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Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplica¢ao do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
8 de maio de 2024
Orgao jurisdicional de reenvio:
Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal'de Cassacéo,talia)
Data da deciséo de reenvio:
8 de maio de 2024
Recorrente:
Duca di Salaparuta SpA
Recorridos:

Ministero dell’ Agricolturajy, della “Sovranita Alimentare e delle
Foreste

Consorzio.welontarie di tutela dei vini DOC Salaparuta
Baghio, Gibellina Srl
Cantina ‘GlaccosSoc.coop. agricola

Madonna,del Piraino Soc. coop. agricola

Objeto do processo principal

O processo principal tem por objeto um pedido de declaracdo de nulidade e/ou
invalidade do registo de uma DOP (denominacdo de origem protegida; a seguir
«DOP») no setor vitivinicola e do reconhecimento da DOC (denominacdo de
origem controlada; a seguir «<DOC») a nivel nacional. Como base do pedido, a
recorrente alega que essas denominagdes sdo enganosas e/ou foram requeridas de
ma-fé e, em qualquer caso, interferem com marcas de terceiros.
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Objeto e fundamento juridico do pedido de decisdo prejudicial

O pedido de deciséo prejudicial tem por objeto a interpretacdo dos Regulamentos
n.% 1493/1999, 1234/2007 e 1308/2013, a fim de determinar o regime aplicavel a
apreciacdo da validade do registo, efetuado em 2009, de uma DOP de vinhos cuja
denominacdo ja era reconhecida antes da entrada em vigor do Regulamento
n.° 1234/2007. Essa denominacdo interfere com uma marca anterior que goza de
prestigio e, deste modo, € suscetivel de induzir os consumidores em erro quanto a
identidade do vinho.

Com a primeira questao prejudicial, o 6rgdo jurisdicional de reenvio\pergunta se,
nesse caso, devem ser aplicadas as disposi¢cOes constantes, dos anexo “WVil,
ponto F.2, alinea b), do Regulamento n.° 1493/1999, sende, emiconsequéncia,
esse registo permitido, ou se devem ser aplicadas as diSpesi¢ces constantes-do
artigo 118.°-K do Regulamento n.°1234/2007, dow,artige, 43.°, m.° 2, do
Regulamento n.° 479/2008 e do artigo 101.°, .2, \dom, Regulamento
n.° 1308/2013, ndo sendo, em consequéncia, esse registo permitido.

A segunda questdo prejudicial visa exclusivamente a hipotesedde o Tribunal de
Justica vir a entender que as disposicdes constantes deyponto F do Regulamento
n.° 1493/1999 sdo aplicaveis a apreciagdo da validade do registo da DOP em
causa. O orgdo jurisdicional de reenvie,pergunta se,"nesse caso, existem normas,
diferentes destas Gltimas disposicOes,‘'que impliqguem a invalidade de uma DOP ou
excluam a sua protecdo, nos'€asoes em gue ‘essa/DOP interfira com uma marca
anterior que goze de Prestigio e\porwisso, seja suscetivel de induzir os
consumidores em erro quanto'a identidade do vinho.

Questdes prejudiciais

«1. [...] Na seter ‘vitivinicola; estdo os registos DOP/IGP [denominacdo de
origemgprotegida/indicacdo, geografica protegida] de denominacBes anteriores ao
Regulamentos, n.*1234/2007, posteriormente substituido pelo Regulamento
n.? 1308/2013, cemoy em particular, a DOP “Salaparuta” PDO-1T-A0795, de 8 de
agosto den2009, sujeitos, no que diz respeito ao impedimento relativo a reputacdo
e awotoriedadesde uma marca anterior que seja suscetivel de tornar a DOP/IGP
em causaenganosa (“cuja protegao [...] for suscetivel de induzir o consumidor em
erronquanto a verdadeira identidade do vinho”), ao artigo 43.°[, n.° 2], do
Regulamento (CE) n.° 479/2008, mais concretamente, [ao artigo] 118.°-K do
Regulamento n.° 1234/2007 (posteriormente, artigo 101.°, [n.°2], do
Regulamento n.° [1308]/2013), que exclui a protecdo de uma DOP ou de uma IGP
quando a denominagdo em causa, “atendendo a reputacdo e a notoriedade de uma
marca”, for suscetivel de induzir o consumidor em erro, ou a referida norma néo é
aplicavel as denominacdes que ja gozavam de protecdo nacional antes do registo
ao abrigo do direito da Unido, em aplicacdo do principio da seguranca juridica,
(Acodrdéo do Tribunal de Justica de 22 de dezembro de 2010, Bavaria, processo
C-120/08) segundo o qual, uma situacdo de facto, em regra, e salvo indicacéo
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expressa em contrario, deve ser apreciada a luz das normas juridicas vigentes
nesse momento com a consequente aplicacdo da regulamentacdo anterior,
constante do Regulamento (CE) n.° 1493/1999, e o conflito entre a denominacéo
de origem e a marca anterior deve ser resolvido com base no disposto nessa
regulamentacdo, na alinea b) do ponto F.2 do anexo VII do referido regulamento?

2. Se, com base na resposta a primeira questdo, se confirmar a necessidade de
aplicar o Regulamento n.° 1493/1999 a situacdo em causa no presente processo,
[...] o0 regime constante do anexo F do Regulamento n.° 1493/1999, que visa
regular os casos de conflito decorrentes do facto de uma marca registada para um
vinho ou um mosto de uvas ser idéntica a uma denominacadsde, origem ou
indicacdo geografica protegida de um vinho, esgota todas“as ‘hipéteses, de
coexisténcia entre 0s VAarios sinais e a possibilidade de protecde dassdenominacdes
para os vinhos, ou, em qualquer caso, subsiste também umathipotese de. invalidade
ou de negar a possibilidade de protecdo das DOP ou IGP\posteriores ao abrigo do
principio geral do carater ndo enganoso dos sinaisydistintivos, \neskcases em que,
atendendo a reputacdo de uma marca anterior, “asindicacdo, geografica for
suscetivel de induzir o publico em erro quante,a.verdadeira,identidade do vinho?»

Disposicdes de direito da Uni&o invocadas

Carta dos Direitos Fundamentais dasUniao ‘Europeia, 'em particular, artigo 17.°;
Regulamento (CEE) n.°2081/92, ‘em ‘“particular, artigos 14.° e 17.%
Regulamento (CE) n.° 1493/1999, em particular, artigos 48.°, 52.°, 54.° e anexo
VII; Diretiva 2000/13/CE, em particular, artigo 2.°; Regulamento n.° 753/2002,
em particular, artigo,28:2; Regulamento (CE) n.° 510/2006, em particular, artigos
3.° e 14.°; Regulamento, (CE) n¢ 1234/2007, em particular, artigos 118.°-B,
118.°-1, 118.°-K, 118.%: L3, 118.°<S,e 118.°-U; Regulamento (CE) n.° 479/2008, em
particular, artigos 43:°,744.°,'61.° e 54.°; Regulamento (UE) n.° 1151/2012; e
Regulamento(UE)w.%1308/2013, em particular, artigos 101.° e 107.°

Disposicées de direito nacional invocadas

O "6rgéo jurisdicional de reenvio faz referéncia a varias normas italianas nesta
matéria, 'sem, porém, as indicar na integra, precisamente: legge 10 febbraio 1992,
n.° 264 -\Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (Lei n.° 164, de
10 de“fevereiro de 1992 — Novo Regime das DenominagOes de Origem dos
Vinhos), em particular, artigo 1.°; decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.° 348 - Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini (Decreto do Presidente da
Republica n.° 348, de 20 de abril de 1994 — Regulamento relativo as Regras do
Procedimento de Reconhecimento de Denominagdes de Origem dos Vinhos);
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.° 30 - Codice della proprieta industriale, a
norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.° 273 (Decreto Legislativo
n.° 30, de 10 fevereiro de 2005 - Codigo da Propriedade Industrial, nos termos do
artigo 15.° da Lei n.° 273, de 12 de dezembro de 2002), em particular, artigos 14.°
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e 29.° decreto legislativo 23 giugno 2003, n.° 181 - Attuazione della direttiva
2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicita (Decreto Legislativo n.° 181, de 23 de junho de 2003
— Transposicdo da Diretiva 2000/13/CE, relativa a Rotulagem, Apresentacdo e
Publicidade dos Géneros Alimenticios), em particular, artigo 2.°; decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.° 61 - Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n.° 88 (Decreto Legislativo n.° 61, de 8 de abril de 2010 — Protecéo das
Denominacdes de Origem e das Indicacdes Geogréaficas dos Vinhos, em aplicacao
do artigo 15.° da Lei n.° 88, de 7 de julho de 2009); e decreto legislativo 12
dicembre 2016, n.° 238 - Disciplina organica della coltivazione dellayvite ‘e, della
produzione e del commercio del vino (Decreto Legislativo m 238, 'de 12, de
dezembro de 2016 - Regime Harmonizado da Viticulturaye dafPredugdo e
Comeércio de Vinho).

Apresentacao sucinta dos factos e do processo prineipal

Resulta do pedido de decisdo prejudicial que.a recorrentedno,pracesso principal é
uma empresa vinicola titular de algumas marcas que“identificam os vinhos que
produz. Em 2016, intentou uma ac¢do, no Tribunale, disMilano (Tribunal de
Primeira Instincia de Mildo, Italia)~contra, em particular, os recorridos no
processo principal, a fim de obter a declaracdo, nomeadamente, da nulidade e/ou
da invalidade do registo de uma DQP efetuado em 2009 e do reconhecimento, em
2006, de uma DOC: alegou que essas denominacgdes sdo enganosas e/ou foram
requeridas de ma-fé e, em,qualquer caso, interferem com as marcas da recorrente,
que foram registadas €m_1989% gozam de prestigio. Com efeito, tanto essas
denominagdes, como aswreferidassmarcas, conttm o termo «Salaparuta». O
referido Tribunale julgow improcedente o pedido da recorrente, que recorreu da
sentenca preferida poreste ultimo para a Corte di appello di Milano (Tribunal de
Recurso de Milao, ‘italia), AvCorte di appello confirmou a sentenca proferida em
primeira“instancia. ‘A ‘recorrente recorreu deste ultimo acorddo para a Corte di
cassazione (Tribunal de,Cassacdo, Italia), o 6rgdo jurisdicional de reenvio.

Argumentos,essenciais das partes no processo principal

Perante a Corte di cassazione, a recorrente invoca cinco fundamentos de recurso,
dos quais os trés primeiros sdo relevantes para efeitos das questdes prejudiciais.

Com o primeiro fundamento, a recorrente invoca a violagdo do artigo 118.°-K,
n.° 2, do Regulamento n.® 1234/2007, cujo teor é reproduzido no artigo 43.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 479/2008 e no artigo 107.° do Regulamento n.° 1308/2013. A
Corte di appello concluiu erradamente que, para efeitos da apreciacdo da validade
da DOP controvertida, ha que aplicar a regra transitoria prevista no artigo 51.° do
Regulamento n.° 479/2008, que, em substancia, reproduz o disposto no artigo
118.°-S do Regulamento n.° 1234/2007, prevendo uma protecdo automaética das
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denominacgdes, como aquela que estd em causa, ja protegidas com base na
regulamentacédo anterior, constante do Regulamento n.° 1493/1999.

A recorrente sustenta que, pelo contrério, para efeitos da apreciacdo da validade
da DOP controvertida, ha que aplicar o artigo 118.°-K, n.° 2, do Regulamento
n.° 1234/2007, que exclui a protecdo de denominacdes de origem, quando,
atendendo a reputacdo e a notoriedade de uma marca, 0s consumidores puderem
ser induzidos em erro quanto a verdadeira identidade do vinho.

Segundo a recorrente, por um lado, o reconhecimento a nivel nacional da DOC
que contém o termo «Salaparuta» teve lugar quando o, Regulamento
n.° 1493/1999 estava em vigor e, por outro, o registo da DOP dque contém o termo
«Salaparuta» foi efetuado posteriormente, ou seja, em 8“de agostode, 2009,
quando estavam em vigor 0s Regulamentos n.% 123412007 e 479/2008:"0
Regulamento n.° 1493/1999 limitou-se a admitir osgreconheeimentos “nacionais
exigindo a sua comunicagdo a Comissdo, sem prever ‘requisitosy para o
reconhecimento ou a recusa desses reconhecimentos.s, @ Regulamento
n.° 1234/2007, conforme alterado pelo Regulamento, n> 491/2009, revogou o
Regulamento n.° 1493/1999, com efeitos adpartir de 1 devagosto'de 2009. A partir
desta data, no &mbito do procedimento.de registo dewuma DOP, esse registo ficou
sujeito a decisdo final da Comissdo, ao passosque foi atribuida aos
Estados-Membros a realizacdo de um merosprocedimento preliminar de exame.

A recorrente recorda que, @ regime “transitOri0> previsto no artigo 51.° do
Regulamento n.° 479/2008 € ne artigo 118.°-S do Regulamento n.° 1234/2007,
que foi reproduzido no artigo®07%¢ do Regulamento n.° 1308/2013, previa que as
denominagdes protegidas, por réeonhecimentos nacionais anteriores e protegidas
ao abrigo do Regulamente, n.>%1493/1999 fossem registadas nos termos e para 0s
efeitos do novo regime,@nde menos que, até 31 de dezembro de 2014, houvesse
um indeferimento por'parte da Gomissao.

Nestasfeondicdes, na opinideo da recorrente, o regime transitdrio referido no n.° 13
anteriorydeveser entendido no sentido de que, relativamente as denominagdes
protegidas,ao abrigordo Regulamento n.° 1493/1999, o reconhecimento nacional
da,DOC caonstituia um mero pressuposto. Este era necessario, mas ndo suficiente,
para‘efeitos do registo da DOP a nivel da Unido. Deste modo, a DOP substitui o
reconhecimento nacional anterior, pelo que, nos termos das referidas disposigdes
dos Regulamentos n.% 479/2008 e 1234/2007, relativamente aos nomes de vinhos
ja existentes, a protecdo € exclusivamente conferida pela legislacdo em vigor a
data do registo da DOP para tais vinhos.

Dai decorre que, como a recorrente sustenta, 0s novos registos de DOP relativos a
denominagdes j& reconhecidas a nivel nacional em conformidade com o
Regulamento n.° 1493/1999, segundo a regra transitdria prevista no artigo 51.° do
Regulamento n.° 479/2008 e no artigo 118.°-S do Regulamento n.° 1234/2007,
ndo estdo abrangidos pelo &mbito de aplicagdo do Regulamento n.° 1493/1999,
mas constituem novos registos na ace¢do do direito da Unido. Os novos registos
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sO existem a partir da data na qual sdo efetuados, sendo protegidos por forca do
direito da Unido em vigor nessa mesma data, ou seja, por forca do Regulamento
n.° 1234/2007 e, atualmente, do Regulamento n.° 1308/2013.

Nestas circunstancias, a recorrente contesta a sentenca recorrida na parte em que
conclui que o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 479/2008 n&o é aplicavel a
apreciacdo da validade do registo da DOP em causa, com o fundamento de que o
reconhecimento a nivel nacional da DOC que contém o termo «Salaparuta» tinha
sido concluido em 2006 e tinha depois beneficiado da protecéo prevista no artigo
51.° do Regulamento n.° 479/2008.

Segundo a recorrente, em primeiro lugar, os reconhecimentos das D@C,nacionais
que existiam antes de 2009, entre os quais o reconhecimento‘da D@QC que‘contém
0 termo «Salaparuta», foram revogados e cessaram a partir de, 1 de agesto de
2009. Em segundo lugar, o registo da DOP controvertida nde ‘pressupossapenas a
conclusdo do procedimento de reconhecimento da, referida DOCy, mastimplicou
também a realizacdo de um procedimento administrativo, distinto. Esse
procedimento administrativo de registo da DOP, que & exclusivamente abrangido
pelo ambito de aplicacdo do direito da Uni@o, foiiniciado com‘o registo da DOP
em causa, efetuado em 8 de agosto de 2009, e cencluidosem 1 de janeiro de 2015,
uma vez que a Comissdo ndo pediu o, cancelamento, desse registo até 31 de
dezembro de 2014, nos termos do dispesto no artigo 51.° do Regulamento
n.° 479/2008 e no artigo 118.°-S do Regulamento n.° 1234/2007.

A recorrente sustenta que‘@ regime ‘previsto no artigo 118.°-K do Regulamento
n.° 1234/2007 e no artige,43.%, n.%,2, do, Regulamento n.° 479/2008, que exclui a
protecdo de uma denominagédo, ‘quando, «atendendo a reputacdo e a notoriedade
de uma marca», a mesmaforsuscetivel de induzir o consumidor em erro, também
deve ser aplicado ‘@wapreciacdo dayvalidade do registo da DOP controvertida, uma
vez que esse regime,estava emivigor, tanto a data do inicio, ou seja, 8 de agosto
2009, como avdata“da‘conclusdo, ou seja, 1 de janeiro de 2015, do procedimento
que levourao,registordaDOP em causa.

Segunde, a, recorrente, no anexo VIl do Regulamento n.° 1493/1999, ndo existia
umas, dispesi¢do), analoga a do artigo 118.°-K, n.°2, do Regulamento
n.° 1234/200%, que exclui expressamente o reconhecimento de uma denominagao
derorigem™es casos em que o consumidor possa confundir essa denominagdo com
uma ‘marca diferente que goze de prestigio. Além disso, o artigo 118.°-L do
Regulamento n.° 1234/2007 prevé a possibilidade de coexisténcia de uma
denominacgdo de origem com uma marca em situacOes diferentes da prevista no
artigo 118.°-K, n.° 2. A recorrente sustenta que a DOP em causa também esta
sujeita ao disposto no referido artigo 118.°-K, n.° 2.

No ambito do segundo fundamento de recurso, a recorrente alega, a titulo
subsidiario (caso ndo seja considerado aplicavel no caso em apreco o regime
previsto no artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 479/2008 e no artigo 118.°-K,
n.°2, do Regulamento n.° 1234/2007), que também em conformidade com a
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legislacdo anterior, ou seja, 0 Regulamento n.° 1493/1999, ndo é permitido o
registo de nomes de vinhos que, atendendo ao prestigio de uma marca anterior,
possam induzir o consumidor em erro.

A recorrente contesta a sentenca recorrida na parte em que conclui que uma
denominacdo que, como no caso em apreco, interfere com uma marca anterior que
goza de prestigio, € suscetivel de induzir o pablico em erro quanto a verdadeira
identidade do vinho e, portanto, é enganosa, deve ser obrigatoriamente
considerada valida na acecdo do Regulamento n.° 1493/1999, dado que este nédo
prevé, de forma expressa, a invalidade dessa denominacé&o.

Segundo a recorrente, a luz de uma interpretacdo sistematica,do “Regulamento
n.° 1493/1999, em conjugacgdo com as outras normas do direito daxUniéo,por um
lado, deve excluir-se a protecdo de uma denominagdo geegrafica enganosa. Por
outro lado, revela-se injustificada a interpretacdo da legislacdorquenfoi adotada na
sentenca recorrida, segundo a qual, no que (diz “resSpeita .aes“\wvinhos, as
denominagdes enganosas ndo seriam invalidas_so porgue’ foram, reconhecidas a
nivel nacional antes da introducdo do regime, previstosnos “Regulamentos
n.% 479/2008 e 1234/2007.

No dmbito do terceiro fundamento de\recurso, invocadosa titulo subsidiario, a
recorrente considera a hipdtese de 0 anexotVIl dosRegulamento n.° 1493/1999
dever ser interpretado no sentido de ‘que tamkém prevé a protecdo das DOP que,
atendendo a notoriedade de uma marcasanteriorSejam suscetiveis de induzir os
consumidores em erro quanto a, verdadeira,identidade do vinho; nesse caso, em
conformidade com o anexo VAL, ponto F.2, do Regulamento n.° 1493/1999, essa
marca anterior, quandoyidénticasa uma DOP registada posteriormente, como no
caso em apreco,.tambémyjanndo pederia ser utilizada, de modo que, segundo a
recorrente, essa marcaseria‘expropriada, sem que existissem razbes de utilidade
publica e sem indemnizagéo.

Para @efeito, “a recorrente invoca uma diferenca de tratamento irrazoavel
relativamentea situacéo tdéntica respeitante a relacdo entre uma marca anterior
que goze de grande notoriedade e uma DOP registada posteriormente nos termos
do, Regulamento n.° 2081/92, que tem por objeto as denominagdes de origem dos
produtos agricolas ou dos géneros alimenticios que ndo sejam vinhos. De facto, o
artigo 14.°,n.° 3, deste ultimo regulamento prevé o seguinte: «Uma denominacao
de origem ou uma indicagdo geografica ndo sera registada quando, atendendo a
reputacdo de uma marca, a sua notoriedade e a duragdo da sua utilizacdo, o registo
for suscetivel de induzir em erro o consumidor quanto a verdadeira identidade do
produto».

Apresentacdo sucinta da fundamentacéo do pedido de decisdo prejudicial

Resulta do despacho de reenvio em causa que a primeira questdo prejudicial tem
por objeto o regime de protecéo aplicavel nas situagdes, como no caso em aprego,
relativas ao periodo compreendido entre 2006 e 2009, nas quais ja existia uma



19

20

21

22

RESUMO DO PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL - PROCESSO C-341/24

denominacdo de origem anterior, ou seja, uma DOC, reconhecida no
Estado-Membro em 2006, que foi acrescentada ou substituida por uma protecdo a
nivel da Unido, ou seja, uma DOP. A este respeito, o 6rgdo jurisdicional de
reenvio interroga-se quanto a questdio de saber se o primeiro
reconhecimento - nacional - permanece eficaz e € objeto de protecdo na acecdo do
Regulamento n.° 1493/1999 ou se se deve considerar que esse reconhecimento é
substituido pela DOP e, em consequéncia, essa denominacdo € regulada pela
legislacdo em vigor no decurso do procedimento de registo da mesma DOP.

No que diz respeito ao quadro juridico da Uni&o, no despachg de, reenvio,
salienta-se que o Regulamento n.° 1493/1999 previu uma primeira,redefini¢do do
regime do mercado do vinho, tendo introduzido uma classificagao deswinhos. O
Regulamento n.° 479/2008 estabeleceu uma nova classificagdo “now, setor
vitivinicola, que prevé a DOP e a IGP para 0s vinhos que Se,caraterizam per uma
relacdo especial com o territorio de origem.

Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, a aplicacdg'das DOPR\e das 1GP no setor
vitivinicola implicou, em regra, a exclusdo deS regimes nacionais de protecédo, de
modo que o0s regulamentos relativos a esse&etor intraduziramwegras transitorias, a
fim de ter em conta o facto de, na Unidapalgunsiordenamentos juridicos nacionais
ja preverem uma regulacéo das denominac6es de origem. A Italia, fazendo uso de
uma faculdade prevista no Regulamentown.®@308/2018, manteve as denominacgdes
nacionais, que, desta forma, podem eontinuag, a coexistir com as denominacgdes
europeias. Para o efeito, a deneminacdo de origem «DOC» continua a ser valida a
nivel nacional.

Além disso, no despacho.dereenvio, €.especificado que o procedimento de registo
das DOP compreende trés“fases. Na primeira fase, os produtores vitivinicolas
apresentam o pedide desegisto da,DOP ao Estado-Membro no qual esta situada a
area de produgée doswinhos. Na segunda fase, o Estado-Membro, depois de ter
procedide, a necessaria verificacdo do cumprimento dos requisitos e resolvido
eventuals-oposicesytransmite o pedido & Comisséo. Na terceira fase, a Comissao
precedea outrayverificagdo e adota a deciséo final sobre o registo da DOP.

Em ‘seguida,~o 6rgao jurisdicional de reenvio invoca o Acorddo do Tribunal de
JustigapBavaria (C-120/08), que tem por objeto a interpretacdo do Regulamento
n.%2081/92; relativo as denominacdes de origem dos produtos agricolas ou dos
génergs alimenticios que ndo pertencem ao setor vitivinicola. Resulta desse
acordao‘que, por um lado, o principio da seguranca juridica obsta a que o ponto de
partida da aplicacdo de um ato da Unido seja fixado numa data anterior a da sua
publicacdo, salvo se, a titulo excecional, a finalidade a atingir assim o exija e a
confianca legitima dos interessados for devidamente respeitada. Por outro lado, no
referido acorddo, o Tribunal de Justica declarou que o mesmo principio da
seguranca juridica exige que qualquer situacdo de facto seja, em regra, e salvo
indicacdo expressa em contrario, apreciada a luz das normas juridicas vigentes
nesse momento. Além disso, a nova lei, embora vigore apenas para o futuro,
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aplica-se também, salvo derrogagdo, aos efeitos futuros das situagdes nascidas na
vigéncia de leis anteriores.

O ¢6rgdo jurisdicional de reenvio observa que, segundo a sentenca recorrida, no
caso em apreco, é aplicavel o artigo 51.° do Regulamento n.° 479/2008, por forca
do qual as denominacges de origem ja protegidas em conformidade com o artigo
54.° do Regulamento n.°1493/1999 gozam automaticamente de protecao,
mediante o registo previsto no artigo 46.° do mesmo Regulamento n.® 479/2008,
sem prejuizo da possibilidade de a Comissdo decidir, até 31 de dezembro de 2014,
cancelar a protecéo.

Na opinido da recorrente, em sentido contrério, as disposi¢fesido artigo 513 do
Regulamento n.° 479/2008 e do artigo 118.°-S do Regulamento n¢, 1234/2007's6
sdo aplicaveis ao procedimento de registo da DOP controvertida, ao passe,que, a
apreciacdo da validade do registo dessa DOP, emaplicavel o, disposto no
artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 479/2008, na medida em-gueva®DOP em
causa, que foi registada em 8 de agosto de 2009, & 'um elemento novo que nado
pode estar abrangido pelo ambito de aplicagdo de Regulamente n.° 1493/1999,
uma vez que este foi revogado com efeitos@ partindg 1 de‘agosta de 2009.

A segunda questdo prejudicial visa a“hipdtese de owJribunal de Justica vir a
entender que, no caso considerado fia primeira questde, e aplicavel o Regulamento
n.° 1493/1999. No despacho de reenyio,“salienta-se que esse regulamento néo
inclui uma disposicao especifica ‘suscetivel de ‘reSolver o conflito entre, por um
lado, uma marca anterior gue goza deprestigio e, por outro, uma denominagao de
origem posterior que interfira, com essa marca e seja suscetivel de induzir os
consumidores em .erros, Nestes, contexto, o oOrgdo jurisdicional de reenvio
interroga-se sobre 'se é pessivel, ou, nao, extrair da interpretacdo sistemaética da
legislacdo em matériande prete¢de de marcas um principio geral que proteja as
marcas, incluindo \as, ‘denominacdes de origem, contra sinais enganosos
posteriores, tendo,em ‘conta‘edartigo 14.° do Regulamento n.° 2081/92, ainda que
este ndo Seja,aplicavel ao setor vitivinicola.

Como @ “¢rgéo Yyurisdicional de reenvio especificou, o referido Regulamento
M 2081/92, “diferentemente do Regulamento n.° 1493/1999, destinava-se a
regularpde ferma completa e exclusiva, a matéria das denominagfes de origem.
Em, particular, o artigo 14.°, n.° 3, do Regulamento n.° 2081/92 incluia a regra
segundo ja qual uma denominagdo de origem ndo deve ser registada quando,
atendendo a reputacdo de uma marca, a sua notoriedade e a duracdo da sua
utilizacdo, o registo for suscetivel de induzir em erro o consumidor quanto a
verdadeira identidade do produto. No que diz respeito aos vinhos, esta regra so foi
introduzida com o Regulamento n.® 479/2008.

A este respeito, 0 6rgdo jurisdicional de reenvio recorda que ha varias normas que
proibem qualquer sinal distintivo ou descritivo, marca ou denominagéo de origem
suscetivel de induzir o publico em erro, como, em particular, o artigo 10.°-bis da
Convencao de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial de 20 de margo de



28

29

RESUMO DO PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL - PROCESSO C-341/24

1883, o artigo 3.°-bis do Acordo de Madrid de 14 de abril de 1891 Relativo a
Repressdo das IndicagOes de Proveniéncia Falsas ou Falaciosas, sucessivamente
revisto em Washington, na Haia, em Londres e em Lisboa, bem como o artigo 2.°
da Diretiva 2000/13.

O 6rgdo jurisdicional de reenvio sublinha que, segundo os recorridos, nos
conflitos entre marcas e indicagdes de qualidade, é muitas vezes aplicada uma
regra diferente da regra fundamental em matéria de sinais distintivos, segundo a
qual, os direitos anteriores prevalecem sobre os direitos posteriores. A esse
respeito, resulta do ordenamento juridico da Uni&o uma escolha legiSlativa a favor
das indicagOes de qualidade, que implica uma prevaléncia destas Gltimas sebre 0s
outros sinais distintivos.

Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, no setor vitivinieolanas relacOes entre
denominagdes protegidas e marcas s6 foram reguladagide forma substaneialmente
coincidente com o0s outros produtos agroalimentares peloy, Regulamento
n.° 479/2008, que introduziu um novo sistema de\registo de DOP%e IGP dos
vinhos a nivel comunitario, que entrou em, ‘vigor em ‘4, de,  agosto de 2009 e
substituiu o sistema instituido pelo Regudlamento 'n.°1493/1999. Este sistema
baseava-se no registo das denominagdes a nivelinacional, que eram depois
automaticamente reconhecidas a nivel comunitario:
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