CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secgio)
4 de Margo de 19997

No processo C-87/97,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiga, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE, pelo Handelsgericht Wien (Austria), destinado a obter,
no litigio pendente neste érgdo jurisdicional entre

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG,

Eduard Bracharz GmbH,

uma decisio a titulo prejudicial sobre a interpretagio dos artigos 30.° ¢ 36.° do

Tratado CE,

* Lingua do processo: alemio.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secgio),

composto por: J.-P. Puissochet (relator), presidente de secgdo, P. Jann, C. Gul-
mann, D. A. O. Edward e L. Sevén, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretario: L. Hewlett, administradora,

vistas as observacdes escritas apresentadas:

— em representagdo do Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, por
Giinther Frosch e Peter Klein;

— em representagio da Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e
Eduard Bracharz GmbH, por Christian Hauer, advogado em Viena;

— em representagio do Governo austriaco, por C. Stix-Hackl, «Gesandte» no
Ministério Federal dos Negécios Estrangeiros, na qualidade de agente;

— em representagio do Governo helénico, por Ioannis-Konstantinos Chalkias,
consultor juridico adjunto no Conselho Juridico do Estado, ¢ Ioanna Galani-
-Maragkoudaki, consultora juridica especial adjunta no servigo especial do con-
tencioso comunitirio do Ministério dos Negécios Estrangeiros, na qualidade de
agentes;

I1-1322



CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

— em representacio do Governo francés, por Kareen Rispal-Bellanger, subdirec-
tora na Direcgdo dos Assuntos Juridicos do Ministério dos Negdcios Estran-
geiros, ¢ Frédéric Pascal, adido de administragdo central na mesma direcgio, na
qualidade de agentes;

— em representagio do Governo italiano, pelo professor Umberto Leanza, chefe
do servico do contencioso diplomético do Ministério dos Negécios Estran-
geiros, na qualidade de agente, assistido por Ivo M. Braguglia, avvocato dello
Stato;

— cm representagio da Comissio das Comunidades Europeias, por José Luis Igle-
sias Buhigues, consultor juridico, na qualidade de agente, assistido por Bertrand
Wigenbaur, advogado em Hamburgo,

visto o relatério para audiéncia,

ouvidas as alegagdes do Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, repre-
sentado por Giinther Frosch e Peter Klain, da Kiserei Champignon Hofmeister
GmbH & Co. KG ¢ da Eduard Bracharz GmbH, representadas por Christian
Hauer, do Governo helénico, representado por Ioannis-Konstantinos Chalkias ¢
Ioanna Galani-Maragkoudaki, do Governo francés, representado por Christina Va-
sak, sccretdria adjunta dos Negdcios Estrangeiros na Direcgio dos Assuntos Juri-
dicos do Ministério dos Negécios Estrangeiros, na qualidade de agente, do Governo
italiano, representado por Ivo M. Braguglia, ¢ da Comissdo, representada por José
Luis Iglesias Buhigues, assistido por Bertrand Wigenbaur, na audiéncia de 24 de
Scetembro de 1998,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 17 de
Dezembro de 1998,
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profere o presente

Acérdao

Por despacho de 18 de Julho de 1996, entrado no Tribunal de Justica em 27 de
Fevereiro de 1997, o Handelsgericht Wien apresentou ao Tribunal, ao abrigo do
artigo 177.° do Tratado CE, duas questdes prejudiciais relativas 4 interpretagio dos
artigos 30.° e 36.° do mesmo Tratado.

Estas questdes foram suscitadas no dmbito de um litigio que opde o Consorzio per
la tutela del formaggio Gorgonzola i Kiserei Champignon Hofmeister GmbH &
Co. KG (a seguir «Kiserei Champignon») e & Eduard Bracharz GmbH (a seguir
«Eduard Bracharz») acerca de um pedido de que a comercializagio de um queijo
de pasta azul sob a denominagio «Cambozola» seja proibida na Austria e que a
marca registada correspondente seja objecto de cancelamento.

O Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola baseou inicialmente o seu
pedido em disposi¢des do direito internacional e na legislagdo austriaca.

O direito internacional e a legislagio nacional

O artigo 3.° da convencio internacional sobre o uso de indicagbes de origem e de
denominag¢des de queijos, assinada em Stresa em 1 de Junho de 1951 (a seguir
«convengio de Stresa»), reserva exclusivamente as indica¢des de origem que sejam
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objecto de uma regulamentagio nacional «aos queijos fabricados ou afinados em
regides tradicionais, em virtude de usos locais, leais ¢ constantes». O artigo 1.° desta
mesma convengio proibe o uso de designagdes de queijos contririas a este principio.
Tal como completada pelo protocolo que lhe estd anexo, a convengio designa o
nome «Gorgonzola (Itdlia)» como indicagdo de origem.

A convengio dc Stresa foi aplicdvel no territério austriaco a partir de 11 de Julho
de 1955 e cessou de produzir cfeitos a contar de 9 de Fevereiro de 1996, na
sequéncia da sua dentincia por nota do Governo austriaco de 30 de Novembro de
1994,

O artigo 2.° do acordo entre o Governo austriaco ¢ o Governo italiano relativo as
indicagdes geogréficas de origem ¢ is denominagées de determinados produtos, assi-
nado em Roma em 1 de Fevereiro de 1952, proibe a importagio ¢ a venda de todos
os produtos que contenham eles préprios ou na sua embalagem imediata, ou nas
marcas, as indicagdes ¢ denominagdes contidas no anexo que sejam susceptiveis de
enganar o publico quanto 3 origem, cspécic, o caricter ou as qualidades especiais
desses produtos ou mercadorias. O protocolo adicional ao referido acordo, assinado
em Viena em 17 de Dezembro de 1969, alargou a protecgio prevista pelo acordo 2
designagio «Gorgonzola», mas apenas no caso de a convengio Stresa ser revogada
ou alterada.

O artigo 2.° do Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei austriaca contra a
concorréncia desleal) proibe o engano, em especial sobre as qualidades, a origem ¢
o modo de produgio de mercadorias ¢ o artigo 9.° desta mesma lei proibe a utili-
zagio abusiva de denominagées de empresa.
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O direito comunitdrio

Nos termos do artigo 2.° e do titulo A do anexo do Regulamento (CE) n.° 1107/96
da Comissdo, de 12 de Junho de 1996, relativo ao registo das indicagdes geograficas
e denominag¢des de origem nos termos do procedimento previsto no artigo 17.° do
Regulamento (CEE) n.°2081/92 do Conselho (JO L 148, p. 1), a denominagio
«Gorgonzola» constitui uma denominagio de origem protegida a nivel comunitirio
a partir de 21 de Junho de 1996. Os artigos 13.° e 14.° do Regulamento (CEE)
n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo  protecgdo das indicagbes
geogra’.ﬁcas e denominagdes de origem dos produtos agricolas e dos géneros ali-
menticios (JO L 208, p. 1), fixam as condi¢des a que estd sujeita a contmuagao do
uso de uma marca eventualmente lncompatwel com uma denomlnagao de origem
que tenha sido objecto de um pedido de registo posterior ao registo da marca.

Nos termos do artigo 13.°, n.°° 1 e 2, do Regulamento n.° 2081/92:

«1. As denominagdes registadas encontram-se protegidas contra:

a) qualquer utilizagdo comercial directa ou indirecta de uma denominagio regis-
tada para produtos nio abrangidos pelo registo, na medida em que esses pro-
dutos sejam compardveis a produtos registados sob essa denominagio ou na
medida em que a utilizagdo dessa denominagio explore a reputagio da mesma;

b) qualquer usurpagio, imitagdo ou evocagdo, ainda que a verdadeira origem do
produto seja indicada ou que a denominagio protegida seja traduzida ou acom-
panhada por termos como “género”, “tipo”, “método”, “imitagdo”, “estilo”

por uma expressio similar;
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c) qualquer outra indicagio falsa ou falaciosa quanto i proveniéncia, origem, natu-
reza ou qualidades essenciais dos produtos que conste do acondicionamento ou
embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos aos produtos em
causa, bem como a utilizagdo para o acondicionamento de recipientes suscep-
tiveis de criarem uma opinido errada sobre a origem do produto;

d) qualquer outra pritica susceptivel de induzir o piblico em erro quanto a ver-
dadeira origem do produto.

2. 'Todavia, os Estados-Membros podem manter medidas nacionais que autorizem
a utilizagio das expressdes mencionadas na alinca b) do n.°1 durante um
periodo limitado a cinco anos, no maximo, apés a data de publicagio do pre-
sente regulamento, desde que:

— os produtos tenham sido comercializados legalmente sob esta expressio durante,
pelo menos, cinco anos antes da data de publicagio do presente regulamento,

— a rotulagem faga transparecer claramente a verdadeira origem do produto.
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Todavia, esta excepgdo ndo pode levar A livre comercializagio dos produtos no
territério de um Estado-Membro em que estas expressdes eram proibidas.»

Nos termos do artigo 14.°, n.° 2, do mesmo regulamento:

«Na observincia da legislagio comunitéria, a utilizagio de uma marca que corres-
ponda a uma das situa¢des enumeradas no artigo 13.°, registada de boa fé antes da
data de depésito do pedido de registo de uma denominagio de origem ou de uma
indicagdo geogréfica, poderi prosseguir nio obstante o registo de denominagio de
origem ou da indicagdo geografica, sempre que a marca ndo incorra nos motivos de
nulidade ou caducidade previstos respectxvamente na Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa A aproximagio das legislagdes dos
Estados-Membros sobre as marcas, no n.° 1, alineas c) e g), do seu artigo 3.° € no
n.° 2, alinea b), do seu artigo 12.°»

Nos termos do artigo 3.° n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1):

«Serd recusado o registo ou ficario sujeitos a declaragio de nulidade uma vez efec-
tuados, os registos relativos:
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c) as marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicages que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o des-
tino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de produgio do produto ou
da prestagio do servigo, ou de outras caracteristicas deste;

g) as marcas que scjam susceptiveis de enganar o piblico, por exemplo, no que
respeita a naturcza, a qualidade ou a proveniéncia geogrifica do produto ou do
Servico;

e

Nos termos do artigo 12.°, n.° 2, da mesma directiva:

«O registo de uma marca fica passivel de caducidade se apés a data em que o registo
foi efectuado:

b) no scguimento do uso feito pelo titular da marca, ou com o seu consentimento,
para os produtos ou servigos para que foi registada, a marca for propicia a
induzir o publico em erro, nomcadamente acerca da natureza, qualidade ¢
origem geogrifica desses produtos ou servigos.»
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As questdes prejudiciais

Apés ter, por despacho em processo de medidas provisérias de 24 de Junho de 1994,
proibido as recorridas no processo principal de comercializarem, durante a trami-
tagdo do processo principal, um queijo de pasta azul com a denominagio «Cam-
bozola», o Handelsgerlcht Wien interrogou-se, na sequéncia da adesdo da Repiblica
da Austria 3 Unido Europeia, sobre a questdo de saber se as medidas que lhe eram
solicitadas, e que constitufam objecto do seu despacho de medidas provisérias, eram
compativeis com as regras comunitdrias relativas 2 livre circulacio de mercadorias.
Elas poderiam, com efeito, constituir uma medida de efeito equivalente a uma
restrigio quantitativa na acepgio do artigo 30.° do Tratado, mas, tratando-se da
proteccdo de uma indicagio de origem geografica, uma justificagio ao abrigo do
artigo 36.° do Tratado seria, no entanto, possivel.

Considerando que a solugdo do litigio exigia uma interpretacio destas disposicGes,
o Handelsgericht Wien decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica as duas questdes prejudiciais seguintes:

«1) No estado actual do direito comunitirio, é compativel com os principios fun-
damentais da livre circulagdo de mercadorias (artigos 30.° e 36.° do Tratado CE)
que um queijo ostentando a marca “Cambozola”, legalmente produzido num
Estado-Membro desde 1977, que é vendido noutro Estado-Membro desde
1983, nio possa ser comercializado neste dltimo Estado-Membro sob a deno-
minagdo “Cambozola”, devido a2 uma medida nacional adoptada em aplicagdo
de uma convengio internacional sobre a protec¢io das denominagdes geogri-
ficas de origem e das designagdes de determinados produtos (que protege a
denominagio “Gorgonzola”) e a uma proibigdo nacional de publicidade enga-
nosa?

2) Serd relevante para a resposta a esta pergunta o facto de a embalagem do queijo
comercializado sob a marca “Cambozola” ostentar uma indicagdo claramente
visivel do pais de produgio (“Deutscher Weichkise”), tendo em conta que este
queijo, regra geral, nio é exposto nem vendido ao consumidor sob a forma de
queijos inteiros mas em tridngulos e, em parte, sem a embalagem original?»

I-1330



15

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

A protecgio da denominacio de origem «Gorgonzola» foi transferida para o
dominio comunitério a partir de 21 de Junho de 1996, data da entrada em vigor do
registo desta denominagio, ao abrigo do Regulamento n.° 2081/92, pelo Regula-
mento n.° 1107/96. Assim, é apenas no dmbito das regras comunitdrias relativas a
protecgdo das denominagdes de origem dos produtos agricolas ¢ dos géneros ali-
menticios que se devem abordar as questdes submetidas ao Tribunal.

Com efeito, mesmo que, no plano formal, o juiz de reenvio tenha limitado as suas
questdes A interpretacdo dos artigos 30.° e 36.° do Tratado, esta circunstincia nio
obsta a que o Tribunal fornega ao érgio jurisdicional nacional todos os clementos
de interpretagio do direito comunitirio que podem ser iiteis para a decisio do pro-
cesso que lhe estd submetido, tenha-lhe este feito ou ndo referéncia no enunciado
das suas questdes (v. designadamente, neste sentido, acérddos de 12 de Dezembro
de 1990, SARPP, C-241/89, Colect., p. I-4695, n.° 8, ¢ de 2 de Feverciro de 1994,
Verband Sozialer Wettbewerb, dito «Clinique», C-315/92, Colect., p. I-317, n.° 7).

Ora, no caso em aprego, resulta claramente do objecto dos pedidos feitos no pro-
cesso principal que toda e qualquer discussio sobre o estado do direito anterior a
entrada em vigor do Regulamento n.°1107/96 ¢ o registo da denominagio de
origem protegida «Gorgonzola» que dai resulta ¢ iniitil paraa solugio do litigio no
processo principal, tal como testemunha, de resto, a prépria redacgio escolhida pelo
érgdo jurisdicional nacional ao interrogar o Tribunal de Justiga sobre «o estado
actual do direito comunitario».

No que concerne ao argumento invocado pela demandante no processo principal,
de que a protecgio concedida por um Estado-Membro a uma denominagio de
origem subsiste, apés o registo desta denominagio nos termos do Regulamento
n.° 2081/92, desde que tenha um alcance superior ao da protecgio comunitiria, é
contrariado pelo préprio texto do artigo 17.°, n.° 3 do mesmo regulamento, que sé
permite aos Estados-Membros manter a protecgio nacional de uma denominagio
até A data em que scja tomada uma decisdo sobre o scu registo como denominagio
protegida a nivel comunitrio (v., neste sentido, acérddo de 9 de Junho de 1998,
Chiciak ¢ Fol, C-129/97 ¢ C-130/97, Colect., p. 3315, n.° 28). Para responder s
questdes submetidas pelo érgdo jurisdicional de reenvio, apenas é pertinente, por
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conseguinte, o regime juridico resultante do Regulamento n.® 2081/92, em comple-
mento das regras do Tratado.

Com as suas questdes, que devem ser examinadas em conjunto, o juiz de reenvio
pergunta, essencialmente, se o direito comunitirio se opde a medidas nacionais des-
tinadas a proibir a distribui¢io de um queijo de pasta azul sob o nome «Cambo-
zola», para assegurar a protecgio da denominagio de origem «Gorgonzola»,
precxsando se que a embalagem do produto considerado inclui a2 mengio da sua
verdadeira origem.

Os artigos 30.° e 36.° do Tratado, que nio se opdem 2 aplicacio de regras estabe-
lecidas por uma convengido bilateral entre Estados-Membros relativa 2 protecgio de
indica¢bes de proveniéncia e denominagdes de origem, desde que as denominagdes
protegidas ndo tenham adquirido um caricter genérico no Estado de origem (v.
acérdio de 10 de Novembro de 1992, Exportur, C-3/91, Colect., p. I-5529, n.° 39),
nio podem opor-se, 4 fortiori, a que os Estados-Membros adoptem as medidas
necessirias para proteger denominagdes registadas nos termos do Regulamento
n.° 2081/92 e que, como tais, e em conformidade com o artigo 3.° deste regula-
mento, carecem de caricter genérico. Portanto, neste caso, para responder utilmente
ao juiz de reenvio, basta fornecer-lhe a interpretagio das disposi¢bes da regulamen-
tagdo comunitdria que disciplinam a possibilidade de manter em uso uma marca
como «Cambozola».

O artigo 14.° do Regulamento n.° 2081/92 rege especialmente as relagdes entre as
denominagées registadas nos termos do regulamento e as marcas. Por conseguinte,
embora o artigo 13.%, n.° 2, deste mesmo regulamento permita, a titulo excepcional,
a manutengdo de medidas excepcionais que autorizem a utilizagdo de determinadas
expressdes, durante um periodo de cinco anos, esta disposi¢io nio tem por objec-
tivo permitir a manutengdo da utilizacdo de marcas. Contrariamente ao que resulta
das observagdes do Governo austriaco, o artigo 13.% n.° 2, na sua versio inicial, bem
como na que resulta da sua alteragdo pelo Regulamento (CE) n.° 535/97 do Con-
selho, de 17 de Margo de 1997 (JO L 83, p. 3), ndo é, portanto, aplicdvel a uma
situagio como a do processo principal.
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H4, em primeiro lugar, que determinar se, em circunstincias como as do processo
principal, o uso de um termo como «Cambozola» corresponde a uma das situagGes
visadas no artigo 13.%, n.° 1, do Regulamento n.° 2081/92.

As demandadas no processo principal alegam que assim ndo sucede e afirmam, ecm
particular, que nio hi «evocagio» na acepgio do artigo 13.°, n.° 1, alinca b), do
Regulamento n.°2081/92 quando ndo haja mais do que uma associagio de ideias
que, no contencioso das marcas, ndo constitua risco de confusio (acérddo de 11 de
Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191) ou quando o termo em
litigio se limite a retomar uma parte da denominagio protegida cujos componentes
nio beneficiam, como tais, da protecgio comunitiria (acérddo Chiciak e Fol, ji
referido, n.° 39).

A demandante no processo principal, todos os governos que apresentaram obser-
vagdes escritas ¢ a Comissdo estdo de acordo em que a situagdo em causa é abran-
gida pelo artigo 13.°,n.° 1, do chulamcnto n.° 2081/92, observando, além disso, o
Governo italiano que compete ao juiz nacional pxonunc1ar~se sobre a aplicagio
desta disposi¢io s circunstincias precisas do caso que lhe é submetido.

A este respeito, a nogio de evocagio que figura no artigo 13.%, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 2081/92 abrange a hipétese de um termo utilizado para designar
um produto incorporar uma parte de uma denominagio protegida, de modo que o
consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem
de refer@ncia, a mercadoria que beneficia da denominagio.

Pode, em especial, contrariamente ao que sustentam as demandadas no processo
principal, existir evocagio de uma denominagio protegida sem que haja qualquer
risco de confusiio entre os produtos em causa, ¢ mesmo que nenhuma protecgio
comunitdria se aplique aos clementos da denominagio de referéncia que retoma a
terminologia em litigio, tal como salienta o advogado-geral nos n.°* 37 ¢ 38 das suas
conclusdes.
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No caso de um quecijo de pasta mole ou de pasta azul, cuja aparéncia externa nio
deixa de ter analogia com a do queijo «Gorgonzola», parece legitimo considerar que
hi evocacdo de uma denominacdo protegida quando o termo utilizado para o
designar termina pelas mesmas duas silabas que esta denominagdo e comporta o
mesmo nimero de silabas que esta, de que resulta um parentesco fonético e éptico
manifesto entre os dois termos.

Neste contexto, parece, alids, pertinente que o juiz nacional tome em conta um
documento publicitirio editado pela Kiserei Champignon e junto aos autos do pro-
cesso pela demandante no processo principal, documento que parece indicar que a
analogia fonética entre as duas denominagdes nio é fruto de circunstincias fortuitas.

Além disso, o artigo 13.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 2081/92 dispde,
expressamente, que a mengio eventual da verdadeira origem do produto, na sua
embalagem ou de qualquer outro modo, nio tem qualquer incidéncia na sua qua-
lificacio i luz das nogdes citadas nessa alinea.

Quando o uso de uma marca como «Cambozola» corresponde a uma das hipéteses
em que a protec¢do das denominagdes registadas se aplica, hi que examinar se as
condi¢des estabelecidas pelo artigo 14.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92 para
permitir a manutengdo da utilizagio de uma marca anteriormente registada estio
preenchidas.

A marca deve, em primeiro lugar, ter sido registada de boa fé antes da data da
apresentagdo do pedido de registo da denominagio de origem ou da indicagio
geogrifica.
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A demandante no processo principal sustenta, a este respeito, que as disposi¢des que
derrogam o artigo 13.° protegendo as denominagdes devem ser interpretadas estri-
tamente ¢ que o registo da marca «Cambozola» na Austria nio pode ter sido feita
de boa fé na acepgio do artigo 14.°, n.° 2, pois, desde a sua origem, revestiu-sc de
um cardcter ilicito. Com efeito, a denominagio «Gorgonzola» bencficiava na Aus-
tria, em 1983, quando a marca «Cambozola» af foi registada, de uma protecgio
essencialmente anédloga, embora assente noutros fundamentos juridicos, 3 que o
direito comunitirio lhe garante desde 1996.

O Governo italiano salienta igualmente que as autoridades austriacas deviam ter
recusado o registo da marca «Cambozola», contriria desde a origem as normas em
vigor e que nio pode, portanto, ser considerada como tendo sido registada de boa

fé.

Por scu lado, a Comissio considera que a aplicagio do critério do registo de boa fé
é da competéncia exclusiva do juiz nacional, devendo este, para a apreciar, verificar
em primeiro lugar se o registo foi cfectivamente feito com respeito pelas regras
juridicas em vigor na época.

A nogdo de boa fé que consta do artigo 14.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92
deve ser entendida tendo em conta o conjunto da legislagio, nacional e internaci-
onal, aplicavel no momento em que o pedido de registo da marca é apresentado. O
titular da marca ndo pode, com efeito, beneficiar, em principio, de uma presungio
de boa fé se as disposi¢des entdo em vigor sc opunham claramente a que o scu
pedido pudesse ser legalmente satisfeito.

Nio compete, todavia, ao Tribunal de Justi¢a, tomando posigdo sobre a interpre-
tagio do Regulamento n.° 2081/92, pronunciar-se sobre o efeito das disposi¢des de
ordem internacional ¢ nacional que protegiam as denominagées de origem na Aus-
tria antes de esta protecgdo ser assegurada por disposi¢des de direito comunitirio
nem, por conseguinte, procurar dai deduzir as circunstincias subjectivas em que o
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pedido pode ter sido apresentado. Tal anilise s6 pode ser feita, como salienta jus-
tamente a Comissio, pelo 6rgio jurisdicional nacional a quem é submetido o litigio.

A marca registada de boa fé deve, em segundo lugar, para poder beneficiar da
manutencio do seu uso, nio estar viciada por razdes de nulidade ou de caducidade
previstas pelas disposi¢bes pertinentes da Primeira Directiva 89/104.

A demandante no processo principal sustenta, a este respeito, que a marca consi-
derada é susceptivel de enganar os consumidores quanto 2 natureza, a qualidade ou
a proveniéncia geogrifica do produto que designa e estd viciada de nulidade nos
termos do artigo 3.°, n.° 1, alfnea g), da Primeira Directiva 89/104.

O Governo italiano estima, também, que a aptidio da marca para induzir o con-
sumidor em erro impede a Kiserei Champignon e a Eduard Bracharz de invocarem
o artigo 14.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92.

A Comiss:’io salienta que as regras constantes dos artigos 3.%, n.° 1, alineas ¢) e g), e
12.°, n.° 2, alinea b), da Primeira Directiva 89/104 devem ser interpretadas restriti-
vamcnte porque constituem excepgdes, por razdes de ordem piiblica, 2 multiplici-
dade dos tipos de marca. A Comissdo dai deduz que nem a marca «Cambozola»
nem o uso que dela & feito contém uma referéncia suficientemente precisa a uma
origem geogréfica real para poderem enganar o piblico ou induzi-lo em erro sobre
a natureza, a qualidade ou a proveniéncia geogrifica do produto. Segundo a
Comissio, nenhuma das razdes enumeradas nos artigos 3.° e 12.° da Primeira Direc-
tiva 89/104 se opdem, por conseguinte, ao uso da marca em questio.
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A este respeito, deve dizer-se que a hipdtese visada no artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da
Primeira Directiva 89/104 ndo se pode aplicar ao caso presente. No quadro das duas
outras disposi¢des pertinentes da mesma directiva, os casos de recusa de registo, de
nulidade da marca ou de caducidade dos direcitos do titular que impedem a manu-
tengio do seu uso nos termos do artigo 14.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92
pressupdem que sc possa considerar provada a existéncia de um engano cfectivo ou
de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (v., sobre esta nogio,
acérdios Clinique, ji referido; de 6 de Julho de 1995, Mars, C-470/93, Colect.,
p- I-1923, ¢ de 26 de Novembro de 1996, Graffione, C-313/94, Colect., p. I-6039,
n.° 24).

Mais uma vez, compete ao juiz nacional aplicar estes critérios  luz das circunstin-
cias do caso que lhe é submetido. Embora o termo «Cambozola», que contém uma
evocagio da denominagio «Gorgonzola», nio possa, por si sé, ser considerado
susceptivel de enganar o piblico quanto 2 natureza, & qualidade ou 4 proveniéncia
da mercadoria que designa, a apreciagdo a fazer sobre as condig¢des do scu uso
pressupde um exame dos factos do caso concreto que escapam a competéncia do
Tribunal nos termos do artigo 177.° do Tratado (v., neste sentido, acérdio Graffioni,
ja referido, n.°* 25 e 26).

Ha, por conscguinte, que responder is questdes submetidas que, no estado actual
do direito comunitério, o principio da livre circulagio de mercadorias ndo obsta a
que um Estado-Membro adopte as medidas que lhe incumbem para assegurar a
protecgio das denominagdes de origem registadas nos termos do Regulamento
n.° 2081/92. A este titulo, o uso de uma denominagio como «Cambozola» pode ser
qualificado, na acep¢io do artigo 13.°, n.° 1, alinca b), deste regulamento, como
evocagio da denominagdo de origem protegida «Gorgonzola», sem que a mengdo
na embalagem de origem verdadeira do produto scja susceptivel de alterar esta
qualificacio. Compete ao drgio jurisdicional determinar sc as condigdes estabele-
cidas pelo artigo 14.%, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92 permitem, neste caso, que
o uso da marca previamente registada prossiga nio obstante o registo da denomi-
nagdo de origem protegida «Gorgonzola», fundamentando-se, nomeadamente, no
cstado do direito em vigor no momento do registo da marca para apreciar se cste
pdde ter sido feito de boa fé e se nio considerar que uma denominagio como
«Cambozola» constitui, por si prépria, uma forma de induzir em erro o consu-
midor.
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Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos austriaco, helénico, francés e italiano, bem
como pela Comissio, que apresentaram observagdes ao Tribunal, ndo sio reembol-
sdveis. Revestindo o processo, quanto s partes na causa principal, a natureza de
incidente suscitado perante o 4rgao jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto 3s despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secgio),

pronunciando-se sobre as duas questdes submetidas pelo Handelsgericht Wien, por
despacho de 18 de Julho de 1996, declara:

No estado actual do direito comunitério, o principio da livre circulagdo de mer-
cadorias ndo obsta a que um Estado-Membro adopte as medidas que lhe
incumbem para assegurar a proteccio das denominacgSes de origem registadas
ao abrigo do Regulamento (CEE) n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de
1992, relativo & protecgio das indica¢des geograficas e denominagdes de origem
dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios. A este titulo, o uso de uma
denominag¢io como «Cambozola» pode ser qualificado, na acep¢ao do artigo
13.°, n.° 1, alinea b), deste regulamento, como evocagio da denominacio de
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origem protegida «Gorgonzola», sem que a meng¢do na embalagem de origem
verdadeira do produto seja susceptivel de alterar esta qualificacio. Compete ao
6rgio jurisdicional nacional determinar se as condi¢des estabelecidas pelo artigo
14.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2081/92 permitem, neste caso, que o uso da
marca previamente registada prossiga ndo obstante o registo da denominacdo
de origem protegida «Gorgonzola», fundamentando-se, nomeadamente, no
estado do direito em vigor no momento do registo da marca para apreciar se
este pdde ter sido feito de boa fé e se ndo considerar que uma denominagdo como
«Cambozola» constitui, por si prépria, uma forma de induzir em erro o con-
sumidor.

Puissochet Jann Gulmann

Edward Sevén

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 4 de Margo de 1999.

O sccretdrio O presidente da Quinta Secgio

R. Grass J.-P. Puissochet
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