
consiste em ligar a um produto um nome geografico que garanta a sua proveniéncia
e as suas qualidades de modo a proteger simultaneamente o consumidor e o
produtor desse produto contra usurpacdes. Este objectivo justifica que as
disposicOes que visam a proteccio das denominac¢des de origem em Franga figurem
tanto no Cédigo da Propriedade Intelectual como no Cédigo Rural, os quais
remetem para o Cédigo do Consumo. A Budvar sublinha igualmente que a
denominacgio de origem é definida por decreto, que delimita a area geografica de
producido e que determina as condi¢des dessa producido e de autorizacdo do
produto.
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Além disso, a Budvar indica que as denominacdes de origem beneficiam de um
estatuto de ordem publica e de uma protec¢do absoluta e que existe, no direito
francés, uma preeminéncia das denominacdes de origem sobre as marcas. Esta
preeminéncia traduz-se numa proibicio absoluta de depositar uma marca que
prejudique uma denominagio de origem, e igualmente numa proibicdo de utilizar
qualquer sinal que, ao ostentar o nome geografico que constitui essa denominagéo
de origem, a prejudica. A este propésito, a Budvar sublinha, em primeiro lugar, que o
artigo L. 115-5 do Cédigo do Consumo prevé que «[e]m caso algum se pode
considerar que a denominacio de origem controlada apresenta um caracter genérico
e que pertence ao dominio puablico»; em segundo lugar, que a denominacio de
origem é, por natureza, a designacio de um produto origindrio de um lugar
determinado; e em terceiro lugar, que a denominacdo de origem ndo pode caducar,
a0 contrario da marca que néo ¢ utilizada.

A Budvar deduz do que precede que uma marca nunca pode ser registada se for
susceptivel de prejudicar uma denominacdo de origem protegida em Franca,
independentemente dos produtos ou dos servicos para os quais o pedido de registo
seja feito. Consequentemente, uma denominacdo de origem nao pode ser utilizada
para nenhum outro produto, sendo irrelevante que ele seja idéntico, similar ou
diferente.

Tendo em conta estes elementos, a Budvar sustenta que a Camara de Recurso
cometeu dois erros.

Numa primeira parte, a Budvar considera que o artigo L. 641-2 do Cédigo Rural nédo
era aplicavel e que a Camara de Recurso se devia ter socorrido dos artigos L. 711-3 e
L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual para apreciar se um sinal constituido
pelo nome geografico de uma denominacéo de origem pode ser registado como
marca.
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Numa segunda parte, a titulo subsidiario, a Budvar considera que a Camara de
Recurso fez, em qualquer caso, uma apreciacao errada do artigo L. 641-2 do Cédigo
Rural.

O Tribunal observa que os argumentos das partes dizem respeito, mais
especificamente, a pertinéncia, no caso vertente, do artigo L. 641-2, quarto
paragrafo, do Cédigo Rural.

1. Quanto a primeira parte, relativa a inaplicabilidade do artigo L. 641-2, quarto
parégrafo, do Cédigo Rural.

a) Argumentos das partes

Argumentos da Budvar

Recordando os termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, a Budvar indica
que ¢é pacifico que o direito francés permite ao titular de uma denominagdo de
origem proibir tanto o registo como a utilizagdo de uma marca posterior, ao abrigo
do disposto no artigo L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual e do artigo
L. 641-2 do Cédigo Rural.

Todavia, no caso vertente, é pedido o registo como marca da designacéo
«Budweiser», ndo estando em debate a utilizacdo dessa marca.
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Por conseguinte, a Budvar faz referéncia aos artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Cédigo da
Propriedade Intelectual, que, segundo ela, enunciam os fundamentos que justificam
a recusa de registo de uma marca.

Com base no artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade Intelectual que
prevé que «[n]do pode ser adoptado como marca um sinal que prejudique direitos
anteriores e nomeadamente [...] uma denominagéo de origem protegida», a Budvar
considera que o beneficidrio do direito de utilizar uma denominacio de origem pode
obter uma declaracdo de nulidade e impedir a utilizacio de uma marca que a
reproduza ou imite.

A Budvar indica igualmente que as denominacdes de origem constituem direitos
anteriores que impedem a validade de uma marca, sem que seja necessaria a
demonstracido de que existe risco de confusdo ou similitude entre os produtos, ao
contrario do que é exigido no caso das denominagdes ou das firmas, das insignias ou
dos nomes comerciais ou ainda das marcas anteriores. Relativamente a este dltimo
ponto, a Budvar remete para os artigos L. 716-1, L. 713-2 e L. 713-3 do Cédigo da
Propriedade Intelectual. Assim, com base no artigo L. 711-4 do Cddigo da
Propriedade Intelectual, ha que considerar que um sinal que reproduza uma
denominagio de origem ndo pode ser adoptado como marca, ndo sendo necessario
ter em conta nem a notoriedade dessa denominacdo de origem, que por definigio ja
existe, nem os produtos visados pela marca cujo registo foi pedido.

A Budvar acrescenta, por outro lado, que a recusa de registo de uma marca pode
igualmente ter como fundamento a ofensa & ordem publica sancionada pelo artigo
L. 711-3, alinea b), do Cédigo da Propriedade Intelectual, que dispoe que «[n]do
podera ser adoptado como marca ou elemento de marca um sinal [...] contrdrio a
ordem publica ou aos bons costumes, ou cuja utilizacdo seja proibida por lei».
Segundo a Budvar, tendo sido anteriormente demonstrado o caracter de ordem
publica de uma denominacgio de origem, qualquer pedido de registo de marca que
prejudique uma denominacido de origem deve ser recusado nessa base. A Budvar
remete especificamente para um acérdao proferido pela cour d’appel de Paris, de

II - 1860



56

57

58

BUDEJOVICKY BUDVAR E ANHEUSER-BUSCH / IHMI (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

15 de Fevereiro de 1990, no qual este considerou que a ordem publica devia ser
entendida de modo a englobar as prescri¢cdes imperativas da legislacdo econémica,
em particular, as destinadas a proteger o consumidor, e para um acé6rdao da Cour de
cassation francesa, de 26 de Outubro de 1993, que estabelece uma proteccio de
ordem publica para as denomina¢bes «Fourme d’Ambert» e «Fourme de
Montbrison».

Por fim, a Budvar indica que o artigo L. 711-3, alinea c), do Cédigo da Propriedade
Intelectual proibe igualmente o registo de qualquer sinal susceptivel de induzir em
erro, referindo a este propdsito que «[nJdo poderd ser adoptado como marca ou
elemento de marca um sinal [...] susceptivel de induzir em erro o publico,
nomeadamente, no que respeita a natureza, & qualidade ou a proveniéncia geogrifica
do produto ou do servico». Deste modo, segundo a Budvar, a colocacio & disposigao
de produtos das classes 16, 21, 25 e 30 com a designacdo «Budweiser», conhecida em
relacdo a um determinado nimero de produtos, entre os quais cervejas, induz o
publico em erro ou pode defraudd-lo quanto as qualidades desse produto,
designadamente, as ligadas ao seu lugar de producio.

Em contrapartida, o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, reproduzido
no artigo L. 115-5 do Cédigo do Consumo, ndo visa proibir o registo de uma marca
contriria a uma denominacgio de origem, mas apenas proibir a utilizacdo do nome
geografico que constitui no todo ou em parte uma denominacio de origem. Segundo
a Budvar, as disposicdes do Cédigo da Propriedade Intelectual nido tém a mesma
finalidade que as do Cédigo do Consumo. As primeiras dizem respeito a apropriacdo
de sinais abrangidos pela propriedade intelectual, ao passo que as segundas dizem
directamente respeito a proteccido do consumidor.

Consequentemente, para apreciar se um sinal constituido pelo nome geografico de
uma denominacgio de origem pode ser adoptado como marca, importa consultar os
artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual e nao o artigo
L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, como fez a Camara de Recurso.
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Por outro lado, numa carta de 24 de Agosto de 2005, apresentada em resposta a uma
questdo colocada pelo Tribunal de Primeira Instincia, a Budvar indica que para
fundamentar a sua oposi¢io invocou, perante os érgios do IHMI, e em particular
perante a Camara de Recurso, o artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural.
Nio obstante, a Budvar alega que pode invocar doravante, perante o Tribunal de
Primeira Instincia, a inaplicabilidade dessa disposicdo ao presente caso. A este
respeito, em primeiro lugar, a Budvar considera que ndo modifica o objecto do
litigio, na medida em que este 1ltimo € constituido pela oposicido deduzida contra o
pedido de registo da marca figurativa. Em segundo lugar, a Budvar indica que a
invocacio dos artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual ndo
significa tomar em consideragdo factos novos, uma vez que estes artigos constituem
o fundamento da peticdo inicial apresentada no Tribunal de Primeira Instincia. No
que respeita mais especificamente ao artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo da
Propriedade Intelectual, a Budvar esclarece que invocou essa disposicio perante as
instAncias do IHMI. Por fim, referindo-se ao acérddo do Tribunal de Primeira
Instancia de 20 de Abril de 2005, Atomic Austria/IHMI - Fabricas Agrupadas de
Muidecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Colect., p. 1I-1319), a Budvar
considera, em substincia, que o IHMI devia ter-se informado sobre o direito
nacional do Estado-Membro em causa.

Argumentos do IHMI

Antes de responder aos argumentos apresentados pela Budvar na sua primeira parte,
o IHMI da a sua interpretagdo da letra do artigo 8., n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
e, em particular, das condi¢ées por ele colocadas.

Em primeiro lugar, o IHMI sublinha que o direito anterior deve assentar numa
utilizacdo cujo alcance ndo seja apenas local. A este respeito, o0 IHMI indica que os
registos realizados ao abrigo do Acordo de Lisboa constituem direitos anteriores
abrangidos pelo ambito de aplicacao do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
Por outro lado, o IHMI observa que, no caso vertente, a Budvar provou a utilizacdo
de direitos anteriores em Franca.
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Em segundo lugar, o IHMI considera que o artigo 8°, n.° 4, do Regulamento
n.° 40/94 ¢ aplicavel a marcas nao registadas e a sinais similares anteriores, que sdo
utilizados na vida comercial para designar produtos ou servicos ou ainda a
actividade comercial do titular do direito. A origem geografica é um factor ligado a
actividade comercial na medida em que se trata de um elemento-chave que
determina a escolha e a compra dos produtos em questao. O IHMI remete, quanto a
este ponto, para o acérdao do Tribunal de Justica de 20 de Maio de 2003, Consorzio
del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (C-108/01, Colect., p. [-5121).

Em terceiro lugar, o IHMI observa que o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
requer que o opositor seja «titular de uma marca ndo registada ou de outro sinal
utilizado na vida comercial». O IHMI esclarece, a propdsito deste ponto, que, em
determinados sistemas juridicos, as indicacdes geograficas nio sdo sinais comerciais,
dado que nio é conferido qualquer direito individual aos que tém o direito de as
utilizar. Em contrapartida, outros sistemas juridicos atribuem as pessoas singulares
ou as associa¢cdes um direito exclusivo sobre a indicacio geografica, incluindo o
direito de proibir a utilizagdo de uma marca posterior. Neste ultimo caso, em que se
inclui, segundo o IHMI, o direito francés aplicavel ao caso vertente, o direito
respeitante & indicagido geografica é abrangido pelo Ambito de aplicacio do artigo 8.°,
n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

Por outro lado, fazendo referéncia ao artigo 5.°, n.° 1, do Acordo de Lisboa, o IHMI
afirma que a denominacdes de origem sao registadas, ainda que a requerimento das
administracbes competentes, em nome das pessoas singulares ou colectivas,
publicas ou privadas. Além disso, o artigo 8.° do Acordo de Lisboa prevé que as
diligéncias necessarias para assegurar a proteccao das denominagdes de origem
poderdo ser exercidas, nos termos da legislacdo nacional, por iniciativa da
administracdo competente ou a requerimento do Ministério Publico, ou por
qualquer parte interessada. Segundo o IHMI, o direito exclusivo de utilizar uma
designacido protegida acompanhado do direito de propor uma ac¢do contra uma
utilizacdo indevida da mesma é suficiente para que seja qualificado de direito de
titular ou, pelo menos, de direito equivalente ao direito de um titular, na acepcio do
artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94. Esta conclusio € confirmada pela leitura
do artigo 5.°, n.° 3, do Acordo de Lisboa.
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Em quarto lugar, o IHMI indica que o direito em causa deve ser protegido segundo a
legislacdo nacional antes da data de depésito do pedido de marca contestado. No
caso presente, o IHMI sublinha que as denominagoes de origem em causa foram
registadas em 22 de Novembro de 1967 e que a sua protec¢do em Franca teve inicio
a partir da data desse registo. Os direitos em causa sdo, portanto, anteriores & data de
depésito do pedido de marca contestado.

Em quinto lugar, o IHMI centra a sua atenc¢éo na condi¢do segundo a qual o direito
anterior deve conferir ao seu titular, ao abrigo da legislacdo nacional aplicavel, o
direito de proibir a utilizacdo da marca oposta.

Nessa fase, o IHMI responde, designadamente, aos argumentos avancados pela
Budvar, na sua primeira parte, relativos ao direito francés aplicavel.

Segundo o IHMI, é pacifico que entre as regras de direito francés se encontram
varias disposicoes relativas aos conflitos entre denominagdes de origem e sinais
posteriores.

Recordando os termos do artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, o
IHMI observa que essa disposicdo é mencionada e reproduzida no artigo L. 115-5 do
Cédigo do Consumo.

No que respeita aos argumentos da Budvar que salientam o facto de as disposigoes
aplicaveis serem os artigos L. 711-3, alineas b) e c), e L. 711-4, alinea d), do Cédigo
da Propriedade Intelectual e nio o artigo L. 641-2 do Cédigo Rural, ao contririo do
que foi decidido pela Camara de Recurso, o THMI esclarece que, num caso que
implique o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, importa aplicar a legislacao
nacional da mesma forma que um 6érgao jurisdicional nacional o faria. A este
respeito, a jurisprudéncia nacional reveste-se de uma particular importincia que
vincula o IHML
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O IHMI observa que as decisdes nacionais apresentadas pela Budvar durante o
processo de oposicdo ou ao Tribunal de Primeira Instincia, relativas a conflitos
entre denominacdes de origem e marcas posteriores, aplicaram, todas elas, o artigo
L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, e ndo o artigo L. 711-4, alinea d), do
Cédigo da Propriedade Intelectual. Isto demonstra que o L. 711-4, alinea d), do
Cédigo da Propriedade Intelectual ou qualquer outra disposicao reproduzida nesse
c6digo ndo sao aplicaveis.

Analisando mais detalhadamente o artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo da
Propriedade Intelectual, o IHMI opde-se a afirmacdo da Budvar segundo a qual a
proteccio oferecida pelas denominacdes de origem contra marcas posteriores é
absoluta e incondicional. O IHMI observa, a este propésito, que o artigo L. 711-4,
alinea d), do Cédigo da Propriedade Intelectual diz respeito & proibicao de registar
um sinal que entre em conflito com uma denominagio de origem e nio a proibigdo
de utilizar esse sinal. Uma vez que o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.> 40/94
requer expressamente que a legislacdo nacional confira um «direito de proibir a
utilizacdo de uma marca posterior» e ndo o seu registo, o IHMI conclui que o artigo
L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual nao é aplicavel.

Partindo do principio de que o direito de proibir o registo confere igualmente o
direito de proibir a utilizacio de uma marca posterior, devem tomar-se em
consideracio as condi¢des para que se considere que uma denominacio de origem
foi «prejudicada», na acepgao do L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade
Intelectual.

O IHMI afirma, como indicado pela Budvar, que o Cédigo da Propriedade
Intelectual ¢é silencioso quanto ao conceito de «prejuizo» quando se trata de
denominacdes de origem, enquanto que é mais explicito quando se trata de marcas
anteriores, de firmas ou de nomes comerciais. Segundo o IHM]I, tal ndo é de admirar
uma vez que o alcance da proteccao das denominacdes de origem é especialmente
definido pelo artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural. Por conseguinte,
importa interpretar o conceito de «prejuizo» a luz desta ultima disposicio.
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Decorre das consideragdes precedentes que o artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo
da Propriedade Intelectual ndo acrescenta nem retira nada ao conteudo juridico do
artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural. Esta tltima disposicéo € a nica
aplicdvel para determinar o alcance da protec¢io reconhecida as denominagdes de
origem contra a utilizagdo de sinais, sobretudo de marcas posteriores.

No que respeita a invocacgdo pela Budvar do artigo L. 711-3, alineas b) e c), do
Cédigo da Propriedade Intelectual, o IHMI considera que esta disposi¢do nio é
pertinente, porque respeita a motivos absolutos de recusa, a saber, a proibicio de
sinais contrarios a ordem publica ou susceptiveis de induzir o piblico em erro,
nomeadamente no que respeita a natureza, a qualidade ou a proveniéncia geografica
do produto ou do servico. A referida disposicao constitui o equivalente do artigo 7.°,
n.° 1, alineas f) e g), do Regulamento n.° 40/94. Fazendo referéncia ao acérdao do
Tribunal de Primeira Instancia de 9 de Abril de 2003, Durferrit/IHMI - Kolene
(NU-TRIDE) (T-224/01, Colect., p. II-1589), o IHMI indica que, em todo o caso, as
disposi¢Oes nacionais ou comunitérias relativas aos motivos absolutos de recusa niao
podem ser invocadas nos processos de oposi¢do perante o IHML

Além disso, numa carta de 9 de Agosto de 2005, apresentada em resposta a uma
questio colocada pelo Tribunal de Primeira Instancia, o IHMI indica que a Budvar
ndo pode invocar a inaplicabilidade do artigo L. 641-2, quarta alinea, do Cédigo
Rural ao caso vertente, depois de ter defendido perante as instincias do IHMI que
essa disposicdo fundamentava a oposicido em causa.

Argumentos da Anheuser-Busch

A Anheuser-Busch recorda, em primeiro lugar, que, no ambito do artigo 8.°, n.° 4, do
Regulamento n.° 40/94, e no que respeita a legislacao nacional em jogo, as normas
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juridicas aplicaveis, a jurisprudéncia e a doutrina fazem parte dos factos. Estes
elementos devem ser fornecidos e provados pelo opositor, em conformidade com o
artigo 74.°, n° 1, do Regulamento n.° 40/94. No caso vertente, a Budvar néo
apresentou uma explicacdo coerente sobre o direito aplicivel, nem sequer provas
para sustentar as suas posicoes.

No que respeita as disposicdes aplicaveis de direito francés, a Anheuser-Busch
considera que as alegacbes apresentadas pela Budvar ao longo dos diferentes
processos foram contraditérias e pouco claras. No IHMI, a oposicdo teve por
fundamento principalmente o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural.
Uma vez que a Caimara de Recurso indeferiu a oposicdo com base nesse
fundamento, a Budvar alterou a sua posicdo e afirmou, pela primeira vez, que o
artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cddigo Rural ndo era aplicdvel (sustentando
que deviam ser aplicados os artigos L. 711-3 e L. 711-4 do Cédigo da Propriedade
Intelectual). Para a Anheuser-Busch, esta mudancga de posicdo e a apresentagio
contraditéria da situacéo juridica em Franga justificam, por si sds, que seja negado
provimento ao presente recurso. Em particular, a Anheuser-Busch defende que a
Budvar nio pode mudar de fundamento de direito nesta fase do processo e que os
argumentos apresentados a este respeito perante o Tribunal ndo devem ser tidos em
consideracio. Isto estaria em conformidade com a pratica do Tribunal de Primeira
Instancia na matéria [acérdidos do Tribunal de Primeira Instincia de 3 de Julho
de 2003, Alejandro/ITHMI - Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect.,
p. 1I-2251, n° 67, e de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI - Flabesa
(CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n° 52].

Além disso, a Anheuser-Busch sustenta que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural é aplicavel. A Anheuser-Busch sublinha que a prépria Budvar indicou
que o artigo L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual «proibe o depésito como
marca de um sinal que prejudique uma denominacéio de origem», ao passo que, por
outro lado, o artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural «proibe apenas a
utilizacdo do nome geografico que constitui no todo ou em parte uma denominagéo
de origem». Por outras palavras, o artigo L. 711-4, do Cédigo da Propriedade
Intelectual diz respeito ao registo de marcas francesas, ao passo que o artigo L. 641-
-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural visa a utilizacdo de uma marca posterior.
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Assim, tendo em conta que o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 diz respeito
a0 «direito de proibir a utilizacio de uma marca posterior», a Anheuser-Busch
conclui que apenas o artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural é aplicavel.

Por outro lado, supondo que os argumentos da Budvar relativamente ao artigo
L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual siao admissiveis, e que devem ser
analisados, a Anheuser-Busch considera que esses argumentos sao desprovidos de
fundamento.

Em particular, a Anheuser-Busch sublinha que o artigo L. 711-4 do Cédigo da
Propriedade Intelectual ndo determina o alcance da proteccio de todos os direitos
anteriores que menciona. Em vez disso, ao indicar que esses direitos anteriores
impedem a adopcdo de uma marca se esta os prejudicar, o artigo L. 711-4 do Cédigo
da Propriedade Intelectual pressupde que o alcance da proteccio é definido e
regulamentado noutra sede. Se a interpretacio defendida pela Budvar estivesse
correcta, outros direitos anteriores — como marcas anteriores muito conhecidas,
direitos de autor, direitos industriais ou de personalidade — gozariam de uma
«protec¢do absoluta» em relagdo a marcas posteriores, independentemente de
outras condi¢des como, designadamente, a similitude dos direitos em causa.

A verdadeira questdo relacionada com o artigo a L. 711-4 do Cédigo da Propriedade
Intelectual é a de saber se foram ou nio prejudicados direitos anteriores. A resposta
s6 pode ser dada tendo em conta as regras especificas aplicaveis a esses direitos. A
este propésito, a Anheuser-Busch assinala que o Cédigo da Propriedade Intelectual
faz, ele préprio, explicitamente referéncias ao Cédigo Rural. Em particular, o titulo II
do livro VII do Cédigo da Propriedade Intelectual, relativo as «denominacgdes de
origem», contém um artigo unico (L. 721-1) que indica que «[a]s regras relativas a
determinacio das denominacbes de origem sdo fixadas pelo artigo L. 115-1 do
Cédigo do Consumo». Assim, as disposicdes aplicdveis para a proteccdo das
denominagoes de origem devem ser as do Cédigo do Consumo que, por sua vez, faz
referéncia ao Cédigo Rural. A Anheuser-Busch opde-se, deste modo, a posicao
sustentada pela Budvar segundo a qual um sinal que reproduz uma denominacéo de
origem ndo pode ser registado como marca, quaisquer que sejam as circunstancias.
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Para a Anheuser-Busch, a denominacdo de origem é protegida para um produto
especifico. Uma vez que os produtos em causa nos presentes casos sdo diferentes, a
utilizacio de um mesmo termo por esses produtos ndo pode prejudicar as
denominagdes de origem, salvo em circunstincias especificas. Estas circunstancias
estdo previstas apenas no artigo 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural e ndo no
artigo L. 711-4 do Cédigo da Propriedade Intelectual. Esta tltima disposi¢do néo é,
pois, aplicavel para determinar se a legislacdo francesa confere um direito a Budvar,
segundo o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

A Anheuser-Busch observa, por outro lado, que, pela primeira vez em seis anos de
processo, a Budvar invoca uma violagdo do artigo L. 711-3, alineas b) e c), do Cédigo
da Propriedade Intelectual. A Anheuser-Busch ndo cré que seja necessario
responder a esses argumentos, que, segundo ela, sdo inadmissiveis e inaplicaveis.
Essas alegagbes sdo intempestivas e, de qualquer modo, nido sdo sustentadas por
factos ou provas. A Anheuser-Busch sublinha igualmente que os presentes processos
resultam de oposicdes que se prendem com motivos relativos de recusa. Ora, o
artigo L. 711-3 do Cédigo da Propriedade Intelectual diz respeito a motivos
absolutos de recusa de registo de uma marca e, além do mais, apenas se aplica a
pedidos de marca depositados em Franca.

b) Apreciacio do Tribunal de Primeira Instincia

Importa referir que o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 permite deduzir
oposicao contra um pedido de marca comunitiria com base num sinal que nio seja
uma marca anterior, estando esta ultima situagdo prevista no artigo 8.°, n®1la3ebs.

Nos termos do artigo 8.5, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, esse sinal deve ser
utilizado na vida comercial e deve ter um alcance que ndo seja apenas local. Em
funcdo do direito do Estado-Membro aplicivel a esse sinal, os direitos dele
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decorrentes devem ter sido adquiridos antes da data de depésito do pedido de marca
comunitiria ou da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca
comunitéria. Ainda em funcédo do direito do Estado-Membro aplicivel a esse sinal,
este deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilizacio de uma marca
posterior.

A Budvar coloca ao Tribunal de Primeira Instincia uma questio relativa a ultima
condicio exigida pelo artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, isto é, a questio de
saber se, no caso vertente, ficou suficientemente provado que as denominagdes de
origem invocadas conferem o direito, com base no direito francés aplicavel, de
proibir a utilizacdo de uma marca posterior.

Uma vez que o artigo 8.°, n° 4, do Regulamento n.° 40/94 se situa na parte
consagrada aos motivos relativos de recusa, e tendo em conta o artigo 74.° do
mesmo regulamento, o énus da prova de que o sinal em causa confere o direito de
proibir a utilizacdo de uma marca posterior cabe ao opositor no IHMI.

Neste contexto, importa ter em conta, designadamente, a legislacdo nacional
invocada e as decisdes jurisdicionais proferidas no Estado-Membro em causa. Nesta
base, o opositor deve demonstrar que o sinal em causa é abrangido pelo 4mbito de
aplicacdo do direito do Estado-Membro invocado e que permite proibir a utiliza¢do
de uma marca posterior. Importa sublinhar que, no contexto do artigo 8.°, n.° 4, do
Regulamento n.° 40/94, a demonstragio do opositor se deve situar na perspectiva da
marca comunitaria cujo registo é pedido.

A Céamara de Recurso, depois de ter recordado os termos do artigo 1., n.°* 1 e 2, do
artigo 2.°, n.° 1, do artigo 3.°, do artigo 5.°, n.° 1, e do artigo 8.° do Acordo de Lisboa
(n.°® 41 a 45 da decisdo impugnada), considerou que «as denominag¢des de origem
registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa beneficiam em Franca da proteccao
conferida pelo artigo L. 641-2 do Cédigo Rural» (n.° 46 da decisdo impugnada).
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Importa recordar que o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo
Rural se encontra reproduzido no artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do
Consumo.

Importa igualmente sublinhar que o disposto no artigo L. 641-2, quarto pardgrafo,
do Cédigo Rural, reproduzido no artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do
Consumo, foi invocado pela Budvar nas instincias do IHMI, em particular no
ambito do recurso interposto na Camara de Recurso.

A Budvar alega, pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instancia, que o artigo
L. 641-2 do Cédigo Rural ndo era aplicivel ao caso vertente e que a Camara de
Recurso devia ter feito referéncia ao artigo L. 711-3, alineas b) e c), e ao artigo
L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade Intelectual.

A titulo liminar, ha que sublinhar que, para além do dispoto no artigo L. 641-2 do
Cédigo Rural, a Budvar invocou certos artigos do Cédigo da Propriedade Intelectual
nas instancias do IHMI. Por outro lado, no que respeita especificamente ao artigo
L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade Intelectual, importa salientar que esta
disposicao visa as denominacdes de origem «protegidas». Deste modo, a requerente
podia legitimamente interrogar-se acerca do papel do artigo L. 711-4, alinea d), do
Cédigo da Propriedade Intelectual no direito francés e da eventual relagio entre esta
disposicdo e o artigo L. 641-2 do Cédigo Rural. Por estes motivos, o Tribunal de
Primeira Instincia considera que é admissivel que a Budvar impugne a aplicacido que
a Camara de Recurso fez das disposicoes do artigo L. 641-2 do Cédigo Rural no caso
vertente e a ndo tomada em consideracéo, designadamente, do artigo L. 711-4, alinea
d), do Cédigo da Propriedade Intelectual.

Quanto ao mérito, em primeiro lugar, hi que observar que a Budvar parte da
premissa juridica de que o L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural nado é
aplicavel na medida em que esta disposi¢do visa proibir a utilizacio de um nome
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geografico que constitui uma denominacio de origem e néo proibir o registo de uma
marca. Infere-se dos argumentos da Budvar que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo,
do Cédigo Rural ndo é aplicdvel num processo destinado a obter o registo de uma
marca comunitdria. A este respeito, basta constatar que o artigo 8.°, n.° 4, do
Regulamento n.° 40/94 prevé que, segundo o direito nacional aplicivel, o sinal em
causa deve conferir ao seu titular o direito de proibir a «utilizacdo» de uma marca
posterior. O artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 nio exige que, segundo o
direito nacional aplicavel, o sinal em causa confira ao seu titular o direito de proibir
o «registo de uma marca». A premissa da Budvar ndo tem, pois, fundamento.
Consequentemente, a tomada em consideracio do artigo L. 641-2, quarto pardgrafo,
do Cédigo Rural nio pode ser afastada por esse motivo.

Em segundo lugar, importa observar que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural visa as situagdes em que um sinal posterior utiliza directa ou
indirectamente o nome geografico que constitui uma denominagdo de origem.

O artigo 2.° do Acordo de Lisboa, ao abrigo do qual as denomina¢des em causa
foram registadas como denominagoes de origem, prevé que uma denominacdo de
origem, na acepg¢io deste Acordo, seja constituida pela «denominacdo geografica»
de um pais, regido ou localidade que serve para designar um produto dele originério
cuja qualidade ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geografico, incluindo os factores naturais e os factores humanos.

No caso vertente, é pacifico que a marca figurativa cujo registo foi pedido utiliza
directamente uma denominacido geografica que constitui uma denominacio de
origem, na acepgio do artigo 2.° do Acordo de Lisboa.

Em terceiro lugar, ha que observar que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural se enquadra no titulo IV relativo & valorizagdo dos produtos agricolas
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ou alimentares e no capitulo 1 intitulado «As denominagdes de origem». Os artigos
L. 641-1-1 a L. 641-4 do Cédigo Rural enquadram o processo de reconhecimento
das denominag¢des de origem, estabelecendo o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, o
alcance da proteccio conferida as denominag¢des de origem quando o nome
geogrifico que as constitui ou qualquer outra menc¢do que as evoque sejam
utilizados. Importa assinalar que a proteccio das denominacdes de origem,
indicacoes geograficas e certificados de especificidade registados a nivel comunitario
se encontra prevista nos artigos L. 642-1 a L. 642-4 do Cédigo Rural.

O artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo, que reproduz as
disposicoes do artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural, figura numa
seccdo intitulada «Denominacdes de origem», a qual, por sua vez, se encontra num
capitulo relativo & valorizacdo dos produtos e dos servicos e num titulo relativo a
informacao dos consumidores. O artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do
Consumo recorda o processo de atribuicio de uma denominagio de origem
controlada, tal como definida pelo artigo L. 641-2 do Cédigo Rural, bem como o
alcance da protec¢do conferida as denominagdes de origem, ao abrigo do quarto
parégrafo dessa disposi¢do, quando o nome geografico que as constitui ou qualquer
outra mengio que as evoque sejam utilizados.

Do exposto resulta que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural assim
como o artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo que o reproduz
sdo disposi¢oes especificas que definem o alcance da protecgdo das denominages
de origem, quando o nome geogrifico que as constitui ou qualquer outra mengéo
que as evoque sejam utilizados.

Por sua vez, o disposto no artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade
Intelectual assim como as outras disposi¢oes desse cédigo invocadas pela Budvar
figuram no titulo 1, relativo as marcas de fabrico, de comércio ou de servico, e no
capitulo 1, intitulado «Elementos constitutivos da marca».
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A este respeito, importa assinalar, em primeiro lugar, que as disposicoes do Céddigo
da Propriedade Intelectual invocadas pela Budvar, ao contririo das disposi¢oes
acima referidas do Cédigo Rural e do Cédigo do Consumo, néo se encontram numa
parte do c6digo dedicada as denominagdes de origem.

De seguida, importa referir que as disposi¢des do Cddigo da Propriedade Intelectual
invocadas pela Budvar dizem respeito as condi¢des de registo das marcas em direito
francés e ndo as condi¢des da sua utilizacdo, na acepgao do artigo 8.°, n.° 4, alinea b),
do Regulamento n.° 40/94.

Além disso, no que respeita especificamente ao artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo
da Propriedade Intelectual, este precisa que «[n]do pode ser adoptado como marca
um sinal que prejudique [...] uma denominacio de origem protegida». Para
determinar em que medida uma denominagéo de origem € «protegida» e, sendo esse
o0 caso, se um sinal a «prejudica», importa recorrer, nomeadamente, ao disposto no
artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural, reproduzido no artigo L. 115-5,
quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo, quando, como no caso vertente, a
denominagio geografica que constitui a referida denominacio de origem ¢ utilizada
pela marca pedida.

Em quarto lugar, ha que sublinhar que, no momento em que a decisdo impugnada
foi adoptada, a tinica decisdo jurisdicional francesa que, como no caso vertente, dizia
respeito a utilizacdo para um produto nédo similar de uma denominacéo geografica
constitutiva de uma denominacao de origem registada num pais terceiro e protegida
ao abrigo do Acordo de Lisboa, e que foi proferida depois da introdugdo em 1990 do
artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural no direito francés, é um acérdao
da cour d'appel de Paris, de 17 de Maio de 2000, que d4 execucio as denominacdes
de origem cubana Habana e Habanos para designar charutos e tabaco em rama ou
manufacturado, bem como produtos elaborados com esse tabaco (a seguir «acérdao
Habana da cour d’appel de Paris»). Este ac6rdio foi invocado pela Budvar nas
instancias do IHMI
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Esse processo examinou a marca Havana, registada e utilizada em Franga,
designadamente para perfume.

Nesse acordio, a cour d’appel de Paris analisou, em primeiro lugar, as condi¢bes
previstas no artigo L. 115-5, quarto pardgrafo, do Cédigo do Consumo, que
reproduz o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, tendo
concluido que «o risco de desvio da notoriedade da denominacio de origem Habana
[era] real e, por conseguinte, se encontrava suficientemente caracterizado».

Depois, num segundo tempo, na parte intitulada «Quanto as medidas a adoptar», a
cour d’appel de Paris considerou que, em conformidade, designadamente, com o
artigo L. 711-4, alinea d), do Cédigo da Propriedade Intelectual, a demandante tinha
«direito a pedir a anulagdo da marca Havana registada em Franca».

Por outro lado, sem se basear em disposicoes do Cédigo da Propriedade Intelectual,
a cour d’appel de Paris indicou que a demandante podia «igualmente solicitar que as
sociedades [em causa] fossem proibidas de utilizar a designacdo ‘havana’ para
designar o conjunto dos produtos cosméticos da[s] sua[s] gama[s]». Tendo em conta
os termos empregues pela cour d’appel de Paris, o fundamento da proibicido de
utilizar a designacdo «havana» residia no disposto no artigo L. 115-5, quarto
paragrafo, do Cédigo do Consumo, que reproduz o disposto no artigo L. 641-2,
quarto paragrafo, do Cédigo Rural.

Daqui resulta que, nesse processo, a cour d’appel de Paris analisou as condigdes
previstas no artigo no artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo, que
reproduz o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, para
determinar a proteccio de que podiam beneficiar, a luz do direito francés, as
denominagdes de origem em causa, registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa.
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Do exposto resulta igualmente que, mediante a aplicagdo das disposi¢des acima
referidas do Cédigo do Consumo, que reproduzem as disposicoes do Cédigo Rural, a
cour d’appel de Paris pode proibir a utilizacdo do nome geografico que constituia as
denominagbes de origem controvertidas para os produtos em causa e, por
conseguinte, a utilizacdo da marca impugnada. A aplicacdo do disposto no artigo
L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, reproduzido no artigo L. 115-5, quarto
paragrafo, do Cédigo do Consumo, pode, pois, conferir o direito de proibir a
«utilizacao» de uma marca posterior, na acepcao do artigo 8., n.° 4, do Regulamento
n.° 40/94.

Ha que referir que a abordagem seguida no acérdao Habana ja tinha sido adoptada
pela cour d’appel de Paris, no 4mbito da proteccdo das denominagdes de origem
registadas ao abrigo do direito francés, no acérddo de 15 de Dezembro de 1993
relativo & proteccdo da denominacio de origem controlada Champagne. Este
acdérdao, igualmente invocado pela Budvar nas instancias do IHMI, dizia respeito a
uma marca registada em Franga, para perfume, que compreendia o nome geografico
que constituia a referida denominacio de origem. Nesse processo, a cour d’appel de
Paris aplicou desde logo o artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo,
que reproduz o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, antes
de se pronunciar sobre a aplicacio das disposicbes do Cédigo da Propriedade
Intelectual.

Tendo em conta todos estes elementos, cabe concluir que a Camara de Recurso nio
cometeu qualquer erro ao tomar em consideracio o disposto no artigo L. 641-2,
quarto paragrafo, do Cédigo Rural, que se encontra reproduzido no artigo L. 115-5,
quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo.

Assim, ha que julgar improcedente a primeira parte do fundamento unico
apresentado pela Budvar.
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2. Quanto a segunda parte, a titulo subsidiario, relativa a aplicacdo errada pela
Camara de Recurso do artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural

a) Argumentos das partes

Argumentos da Budvar

Se o Tribunal considerar que um pedido de registo como marca de um nome
geografico que constitua uma denominacio de origem representa a utilizacio de um
nome geografico na acepg¢io do artigo L. 641-2, quarto paragrafo do Cédigo Rural, a
Budvar pede, em todo o caso, ao Tribunal de Primeira Instancia que declare que, na
decisao impugnada, a Camara de Recurso fez uma aplicacao errada desse artigo e
das disposi¢des do Acordo de Lisboa.

A Budvar indica, em primeiro lugar, que a Camara de Recurso considerou
correctamente o seguinte:

«E inegével que as denominagdes de origem francesas sé sio protegidas em Franca
se a sua notoriedade tiver sido devidamente comprovada. O artigo L. 641-2 do
Cédigo Rural dispoe que os produtos agricolas, florestais e alimentares podem
beneficiar de uma denominacido de origem se, entre outras condicdes, ‘possuirem
uma notoriedade devidamente comprovada’» (N.” 50 da decisdo impugnada.)

A Budvar acrescenta que a Camara de Recurso considerou, no entanto, que podia
precisar o seguinte:

«Todavia, esta condicdo ndo se aplica as denominacdes de origem estrangeiras
protegidas em Franca ao abrigo do Acordo de Lisboa. Resulta claramente do

II - 1877



119

120

121

122

123

ACORDAO DE 12. 6. 2007 — PROCESSOS APENSOS T-57/04 E T-71/04

artigo 5.°, n.° 1, do Acordo [...] que as denominagdes de origem protegidas no pais
de origem obtém proteccdo nos outros paises da Unido Particular a simples pedido
das autoridades competentes do pais de origem.» (N.° 50 da decisdo impugnada.)

Para a Budvar, esta dltima afirmacio é desprovida de fundamento.

A Budvar indica, em primeiro lugar, que todos os paises signatarios do Acordo de
Lisboa tém uma regulamentacdo similar no que respeita a obtencdo de
denominacdes de origem. O artigo 2.° do Acordo de Lisboa fornece, a este respeito,
uma definicdo de denominacio de origem vélida em todos os paises signatarios.

Por conseguinte, todos os paises signatirios do Acordo de Lisboa exigem, para
conceder uma denominacio de origem, a comprovacio da notoriedade. Este ponto
néo é contestado na decisdo impugnada.

A Budvar acrescenta que a notoriedade das denominagoes geograficas «Budweiser»
para designar cervejas foi necessariamente demonstrada na Republica Checa para a
obtengdo das denominacdes de origem em causa. A este respeito, a Budvar recorda
que as denominacdes de origem em causa foram registas em 22 de Novembro
de 1967 na OMPL

Além disso, nos termos do artigo 1.°, segundo paragrafo, do Acordo de Lisboa, o
Estado francés reconheceu e declarou susceptiveis de protecgio as denominagdes de
origem que incluam a denominagio geografica «Budweiser» no territério francés no
decreto n.° 70-65, de 9 de Janeiro de 1970, publicado no Journal officiel de la
République francaise, de 23 de Janeiro de 1970. A Budweiser indica que nio foi
interposto qualquer recurso deste decreto no Conseil d’Etat.
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Segundo a Budvar, as denominacdes de origem em causa sdo, por conseguinte,
protegidas em Franca unicamente por efeito do Acordo de Lisboa e, designada-
mente, do seu artigo 1.°, segundo pardgrafo.

Assim, uma denominagéo de origem concedida num pais signatdrio do Acordo de
Lisboa é protegida no territério francés da mesma maneira que as denominagdes
nacionais, sem que seja necessario demonstrar que é efectivamente notdria. A
decisao impugnada considera, por isso, erradamente que «néo se pode presumir que
as denominacdes de origem [...] protegidas em Franca ao abrigo do Acordo de
Lisboa possuem notoriedade em Franca (n.° 50 da decisdo impugnada).

A Budvar acrescenta que a Camara de Recurso aplicou também erradamente o
artigo L. 641-2, quarto pardgrafo, do Cédigo Rural ao considerar que:

«Quando uma denominagdo de origem [...] é protegida em Franca ao abrigo do
Acordo de Lisboa, sé beneficia de proteccio em relacdo a produtos diferentes se se
provar que possui notoriedade em Franca e que a sua utilizacdo para produtos
diferentes desvia ou enfraquece essa notoriedade.

No caso vertente, [a Budvar] ndo sé nio provou que as denominacgdes de origem
possuem notoriedade em Franga, como também nido demonstrou como é que a
notoriedade das denominacgdes de origem, admitindo que exista, seria susceptivel de
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ser desviada ou enfraquecida se [a Anheuser-Busch] fosse autorizada a utilizar uma
marca figurativa com o termo ‘Budweiser’ para os produtos pedidos das classes 16,
21, 25 e 30 (n.”® 51 e 53 da decisdo impugnada).»

A Budvar chama a atengdo do Tribunal de Primeira Instancia para o facto de o artigo
L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, tal como reproduzido no Cédigo do
Consumo, dizer respeito a utilizacdo do nome geografico que constitua, no todo ou
em parte, uma denominagdo de origem. Segundo a Budvar, este artigo nao diz
respeito a denominacdo de origem mas ao nome geografico nela mencionado. Deve,
pois, daqui deduzir-se que a reprodugdo do nome geogrifico que constitui a
denominacio de origem € proibido tanto para produtos que sejam idénticos, como
similares ou diferentes. Esta solucdo é l6gica, na medida em que o nome geografico é
o elemento essencial e determinante de qualquer denominacdo de origem. A
utilizacdo apenas do nome geografico evoca necessariamente o produto a que
respeita a denominagido de origem.

No caso vertente, a Anheuser-Busch pediu o registo de uma marca que se limita a
reproduzir apenas o nome geografico «Budweiser», sem o integrar num conjunto
susceptivel de lhe fazer perder a sua qualidade de denominagdo de origem. Néo h4,
pois, lugar a aplicar a excep¢io prevista no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural, nem a verificar se a marca figurativa cujo registo é pedido, que se
resume ao nome geografico «Budweiser», é susceptivel de implicar o enfraqueci-
mento ou o desvio da notoriedade necessariamente ligada a qualquer denominagao
de origem.

Quanto ao demais, e a titulo ainda mais subsididrio, a Budvar considera que a
notoriedade intrinseca as denominacdes de origem em causa é susceptivel de ser
desviada ou enfraquecida pelo registo da marca em causa. A este respeito, a Budvar
indica que nenhum texto francés exige que essa notoriedade intrinseca apresente
um grau particularmente elevado para que a sua proteccio abranja produtos
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diferentes. Quando muito, pode ser exigida a demonstracio de que essa notoriedade
intrinseca é susceptivel de ser enfraquecida e banalizada pelo registo de uma marca
que reproduz o seu nome geogrifico.

130 A Budvar indica que o pedido de registo da marca em causa provém de uma
sociedade cervejeira, isto é, de um concorrente directo. Além disso, a Budvar
observa que um dos pedidos de registo apresentados pela Anheuser-Busch era para
cerveja (que é objecto do processo apenso T-71/04). Além disso, a Budvar observa
que um dos elementos da marca figurativa pedida é o slogan «king of beers». Por
conseguinte, a marca pedida faz referéncia directa as cervejas. De qualquer modo, a
data do pedido de registo, a Anheuser-Busch, na sua qualidade de profissional no
dominio da producdo de cerveja, tinha necessariamente conhecimento da
notoriedade das denominacoes de origem reivindicadas, pelo menos no territério
checo.

131 As condicoes de depésito do pedido de registo de marca revelam, pois, uma vontade
evidente de prejudicar a notoriedade das denominagdes de origem consideradas,
enfraquecendo-as e destruindo a sua unicidade através da banalizacdo da designagio
«Budweiser», e igualmente a tentativa de apropriacdo privativa dessas denominagdes
de origem. O facto de a Anheuser-Busch ser um produtor de cerveja importante
revela a sua intencdo parasitiria e desleal, bem como o objectivo de enfraqueci-
mento e de banalizacio das denominagdes de origem. A Budvar refere que as partes
nos processos que deram lugar aos acérdios da cour d’appel de Paris de 15 de
Dezembro de 1993 (Champagne) e de 17 de Maio de 2000 (Habana, n.° 106 supra)
eram empresas nao concorrentes entre si. Nestes processos, constatou-se o desvio
da notoriedade das denominacbes de origem em causa.

132 Além do mais, hd que ter em consideragdo as relacdes juridicas anteriores que
opuseram a Budvar e a Anheuser-Busch. O litigio entre estas partes nasceu hd mais
de um século. A Budvar indica que, em 1894, Adolphus Busch declarou, com efeito,
ter-se inspirado na exceléncia da cerveja produzida em Budweis, na Checoslovaquia,
para criar a cerveja «Budweiser», produzida segundo o método checo, em Saint
Louis (Missouri), sede da sociedade Anheuser-Busch.
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Do exposto a Budvar conclui que o risco de a notoriedade das denominagdes de
origem ser prejudicada é, assim, suficientemente caracterizado e deve levar o
Tribunal de Primeira Instancia a recusar o registo das marcas em causa.

Argumentos do IHMI

O IHMI responde aos argumentos da Budvar no ambito da sua andlise do requisito
previsto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, isto €, o requisito de o direito
anterior conferir ao seu titular, ao abrigo da legislacido nacional aplicavel, o direito de
proibir a utilizagdo da marca oposta.

Depois de chegar a conclusiao, no ambito da primeira parte do fundamento tnico,
que o artigo L.641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural era aplicavel, o IHMI analisa
o alcance da proteccio das denominagdes de origem ao abrigo dessa disposicéo.

O THMI faz entdo uma distin¢ido entre a necessidade de provar a notoriedade da
denominacio de origem e o risco de ver essa notoriedade desviada ou enfraquecida.

— Quanto a necessidade de provar a notoriedade da denominacio de origem

O IHMI assinala que o Acordo de Lisboa requer que todas as partes contratantes
confiram proteccdo as denominacgdes de origem registadas. Esta protecgio, segundo
o IHMI, deve situar-se, pelo menos, ao nivel de proteccdo previsto pelo Acordo de
Lisboa.
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A este respeito, o IHMI recorda que o artigo 3.° do Acordo de Lisboa prevé que «[a]
proteccdo sera assegurada contra qualquer usurpacdo ou imitacdo, ainda que se
indique a verdadeira origem do produto ou que a denominagio seja usada em
traducido ou acompanhada de expressdes como ‘género’, ‘tipo’,‘maneira’, ‘imitagido’ ou
outras semelhantes».

Para o IHM]I, a proteccio minima exigida abrange apenas os produtos em relagdo
aos quais foi feito o registo e os produtos compreendidos na mesma classe (neste
caso, a cerveja). O Acordo de Lisboa néo exige, segundo o IHMI, que seja conferida
uma proteccio que transcenda essa categoria de produtos.

Todavia, isto nao significa que uma denominagido de origem nao possa beneficiar de
uma proteccdo mais alargada segundo a legislacdo nacional do pais em que o direito
adquirido ¢ aplicado.

Recordando os termos do artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, o
IHMI considera que a proteccdo conferida por esta disposicio é de duas ordens.

Em primeiro lugar, o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural prevé uma
proteccdo minima que abrange a utilizacio de uma designagdo idéntica ou de uma
designacdo que possa evocar a denominacio de origem relativamente a produtos
similares. Esta proteccio é incondicional e pode ser invocada em relacéo a todas as
denominagdes de origem, nacionais ou estrangeiras, bastando que se prove a
possivel evocacdo entre os sinais e a similitude entre os produtos.
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Em segundo lugar, o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural prevé uma
proteccdo mais alargada das denominagdes de origem, nacionais ou estrangeiras,
que abrange a utilizacdo de uma designacdo idéntica ou de uma designacdo que
possa evocar a denominacio de origem para produtos diferentes. Esta protecg¢io estd
condicionada a prova de que a denominac¢io de origem possui notoriedade e que
esta é susceptivel de ser desviada ou enfraquecida.

Este risco deve ser avaliado em relacido ao publico francés. Do mesmo modo, é
necessdrio provar que a notoriedade da denominacio de origem é conhecida do
publico francés. Nao pode haver risco de desvio ou de enfraquecimento se nio
existir notoriedade.

Por conseguinte, a Camara de Recurso ndo cometeu um erro ao concluir que «néao
se pode presumir que as denominacdes de origem estrangeiras protegidas em Franca
ao abrigo do Acordo de Lisboa possuem notoriedade em Franga» (n.° 50 da deciséo
impugnada).

Nestas condigdes, a Budvar afirma erradamente que uma denominagdo de origem
tem, por definicdo, notoriedade ou é bem conhecida. A confusdo da Budvar tem
origem no facto de o conceito de «notoriedade do produto», que é exigida no
artigo 2.°, n.° 2, do Acordo de Lisboa para o registo no pais de origem, nio se
estender automaticamente aos outros paises membros nos quais se pretende obter
proteccido. Por conseguinte, uma indica¢do como «Budweiser», que tem notoriedade
na Republica Checa, mas que ndo é largamente conhecida ou utilizada no mercado

francés, ndo pode ter notoriedade em Franca.

Sobre este ponto, o IHMI considera que o artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural e qualquer outra disposicio que proiba o desvio, a exploracéo, o
enfraquecimento ou a denigracio da notoriedade de uma denominagéo de origem [o
IHMI remete, em particular, para o artigo 13.°, n° 1, do Regulamento (CEE)
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n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo a proteccédo das indicagdes
geograficas e denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros
alimenticios (JO L 208, p. 1)] tém por objectivo proteger a «imagem» da
denominacio de origem, isto é, o seu valor econémico. Este prejuizo sé pode
ocorrer se a denominacio de origem tiver notoriedade no pais onde a protecgio é
reclamada.

O IHMI observa que o conceito de «notoriedade» das denominacdes de origem foi
identificado pelo Tribunal de Justica, no seu acérdiao Consorzio del Prosciutto di
Parma e Salumificio S. Rita, n.° 62 supra (n.° 64), que dizia respeito ao Regulamento
n.° 2081/92, nos termos seguintes:

«A reputacgio das denominacgdes de origem é fungio da imagem de que estas gozam
junto dos consumidores. Essa imagem, por seu turno, depende essencialmente das
caracteristicas especificas e, mais geralmente, da qualidade do produto. E esta dltima
que estd na base, em definitivo, da reputacio do produto.»

A imagem ou a notoriedade das denominac¢des de origem depende da percepgio
subjectiva do publico e pode variar em fungio do territério considerado. Segundo o
IHM]I, é verdade que a imagem ou a notoriedade de uma denominagio de origem
provém da qualidade do produto. Todavia, a imagem ou a notoriedade de uma
denominacio de origem depende significativamente de outros factores estranhos ao
produto em si. O IHMI refere, designadamente, o montante do investimento na
promocao, a intensidade da utilizacdo da denominacio de origem e a parte do
mercado detida pelo produto.

Dado que a notoriedade das denominagbes de origem depende principalmente
desses factores e do seu impacto junto do piblico, essa notoriedade nao pode ser
deduzida do registo efectuado no ambito do Acordo de Lisboa e necessita sempre de
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ser provada em cada pais em que se invoca um prejuizo causado a essa notoriedade.
Qualquer outra solucdo equivaleria a conferir o mesmo grau de proteccio a
denominacdes de origem com bastante renome e a denominagdes de origem pouco
conhecidas e, provavelmente, a reconhecer proteccdo a estas ultimas num pais onde
nio dispdem de qualquer notoriedade.

O THMI conclui do que precede que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro ao
condicionar a aplicacdo do artigo L. 641-2, quarto parigrafo, do Cédigo Rural a
prova de que as denominagdes de origem possuem notoriedade em Franca.

Esta concluséo é reforcada pela jurisprudéncia francesa. Segundo o IHMI, em certos
casos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, importa aplicar a
legislagcdo nacional como o faria um 6érgio jurisdicional nacional. As decisdes
jurisdicionais nacionais revestem-se, assim, de particular importancia.

A este respeito, a Camara de Recurso teve razdo em fazer referéncia ao acérdio
Habana, n.° 106 supra, relativo a um conflito entre a denominacio de origem
Habana, protegida ao abrigo do Acordo de Lisboa para charutos, e a marca posterior
Havana para perfumes. Resulta desse ac6rdio que a falta de demonstracio da
notoriedade da denominacédo de origem internacional Havane em Franca esteve na
origem da improcedéncia da acgéo.

O IHMI acrescenta que, quando a proteccao é invocada contra a utilizacdo de uma
designacdo posterior relativa a produtos diferentes, os érgaos jurisdicionais franceses
exigem a prova da notoriedade de todas as denominagbes de origem, independente-
mente de a sua origem ser nacional ou internacional. O IHMI remete para os
acordaos proferidos pela cour d’appel de Paris, em 15 de Dezembro de 1993 e em
12 de Setembro de 2001, relativos & denominacao de origem Champagne, em anexo
a peticdo inicial. Contrariamente ao que é alegado pela Budvar, ndo hd, pois,
diferenca de tratamento.
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— Quanto ao desvio ou ao enfraquecimento da notoriedade da denominagio de
origem

O IHMI defende que foi também acertadamente que a Camara de Recurso negou
provimento ao recurso por considerar que a Budvar ndo tinha conseguido
«demonstrar como é que a notoriedade das denominacdes de origem, admitindo
que exista, seria susceptivel de ser desviada ou enfraquecida se [a Anheuser-Busch]
fosse autorizada a utilizar uma marca figurativa com o termo «Budweiser» para os
produtos pedidos das classes 16, 21, 25 e 30» (n.° 53 da decisao impugnada).

A Budvar ndo apresentou nenhum elemento factual ou argumento, em nenhuma
fase do processo, que sustentasse o fundamento segundo o qual a utilizagdo das
marcas em causa ameacava desviar ou enfraquecer a notoriedade das denominagoes
de origem. Uma vez que estava sujeita aos termos do artigo 74.°, n° 1, do
Regulamento n.° 40/94, a Camara de Recurso nao cometeu, pois, qualquer erro ao
descartar a possibilidade de um tal desvio ou enfraquecimento.

Consequentemente, as alegacdes constantes da peticdo inicial a este respeito séo
inadmissiveis, visto que foram apresentadas pela primeira vez no Tribunal de
Primeira Insténcia.

Se, no entanto, essas alegacoes deverem ser consideradas admissiveis, o IHMI refere
que o desvio da notoriedade das denominacdes de origem pode ocorrer quando os
operadores escolhem deliberadamente sinais idénticos ou similares para uma
utilizacdo num dominio diferente, tendo por objectivo desviar em beneficio préprio
uma parte dos investimentos realizados pelo titular do direito anterior. Esta situagio
¢é semelhante a de obter beneficios indevidos do prestigio da marca anterior, no
contexto do artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), ou do artigo 8.5, n.° 5, do Regulamento
n.° 40/94.
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O IHMI reconhece que a utilizagdo de uma marca figurativa que contém a expressao
«king of beers» em relacdo a qualquer tipo de produto podia, teoricamente, criar
uma associacdo no espirito do publico a cervejas, porque contém a expressio «king
of beers» e porque essa utilizacio podia ser entendida pelo publico como uma
promocio indirecta da actividade principal de cervejeira da Anheuser-Busch. Isto é
particularmente verdade no caso da utilizacio da marca figurativa pedida
relativamente aos «aperitivos» pertencentes a classe 30, uma vez que estes produtos
podem ser vendidos nos balcdes de bares e cafés. Assim, se o Tribunal de Primeira
Instancia considerar que se pode presumir a notoriedade das denominacbes de
origem, o IHMI pede que este processo seja reenviado a8 Cdmara de Recurso para
uma andlise complementar deste ponto.

No que respeita ao enfraquecimento das denominagbes de origem, o IHMI
considera que tal enfraquecimento pode ocorrer quando os produtos para os quais o
sinal em conflito é utilizado chamam a atengdo do publico de maneira tal que a
imagem e o poder de atraccio da denominacdo de origem sdo afectados. Esta
situacdo é préxima da de causar prejuizo ao prestigio da marca anterior, no contexto
do artigo 5.°, n° 2, da Primeira Directiva 89/104 ou do artigo 8.°, n° 5, do
Regulamento n.c 40/94.

Todavia, no caso vertente, ndo hd antagonismo entre a cerveja, por um lado, e a
maior parte dos produtos em causa no pedido de registo, por outro, que possa
afectar a imagem das denominacdes de origem anteriores. Além disso, é pouco
provavel que a utilizacio das marcas em causa, em relacio a maior parte dos
produtos visados pelo pedido de registo, possa evocar associagbes mentais negativas
ou pouco agradaveis que entrem em conflito com o eventual prestigio das

denominagdes de origem anteriores.

A titulo complementar, o IHMI apresenta observa¢des quanto ao acto relativo a

adesao da Republica Checa, que entrou em vigor em 1 de Maio de 2004, e quanto a
alteracao ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
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No que respeita ao acto relativo & adesao da Republica Checa, o IHMI observa que,
ap6s 1 de Maio de 2004, ou seja, apés a adopcio da decisdo impugnada, os nomes
«Ceskobudejovické pivo» e «Budejovické pivo» («Budweiser Bier») sdo protegidos
como indica¢bes geograficas ao abrigo do Regulamento n.° 2081/92. Além disso, o
acto de adesdo prevé que esta protec¢do «ndo prejudica as marcas de cerveja ou
outros direitos existentes na Unido Europeia & data da adesdo».

No que respeita ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI observa que
este ultimo foi alterado pelo Regulamento n.° 422/2004 do Conselho, de 19 de
Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1), isto é, apés a adopgao da decisao impugnada, para
incluir os direitos anteriores protegidos pela legislacio comunitaria.

Para o IHMI, essas alteracdes ndo devem ter incidéncia no caso vertente, uma vez
que ocorreram apds a adopg¢io da decisdo impugnada. De qualquer modo, o IHMI
assinala que o artigo 13.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.c 2081/92 esta redigido
em termos andlogos aos do artigo L. 641-2 do Cédigo Rural.

Argumentos da Anheuser-Busch

A Anheuser-Busch, considerando que, por forca do artigo L. 641-2 do Cédigo Rural,
se exige a notoriedade para obter a proteccdo de um produto diferente daquele para
o qual se protege a denominacido de origem, analisa a questio de saber se tal
notoriedade existe no caso vertente.
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Segundo a Anheuser-Busch, a Budvar nunca alegou a existéncia de uma notoriedade
actual junto do publico francés, nem sequer provou essa notoriedade. A Anheuser-
-Busch acrescenta que tampouco se fez alusio a utilizagcdo das denominacdes de
origem em Franca e assinala, a este respeito, que a Budvar nao apresentou facturas,
andncios publicitirios, brochuras, nimeros relativos as vendas ou aos custos de
publicidade, as quotas do mercado ou ao conhecimento das denominagdes de
origem.

A Budvar defendeu, isso sim, que as denomina¢bes de origem tém uma
«notoriedade intrinseca» que se deve presumir, que € totalmente independente de
qualquer utilizacio do nome geogréfico em Franca e da percepc¢io que dele tem o
consumidor. Em apoio desta tese, a Budvar argumentou que a notoriedade de uma
denominacgio de origem deve ser provada no momento em que a sua protecgio é
pedida em Franca junto do Instituto Nacional de Denominac¢des de Origem.

Todavia, para a Anheuser-Busch, a prova dessa notoriedade sé é exigida para a
proteccdo das denominacdes de origem francesas. A notoriedade em Franca nio é
exigida para o reconhecimento das denominagdes de origem estrangeiras. Existem
centenas de denominacdes de origem registadas, com efeitos em Franca ao abrigo do
Acordo de Lisboa, completamente desconhecidas da grande maioria do publico
francés. A Anheuser-Busch remete para a sua contestacio apresentada em 18 de
Fevereiro de 2002 na Camara de Recurso, que junta em anexo as suas contestagoes
apresentadas no Tribunal de Primeira Instincia, e, em particular, para o parecer de
um advogado em Franca, especialista em propriedade intelectual.

Referindo-se aos acordios proferidos pela cour d’appel de Paris nos processos
Habana e Champagne, a Anheuser-Busch acrescenta que nunca se demonstrou que
as denominacgdes de origem em causa nos presentes processos tenham sido
utilizadas em Franca nem que tenham adquirido notoriedade junto do publico
francés.
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Por estas razdes, as conclusdes da Camara de Recurso na decisdo impugnada, em
particular, as que constam dos n.”* 49 a 53 desta decisdo, estdo correctas.

Por outro lado, a Anheuser-Busch salienta que o artigo L. 641-2 do Cédigo Rural
condiciona a proteccido de uma denominacido de origem contra a utilizacdo de um
termo protegido para produtos diferentes a circunstancia de a notoriedade dessa
denominacio ser susceptivel de ser desviada ou enfraquecida.

Segundo a Anheuser-Busch, uma notoriedade que néo existe nao pode ser desviada
ou enfraquecida na acepgdo do artigo L. 641-2 do Cédigo Rural. A Budvar nio
conseguiu demonstrar qualquer desvio ou enfraquecimento das denominagdes de
origem.

No que respeita as alegacbes da Budvar relativas ao alegado comportamento
malicioso da Anheuser-Busch, estas ndo sdo pertinentes e sdo claramente
intempestivas. Além disso, ndo sdo apoiadas em factos ou em provas pertinentes,
sendo, na verdade, simplesmente falsas. A Anheuser-Busch considera ainda que a
atitude de uma parte ndo desempenha qualquer papel em saber se a utilizacio de um
sinal conduz a um prejuizo potencial ou a um desvio da notoriedade de outro sinal.

De qualquer forma, com base nos argumentos apresentados a titulo complementar,
a Anheuser-Busch considera que a oposicio da Budvar devia ser indeferida a luz do
artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.

Em primeiro lugar, a Anheuser-Busch considera que uma das razbes para o
indeferimento da oposicdo consiste na explicacdo insuficiente dada pela Budvar
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quanto ao direito aplicavel ao caso vertente. Em segundo lugar, a Anheuser-Busch
alega a falta de prova da utilizacdo na vida comercial, em Franca, das denominagdes
de origem, antes do depdsito de pedido de marca. Em terceiro lugar, segundo a
Anheuser-Busch, a Budvar ndo apresentou qualquer prova de que a utilizagio dos
sinais em causa foi mais importante do que uma simples utilizagdo local. Em quarto
lugar, a Anheuser-Busch sustenta que as denominagdes de origem em causa nao sao
vélidas, dado que ndo respeitam as condi¢des de reconhecimento previstas no
Acordo de Lisboa.

b) Apreciacio do Tribunal de Primeira Instincia

Em primeiro lugar, considerando que o artigo L. 642-1, quarto paragrafo, do Cédigo
Rural era aplicivel ao caso vertente e que os produtos abrangidos pela marca
figurativa pedida e os abrangidos pelas denominac¢bes de origem em causa eram
diferentes, a Camara de Recurso indicou:

«E inegavel que as denominagdes de origem francesas s6 sio protegidas em Franca
se a sua notoriedade for devidamente comprovada [...] [e] ndo se pode presumir que
as denominagdes de origem estrangeiras protegidas em Franca ao abrigo do Acordo
de Lisboa possuem notoriedade em Franga.» (n.° 50 da decisdo impugnada)

Em segundo lugar, a Camara de Recurso esclareceu:

«Quando uma denominacgio de origem estrangeira é protegida em Franca ao abrigo
do Acordo de Lisboa, s6 beneficia de protec¢do em relacdo a produtos diferentes se
se provar que possui notoriedade em Franca e que a sua utilizagdo para produtos
diferentes desvia ou enfraquece essa notoriedade.» (n.° 51 da decisdo impugnada)
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Em terceiro lugar, a Camara de Recurso declarou:

«[A Budvar] ndo sé ndao provou que as denominagdes de origem possuem
notoriedade em Franca, como também ndo demonstrou como é que a notoriedade
das denominagdes de origem, admitindo que exista, seria susceptivel de ser desviada
ou enfraquecida se [a Anheuser-Busch] fosse autorizada a utilizar uma marca
figurativa com o termo ‘Budweiser’ para os produtos pedidos das classes 16, 21, 25 e
30.» (n.° 53 da decisdo impugnada)

Os argumentos da Budvar constantes da segunda parte do fundamento tinico pdem
em relevo, na realidade, dois erros alegadamente cometidos pela Cimara de
Recurso.

Em primeiro lugar, a Budvar considera, em substincia, que as condi¢des impostas
pelo artigo L. 641-2, quarto pardgrafo do Cédigo Rural, para conferir, no 4mbito de
produtos ndo similares, proteccio em Franca as denominacdes de origem registadas
por outro pais ao abrigo do Acordo de Lisboa, e em particular a necessidade de
demonstrar a existéncia de risco de desvio ou de enfraquecimento da notoriedade
das referidas denominacbes, sdo mais restritivas do que as condi¢des impostas pelo
Acordo de Lisboa. Por conseguinte, o nome geografico que constitui uma
denominacio de origem registada ao abrigo do Acordo de Lisboa é protegido,
independentemente dos produtos visados pela marca posterior, sem que seja
necesséario demonstrar a existéncia de qualquer notoriedade ou de risco de desvio ou
de enfraquecimento da referida notoriedade.

Neste contexto, a Budvar precisou, na audiéncia, que em virtude do artigo 55.° da
Constituicdo Francesa, os tratados ou acordos regularmente ratificados ou
aprovados tém, desde o momento da sua publicacdo, uma autoridade superior a
das leis, sob reserva, em relacdo a cada acordo ou tratado, de a outra parte os aplicar.
Em consequéncia, as disposicdes legislativas francesas anteriores ou mesmos
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posteriores a entrada em vigor desse texto devem ser interpretadas em
conformidade com os termos do Acordo de Lisboa. A Budvar acrescentou que
criticava a forma como os 6rgaos jurisdicionais francesas aplicavam o Acordo de
Lisboa.

Seguidamente, e em todo o caso, a Budvar considera que se pode presumir a
notoriedade das denominacdes de origem em causa e que o risco de desvio ou de
enfraquecimento dessa notoriedade foi demonstrado.

Quanto a conformidade das condi¢des impostas pelo artigo L. 641-2, quarto
paragrafo, do Cédigo Rural com as disposi¢des do Acordo de Lisboa relativamente a
produtos nio similares

Entre os Estados actualmente membros da Unido Europeia, a Republica Francesa, a
Republica da Hungria, a Republica Italiana, a Republica Portuguesa, a Republica
Checa e a Republica Eslovaca eram partes contratantes no Acordo de Lisboa, a
época da adopgio da decisdo impugnada.

Em primeiro lugar, nos termos do Acordo de Lisboa, ha que salientar a ligacdo
estreita que existe entre a denominagido de origem e o respectivo produto e a
proteccio dela decorrente. Mais particularmente, as partes contratantes no Acordo
de Lisboa obrigam-se a proteger, nos termos artigo 1.°, n.° 2, deste acordo, as
denominagoes de origem de «produtos» de outros paises. Nos termos da regra 5,
n.° 2, alinea vi), do Regulamento de Execucio do Acordo de Lisboa, o pedido
internacional de registo de uma denominacdo de origem ao abrigo do referido
acordo deve especificar «o produto a que se aplica essa denominacio».
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Em segundo lugar, o artigo 2.°, n.° 1, do Acordo de Lisboa prevé que o produto que
beneficie da denominacdo de origem deve retirar exclusiva ou essencialmente a sua
qualidade ou as suas caracteristicas do meio geografico, que inclui os factores
naturais e humanos. Por outro lado, a protec¢io prevista no artigo 3.° do Acordo de
Lisboa visa os casos em que a denominacio de origem registada é usurpada ou
imitada. Neste ambito, a protecgdo de uma denominacao de origem contra qualquer
usurpacdo ou imitagdo aplica-se quando os produtos em causa sdo idénticos ou
similares. Esta proteccdo destina-se a assegurar que a qualidade ou as caracteristicas
do produto em causa, que decorrem do seu meio geografico, incluindo os factores
naturais e humanos, ndo sejam objecto de apropriacio ou de reproducio ilicita.

Em terceiro lugar, o artigo 3.° do Acordo de Lisboa dispde que a proteccio sera
assegurada «ainda que se indique a verdadeira origem do produto» ou que a
denominacio protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como «género»,
«tipo», «maneira», «imitacdo» ou outros semelhantes. Tendo em conta os termos
empregues, estas indicacdes s6 tém sentido quando os produtos sdo idénticos ou,
pelo menos, similares.

Por conseguinte, importa observar que a proteccido conferida ao abrigo do Acordo
de Lisboa se aplica, sem prejuizo de uma eventual extensio dessa protec¢do por uma
parte contratante no seu territério, quando os produtos abrangidos pela
denominacio de origem em causa e os abrangidos pelo sinal que é susceptivel de
o prejudicar sdo idénticos ou, pelo menos, similares.

Por outro lado, sem que seja necessario proceder a uma andlise por analogia,
importa referir que, a nivel comunitirio, o Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo a proteccdo das indicacdes geograficas e
denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios,
conforme aplicavel a época dos factos, contém, no seu artigo 13.°, n.° 1, alinea b),
disposicdes proximas das contidas no artigo 3.° do Acordo de Lisboa e também
expressamente, no seu artigo 13.°, n.° 1, alinea a), disposicdes que prevéem, sob
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determinadas condicdes, a proteccio das denominagdes registadas a nivel
comunitario quando os produtos em causa niao sio comparaveis aos registados
sob essas denominagdes.

Nao decorre da jurisprudéncia, designadamente do acérdao do Tribunal de Justica
de 4 de Marco de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97,
Colect., p. I-1301), nem tampouco das conclusdes apresentadas pelo advogado-geral
F. G. Jacobs nesse processo (Colect., p. I-1304), que o artigo 13.°, n.° 1, alinea b}, do
Regulamento n.° 2081/92 tenha sido interpretado no sentido de que a protecgio
conferida ao abrigo deste artigo se aplica quando os produtos em causa sdo
diferentes, sendo esta situacéo regulada pelo artigo 13.°, n.° 1, alinea a), do mesmo
regulamento.

Neste contexto, cumpre observar que, se a leitura dos termos do Acordo de Lisboa
proposta pela Budvar, no sentido de alargar a proteccdo das denominac¢des de
origem a todos os produtos, independentemente de serem idénticos, similares ou
diferentes, correspondesse & vontade dos redactores do referido acordo, tal teria por
consequéncia, no momento da adopgdo do Regulamento n.° 2081/92, colocar certos
Estados-Membros, que sdo igualmente partes contratantes nesse acordo, numa
situacdo contraditéria. Com efeito, apesar de o artigo 13.°, n° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 2081/92 e de o artigo 3.> do Acordo de Lisboa terem uma redacgio
quase idéntica, a protec¢do das denominagdes de origem registadas a nivel
comunitério ou ao abrigo do Acordo de Lisboa difere bastante no seio do mercado
Unico, para produtos diferentes, em fungdo da aplicacio de uma ou de outra das
disposicoes referidas.

Todavia, o facto de a proteccdo acordada ao abrigo do Acordo de Lisboa s6 ser
valida quando os produtos abrangidos pela denominacido de origem em causa e os
abrangidos pelo sinal susceptivel de a prejudicar forem idénticos ou, pelo menos,
similares ndo impede que as partes contratantes no Acordo de Lisboa possam
prever, na sua ordem juridica nacional, uma proteccdo mais alargada.
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O artigo 4.° do Acordo de Lisboa enuncia, por outro lado, que as disposicdes deste
acordo ndo excluem de modo algum a proteccio ja existente a favor das
denominacdes de origem em cada uma das partes contratantes, em virtude de
outros instrumentos internacionais ou em virtude da legislacio nacional ou da
jurisprudéncia.

O disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, reproduzido no
artigo L. 115-5, quarto pardgrafo, do Cédigo do Consumo, tal como aplicado pelos
6rgios jurisdicionais franceses a proteccdo das denominacgdes de origem registadas
ao abrigo do Acordo de Lisboa, inscreve-se nesta légica.

Ao preverem que o nome geografico que constitui uma denominacgio de origem ou
qualquer outra mencdo que a evoque nio podem ser utilizados para nenhum
produto similar, essas disposi¢des permitem as denominagdes de origem registadas
ao abrigo do Acordo de Lisboa beneficiar da protecgdo prevista no artigo 3.° deste
acordo contra qualquer imitacio ou usurpagio. Neste contexto, se os produtos em
causa fossem idénticos ou similares, as denominacdes de origem invocadas pela
Budvar, e reproduzidas no n.° 16 supra, podiam ser protegidas ao abrigo do direito
francés, sem que fosse necessario demonstrar que essas denominacdes beneficiam
de notoriedade no territério francés nem, por maioria de razio, que essa notoriedade
é susceptivel de ser desviada ou enfraquecida.

Por outro lado, ao prever que o nome geografico que constitui a denominacédo de
origem ou qualquer outra mencio que a evoque nido podem ser utilizados para
nenhum outro produto ou servico quando essa utilizacdo for susceptivel de desviar
ou de enfraquecer a notoriedade da denominagio de origem, o disposto no artigo
L. 641-2, quarto paragrafo, Cédigo Rural, reproduzido no artigo L. 115-5, quarto
paragrafo, do Cédigo do Consumo, permite que as denomina¢des de origem
registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa beneficiem de uma proteccio mais
alargada do que a prevista por este acordo. Esta proteccao mais alargada estd, porém,
sujeita a determinadas condicGes.
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Resulta do que precede que, contrariamente ao que defende a Budvar em substancia,
as condi¢oes estabelecidas pelo artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural,
no que respeita a produtos ndo similares, ndo sdo mais restritivas do que as
condigbes impostas pelo Acordo de Lisboa.

A titulo subsidiario, o Tribunal de Primeira Instincia observa que a prépria
Secretaria Internacional da OMPI, que administra o Acordo de Lisboa, sublinhou,
num documento publico de 8 de Junho de 2000, intitulado «Solugdes possiveis em
caso de conflito entre marcas e indicagdes geograficas e em caso de conflito entre
indicacbes geograficas homénimas», disponivel no sitio Internet da OMPI com a
referéncia SCT/5/3 e distribuido na quinta sessido do Comité Permanente de Direito
de Marcas, Desenhos e Modelos e Indicacdes Geograficas, o seguinte:

«Qualquer utilizador legitimo de uma indicagido geografica tem o direito de impedir
a utilizacdo dessa indicacio geografica se os produtos para os quais é utilizada nao
tiverem a origem geografica indicada. Como as marcas, as indicagdes geograficas
estao sujeitas ao principio da ‘especialidade’, isto é, s6 sdo protegidas em relacéo ao
tipo de produtos para os quais sdo verdadeiramente utilizadas, e ao principio da
«territorialidade», isto é, s6 sdo protegidas em relacdo a um territério determinado e
estdo sujeitas as leis e regulamentos apliciveis nesse territério. Abre-se uma
excepcdo ao principio da especialidade para as indicacdes geogrificas de renome.
Actualmente, os tratados administrados pela OMPI ou o acordo sobre os [aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relativos ao comércio] ndo prevéem o
alargamento da proteccdo a essa categoria particular de indicacbes geograficas»
(n.° 20 do documento SCT/5/3.)

Quanto a prova da notoriedade das denominagdes de origem em causa no territério
francés em relagdo a produtos ndo similares

Em primeiro lugar, importa recordar, como referido no n° 188 supra, que a
proteccido conferida pelo Acordo de Lisboa se aplica quando os produtos em causa
s@o idénticos ou similares.
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Em segundo lugar, importa assinalar que os produtos em causa no processo T-57/04,
isto é, os produtos abrangidos pela marca figurativa pedida — que pertencem as
classes 16, 21, 25, 30, sendo os produtos da classe 32 objecto do processo T-71/04 -
e os produtos abrangidos pelas denominag¢bes de origem invocadas pela Budvar ao
abrigo do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 — que pertencem & classe 32 —
sdo diferentes. Nenhuma das partes no litigio pde em causa este facto que foi, alias,
sublinhado pela Camara de Recurso.

Em terceiro lugar, por forca do disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural, reproduzido no artigo L. 115-5, quarto pardgrafo, do Cdédigo do
Consumo, tal como aplicado pelos 6rgaos jurisdicionais franceses a proteccio das
denominacdes de origem registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa, o nome
geografico que constitui a denominagio de origem ou qualquer outra mencao que a
evoque nio podem ser utilizados para nenhum outro produto ou servico quando
essa utilizacdo for susceptivel de desviar ou de enfraquecer a notoriedade da
denominacio de origem. Como observado no n.° 196 supra, esta disposicao permite
as denominacdes de origem registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa beneficiar de
uma protec¢do mais alargada do que a prevista por este acordo.

Em quarto lugar, neste &mbito, em conformidade com o principio da territorialidade,
a proteccao das denominagdes de origem é regulada pelo direito do pais no qual a
proteccido é pedida (acérddo do Tribunal de Justica de 10 de Novembro de 1992,
Exportur, C-3/91, Colect., p. I-5529, n.° 12). Esta proteccio é, pois, determinada pelo
direito desse pais, tendo em conta as circunstincias de facto ai verificadas.

Em quinto lugar, hd que referir que a notoriedade das denomina¢es de origem
depende da imagem de que gozam junto dos consumidores. Por sua vez, esta
imagem depende essencialmente das caracteristicas particulares e, mais generica-
mente, da qualidade do produto. E nesta dltima que assenta, em definitivo, a
notoriedade, maior ou menor, do produto.
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Resulta destes elementos que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro ao
considerar que a Budvar devia ter provado que as denominacgdes de origem em causa
beneficiavam de notoriedade no territério francés. Esta prova devia, nomeadamente,
permitir determinar a imagem de que gozam as denominagdes de origem em causa
junto dos consumidores franceses.

A Camara de Recurso considerou que a Budvar ndo tinha feito prova dessa
notoriedade no territério francés. A Budvar ndo pds em causa, no Tribunal de
Primeira Instincia, em particular na sua peticio inicial, a apreciagdo factica da
Camara de Recurso quanto a esse ponto. Com efeito, a Budvar defende que a
notoriedade das denominac¢des de origem em causa se pode presumir em virtude das
disposicoes do direito francés ou do registo efectuado ao abrigo do Acordo de
Lisboa.

Cumpre observar que as presungdes de notoriedade aduzidas pela Budvar ndo
podem ser consideradas elementos objectivos que permitam conhecer concreta-
mente da notoriedade das denominagdes de origem em causa no territério francés,
nem, se for caso disso, determinar a sua dimensao.

A este respeito, importa sublinhar que a cour d’appel de Paris, no acérddo Habana,
n.° 106 supra, indicou que era «incontestivel e [que tinha ficado] amplamente
comprovado pelos documentos constantes dos autos (nomeadamente o extracto do
livito La grande histoire du cigare e diversos extractos da imprensa) que o charuto
havano proveniente de Cuba goza de um prestigio incontestavel e é comummente
considerado como um dos melhores do mundo». Daqui resulta que, para verificar se
nesse caso as condi¢Ges impostas pelo artigo L. 115-5, quarto pardgrafo, do Cédigo
do Consumo, que reproduz o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do
Cédigo Rural, estavam reunidas, a cour d’appel de Paris se baseou em elementos
objectivos e ndo presumiu a notoriedade das denominacdes de origem em causa
nesse processo. Foram os elementos objectivos que lhe permitiram chegar a
conclusio que a notoriedade da denominacéao de origem em causa era «excepcional»
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e considerar, por outro lado, que o desvio da notoriedade de uma denominacio de
origem tdo evocativa e «prestigiosa» comportava o risco de provocar um
enfraquecimento da mesma, nomeadamente em Franca.

No que respeita especificamente as disposicoes do direito francés referidas pela
Budvar, cumpre observar que o artigo L. 641-2, segundo paragrafo, do Cédigo Rural
nio permite presumir qualquer notoriedade das denominac¢tes de origem em causa
no territério francés. Essa disposicdo prevé: «Nas condicbes a seguir previstas, [0s
produtos agricolas ou alimentares, em natureza ou transformados] poderdo
beneficiar de uma denominacio de origem controlada se cumprirem o disposto
no artigo L. 115-1 do Cédigo do Consumo, possuirem uma notoriedade
devidamente comprovada e forem objecto de procedimentos de autorizagio».
Como correctamente observado pela Camara de Recurso, em substincia, esta
disposi¢do nao se aplica as denominacdes de origem registadas ao abrigo do Acordo
de Lisboa, dizendo antes respeito ao processo de obtencio de uma «denominacéo de
origem controlada» em Franca. Por conseguinte, desta disposicdo ndo pode decorrer
qualquer presuncio de notoriedade, no territério francés, para as denominacgoes de
origem registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa.

Esta conclusio nio é afectada pela circunstincia de, por outro lado, os 6rgios
jurisdicionais franceses aplicarem o disposto no artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do
Cédigo do Consumo, que reproduz o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo,
do Cédigo Rural, para conceder uma proteccao alargada as denominagdes de origem
registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa, quando os produtos em causa sdo
diferentes. Com efeito, importa distinguir entre as condi¢des de reconhecimento das
denominagoes de origem e as condi¢bes da sua proteccdo ao abrigo do direito
francés. Consequentemente, ainda que os 6rgaos jurisdicionais franceses atribuam as
denominacdes de origem registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa uma proteccio
mais alargada do que a prevista por esse acordo, em conformidade, designadamente,
com o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, reproduzido
no artigo L. 115-5, quarto paragrafo, do Cédigo do Consumo, isto nao significa que
essas denominacdes de origem beneficiem de uma presuncéo da notoriedade com
base num processo de reconhecimento aplicivel as denominagdes de origem
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controladas registadas em Franca. Além do mais, ha que sublinhar, que essa
presuncdo da notoriedade com base no artigo L. 641-2, segundo paragrafo, do
Cédigo Rural, ndo resulta dos documentos constantes dos autos, nem, em particular,
do acérdido Habana da cour d’appel de Paris, n.° 106 supra.

No que respeita as disposi¢des do Acordo de Lisboa, estas tampouco permitem
presumir a notoriedade, no territério francés, das denominacbes de origem
invocadas pela Budvar. Importa desde ji recordar, como indicado no n.° 188 supra,
que a proteccio conferida por esse acordo ndo visa situagdes em que, como no caso
vertente, os produtos em causa sdo diferentes. Por conseguinte, tratando-se de
produtos diferentes, o Acordo de Lisboa nido pode incidir sobre a prova da
notoriedade das denominagdes de origem em causa no territdrio francés. Por outro
lado, de um ponto de vista factual, importa assinalar que, ainda que o artigo 2.° do
Acordo de Lisboa preveja que «[o] pais de origem é aquele cujo nome, ou no qual
estd situada a regido ou localidade cujo nome constitui a denominagdo de origem
que deu ao produto a sua notoriedade», ndo se pode inferir desta disposicio que as
denominac¢des de origem registadas ao abrigo do Acordo de Lisboa beneficiam de
notoriedade no territério de cada uma das partes contratantes do referido acordo.

Resulta de todos estes elementos que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro ao
considerar que a Budvar ndo tinha provado que as denominagdes de origem
possuem notoriedade em Franca e que, deste modo, no caso vertente, faltava um dos
elementos compreendidos no ambito de aplicacio da protec¢do conferida pelo
artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo Rural, reproduzido no L. 115-5, quarto
paragrafo, do Cédigo do Consumo.

A titulo exaustivo, importa referir que a Camara de Recurso nio sé constatou que a
Budvar ndo tinha provado que as denominagbes de origem em causa possuiam
notoriedade no territério francés, como acrescentou que a Budvar ndo tinha
conseguido «demonstrar como é que a notoriedade das denominacdes de origem,
admitindo que exista, seria susceptivel de ser desviada ou enfraquecida se a
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[Anheuser-Busch] fosse autorizada a utilizar uma marca figurativa com o termo
‘Budweiser’ para os produtos pedidos das classes 16, 21, 25 e 30» (n.° 53 da decisdo
impugnada).

Importa sublinhar que o disposto no artigo L. 641-2, quarto paragrafo, do Cédigo
Rural, reproduzido no artigo L. 115-5, quarto pardgrafo, do Cédigo do Consumo,
precisam que o nome geografico que constitui a denominagio de origem ou
qualquer outra mencdo que a evoque nio podem ser utilizados para nenhum
produto similar nem «para nenhum outro produto ou servico» quando «essa
utilizacdo» for susceptivel de desviar ou de enfraquecer a notoriedade da
denominacio de origem. E pois a utilizagio do nome geografico que constitui a
denominacio de origem para um «produto» ou um «servico» particular que deve
ser susceptivel de desviar ou enfraquecer a notoriedade da denominacéo de origem.
Esse produto ou esse servigo entra, assim, necessariamente em linha de conta na
apreciacio do risco de desvio ou de enfraquecimento da notoriedade da
denominacdo de origem.

Esta leitura é confirmada pela jurisprudéncia francesa, designadamente, pelo
acordio Habana da cour d’appel de Paris (n.° 106 supra).

As seguintes afirmacoes foram proferidas pela cour d’appel de Paris nesse acérdao:

«Considerando que a sociedade Aramis lancou no mercado e distribui um perfume
masculino sob a designacdo ‘havana’ [...]; que a forma do frasco [...] evoca, em
virtude da sua forma oblonga coroada por uma tampa cinzenta metalizado, a forma
de um charuto a consumir-se [...]
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Considerando que nao é contestado que o lancamento de um novo perfume
comporta um risco financeiro significativo e que convém, a fim de diminuir esse
risco, seduzir o publico, que desconhece a fragrancia, fazendo nascer no espirito
deste uma imagem particularmente atractiva através do poder evocador que pode
veicular [...]

Que a escolha [...] do termo ‘havana’ para promover um perfume de luxo masculino
nio é fruto de mera coincidéncia mas sim da vontade deliberada da sociedade de
veicular, através do poder evocador, particularmente forte, de que é portador, a
imagem prestigiosa, sensual e de bom gosto a que se associa o charuto de Havana e
que as espirais de fumo evidenciam [...]»

Daqui decorre que a cour d’appel de Paris se baseou, em larga medida, no produto
afectado pela utilizagdo do nome geografico que constitui a denominagio de origem
em causa para concluir que a notoriedade dessa denominacio era susceptivel de ser
desviada ou enfraquecida.

Além disso, esta abordagem foi seguida pelos 6rgaos jurisdicionais franceses no
ambito da proteccdo das denominacdes de origem controlada francesas. Assim, a
cour d’appel de Paris, no seu acérdio de 15 de Dezembro de 1993, relativo a
proteccdo da denominacio de origem controlada Champagne, acérdio igualmente
fornecido pela Budvar perante as instancias do IHMI, precisou que, «ao adoptar o
termo Champagne para o lancamento de um novo perfume de luxo, ao optar por
uma apresentacdo evocadora da rolha caracteristica das garrafas desse vinho e ao
utilizar nas mensagens publicitarias a imagem e as sensa¢bes gustativas, de alegria e
de festa que este evoca, os recorrentes pretenderam criar um efeito atractivo
emprestado pelo prestigio da denominacéo controvertida».

No caso vertente, hi que assinalar que a Budvar ndo forneceu nas instancias do
IHMI e, em particular, na Camara de Recurso elementos que demonstrassem que a
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utilizacdo do nome geografico em causa, especificamente para os produtos visados
pela marca figurativa pedida, e pertencentes as classes 16, 21, 25 e 30, era susceptivel
de desviar ou de enfraquecer a notoriedade — partindo do principio de que a sua
existéncia no territério francés foi demonstrada — das denominagées de origem em
causa. Importa acrescentar que, dado que se trata de uma pura conjectura, cabe a
Budvar precisar suficientemente o seu pedido para permitir ao IHMI pronunciar-se
plenamente sobre as suas pretensdes.

Atendendo a todas as razdes que precedem, a segunda parte do fundamento tnico
apresentado pela Budvar deve ser julgada improcedente.

Consequentemente, sem que seja necessario que o Tribunal se pronuncie sobre as
alegacoes formuladas pela Anheuser-Busch a titulo complementar, deve ser negado
provimento ao recurso apresentado pela Budvar na sua totalidade. Além do mais, no
que respeita aos argumentos complementares apresentados pela Anheuser-Busch, e
na medida em que devem ser considerados um fundamento auténomo baseado no
artigo 134.°, n° 2, do Regulamento de Processo, importa observar que esse
fundamento é incompativel com os préprios pedidos do interveniente, devendo,
pois, ser considerado improcedente [v., neste sentido, acérddo do Tribunal de
Primeira Instancia de 16 de Novembro de 2006, Jabones Pardo/IHMI-Quimi Romar
(YUKTI), T-278/04, nao publicado na Colectanea — Colect. 2006, p. 11-90%, n.® 44 e
45]. Com efeito, os argumentos complementares aduzidos pela Anheuser-Busch
visam contestar, em substincia, certos aspectos factuais e juridicos admitidos pela
Camara de Recurso. Ora, a Anheuser-Busch néo pediu a anulagido nem a alteragio
da decisao recorrida, em conformidade com o artigo 134.°, n.° 3, do Regulamento de
Processo.

II — Processo T-71/04

Por carta enderecada a Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia em 8 de Maio
de 2007, a Anheuser-Busch informou o Tribunal de que tinha retirado o seu pedido
de registo de marca comunitaria para os produtos da classe 32. A Anheuser-Busch
apresentou uma cépia do acto de retirada do pedido de registo, transmitido ao IHMI
em 8 de Maio de 2007.
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Na medida em que o objecto do recurso no processo T-71/04 consiste
especificamente no registo da marca pedida para os produtos da classe 32, a
Anheuser-Busch considera que ndo hé que dar seguimento ao processo no Tribunal
de Primeira Instancia.

A Anheuser-Busch deixa ao critério do Tribunal de Primeira Instincia a adopgéo de
uma decisdo adequada quanto as despesas.

Ap6és a reabertura da fase oral decidida mediante despacho de 14 de Maio de 2007, o
Tribunal de Primeira Instincia convidou o IHMI e a Budvar a apresentarem a suas
observagdes quanto ao pedido de ndo conhecimento do mérito apresentado pela
Anheuser-Busch, que o fizeram dentro dos prazos previstos.

Por carta enderecada a Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 16 de Maio
de 2007, o IHMI confirmou que o pedido de registo da marca comunitéria, para os
produtos da classe 32, tinha sido retirado e indicou que ji nao havia necessidade de
conhecer do mérito do processo T-71/04. O IHMI pede ao Tribunal de Primeira
Instancia que nio o condene nas despesas.

Por carta enderecada a Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em 22 de Maio
de 2007, a Budvar tomou nota da retirada do pedido de registo de marca
comunitaria para os produtos da classe 32 e expressou o desejo de que o Tribunal
decidisse sobre as despesas.

A fase oral foi novamente declarada encerrada em 24 de Maio de 2007.
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Em conformidade com o artigo 113.° do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instincia, basta, no caso vertente, constatar que, tendo em conta a retirada

do pedido de registo para os produtos da classe 32, o recurso no processo T-71/04
ficou sem objecto. Nédo h4, pois, que conhecer do mérito da causa.

Quanto as despesas

I — Processo T-57/04

Por forca do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte
vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

Tendo a Budvar sido vencida no processo T-57/04, ha que a condenar nas despesas,
em conformidade com os pedidos do IHMI e da Anheuser-Busch.

II — Processo T-71/04

Nos termos do artigo 87.°, n.° 6, do Regulamento de Processo, se ndo houver lugar a
decisdo de mérito, o Tribunal decide livremente quanto as despesas.

No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instincia considera que as circunstincias
justificam a condenacio da Anheuser-Busch nas despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quinta Secgio Alargada)

decide:

1) No processo T-57/04:

— E negado provimento ao recurso;

— A Budéjovicky Budvar, narodni podnik é condenada nas despesas.

2) No processo T-71/04:

— Naio ha que conhecer do mérito da causa;

— A Anheuser-Busch, Inc. é condenada nas despesas.

Vilaras Martins Ribeiro Dehousse

Svaby Jiriméae

Proferido em audiéncia publica no Luxemburgo, em 12 de Junho de 2007.

O secretario O presidente

E. Coulon M. Vilaras
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