CONCLUSOES DE H. MAYRAS — PROCESSO 192/73

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
HENRI MAYRAS

apresentadas em 15 de Maio de 1974 *

Senbor Presidente,
Senbores Juizes,

Introducio

O presente processo coloca um problema que
o Tribunal ji algumas vezes apreciou duran-
te os ultimos anos, embora os pressupostos
sejam agora diferentes.

Trata-se das relagdes entre, por um lado, os
direitos de propriedade industrial e comerci-
al e, por outro lado, as regras de concorrén-
cia e de livre circulagio de mercadorias ins-
tituidas pelo Tratado da Comunidade Econ6-
mica Europeia.

Em primeiro lugar, embora o objecto dos
direitos de propriedade industrial varie con-
soante se trate de patentes, da protecgio do
know-how ou, pelo contririo, de marcas de
fabrico, esses regimes apresentam contudo
uma caracteristica comum: conferem aos ti-
tulares um direito exclusivo que €, por si s6,
susceptivel de afectar as condigoes de con-
corréncia.

Em segundo lugar, a protec¢io concedida
limita-se ao territdrio nacional, sendo pois

* Lingua original: francés.
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susceptivel de constituir um obstaculo i livre
circulagio dos produtos no mercado comum.

A dificuldade essencial resulta assim do con-
fronto entre o direito de propriedade indus-
trial — direito nacional com eficdcia
territorial — e o direito comunitirio, cuja
aplicagio uniforme em todos os
Estados-membros garante uma eficicia geral
e que, em caso de conflito, deve primar sobre
o direito nacional.

Esta antinomia entre a existéncia do merca-
do comum e os direitos de propriedade in-
dustrial ji foi, de resto, expressamente
verificada pelo Tribunal nos acordios de 29
de Fevereiro de 1968 (processo 24/67, Parke
Davis, Colect. 1965-1968, p. 759) ¢ de 18 de
Fevereiro de 1971 (processo 40/70, Sirena,
Colect. 1971, p. 13), a0 reconhecer que -as
normas nacionais relativas a protec¢do da
propriedade industrial € comercial nio foram
objecto de unificagio no imbito da Comuni-
dade, pelo que o cariacter nacional dessa
protecgdo pode criar obsticulos quer 3 livre
circulagio dos produtos portadores de marca
quer a0 regime comunitdrio da concorréncia.

E novamente esta antinomia que estd na
origem do pedido de decisio a titulo preju-
dicial que foi apresentado a este Tribunal pelo
tribunal d'arrondissement do Luxemburgo,
decidindo em matéria comercial, devido a um
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litigio relativo a uma conhecida marca de
origem alemi, confiscada e seguidamente
expropriada no fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Todavia, no caso sub judice, esta marca
ja ndo se encontrava registada em nome da
empresa alemi; esta cedera-a anteriormente,
para a Bélgica e o Grio-Ducado do
Luxemburgo, 3 sua filial criada em Bruxelas
em 1927.

1 — Matéria de facto

As partes no processo principal afirmaram a
este Tribunal que nio existia entre elas qual-
quer divergéncia quanto 4 matéria de facto,
mas sim quanto as consequéncias juridicas

dela decorrentes.

Assim, lembraremos apenas brevemente as
circunstincias que levaram o tribunal do
Luxemburgo a submeter-vos duas questdes
prejudiciais.

Sendo no inicio do século a primeira titular
de patentes para a descafeinizagio de café
puro, a sociedade Hag AG de Brema regis-
tOu em Seu nome, em NuUmerosos paises,
marcas com as palavras -Café Hag» acompa-
nhadas de um emblema representando um
coragio ou uma bédia de salvagio.

Estas marcas foram registadas na Bélgica e
no Grio-Ducado em 1908, encontrando-se
desde 1925 legalmente registadas a nivel in-
ternacional, em Berna, em conformidade com
o acordo de Madrid.

A venda de café Hag nos mercados belga e
luxemburgués efectuou-se em primeiro lugar

por um representante geral da empresa ale-
mi e, seguidamente, a partir de 1927, por
uma filial por ela criada em Bruxelas, a SA
Café Hag, inteiramente controlada pela soci-
edade principal.

Tendo sido progressivamente dotada de meios
de produgio proprios, esta filial em breve
pode satisfazer por si s6 as necessidades da
Bélgica e do Luxemburgo.

Em 1934, a sociedade Hag AG cedeu as suas
marcas para estes dois paises a filial belga,
cessdo esta que foi acompanhada da transfe-
réncia dos processos de descafeinizagio.

No ano seguinte, a cessio foi regularizada
no plano internacional, de acordo com os
mecanismos processuais estabelecidos pelo
regulamento de execugio do acordo de
Madrid: cancelamento do registo internacio-
nal da marca Hag Brema em rela¢io a Bél-
gica e ao Luxemburgo e registo, nestes Esta-
dos, de marcas nacionais em nome da Café
Hag SA.

Tornou-se entio evidente — quaisquer que
tenham sido os motivos reais desta operagio
(reparticio dos mercados entre sociedade
principal e filial, meio de obviar as dificulda-
des originadas pelo crescente proteccionismo
ou, no plano comercial, 40s riscos previsi-
veis provocados, na época, pela ameaga de
um conflito na Europa) — que a4 mercadoria
oferecida no mercado belgo-luxemburgués era
doravante produzida unicamente pela socie-
dade Café Hag de Bruxelas e vendida com a
sua marca.

Esta situag¢do manteve-se até uao fim da
guerra.

385



CONCLUSOES DE H. MAYRAS — PROCESSO 192/73

Ap6s a libertagdo da Bélgica, a sociedade
anbnima Café Hag foi confiscada pela admi-
nistra¢do belga como bem inimigo. Seguida-
mente, e nos termos da Acta Final da Con-
feréncia de Paris relativa as reparagdes, de
14 de Janeiro de 1946, cujo artigo 6.° obriga
as poténcias signatirias, entre as quais a
Bélgica, a alienar os bens, direitos e interes-
ses alemies, o «Office des séquestres» ven-
deu as acgdes da sociedade a uma familia
belga, Van Oevelen, que se tornou assim pro-
prietdria da empresa e das marcas de fabrico
registadas em seu nome.

Em 1971, as referidas marcas, cujo registo
confirmativo tinha sido realizado sob o novo
regime da lei uniforme do Benelux, foram
cedidas, nio o tendo sido as instalagdes da
sociedade Hag, 4 firma Van Zuylen Fréres
(Cafeterie Chat Noir), cessio esta que foi
notificada em 25 de Abril de 1972 ao Servigo
das Marcas do Benelux.

Por seu lado, a Hag AG de Brema tinha
adquirido, depois da guerra, direitos propri-
os sobre marcas «Café Hag» para a Bélgica e
o Grio-Ducado, mas esse registo é evidente-
mente posterior 4s marcas que presentemen-
te a Van Zuylen Fréres reivindica. A Hag AG
de Brema tentara igualmente reimplantar-se
no mercado belgo-luxemburgués registando
e explorando a marca -Decofa», mas parece
ndo ter conseguido realizar os seus intentos.

Este facto levou-a, em Maio de 1972, a co-
locar no mercado do Luxemburgo café solG-
vel Hag, com o seu nome, por intermédio
de um concessiondrio luxemburgués. Foram
estas importagdes directas que levaram a fir-
ma Van Zuylen a apresentar uma primeira
ac¢do por contrafacgio.

Sem contestar a legitimidade dos direitos de
Van Zuylen sobre a marca -Hag» na Bélgica
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e no Luxemburgo, a sociedade alema alegou
antes do mais que esses direitos nio lhe eram
oponiveis na medida em que tinha adquiri-
do direitos equivalentes, por efeito dos re-
gistos internacionais e Benelux realizados em
seu nome apo6s 1945.

Foi no intuito de responder a esta primeira
pretensdo que a Van Zuylen interp4s em 4
de Abril de 1973 uma segunda acgio desti-
nada a obter a anulagio desses registos de
marcas da Hag AG nos territorios belga e
luxemburgués.

A demandada defendeu entdo perante o juiz
luxemburgués que os direitos de Van Zuylen
eram nulos por se tratar de direitos deriva-
dos, adquiridos em virtude de um acordo
de cessdo ferido de nulidade por ser con-
tririo ao artigo 85.° do Tratado de Roma.
Nesta fase do processo, as partes concorda-
ram em solicitar ao tribunal do Luxemburgo
que submetesse 4 apreciacdo deste Tribu-
nal uma primeira questio prejudicial, cujo
imbito, alids, ultrapassa o dominio restrito
do direito de concorréncia, na medida em
que implica ndo apenas a interpreta¢do do
artigo 85.°, mas igualmente a dos artigos 5.°,
30.° e seguintes e, nomeadamente, do arti-
g0 36.° do Tratado, relativos 2 livre circula-
¢do de mercadorias.

A decisdo de reenvio solicita ao Tribunal que
declare se alguma destas disposighes tem
como efeito permitir a0 actual titular de uma
marca de fabrico num Estado-membro (A) da
Comunidade (no caso sub judice, a Van
Zuylen, no Grio-Ducado) opor-se, invocan-
do o seu direito a marca, 4 importagdo para
o territorio desse mesmo Estado pelo titular
da mesma marca num outro Estado-membro
(B) (a saber, a Hag AG, na Alemanha) de
produtos da referida marca provenientes cleste
Estado.
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Com o objectivo de determinar exactamente
as condigdes de facto com base nas quais a
questdo se coloca, o juiz luxemburgués foi
levado a concretizar:

— que a marca em causa foi cedida pelo
titular originirio no Estado-membro (B) a
sua filial constituida no Estado-membro
(A) em virtude de acordos anteriores a
entrada em vigor do Tratado;

— que esta filial, confiscada em 1944 pelo
Estado (A), foi cedida juntamente com a
marca a um terceiro, no caso sub judice,
a familia Van Oevelen;

— que este terceiro, por sua vez, cedeu a
marca ao actual titular no Estado (A) — a
sociedade Van Zuylen Fréres;

— que, finalmente, nio existe qualquer vin-
culo juridico, financeiro, técnico ou eco-
noémico entre o actual titular (Van Zuylen)
e o titular origindrio (Hag AG) das mar-
cas nos Estados (A) e (B).

A segunda questio prejudicial que foi apre-
sentada ao Tribunal explica-se pelo pedido
de interven¢io formulado perante o tribunal
do Luxemburgo por um comerciante alemio,
a sociedade Joachim Kunde, que, tendo im-
portado no Luxemburgo café Hag em grio
comprado directamente 3 Hag AG em Brema,
pretende ver reconhecidos os seus direitos a
efectuar essas importagdes.

Sem se pronunciar quanto a admissibilidade
desta intervengio, o tribunal a quo pergunta
ao Tribunal de Justica se a resposta a esta

segunda questio deve ser idéntica 3 que serd
dada i primeira, quando a venda dos produ-
tos portadores de marca for realizada no
Estado-membro (A) nio pelo titular origina-
rio da marca, mas por um importador que
adquiriu legalmente os produtos no
Estado-membro (B) ao titular origindrio.

Deste modo, o tribunal d'arrondissement do
Luxemburgo, ratificando alids o acordo das
partes sobre a propria redacgio do pedido
de decisio a titulo prejudicial, limita-se a
apresentar as questdes relativas 4 interpreta-
¢io do direito comunitério, inspirando-se di-
rectamente nas solu¢des que resultam dos
acordios do Tribunal de Justica de 18 de
Fevereiro de 1971 (processo Sirena, ja cita-
do) e de 8 de Junho de 1971 (processo 78/
70, Deutsche Grammophon, Colect. 1971,
p. 183).

Embora a Comissdo tenha considerado dever
abordar esse problema, pensamos todavia que
& inutil esclarecer se uma solugio de lege
Serenda poderia, no caso sub judice, resol-
ver o conflito que opde a Van Zuylen a Hag
AG. Em especial, parece-nos inutil indagar se
o disposto no artigo 12.°, n*1 e 2, do an-
teprojecto de convengio relativa ao direito
europeu das marcas poderia ser aplicado no
caso concreto.

Do mesmo modo, a Comissio reconhece que
a redacgio actualmente proposta para esse
artigo ndo solucionaria o problema das mar-
cas expropriadas ap0s a guerra.

De qualquer modo, trata-se de um antepro-
jecto elaborado por um grupo de peritos, do
qual nio se poderdo extrair quaisquer indi-
cagdes pertinentes para a4 interpretagio do
Tratado.
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Ora, € precisamente a questio da interpreta-
¢do que é submetida ao Tribunal e que nos
propomos analisar, em primeiro lugar, em
relagdo as normas relativas 4 concorréncia do
artigo 85.° e, seguidamente, em relagdo aos
principios que regulam a livre circulagido de
mercadorias.

II — Aplicagdo do artigo 85.° do Tratado

O artigo 85.° do Tratado nada diz quanto as
relagdes entre o regime comunitdrio da con-
corréncia e as legislagdes nacionais relativas
a0s direitos 4 marca.

Contudo, o Tribunal ji teve de se pronunci-
ar acerca da compatibilidade dos direitos de
marca com as regras do Tratado no dominio
da concorréncia nos processos Grundig/
/Consten (acordio de 13 de Julho de 1966,
Colect. 1965-1968, p. 423) e Sirena (acordio
de 18 de Fevereiro de 1971, ji citado).

O problema consiste em decidir se, caso uma
legislacao nacional atribua ao titular de uma
marca o direito de se opor s importacdes
de produtos com a mesma marca provenien-
tes de outro Estado-membro, o direito comu-
nitdrio pode limitar o conteado desse di-
reito.

O Tribunal respondeu afirmativamente a esta
questdo inspirando-se num principio «que se
aplica em matéria de concorréncia no senti-
do de que, ndo sendo os direitos reconheci-
dos pela legislagio de um Estado-membro aos
titulares de direitos de marca afectados na
sua existéncia pelo artigo 85.° e seguintes, o
seu exercicio pode em contrapartida ser
abrangido pelo dmbito das proibi¢oes
estabelecidas por essas disposicoes-. De res-
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to, o Tribunal inspirou-se a este respeito nas
consideragdes feitas pela Comissio no Regu-
lamento n.° 67/67, em que esta, sem preten-
der exprimir um juizo prévio acerca das re-
lagoes existentes entre o regime da concor-
réncia e os direitos de propriedade industri-
al, demonstrou claramente a sua intengio de
nio admitir que esses direitos fossem exerci-
dos de forma abusiva, de modo 4 criar uma
proteccio territorial absoluta.

Ora, nio oferece davidas que o exercicio do
direito 4 marca € particularmente propicio a
reparticio ou ao isolamento dos mercados
nacionais susceptivel de afectar o comércio
entre os Estados-membros, podendo assim
obstar A realizagio de um mercado Gnico e
a livre circulagdo de produtos, objectivos

essenciais do mercado comum,

Contudo, em sede do artigo 85.°, &€ necessi-
rio ter em conta que a aplicacio desta dis-
posicdo implica a existéncia de um acordo
entre empresas ou, no minimo, de priticas
concertadas.

Este primeiro requisito verificava-se
indubitavelmente no processo Grundig/
/Consten. Com efeito, em paralelo com um
contrato de distribui¢io exclusiva, existia uma
convengdo acessoria celebrada entre a
Grundig e o seu concessiondrio, nos termos
da qual 2 firma alemi autorizava a Consten
a registar em Franca, em seu nome, a marca
«Gints. Assim, esta era titular dos direitos
relativos a esta marca unicamente em virtude
de um «acordo» cujo objectivo manifesto era
o de reforgar a protecgio territorial absoluta
de que dispunha.

Verificava-se assim o elemento da concertacio
necessario para a aplicacio do artigo 85.°
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No processo Sirena, o Tribunal foi mais
longe.

Com efeito, ap6s ter admitido que o direito
4 marca, enquanto instituto legal, nio possui
os elementos contratuais ou de concertagio
requeridos pelo artigo 85.°, n.° 1, o Tribunal
nio deixou de afirmar que -0 seu exercicio
pode cair na algada das proibi¢des do Trata-
do, sempre que se apresentar como objecto,
meio ou resultado de um acordo-.

Nio se colocam quaisquer dificuldades em
admitir que o exercicio do direito 4 marca é
abrangido pelo artigo 85.°, quando constitui
o proprio objecto de um acordo. Seria o caso,
nomeadamente, de um contrato de licenga
pelo qual o titular de uma marca imponha
ao detentor da licenga restricdes nio
justificadas pela protec¢do do direito, como
a imposi¢do de precos de venda ou de quo-
tas de produgio.

O mesmo sucederia se, no dmbito de licen-
¢as paralelas, o titular pretendesse exigir dos
seus concessiondrios o compromisso de nio
exportarem, com O objectivo de garantir a
cada um deles uma protecgio territorial ab-
soluta.

Em contrapartida, no caso da cessio pura e
simples do direito a marca, e salvo circuns-
tincias particulares, &€ mais dificil descortinar
a existéncia de um acordo tendo por objecto
ou como efeito a restricio da concorréncia.
Faz parte da propria natureza dessa cessio a
transferéncia total do direito, conferindo-se 20
concessiondrio prerrogativas idénticas as do
cedente.

Esta a razdo pela qual o Tribunal afirmou no

ac6rdio Sirena que «o artigo 85.° é... aplici-

26

vel (quando), invocando-se o direito 4 mar-
ca, se impedem as importacdes 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 2 sua utiliza¢iio, por for¢a quer de
acordos entre eles quer de acordos celebra-
dos ou com terceiros-.

Neste sentido, pouco importa que o acordo
ndo tivesse por objecto restringir a1 concor-
réncia, bastando que esse efeito se verificas-
se, que dele resultasse essa consequéncia e
que se tivesse criado uma situa¢io juridica
susceptivel de obstar as importacoes para-
lelas.

Contudo, nio estaremos deste modo a forgar
um pouco a redac¢io do artigo 85.°,
interpretando-o de forma demasiado exten-
siva?

O Tribunal, aparentemente, foi conduzido a
este resultado no processo Sirena por certos
elementos de facto que o advogado-geral
Dutheillet de Lamothe tinha, muito justamen-
te, acentuado nas suas conclusdes. A andlise
do processo fazia efectivamente pensar que
a situagdo contratual que a firma italiana
invocava decorria da existéncia de acordos,
ou, no minimo, de priticas concertadas proi-
bidas pelo artigo 85.°, quando confrontada
com os contratos paralelos celebrados entre
a sociedade americana Mark Allen, titular
origindria da marca, e as firmas francesas,
belgas, neerlandesas e alemas.

O Tribunal ndo deixou de salientar que, ese
a justaposi¢io de transferéncias de direitos a
marca nacionais, protegendo o mesmo pro-
duto, a diferentes exploradores tiver por efeito
a reconstituicio de fronteiras impenetriveis
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entre os Estados-membros, essa pritica pode
afectar o comércio entre os Estados e alterar
a concorréncia no mercado comum-.

Os elementos de facto do presente processo
ndo nos parecem permitir idéntica conclusio,
pelo menos com base no artigo 85.°

Nio se pode, todavia, por em causa a exis-
téncia de um acordo de cessio celebrado em
19341935 entre a Hag AG Brema e a soci-
edade Café Hag Bélgica, na medida em que,
mesmo tendo os arquivos da empresa alemi
sido destruidos durante a guerra e nio po-
dendo o texto desse contrato ser reproduzi-
do, as partes no processo principal reconhe-
cem que esse acordo foi efectivamente cele-
brado.

Nio podemos igualmente admitir a tese de-
fendida pelos representantes de Van Zuylen,
a saber, que um contrato de cessdo integral-
mente executado e cujos efeitos se esgota-
ram no passado nio pode ser abrangido pelo
ambito de aplicagio do artigo 85.°

Este argumento foi formalmente condenado
no acérdido Sirena: a situagido juridica criada
por um acordo de cessio anterior a entrada
em vigor do Tratado permanece inalterada,
bastando — como observa a demandada no
processo principal — verificar que a Van
Zuylen invoca ainda essa cessdo para admitir
que ela é susceptivel de produzir efeitos
juridicos.

Apesar destas duas consideracdes, sio outras
as razdes que nos levam a afastar a aplica-
¢3o do artigo 85.°
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Como afirma o juiz luxemburgués — e as
partes no processo principal nio contestam
esse facto — a cessdo de marca foi realizada
pela Hag Brema a uma filial sobre a qual
exercia um controlo absoluto. Ndo se pode
pois encarar esta cessio como um acordo
entre empresas diferentes e independentes,
mas como um simples acordo interno no seio
da mesma unidade econdmica. Nio pode
existir entre uma sociedade principal e a sua
filial, desprovida de poder de decisio aut6-
nomo, qualquer relagdo de concorréncia sus-
ceptivel de ser restringida mediante a cele-
bragio de um acordo. Referimo-nos a este
respeito 4 posi¢gio do Tribunal nos acérdios
de 25 de Novembro de 1971 (Béguelin, pro-
cesso 22/71, Colect., p. 355) ¢ de 13 de Ju-
tho de 1972 (processo relativo 20s corantes,
Colect. 1972-1973, p. 205): «quando a filial ndo
possui uma autonomia real na determinagio
da sua linha de acgio no mercado, as proi-
bi¢des constantes do n.°1 do artigo 85.°
podem ser consideradas como nio apliciveis
is relagbes entre essa filial ¢ a sociedade
principal com a qual forma uma unidade
econdmicar.

Todavia, como defendem a Hag Brema e a
Comissdo, ndo deveria afastar-se essa solu-
¢do quando os vinculos entre a sociedade
principal e a filial se romperam, devido i
transferéncia forcada de parte do capital da
filial, considerado como bem inimigo, para
um terceiro?

Se bem entendemos esta tese, 0 acordo de
cessio de 1934-1935, que por si sO ndo era
susceptivel de afectar a concorréncia, por ter
sido celebrado entre duas empresas financei-
ramente ligadas, produziria, ap6s a entrada
em vigor do Tratado de Roma, efeitos
anticoncorrenciais devido a esses vinculos
terem sido dissolvidos.

Dever-se-ia assim considerar que os efeitos
objectivos do contrato de cessdo criaram uma
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situacdo juridica que seria actualmente proi-
bida pelo artigo 85.°

Parece-nos impossivel admitir este raciocinio,
precisamente devido ao facto de nenhum
elemento de concertagio — necessdrio para
a aplicagio desta disposi¢io do Tratado —
subsistir ou ter sido restabelecido entre a Hag
Brema e o actual titular da marca na Bélgica
e no Luxemburgo.

Nio se verifica o requisito essencial para a
aplicagio do artigo 85.°, e ndo é sequer
necessario invocar, como faz a Van Zuylen,
o caricter de acto da autoridade publica da
venda do capital da sociedade an6nima Café
Hag i familia Van Oevelen pelo <Office des
séquestres» belga.

Na realidade, é incorrecto pensar que s6 o
regime da concorréncia pode ser validamente
invocado para fazer face aos entraves que os
direitos nacionais relativos 4 marca opdem
livre circulagio de mercadorias no mercado
comum.

Essas disposi¢bes apenas podem ser toma-
das em consideragio se for reconhecida a
existéncia de um acorde ou de uma pritica
concertada na acepg¢ido do artigo 85.° ou,
mutatis mutandis, um abuso de posi¢io do-
minante, na acep¢io do artigo 86.°

E o que alids se deduz do acérdio de 29 de
Fevereiro de 1968 (Parke, Davis, processo 24/
/67, Colect. 1965-1968, p. 759), em que o Tri-
bunal reconheceu que o exercicio de uma
patente nio releva do artigo 85.°, na ausén-
cia de um acordo abrangido por essa dispo-
si¢do.

Assim, embora a férmula do acoérdio Sire-
na — segundo o qual um direito exclusivo
pode constituir objecto, meio ou
consequéncia de um acordo- permaneca
perfeitamente vilida, € a contrario evidente
que o artigo 85.° ndo pode ser validamente
invocado contra o exercicio de um direito de
propriedade industrial, quando este nio cons-
tituir objecto, meio, ou consequéncia de um
acordo proibido por este artigo.

I — Aplicagdo dos artigos 5.°, 30.° ¢ 36.° do
Tratado

Podemos assim avaliar os limites para além
dos quais deixam de se poder invocar as
disposi¢des do Tratado relativas a concorrén-
cia para resolver a antinomia existente entre
o direito comunitirio e os direitos nacionais
de propriedade industrial.

Com efeito, e como demonstra a evolugio
da jurisprudéncia deste Tribunal, a solugio
da questio reside nas normas que regulam a
livre circulagio de mercadorias no mercado
comum, '

Os artigos 30.° e 36.° do Tratado constituem,
na nossa opinido, a base juridica adequada,
permitindo que, sem recorrer a nogio de
acordo, se resolva o conflito existente entre
o principio da unidade do mercado e os
direitos exclusivos conferidos pelas leis naci-
onais.

No acordio de 8 de Junho de 1971 (Deutsche
Grammophon, processo 78/70, Colect. 1971,
p- 183), o Tribunal tomou claramente parti-
do, declarando que, na hipétese do exerci-
¢io — no ¢aso concreto de um direito conexo
com o direito de autor — «escapar aos ele-
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mentos contratuais ou de concertagio previs-
tos por esta disposicio (o artigo 85.°), a
resposta 4 questio suscitada levaria a exami-
nar se o exercicio do direito de protecgio
em causa é compativel com outras disposi-
¢oes do Tratado, relativas designadamente 4

livre circulacio de mercadorias..

E foi manifestamente por referéncia a esta
decisio que o juiz luxemburgués situou as
questdes prejudiciais que apresentou ao Tri-
bunal também no dmbito dos artigos 5.°, 30.°
e seguintes, e particularmente do artigo 36.°
do Tratado.

O artigo 5.°, cuja invocagio se deve ao facto
de ja no processo Deutsche Grammophon se
ter recorrido a esta disposi¢io de principio,
consagra, como declarou o Tribunal, uma
obrigac¢io geral imposta aos Estados-membros
de se absterem de tomar quaisquer medidas
susceptiveis de pdér em perigo a realizacdo
dos objectivos do Tratado.

Foi nomeadamente com base nesta disposi-
¢do que o Tribunal, no acérdio de 15 de
Junho de 1964 (Costa/Enel, processo 6/64,
Colect. 1962-1964, p. 549), declarou o prima-
do do direito comunitirio sobre os direitos
nacionais.

Significard isto que esta obrigagio de «coo-
peragcio leal e universal- dirigida aos
Estados-membros e que se impde a todos os
orgdos estatais, incluindo os Orgios
jurisdicionais nacionais, € por si s suficiente
para limitar o exercicio dos direitos nacio-
nais de propriedade industrial?

Certamente que nio, mas tem o valor de um
principio cujo contetido deve ser concretiza-
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do, caso a caso, pelas disposi¢des precisas
do Tratado. '

No dominio que nos interessa, s30 0s artigos
30.° e 36.° que permitem conferir um con-
teddo positivo e concreto 40s principios
enunciados pelo artigo 5.°

O artigo 30.° proibe, como € sabido, as res-
tricbes quantitativas a importagio e <todas as
medidas de efeito equivalente-.

O artigo 36.°, na primeira frase, exceptua
dessa proibigdo as restricdes ou medidas de
efeito equivalente que sejam justificadas, entre
outras, por razdes de protec¢do da proprie-
dade industrial e comercial.

Contudo, na segunda frase, estipula que es-
sas excepgdes nio devem constituir «nem um
meio de discriminagdo arbitriria, nem qual-
quer restricao dissimulada ao comércio entre
os Estados-membross.

Da conjugacio destas duas frases podemos
deduzir que:

1) embora, em principio, as leis nacionais
relativas 3 propriedade industrial e comer-
cial permanegam em vigor, os direitos delas
decorrentes s3o atingidos e afectados pelo
estabelecimento do mercado comum, numa
medida a determinar. Defender o contra-
rio equivaleria a negar qualquer aplicagio
itil, a este respeito, do artigo 36.%;

2) em qualquer caso, apenas podem benefi-

ciar da excep¢io a proibi¢io de princi-
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pio do artigo 36.° as restricbes 3 impor-
tagdo que sejam justificadas por razdes re-
lativas 4 protec¢io da propriedade indus-
trial e nio todas as restricbes inerentes
ao exercicio destes direitos;

3) de qualquer forma, subsiste a proibigio
de um exercicio destes direitos que te-
nha como efeito uma discriminagio ar-
bitriria ou uma restricio dissimulada ao
comércio entre os Estados-membros.

A questio reside pois em saber em que
medida o artigo 36.° afecta ndo a propria
existéncia de um direito de propriedade in-
dustrial mas sim o seu exercicio.

Foi com base nesta distingio, retomada no
acordio Deutsche Grammophon, que o Tri-
bunal interpretou o artigo 36.°, salientando
que, «se o Tratado permite proibigdes ou
restricdes a livre circulagio de produtos
justificadas por razdes de protec¢io da pro-
priedade industrial e comercial, o artigo 36.°
s6 admite derrogacdes a esta liberdade na
medida em que elas sejam justificadas pela
salvaguarda dos direitos que constituem o
objecto especifico desta propriedades.

Embora este acordio diga respeito ao direito
exclusivo conferido pela legislagio alemi a
um fabricante de suportes de som, que o
Tribunal qualificou como direito conexo com
o direito de autor, as considera¢bes de prin-
cipio que o Tribunal consagrou 2 interpreta-
¢do do artigo 36.° possuem indubitavelmente
um alcance geral.

O Tribunal concluiu que se esse direito «&
invocado para proibir a comercializagio num
Estado-membro de produtos postos em cir-

culagio pelo seu titular, ou com o seu con-
sentimento, no territdério de um outro
Estado-membro, pelo simples motivo de que
essa colocagdo em circulagio nio teria tido
lugar no territério nacional, tal proibigio,
consagrando o isolamento dos mercados na-
cionais, € contriria a0 objectivo essencial do
Tratado, que visa a fusio dos mercados na-
cionais num mercado Unico».

O motivo determinante reside no facto de o
exercicio do direito invocado pela Deutsche
Grammophon causar essa reparticio dos
mercados, proibida pelo Tratado. Noutros
termos, os obsticulos a importagio de pro-
dutos originais provenientes de outros
Estados-membros nio sdo, face ao Tratado,
justificados pela existéncia do direito de pro-
tecgdo instituido pela lei nacional, constituin-
do antes uma restrigio dissimulada ao comér-
cio entre os paises do mercado comum proi-
bida pelo artigo 36.°, segunda frase.

Em segundo lugar, a redac¢io do acérddo
permite pensar que 4 interpreta¢io do Tribu-
nal nio se refere apenas 2 um direito conexo
com o direito de autor, valendo também para
outros direitos de protec¢io exclusiva, na
medida em que o Tribunal teve o cuidado
de afirmar que o objectivo essencial do Tra-
tado -ndo poderia ser atingido se, em virtude
dos diversos regimes juridicos dos
Estados-membros, 0s seus nacionais tivessem
a possibilidade de vedar o mercado-.

As directrizes de interpretacio deduzidas do
ac6rdio Deutsche Grammophon parecem-nos
pois poder ser facilmente transpostas para o
dominio das marcas de fabrico.

Admitindo-se que as acgdes intentadas pela
Van Zuylen perante o tribunal do Luxem-
burgo tém por objectivo opor-se is importa-
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¢oes de um produto com marca idéntica
realizadas pela Hag Brema, invocando a Van
Zuylen o seu direito exclusivo 4 marca,
trata-se assim de aplicar os referidos princi-
pios e de saber se a prOpria existéncia da
marca registada na Bélgica e no Luxemburgo
confere esse poder i autora no processo
principal, ou se, ao contririo, a proibi¢io
reivindicada constitui um exercicio do direito
i marca em condi¢bes incompativeis com o
disposto no artigo 36.°

O objecto especifico do direito 3 marca,
considerado na sua prépria esséncia, & indi-
car a origem e proveniéncia do produto,
permitindo assim ao titular proteger a posi-
¢io econdmica adquirida através dos seus
meios financeiros, esfor¢o técnico e activida-
de comercial.

E mediante o direito de colocar pela primei-
ra vez o produto em circulagio que o titular
pode legalmente assegurar essa protecgio e,
nomeadamente, proibir a comercializagio de
produtos que ostentam a sua marca por
pessoas que nio gozam desse direito.

O direito a2 marca confere-lhe assim o poder
de proibir as contrafac¢des realizadas por
terceiros.

Em contrapartida, o principio da terri-
torialidade, consequéncia do caricter nacio-
nal da legislacio das marcas (e a este res-
peito a existéncia de uma lei uniforme
Benelux nio modifica os dados do proble-
ma), de acordo com a jurisprudéncia do
Tribunal, ndo constitui parte integrante do
direito de protecgdo, tal como foi exposto
nas conclusdes no processo Deutsche
Grammophon pelo advogado-geral Karl
Roemer, a prop6sito do direito exclusivo
conferido aos fabricantes de suportes de som.
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E o efeito da protecgio territorial das legis-
lagdes internas que €& incompativel com o
principio comunitirio da livre circulagdo de
mercadorias.

No litigio apresentado ao juiz luxemburgués,
a sociedade Van Zuylen, cessiondria da mar-
ca «Café Hag- para a Bélgica ¢ o Luxemburgo,
tem assim o direito de se opor, no territério
onde o seu direito & exercido, 4 venda de
café descafeinado com essa colocado em
circulagio por contrafactores. Contudo, nio
se pode opor d importacio de produtos com
a mesma marca provenientes da empresa
alem3, titular origindria da marca.

E ainda necessirio que a proveniéncia do
produto seja claramente indicada, o que de
resto a firma Hag fez, referindo na embala-
gem que o café vendido no Grio-Ducado é
fabricado na Alemanha Federal.

Pelo seu lado, a Van Zuylen tem a obriga-
¢do de indicar a proveniéncia belga dos ca-
fés vendidos com a marca «Hag».

Finalmente, é necessdrio, em nossa opinido,
afastar decididamente a objec¢do de que a
empresa alemi poderia vender os seus pro-
dutos no Luxemburgo sob uma marca que
nio a -«Hags. De resto, ela tentou fazé-lo,
numa primeira fase, importando café com a
marca «Decofa-. E evidente que essas im-
portagdes nio levantaram nem poderiam le-
vantar quaisquer dificuldades perante o di-
reito nacional das marcas e o direito comu-
nitario. '

Mas compreende-se que, parda se implantar
na Bélgica e no Luxemburgo com esta nova
marca desconhecida dos consumidores, a fir-
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ma alemi perderia o beneficio da marca
<Hag-, pela qual ela €& notoriamente conheci-
da do publico, e seria assim obrigada a par-
tir do ponto zero e a consagrar importantes
meios financeiros e comerciais para impor a
imagem dessa nova marca.

E pois unicamente com base nos artigos 30.°
e 36.° relativos 4 livre circulagio de merca-
dorias na Comunidade, e tendo em conside-
racdio o principio de unidade do mercado

comum, que sugerimos ao Tribunal que res-
ponda ds questdes que lhe foram apresenta-
das.

Consequentemente, se o Tribunal seguir a
nossa proposta, a resposta 4 segunda ques-
tdo, relativa is importacoes no Grio-Ducado,
efectuadas por um negociante alemio, de café
comprado directamente 4 empresa Hag de
Brema nio pode ser diversa da solugio dada
i primeira questio prejudicial.

Concluimos, por conseguinte, no sentido de que seja declarado que:

— a faculdade que possui o cessionario de um direito 3 marca de, no territério do
Estado-membro (A), onde a mesma estid registada, proibir a importagio directa
de produtos que ostentam a mesma marca pela empresas titular do direito a
mesma marca, a titulo originirio, no Estado-membro (B), ndo constitui parte
integrante do direito de propriedade industrial e comercial na acep¢io do artigo

36.° do Tratado;

essa faculdade constitui um exercicio do direito 4 marca incompativel com os prin-
cipios fundamentais do Tratado que resultam das disposicoes relativas 4 livre

circulagio de mercadorias;

— o mesmo sucede quando as importa¢cdes dos referidos produtos no Estado-membro
(A) sdo efectuadas por intermédio de um comerciante estabelecido no
Estado-membro (B) que os adquiriu 2 empresa titular da marca nesse Estado.
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