SIRENA/EDA

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
18 de Fevereiro de 1971 *

No processo 40/70,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiga, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Tribunale civile e penale di Milano, destinado a
obter, no litigio pendente neste 6rgdo jurisdicional entre

Sirena SRL

Eda SRL,

Fiorenza Ferrari,
Teresa Formaggia,
Pietro Grugni,
Mario Biraghi,
Natale Mappi,
Sergio Puppo,
Novimpex SRL,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretacio dos artigos 85.° e 86.° do
Tratado CEE,

* Lingua do processo: italiano.
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ACORDAO DE 18.2.1971 — PROCESSO 40/70

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: R. Lecourt, presidente, A. M. Donner e A. Trabucchi, presidentes de
secgido, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, juizes,

advogado-geral: A. Dutheillet de Lamothe
secretdrio: A. Van Houtte

profere o presente
Acordio
(A parte relativa 3 matéria de facto nido é reproduzida)

Fundamentos da decisido

Por despacho de 12 de junho de 1970, que deu entrada no Tribunal de Justica em
31 de Julho de 1970, o Tribunale civile e penale di Milano submeteu, ao abrigo do
artigo 177.° do Tratado CEE, duas questdes relativas a interpretagcdo dos artigos 85.°
e 86.° do referido Tratado.

P

Com base nestas questdes, o Trbunal de Justica é convidado a declarar se os
artigos 85.° e 86.° do Tratado «.. s30 ou nio apliciveis aos efeitos resultantes de
um contrato de transmissao de marca, celebrado anteriormente 4 entrada em vigor
do Tratado», e se devem ser interpretados no «sentido de impedirem que o titular
de uma marca legalmente depositada num Estado-membro possa invocar o corres-
pondente direito absoluto para proibir a terceiros a importacdo, de outros paises da
Comunidade, de produtos com a mesma marca, legalmente aposta na origem-.

Resulta dos autos no processo principal que o contrato referido pelo 6rgio
jurisdicional italiano & um acordo celebrado em 1937 nos termos do qual uma
empresa americana, titular de uma marca de um creme cosmético e medicinal que
fabrica, «vendeu, cedeu e transferiu,, para o territorio italiano, «.. todos os direitos,
titulos e interesses sobre a referida marca», a uma sociedade italiana que, desde
entdo, produz e distribui no mercado daquele pais um creme com a mesma marca,
registada em conformidade com a legislagio italiana.
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Resulta também dos autos que o litigio na causa principal tem por objecto uma
accdo intentada pela sociedade italiana, por usurpacio, destinada a proibir a distri-
buicdo no territorio italiano de um creme da mesma natureza importado da Repu-
blica Federal da Alemanha, que apresenta a marca em litigio, aposta por um pro-
dutor alemdo que teria celebrado ‘com a empresa americana um acordo semelhante,
vilido para o territério alemio.

SIRENA/EDA

3 A questio submetida consiste, pois, em saber se, supondo que a legislacio nacional
admite que o titular de uma marca tem o direito de se opor a importagdes proveni-
entes de outros Estados-membros, a norma comunitdria afecta o alcance desse direito.

4 Os artigos 85.° e seguintes do Tratado ndo se pronunciam sobre as relagdes entre
o regime comunitirio da concorréncia e as legislacbes nacionais relativas 4 proprie-
dade industrial e comercial e, mais concretamente, ao direito 4 marca.

Por outro lado, as nommas nacionais relativas 4 protec¢do da propriedade industrial e
comercial ndo foram ainda objecto de unificacdo no dmbito da Comunidade, pelo que
o carécter nacional dessa protecgio pode criar obsticulos quer 4 livre circulacio dos
produtos portadores de marca quer ao regime comunitirio da concorréncia

5 No dominio das disposi¢des relativas a livre circulagdo dos produtos, as proibigdes
e restricdes 4 importagio, justificadas por razdes de protecgio da propriedade in-
dustrial e comercial, sio admitidas pelo artigo 36.°, mas com a expressa ressalva de
que «io devem constituir nem um meio de discrimina¢do arbitraria, nem qualquer
restricio dissimulada ao comércio entre os Estados-membros».

O artigo 36.°, embora se encontre no capitulo relativo as trocas entre os
Estados-membros, inspira-se num principio que também pode ser aplicado em matéria
de concorréncia, no sentido de que, se os direitos reconhecidos pela legislacio de
um Estado-membro em matéria de propriedade industrial € comercial nio sio afec-
tados, na sua existéncia, pelos artigos 85.° e 86.° do Tratado, o seu exercicio pode,
no entanto, estar sujeito as proibicdes estabelecidas por esses preceitos.

6 De resto, consideracdes andlogas encontram-se expressas no artigo 3.° do Regula-
mento n.° 67/67/CEE da Comissdo, nos termos do qual a isengio prevista no artigo
1.°, n.° 1, desse regulamento «ndo é aplicivel..., especialmente quando os contraentes
exergam direitos de propriedade industrial tendo em vista impedir os revendedores
ou utilizadores de obter, noutras partes do mercado comum, os produtos referidos
no contrato, com marca aposta regularmente e colocados no comércio, ou de vender
esses produtos no territdério concedidos,
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Com efeito, embora resulte do nono considerando que o referido regulamento nio
pretendeu prejudicar -as relagoes existentes entre o direito da concorréncia e os
direitos de propriedade industrial», exprime-se ai, no entanto, a intencio de nio
admitir «que os direitos de propriedade industrial... sejam abusivamente exercidos
por forma a criar uma proteccio territorial absoluta-.

O exercicio do direito 4 marca é particularmente susceptivel de contribuir para a
reparticio dos mercados e de atentar, assim, contra a livre circulacio das merca-
dorias entre os Estados, essencial ao mercado comum.

De resto, o direito 4 marca pode distinguir-se de outros direitos de propriedade industrial
e comercial pelo facto de os elementos protegidos por estes terem, frequentemente,
um interesse e um valor superiores aos que resultam de uma simples marca.

O pedido de interpretagio destina-se essencialmente, em primeiro lugar, a saber
em que condi¢cdes o exercicio do direito 4 marca pode constituir uma violagdo i
proibi¢do enunciada no artigo 85.°, n.° 1.

Nos termos do disposto nesse artigo, sdo proibidos, por incompatibilidade com o
mercado comum, «odos os acordos entre empresas, todas as decisdes de associa-
¢Oes de empresas e todas as priticas concertadas» que sejam susceptiveis de afectar
o comércio entre os Estados-membros e que tenham por objectivo ou efeito alterar

o jogo da concorréncia.

O direito 4 marca, enquanto instituto legal, escapa aos elementos contratuais ou de
concertagdo contemplados no artigo 85.°, n.° 1.

No entanto, o seu exercicio pode cair na al¢cada das proibicdes do Tratado, sempre
que se apresentar como sendo objecto, meio ou resultado de um acordo.

Quando o exercicio do direito 2 marca tem lugar por for¢a de transferéncias
efectuadas a exploradores num ou em virios Estados-membros, convém, pois,
determinar, caso a caso, se esse exercicio conduz a uma situagio que se inscreva

numa das proibi¢des do artigo 85.°

Situagdes desse género podem decorrer, designadamente, de acordos celebrados
pelos titulares da marca ou seus representantes que lhes permitam impedir impor-
tagdes provenientes de outros Estados-membros.
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Se a justaposi¢io de transferéncias de direitos 4 marca nacionais, protegendo o
mesmo produto, a diferentes exploradores tiver por efeito a reconstitui¢io de fron-
teiras impenetraveis entre os Estados-membros, essa pratica pode afectar o comér-
cio entre os Estados e alterar a concorréncia no mercado comum.

A situacdo seria diferente se, para evitar a compartimenta¢io do mercado, os acor-
dos relativos 4 utilizagdo dos direitos nacionais apliciveis 4 mesma marca se apli-
cassem em condigdes susceptiveis de conciliar o exercicio generalizado do direito
4 marca 4 escala da Comunidade com o respeito das condi¢gdes de concorréncia e
da unidade do mercado, tio essenciais para 0 mercado comum que 0s acordos que

ndo as respeitem sio declarados nulos pelo artigo 85.°

O artigo 85.° &, portanto, aplicavel, ji que, invocando-se o direito d marca, se
impedem as importa¢des provenientes de diferentes Estados-membros de produtos
que tém a mesma marca, pelo facto de os seus titulares terem adquirido essa marca,
ou o direito a sua utilizacdo, por for¢a quer de acordos entre eles quer de acordos
celebrados com terceiros.

N

Nio obsta i aplicagio do artigo 85.°, o facto de a legislagio nacional sujeitar o
direito 4 marca a elementos de direito ou de facto diferentes dos referidos acordos,
tais como o registo da marca ou a sua utilizagdo incontestada.

Se os acordos foram celebrados antes da- entrada em vigor do Tratado é necessario
e suficiente que continuem a produzir efeitos apds essa data.

Para que um acordo caia na al¢gada do artigo 85.°, n.° 1, deve afectar de forma
sensivel o comércio entre Estados-membros e restringir o jogo da concorréncia no
interior do mercado comum.

O pedido de interpretacdo visa, portanto, saber em que condi¢bes é que o exer-
cicio de um direito 2 marca € incompativel com o mercado comum e proibido nos
termos do artigo 86.° do Tratado.

Resulta do teor desse artigo que o facto proibido supde a reunido de trés re-
quisitos: a existéncia de uma posicio dominante, a sua explora¢io abusiva
e a possibilidade de, por via disso, o comércio entre os Estados-membros ser
afectado.
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Em primeiro lugar, deve observar-se que o titular de uma marca ndo goza de uma
«posi¢io dominante», na acepg¢ido do artigo 86.°, pelo simples facto de se encontrar
na posi¢do de impossibilitar a terceiros a comercializagio, no territério de um
Estado-membro, de produtos com a mesma marca.

Uma vez que o artigo exige que a posi¢io dominante se estenda, pelo menos, a
uma «parte substancial- do mercado comum, é necessirio, além disso, que o refe-
rido titular tenha o poder de impedir a manutencio de uma concorréncia efectiva
numa parte importante do mercado em questdo, tendo em conta, nomeadamente,
a eventual existéncia e a posi¢do de produtores ou distribuidores que comercializem
produtos analogos ou sucedineos.

No que respeita a exploragdo abusiva da posi¢dio dominante, se o nivel do preco
do produto nio basta, necessariamente, para revelar a existéncia desse abuso, pode,
no entanto, pela sua importincia e na falta de justificacbes objectivas, constituir um
indice determinante.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pela Comissdo e pelo Governo neerlandés, que apresenta-
ram observagdes ao Tribunal, nio sio reembolsiveis. Revestindo o processo, quan-
to as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o 6rgio
jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto as despesas.

Pelos fundamentos expostos,

vistos 0s autos,

visto o relatério do juiz-relator,

ouvidas as alegagdes das partes na causa principal e da Comissdo das Comunida-
des Europeias,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral,

visto o Tratado que institui a Comunidade Econémica Europeia, designadamente os
artigos 36.°, 85.°, 86.° e 177.°,

visto o Protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justica da Comunidade Eco-
nbémica Europeia,

visto o Regulamento Processual do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias;
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O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Tribunale civile e penale di
Milano, por despacho de 12 de Junho de 1970, declara:

1) a) O artigo 85.° do Tratado é aplicavel quando, invocando-se o direito a
marca, se impedem as importa¢des de produtos originarios de diferentes
Estados-membros, pelo facto de os seus titulares terem adquirido essa
marca, ou o direito a sua utilizacfio, por for¢a quer de acordos entre eles
quer de acordos celebrados com terceiros.

b) Se os referidos acordos foram celebrados antes da entrada em vigor do
Tratado, € necessirio e suficiente que continuem a produzn' efeitos apos
essa data.

2) a) Otitular de uma marca nio goza de uma posi¢io dominante, na acepg¢io do
artigo 86.° do Tratado, pelo simples facto de se encontrar na posi¢io de
impossibilitar a terceiros a comercializagdo, no territério de um
Estado-membro, de produtos com a mesma marca. E, ainda, necessario que
tenha o poder de impedir a manutengfio de uma concorréncia efectiva
numa parte importante do mercado em questio,

b) Se o nivel do pre¢o do produto nio basta, necessariamente, para revelar a
existéncia de um abuso de posi¢io dominante, na acep¢io do referido
artigo, pode, no entanto, pela sua importincia e na falta de justificacdes
objectivas, constituir um indice determinante.

Lecourt Donner Trabucchi Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 18 de Fevereiro de 1971.

O secretario O presidente em exercicio

A. Van Houtte A. M. Donner, Presidente de secgio
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