BMW

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
E G. JACOBS

apresentadas em 2 de Abril de 1998~

1. Em que medida pode o titular de uma
marca opor-se ao uso da sua marca por ter-
ceiros, com a finalidade de anunciar a pres-
tagio de servigos ligados aos seus produtos
auténticos abrangidos pela referida marca, sc
a ndo tiver registado para o tipo de servigos
em causa? Eis a questdo principal suscitada
no presente pedido de decisio prejudicial,
relativo & interpretagdo da directiva sobre as
marcas !, submetido pelo Hoge Raad der
Nederlanden.

Matéria de facto

2. A Bayerische Motorenwerke AG (a scguir
«BMW AG»), sociedade de dircito alemio
com sede em Munique, fabrica ¢ comercializa
veiculos a motor. Comercializa automéveis da
marca BMW nos Estados do Benelux desde
1930.

3. A BMW AG registou no Instituto das
Marcas do Benelux a marca nominativa BMW

* Lingua originak inglés.

1 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Consclho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagées dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

¢ duas marcas figurativas para, inter alia,
motores ¢ automéveis, bem como para pegas
sobressalentes e acessérios para motores ¢
automéveis (a seguir «marcas BMW»),

4. A BMW AG comercializa os seus veiculos
por intermédio de uma rede de concessiond-
rios. Nos Pafscs Baixos, controla a rede com
o auxilio da BMW Nederland BV (a scguir
«BMW BV»), Os concessiondrios tém o dircito
de utilizar as marcas BMW no exercicio da
sua actividade, mas sio obrigados a respeitar
as normas de clevada qualidade julgadas indis-
pensdveis pela BMW AG e suas filiais no
imbito do servigo ¢ da garantia que asscguram
¢ quando da promogio das vendas.

5. O demandado, R. Decnik, cxplora uma
garagem. Embora nio faga parte da rede de
concessiondrios da BMW AG, cspecializou-se
de modo particular na venda de veiculos
usados da marca BMW bem como na repa-
ragio ¢ na manutengdo de veiculos da referida
marca.

6. Na presente instincia, a BMW AG ¢ a
BMW BV (a seguir «<BMW») alegam que R.
Deenik faz, no quadro da sua actividade, um
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uso ilfcito das marcas da BMW AG ou, pelo
menos, de sinais semelhantes, em antincios
publicitirios. Com esse fundamento, a BMW
solicitou, no seu requerimento de 21 de Feve-
reiro de 1994, uma decisio judicial vedando a
R. Deenik a utilizagio das marcas BMW ou
de qualquer outro sinal semelhante, em andn-
cios, mensagens publicitirias ou outras comu-
nicagdes, assim como a utilizagdo das citadas
marcas ou sinais por qualquer outro meio, em
proveito da sua actividade ou com cla relaci-
onada. A BMW invocou os seus direitos ao
abrigo do artigo 13.°-A da Lei Uniforme
Benelux sobre as Marcas, na redacgio entio
vigente (a seguir «lei Benelux»).

7. O Arrondissementsrechtbank te Zwolle (a
seguir «Rechtbank») entendeu que determi-
nadas afirmagdes feitas por R. Deenik em
andncios constitufam uma utilizacio ilicita
das marcas BMW, na medida em que tais
declaraces podiam dar a impressio de que
emanavam de uma empresa autorizada a uti-
lizar estas marcas e, portanto, pertencente i
rede de concessionirios BMW. Por tal motivo,
o Rechtbank proibiu R. Deenik de utilizar
dessa forma as marcas BMW.

8. Todavia, o Rechtbank considerou igual-
mente que R. Deenik tinha o direito de uti-
lizar, em andncios, expressdes como «repara-
¢des e manutengio de BMW», visto
tratarem-se, manifestamente, de meras refe-
réncias a produtos da marca BMW,; assim
sendo, e ainda que tal utilizacio nio estivesse
abrangida pela excep¢io prevista no artigo
13.°-A, n.° 3, da lei Benelux (que contemplava
o esgotamento dos direitos conferidos pela
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marca ao seu titular em relagdo aos produtos
que o titular ou um seu concessionirio
tivessem comercializado sob essa marca), exis-
tiam, de qualquer modo, motivos legitimos
para o uso da marca, e o proprietirio da
mesma nio podia ser prejudicado por essa
utilizagio. Além disso, o Rechtbank consi-
derou licito o emprego de expressées como
«especialista em BMW» ou «especializado em
BMW>, porquanto a BMW nio contestou que
R. Deenik possuisse experiéncia especializada
no dominio dos veiculos BMW e também
porque nio competia 3 BMW decidir quem
se poderia apresentar como especialista em
veiculos BMW. O Rechtbank rejeitou ainda o
pedido de indemnizagio da BMW.

9. A BMW recorreu dessa decisio para o
Gerechtshof te Arnhem, requerendo, para
além da anulacio da decisdo na parte em que
nio acolheu os seus pedidos iniciais ou apenas
os acolheu parcialmente, a declaragio, em
suma, de que R. Deenik, a0 mencionar, em
aniincios, «reparagdes e manutengio de BMW»
¢ a0 apresentar-se como «especialista em
BMW» ou «especializado em BMW», estava
a violar os direitos de marca pertencentes 3
BMW e de que, de qualquer modo, o seu
comportamento era ilicito. R. Deenik interpds
recurso subordinado.

10. O Gerechtshof, no seu acérdio de 22 de
Agosto de 1995, pronunciando-se simultane-
amente sobre o recurso principal e sobre o
subordinado, confirmou a decisio do Recht-
bank. O referido acérdio foi objecto de
recurso para o Hoge Raad.
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11, Como ji foi dito, o requerimento que
deu inicio a instdncia foi apresentado em 21
de Fevereiro de 1994. Nessa altura, j4 a direc-
tiva sobre as marcas devia estar transposta
para o ordenamento juridico do Benelux, uma
vez que a data-limite para a implementagio
da directiva era 31 de Dezembro de 19922,
Contudo, o Protocolo Benelux de 2 de
Dezembro de 1992, que altera a Lei Uniforme
Benclux sobre as Marcas em conformidade
com a directiva sobre as marcas (¢ nomeada-
mente o artigo 13.°-A, n.°1, da lei), nio
entrou em vigor antes de 1 de Janeiro de 1996.
A Lei Uniforme Benclux sobre as Marcas,
com as alteragdes que lhe foram introduzidas
pelo citado protocolo, serd doravante desig-
nada «lei Benelux alterada».

12. O Hoge Raad considera que o recurso
submetido 4 sua apreciagio suscita a questio
de saber se, ao caso vertente, se aplica o texto
da lei Benelux na sua anterior redacgio ou na
sua nova redacgio. Uma vez que o protocolo
Benclux, que altera a lei Benelux, nio contém
qualquer disposi¢io transitéria relacionada
com o artigo 13.°-A da referida lei, o Hoge
Raad decidiu submeter essa questio ao Tri-
bunal de Justica Benelux. O Hoge Raad
decidiu igualmente submeter ao Tribunal de
Justica 2 questio de saber se os Estados-
-Mcmbros, ao adaptarem a sua legislagio A
dircctiva, sdo livres de prever disposigdes tran-
sitérias ou se, ao fazé-lo, devem obedecer a
determinadas limitagdes e, em caso afirma-
tivo, a quais,

2 — Por forga do artigo 16.°, n.°1, da dircctiva, os Estados-
-Mcmbros deviam ter dado exccugio is suas disposigées, o
mais tardar, cm 28 de Dezembro de 1991, No entanto, pela
Decisio 92/10/CEE do Consclho, de 19 de Dezembro de
1991, que prorroga a data de cntrada em vigor das disposiacs
nacionais de aplicagio da Dircctiva 89/104 (JO 1992, L 6,
p.35), 0 Conscrllo fez uso da faculdade que lhe era conferida
pelo artigo 16.° n.° 2, ¢ prorrogou a data-limite para a imple-
mentagio da directiva até 31 de Dezembro de 1992

13. O Hoge Raad considera igualmente neces-
sdrio submeter ao Tribunal de Justica Benclux
outras questdes relativas 3 interpretagio da lei
Benelux, tanto anterior como posteriormente
4 execugio da dircctiva, Porém, reconhecendo
que tanto o antigo como o novo texto da lei
Benelux devem ser interpretados, na medida
do possivel, A luz da letra e do espirito da
directiva, submeteu a cste Tribunal questdes
similares relativas A interpretagio da directiva,

14. As questdes colocadas ao Tribunal de
Justica sdo as scguintes:

«1) Dado que a Directiva 89/104/CEE,
apenas no que respeita ao caso descrito
no n.° 4 do artigo 5.% contém uma dis-
posiciio transitéria no que toca aos
dircitos conferidos pela marca, sio os
Estados-Membros, para o mais, livres de
regular 2 matéria ou implicam o direito
comunitdrio em geral ¢/ou a finalidade ¢
o alcance da directiva em particular que
estes nio sdo a este respeito completa-
mente livres, mas devem respeitar deter-
minadas limitagdes ¢, em caso afirma-
tivo, quais?

2) Quando alguém, sem o consentimento
o titular da marca, faga uso da sua marca
do titular d fag d
registada que lhe confere um dircito
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exclusivo para determinados produtos
com a finalidade de anunciar ao ptblico

a) que presta servigos de reparagio e
manutengio dos produtos comerciali-
zados com a referida marca pelo titular
da mesma ou com o seu consenti-
mento ou

b) que é especialista ou est especializado
nos referidos produtos,

cabe, no sistema do artigo 5.° da direc-
tiva, entender-se:

1) o uso da marca para produtos idén-
ticos aqueles para os quais a marca
foi registada, na acepgio da alinea a)
do n.° 1 do artigo 5.%

ii) o uso da referida marca para os ser-
vigos, a considerar como o uso da
marca no sentido da alineaa) don.° 1
do artigo 5.° ou como o uso da marca
no sentido da alinea b) do n.°1 do
artigo 5.°, supondo que se possa
decidir que existe uma semelhanga
entre os referidos servigos ¢ os pro-
dutos para os quais a marca foi regis-
tada;

i) o uso da marca no sentido do n.°2
do artigo 5. ou

1v) o uso da marca no sentido do n.°5
do artigo 5.° ?
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3)

4)

5)

Tem importincia para a resposta i questdo
b) o facto de se tratar do antdncio (a) ou
do antincio (b)?

Para responder & questdo de saber se o
titular da marca se pode opor ao uso da
sua marca registada que lhe confere um
direito exclusivo para determinados pro-
dutos e tendo em conta o disposto no
artigo 7.° da directiva, tem importincia
que se trate do uso a que se referem os
pontos 1), i1), 1ii) ou iv) da questio b)?

Supondo que, em ambos os casos ou num
dos casos descritos no inicio da questio
b), se trata do uso da marca no sentido
seja da alfnea a) ou seja da alinea b) do
n.°1 do artigo 5.°, pode o titular da
marca opor-se apenas ao referido uso
quando quem faca esse uso da marca dé
com isso a impressdo de que a sua empresa
faz parte da organizacio do titular da
marca ou pode este também opor-se ao
referido uso quando exista a possibili-
dade clara de, pelo modo como é feito
uso da marca nos referidos antincios, se
dar ao piblico a impressio de que a
marca é utilizada em grande medida para
fazer a publicidade da prépria empresa,
desse modo sugerindo uma determinada
qualidade?»
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15. A BMW, os Governos italiano e do Reino
Unido e a Comissdo apresentaram obser-
vagBes escritas. Na audiéncia, estiveram repre-
sentados a BMW, R. Deenik, o Governo do
Reino Unido e a2 Comissio.

A directiva sobre as marcas

16. A directiva sobre as marcas constitui uma
primeira ctapa no processo de harmonizagio
das legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas. Harmoniza, nomecada-
mente, os direitos conferidos pela marca, dei-
xando ao critério dos Estados-Membros a
adopgio ou nio de algumas das suas disposi-
¢des, Assim, o artigo 5.° da directiva dispde o
scguinte:

«Dircitos conferidos pela marca

1. A marca registada conferc ao scu titular
um direito exclusivo. O titular fica habilitado
a proibir que um terceiro, sem o seu consen-
timento, faca uso na vida comercial:

a) Dec qualquer sinal idéntico 4 marca para
produtos ou servigos idénticos aqueles para
os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido
i sua identidade ou semeclhanga com a
marca ¢ devido 2 identidade ou semelhanga
dos produtos ou servigos a que a marca ¢
o sinal se destinam, exista, no espirito do
piblico, um risco de confusio que com-
preenda o risco de associagdo entre o sinal
¢ a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderd também
estipular que o titular fique habilitado a proibir
que terceiros fagam uso, na vida comercial,
sem o seu consentimento, de qualquer sinal
idéntico ou semelhante & marca para produtos
ou servigos que nio sejam semclhantes aqueles
para os quais a marca foi registada, sempre
que esta goze de prestigio no Estado-Membro
¢ que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do caricter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se
encontrem preenchidas as condigdes enume-
radas nos n.°*1 ¢ 2

a) Apor o sinal nos produtos ou na respec-
tiva embalagem;
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b) Oferecer os produtos para venda ou
colocé-los no mercado para esse fim, ou
oferecer ou fornecer servigos sob o sinal;

¢) Importar ou exportar produtos com esse
sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comer-
ciais e na publicidade.

4. Antes da entrada em vigor das disposigbes
necessdrias para dar cumprimento i presente
directiva num Estado-Membro, nos casos em
que o direito desse Estado-Membro nio pre-
veja a proibi¢do do uso de um sinal nas con-
digdes previstas no n.° 1, alinea b), ou no n.° 2,
os direitos conferidos pela marca nio podem
ser invocados para impedir a continuagio do
uso desse sinal.

5. Os n.°°1 a 4 nio afectam as disposi¢Ses
apliciveis num Estado-Membro relativas 3
protecgdo contra o uso de um sinal feito para
fins diversos dos que consistem em distinguir
os produtos ou servigos, desde que a utili-
zagio desse sinal, sem justo motivo, tire par-
tido indevido do cardcter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique».
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17. Alei Benelux alterada prevé, no seu artigo
13.°-A, n.° 1, alincas c) e d), respectivamente,
as formas de proteccio facultativa contem-
pladas no artigo 5.°, n.° 2, e garantidas pelo
artigo 5.° n.° 5.

18. Os direitos conferidos pelo artigo 5.°
estdo, no entanto, condicionados pelos limites
impostos pelos artigos 6.° ¢ 7.° O artigo 6.°
dispBe, na parte que interessa:

«Limitagio dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca nio per-
mite a0 seu titular proibir a terceiros o uso,
na vida comercial:

a) Do seu préprio nome e endereco;

b) De indicagdes relativas 3 espécie, & quali-
dade, A quantidade, ao destino, ao valor, 3
proveniéncia geogrifica, 4 época de pro-
ducio do produto ou da prestacio do
servigo ou a outras caracteristicas dos pro-
dutos ou servicos;
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¢) Da marca, sempre que tal seja necessirio
para indicar o destino de um produto ou
servigo, nomeadamente sob a forma de
acessérios ou pegas sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformi-
dade com préticas honestas em matéria indus-
trial ou comercial.»

19. O artigo 7.° dispde:

«BEsgotamento dos dircitos conferidos pela
marca

1. O dircito conferido pela marca nio per-
mite ao seu titular proibir o uso desta para
produtos comercializados na Comunidade sob
essa marca pelo titular ou com o scu consen-
timento.

2. O n.°1 ndo é aplicdvel sempre que existam
motivos legitimos que justifiquem que o titular
sc oponha & comercializagio posterior dos
produtos, nomeadamente sempre que o estado
desses produtos scja modificade ou alterado
apés a sua colocagio no mercado.»

Quanto a primeira questdo

20. Com a primeira questdao, o Hoge Raad
pergunta se, dado que a Directiva 89/104 s6
contém uma disposi¢io transitéria, no que
respeita ao caso descrito no seu artigo 5.°%
n.° 4, quanto aos direitos conferidos pela
marca, sio os Estados-Membros, «para o mais,
livres de regular a matéria» ou se o direito
comunitdrio, em geral, ou ainda a finalidade
¢ o alcance da directiva, em particular,
implicam que os Estados-Membros nio sio
completamente livres na matéria, devendo res-
peitar determinadas limitagdes? E, em caso
afirmativo, quais?

21. Conforme ji foi exposto, o Hoge Raad
considera que essa questio se coloca pelo
facto dc a dircctiva ndo ter sido transposta
para a ordem juridica interna dos Estados
Benelux antes de 1 de Janciro de 1996, quando
os factos que estio na origem do presente
litigio ocorrcram, ¢ a acgio foi intentada antes
dessa data, mas depois da data em que a
directiva devia ter sido transposta (31 de
Dezembro de 1992).

22. A disposigio transitéria contida no artigo
5.% n.° 4, a que o Hoge Raad se refere, dispée
que, antes da entrada em vigor das dispo-
sigdes nccessdrias para dar cumprimento 3
presente directiva num Estado-Membro, nos
casos em que o dircito desse Estado-Membro
nio preveja a proibigio do uso de um sinal
nas condigbes previstas no artigo 5.° n.° 1,
alinca b), ou no n.°2 do mesmo artigo, os
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direitos conferidos pela marca nio podem ser
invocados para impedir a continuagio do uso
desse sinal. Outras disposi¢des transitérias
constam do artigo 3.°, n.° 4, e do artigo 4.,

.26, que dispdem que qualquer Estado-
—Membro pode prever que os motivos de
recusa de registo ou de nulidade do mesmo
aplicdveis no Estado-Membro em causa, antes
da data de entrada em vigor das disposigdes
necessirias para dar cumprimento 3 directiva,
se apliquem ds marcas para as quais tenha
sido apresentado um pedido de registo antes
dessa data.

23. A Comissio, a BMW e o Governo do
Reino Unido argumentam que a presenca de
disposi¢Bes transitérias expressamente pre-
vistas na directiva indica claramente que esta
nio autoriza outras disposicdes transitdrias
para além das que contempla.

24, Contudo, e salvo na medida da eventual
aplicabilidade do artigo 5.° n.° 4, a directiva
ndo aborda a questio de saber se é a lei naci-
onal anterior ou a lei nacional adaptada a
directiva que se aplica ao litfgio, em caso de
uso {por oposi¢io ao registo) > de um sinal
que teve inicio antes da data em que a direc-
tiva entrou em vigor mas que ainda continua
e em relagdo ao qual é necessirio tomar agora
uma decisio.

3 — V. os artigos 3.°, n.°4, ¢ 4.% n.° 6, mencionados no n.°22
antcrior.
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25, Segundo a BMW, é essa a situagdo que o
Hoge Raad tem em mente, ao formular a pri-
meira questio: a BMW explica que, com este
processo, pretende obter uma decisio que
proiba a publicidade futura e lhe atribua uma
mdemmzagao por perdas e danos pelos antin-
cios j4 efectuados. Se bem que a lei alterada
esteja agora em vigor, o Hoge Raad deve
pronunciar-se sobre a razoabilidade da deciso
proferida pelo Gerechtshof numa altura em
que a lei alterada ainda nio estava em vigor.
No entender da BMW, se o Hoge Raad con-
siderar que o Gerechtshof aplicou correcta-
mente a lei anterior, a sua decisdo serd sim-
plesmente confirmada; todavia, no caso de o
Hoge Raad anular a decisio do Gerechtshof
e decidir ele préprio do mérito da causa ou
reenviar o processo ao Gerechtshof, o litigio
terd de ser julgado com base na lei alterada.

26. A opinido expressa pelo advogado-geral
no processo pendente no Hoge Raad difere
ligeiramente da opinido da BMW. Em seu
entender, e com ressalva da regra segundo a
qual, uma vez terminado o prazo para a trans-
posicio de uma directiva para a ordem juri-
dica interna de um Estado-Membro, a lei
nacional deve, na medida do possivel, ser
interpretada 2 luz da directiva, a lei que o
Hoge Raad deve aplicar é a antiga lei naci-
onal, por analogia com o disposto no artigo
74.°, n.°4, da Overgangswet Nieuw BW.
Segundo a BMW, este artigo estabelece que a
lei anterior é aplicdvel ainda que o processo
seja remetido 2 instincia inferior, 2 menos que
a causa deva ser tratada de novo na integra. A
BMW explica que o Hoge Raad deseja saber
se o direito comunitdrio autoriza disposi¢des
transitérias deste teor.
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27. Para dar resposta i primeira questio colo-
cada pelo Hoge Raad, afigura-se-me sufici-
ente fazer as seguintes observagdes.

28. Uma vez que o que estd aqui em causa é
o uso continuado do sinal apés a data-limite
para a transposi¢io da dircctiva, os direitos
conferidos pelo artigo 5.° da directiva devem
aplicar-se, a menos que estejamos perante a
situagdo prevista no artigo 5.% n.° 4, como ji
foi referido. A directiva nio contcmpla quais-
quer outras disposigdes transitérias respei-
tantes ao uso ou ao registo de um sinal em
altura posterior & mencionada data, para além
das expressamente enunciadas no scu texto. A
partir dessa data, quer a directiva haja sido
transposta para o dircito nacional quer ndo,
todas as disposi¢oes da lei interna devem ser
interpretadas, tanto quanto possivel, de har-
monia com a directiva 4. Em contrapartida, se
a dircctiva nio tiver sido transposta da forma
correcta, poderi colocar-se a questio de saber
se as suas disposicbes poderiam ter cfeito
directo numa acgdo instaurada contra parti-
culares 5.

29. Na medida em que o problema respeita A
utilizagdo do sinal antes do termo do prazo
para a transposigio da dircctiva, pode-se
aplicar o dircito interno anterior, sem ter em
conta a directiva, Como o Tribunal declarou
no acérdio Salumi 6, as normas materiais sio
«habitualmente interpretadas como s6 abran-

4 — Acérdio de 13 de Novembro de 1990, Marleasing (C-106/89,
Coleet,, p. 1-4135),

5 — Acérdios de 26 dc Feverciro de 1986, Marshall (152/84,
Colect,, p.723), ¢ de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori
(C-91/92, Colect., p. 1-3325).

6 — Acérdio dc 12 de Novembro dec 1981 (212/80 a 217/80,
Recueil, p. 2735).

gendo situaces existentes previamente 2 sua
entrada em vigor na medida em que derive
claramente dos seus termos, finalidades ou
sistemética que tal cfeito lhes deve ser atri-
buido» 7. O que nio sc verifica neste caso.

30. Por conscguinte, concluo, em resposta 2
primeira questdo, que, na transposigio da
directiva para dircito interno, os Estados-
-Membros nio sio livres de adoptar outras
disposi¢Bes transitdrias para além das expres-
samente previstas na directiva, na medida em
que as mesmas prejudicariam a cabal ¢ cor-
recta transposicio da directiva.

Quanto as segunda, terceira, quarta e quinta
questoes

31. No respeitante as scgunda, terceira, quarta
¢ quinta questdes, importa ter em mente que
R. Deenik vende veiculos usados da marca
BMW, asscgurando ainda a reparagio ¢ a
manutengio de veiculos desta marca. Deve
igualmente observar-se que as marcas BMW
foram registadas para veiculos a motor (assim

7 — N.°9 do acérdio. V. igualmente acérdios de 6 de Julho de
1993, CT Control (Roterdio) ¢ JCT Benclux/Comissio
(C-121/91 ¢ C-122/91, Colcct,, p. 1-3873), ¢ dc 6 de Novembro
dc 1997, Conserchimica (C- 261/‘)6 Colect,, p. 1-6177, 0. 16
a 18).
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como para as suas pegas sobressalentes e aces-
sérios), mas ndo para os servigos a eles refe-
rentes.

32. As questdes colocadas referem-se 3 utili-
zagdo, por R. Deenik, dos antincios «especi-
alista em BMW>» ou «especializado em BMW»
e «reparagbes e manutengio de BMW»,
Enquanto o dltimo destes antincios respeita
inequivocamente aos servigos de reparagio e
de manutencio prestados por R. Deenik, o
Hoge Raad sublinha que as referéncias 2 uma
especializagio em matéria de veiculos BMW
podem ser entendidas como indicando, simul-
taneamente, a prestagio de servicos de repa-
ragio e de manutengio ¢ a venda de veiculos

BMW usados.

33. Penso que ndo compete ao Tribunal de
Justica procurar dar indicagdes quanto is
expressdes especificas que estio a ser discu-
tidas no 4mbito do processo principal. No
entanto, o Tribunal pode fornecer orientacdes
quanto aos principios aplicdveis.

O uso da marca relativamente a produtos

34. Na medida em que os andncios sZo mera-
mente utilizados para anunciar que se encon-
tram 2 venda, na garagem de R. Deenik, vei-
culos BMW usados, o uso da marca fica
abrangido pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva, uma vez que se refere ao uso da
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marca relativamente ao produto auténtico: o
artigo 5.% n.° 1, alinea a), confere ao titular da
marca registada o direito de impedir que qual-
quer terceiro, sem o seu consentimento, faca
uso, na vida comercial, «de qualquer sinal
idéntico 3 marca para produtos ou servigos
idénticos Aqueles para os quais a marca foi
registada».

35. Na realidade, mesmo o antincio referente
i reparacdo e manutencio cai no imbito de
aplicagio dessa norma, uma vez que pode ser
entendido como significando simplesmente
que a garagem de R. Deenik esti em con-
digdes de fazer revisées de veiculos BMW e
nio que essa revisio estd autorizada pela
BMW. Como o Reino Unido faz notar, neste
caso, a marca é utilizada para descrever os
produtos que podem ser objecto de reparagio
e de manutengio, sendo assim usada mais «em
relagdo a» viaturas do que propriamente aos
servigos de R. Deenik.

36. A questio que se coloca entio é a de saber
se os direitos conferidos 3 BMW pelo artigo
5.%, n.° 1, alinea a), da directiva estio sujeitos
is excepgdes previstas no artigo 7.° (relativo
ao esgotamento dos direitos conferidos pela
marca), ou no artigo 6.° (que respeita, nome-
adamente, ao direito de indicar o destino de
um produto ou de um servigo).

37. O artigo 7.°, n.° 1, da directiva nio per-
mite que o titular da marca proiba o uso desta
«para produtos comercializados na Comuni-
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dade sob essa marca pelo titular ou com o scu
consentimento», 0 que parece ser aqui o caso.
Contudo, ao abrigo do artigo 7.°, n.°2, o
titular de uma marca pode opor-se 3 comer-
cializagio posterior dos produtos quando
existam «motivos legitimos» para o fazer
«nomeadamente sempre que o estado desses
produtos seja modificado ou alterado apés a
sua colocagio no mercado».

38. No acérddo Parfums Christian Dior 8,
recentemente proferido, o Tribunal de Justica
declarou que um revendedor nio s6 & livre de
revender tais produtos como também de fazer
uso da marca para anunciar ao piblico a
futura comercializagio desses produtos;
porém, o titular da marca pode opor-se ao
uso da sua marca nessa publicidade se esta
prejudicar gravemente o prestigio da marca.

39. O processo Parfums Christian Dior nio
dizia respeito a publicidade alegadamente ten-
dente a fazer o piblico acreditar que o anun-
ciante era um distribuidor autorizado: a acu-
sagio da Dior cra, ao invés, a de que a
pubhcld1dc em questio ndo satisfazia as suas
cx1gcncns neste dominio. No entanto, cm
situages em que se verifique um risco real e
devidamente comprovado de que determi-
nada publicidade leve o piblico a crer que o
revendedor é um distribuidor autorizado, deve

8 — Acérdio dc 4 dc Novembro de 1997 (C-337/95, Colcct,,
p. 1-6013),

ser permitido ao titular da marca invocar a
marca que registou para os seus produtos, a
fim de cvitar tal confusio no espirito do
piblico, ¢ isto mesmo quando, devido i com-
peténcia e A respeitabilidade da empresa em
questdo, o seu prestigio tenha permanccido
incélume.

40. Argumentou-se, no processo Parfums
Christian Dior, que a faculdade de que o
titular da marca goza, de se opor tanto a uma
publicidade lesiva do seu prestigio como a
uma publicidade que sugira que o revendedor
¢ um distribuidor autorizado, teria por con-
scquéncia pritica proibir todo ¢ qualquer
comércio paralclo, uma vez que, a0 melho-
rarem a sua publicidade na tentativa de evi-
tarem a primeira das referidas acusagdes, os
revendedores ficariam sujeitos a incorrer na
segunda. Penso, todavia, que o revendedor
deve ser livre de melhorar a sua publicidade
sem que daf se deduza que se trata de um dis-
tribuidor autorizado, ¢ o mesmo deve
aplicar-se A prestagio de servios por um
comerciante independente. Se a utilizagio de
antincios de qualidade adequada, por parte do
comerciante, fosse equiparada & apresentagio
do mesmo como distribuidor autorizado, tal
representaria uma restrigio injustificada ao
comércio de mercadorias e i prestagio de ser-
Vvigos.

41, Desse modo, em circunstincias seme-
lhantes is deste caso, a BMW s6 pode opor-se
a publicidade feita por R. Deenik se esta
causar sérios danos ao prestigio da BMW, ou
sc existir um risco real e devidamente com-
provado de que o piiblico scja levado a crer
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que R. Deenik estd autorizado pela BMW a
vender os seus automdveis. Essa apreciagio
constitui, na sua esséncia, uma questio de
facto da competéncia do érgio jurisdicional
nacional; mas, de acordo com a avaliagio dos
factos ji efectuada, afigura-se improvivel:
tanto o Rechtbank como o Gerechtshof con-
sideraram que a publicidade ainda em causa
nio sugeria que R, Deenik era um distribuidor
autorizado e que ndo parecia incorrecto des-
crever R. Deentk como tendo uma experi-
ncia especializada em matéria de veiculos

BMW.

42. Quanto 2 dltima questio suscitada pelo
Hoge Raad, note-se que a BMW alega que R.
Deenik faz uso das marcas BMW para fazer
publicidade 3 sua prépria actividade, uma vez
que o simples facto de anunciar que vende e
repara os seus produtos d 2 sua actividade
uma imagem de elevada qualidade. Contudo,
se ndo existir a probabilidade de o piblico ser
levado a crer que existe qualquer relagio
comercial entre o revendedor e o titular da
marca, o mero facto de a actividade comercial
do revendedor retirar beneficios do uso da
marca, dado que a venda dos produtos por
ela protegidos lhe d4 uma aura de qualidade,
nio constitui, em minha opiniio, um motivo
legitimo, na acepgio do artigo 7.°, n.° 2, da
directiva, nem justificagio bastante para que
o titular de uma marca se oponha 3 publici-
dade dos seus produtos. Caso contririo, seria
extremamente dificil para um comerciante
informar eficazmente o piiblico da actividade
a que se dedica.
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A wiilizacio da marca relativamente a ser-
vigos

43, O uso da marca em relagio a servigos de
reparagio e de manutencio suscita questdes
diversas, pois as marcas BMW estdo regis-
tadas unicamente em relagio aos veiculos
BMW e nio aos servigos. Por conseguinte, a
questio com que nos confrontamos é a de
saber se, e em que circunstincias, uma marca
protegida para produtos é afectada pelo uso
que é feito da mesma marca para anunciar
servigos que sio oferecidos independente-
mente desses produtos e relativamente aos
quais a marca nio foi objecto de registo.

44. Para solucionar esta questio, é necessirio
averiguar, em primeiro lugar, se, para efeitos
do artigo 5.° n.° 1, da directiva, os servigos
podem ser idénticos ou similares aos pro-
dutos. Parece evidente que os produtos e os
servigos nio podem ser idénticos ao ponto de
forcarem a aplicagio do artigo 5.°, n.° 1, alinea
a), mas sio passiveis de semelhanca, caso em
que, em principio, o artigo 5.%, n.° 1, alinea b),
pode ser aplicivel.

45. Os produtos e servigos podem muito bem
ser similares sempre que, como se verifica no
caso vertente, os servigos prestados se relaci-
onem com a reparagio ou a manutengio dos
produtos em causa. Todavia, como salienta o
Reino Unido, a decisio sobre a eventual seme-
thanga compete ao érgio jurisdicional naci-
onal. Pode ser 1itil a0 érgio jurisdicional naci-
onal ter em conta o facto de os servicos serem
oferecidos no mesmo local em que os vei-
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culos sio vendidos, bem como outras consi-
deragdes desta indole, mas ¢é a esse érgio que
compete a verificagio da semelhanga. A
questio fulcral reside em determinar sc a
eventual semelhanga ¢é suficiente para causar a
confusio no espirito do piblico, na interpre-
tagio que o Tribunal fez do termo «confu-
sdo» no processo SABEL ? —, o que sugere
que o que importa, neste caso especifico, é
determinar se existe um risco de confusio que
possa levar o ptblico a acreditar que cxiste
qualquer relagio comercial entre os fornece-
dores dos produtos e dos servigos em cau-
sa 19, Por cstas razdes, no que toca i dltima
questdo suscitada pelo Hoge Raad, fica patente
que ndo basta, para cfeitos da aplicagio do
artigo 5.° n.° 1, alinea b), e nio existindo o
mencionado risco de confusio, demonstrar
apenas que o revendedor & beneficiado pelo
simples facto de a sua actividade estar ligada
a produtos protegidos por uma marca, porque
a aura de qualidade que cnvolve a marca
reflecte-se de algum modo na sua empresa,
conferindo-lhe uma imagem de qualidade cle-
vada.

46. Quanto ao artigo 5.° n.° 2, da directiva,
csta norma aplica-se (quando os Estados-
-Membros o prevejam) a situagdes em que
uma marca registada goze de prestigio num
Estado-Membro ¢ em que a utilizagio de um
sinal, sem justo motivo, para produtos ou ser-
vigos que nio scjam semclhantes, tire partido

9 — Acérdio de 11 de Novembro de 1997 (C-251/95, Colect.,
p. 1-6191),

10 — V. as minhas concluses apresentadas em 2 de Abril de 1998
no processo Canon (C-39/97).

indevido do carécter distintivo ou do pres-
tigio da marca ou os prejudique.

47. Também, neste caso, cabe ao érgio juris-
dicional nacional aplicar esta norma i luz da
matéria de facto, mas, tal como salientam o
Reino Unido ¢ a Comissio, parcce impro-
vivel que esta disposigio scja aqui aplicivel ¢,
nomeadamente, afigura-se dificil defender que
uma publicidade efectuada no mbito de acti-
vidades econémicas legitimas, como a repa-
ragio de veiculos usados, possa ser conside-
rada um uso sem motivo legitimo. De igual
modo, regra geral, 3 luz do preceituado, tal
utilizagio ndo implica qualquer prejuizo. Os
danos sofridos pela BMW seriam sobretudo
resultantes, como sugere 2 Comissio, da con-
corréncia que os garagistas independentes
movem aos distribuidores autorizades da
BMW. Do ponto de vista da protecgio da
marca, um prejuizo desse tipo nio & perti-
nente.

48. O érgio jurisdicional nacional refere-se
igualmente ao artigo 5.° n.°5, da directiva,
que estabelece que os seus miimeros anteriores
nio afcctardo as disposigbes aplicdveis num
Estado-Membro relativas 3 protecgdo contra
o uso de um sinal feito para fins diversos dos
que consistem cm distinguir os produtos ou
servigos, quando a utilizagio desse sinal, sem
justo motivo, tire partido indevido do cardcter
distintivo ou do prestigio da marca ou os pre-
judique.
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49. O artigo 5.% n.° 5, protege assim, medi-
ante as condi¢des que enumera, as disposigbes
de direito interno que conferem uma pro-
tecgio contra priticas desleais ou lesivas. Tais
priticas, se estivessem em causa 1o caso ver-
tente, poderiam ser objecto de acgio judicial
a instaurar com base nas referidas disposigdes
de direito nacional, independentemente da
directiva. A BMW considera que o artigo 5.°,
n.° 5, se aplica ao presente caso, sem, con-
tudo, especificar quais as normas de direito
nacional aplicdveis. A Comissio, em contra-
partida, considera que a publicidade em
questio nio pode ser caracterizada como ser-
vindo «fins diversos dos que consistem em
distinguir os produtos ou servigos», conforme
o disposto no artigo 5.% n.° 5. De qualquer
modo, é duvidoso que o artigo 5.° n.° 5, se
aplique a0 presente caso, dado que, tal como
acontece com 0 artigo 5.°, n.° 2, o mesmo sé
pode ser invocado contra o uso «sem justo
motivo», para além de que, conforme menci-
onado no n.°47, supra, parece de dificil
demonstracio que a publicidade de activi-
dades econémicas legitimas, como a reparagio
de veiculos usados, possa ser integrada nessa
definigio.

O artigo 6.°

50. O érgio jurisdicional nacional nio
colocou nenhuma questio directamente rela-
cionada com o artigo 6.° da directiva. Ora, na
sistemitica da directiva, enquanto o artigo 5.°,
n.° 5, estipula os direitos do titular da marca,
o artigo 6.° imp&e determinadas limitagSes a
esses direitos. Apesar disso, o artigo 6.° foi
referido pelo Governo do Reino Unido, nas
suas observagBes escritas, € também pela BMW,
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pelo Governo italiano e pela Comissio, em
resposta a uma questdo colocada pelo Tri-
bunal quanto i eventual aplicabilidade do
referido artigo. No caso em aprego, a questio
coloca-se principalmente em relagio ao for-
necimento de servicos por um comerciante
independente.

51. Conforme ji foi referido anteriormen-
te 11, o artigo 6.% n.° 1, estabelece nas suas
alfneas b) e c), respectivamente, que o direito
conferido pela marca nio permite ao seu titular
proibir a terceiros o uso, na vida comercial,
designadamente: «de indicagBes relativas i
espécie, 2 qualidade, 3 quantidade, ao destino,
ao valor, 4 proveniéncia geogrifica, 4 época de
producio do produto ou da prestagio do
servigo ou a outras caracteristicas dos pro-
dutos ou servigos», ou «da marca, sempre que
tal seja necessirio para indicar o destino de
um produto ou servigo, nomeadamente sob a
forma de acessérios ou pegas sobressalentes».
No entanto, em cada caso, o terceiro deveri
actuar «em conformidade com priticas
honestas em matéria industrial ou comercial».

52. A BMW, que faz notar que o artigo 6.°,
n.° 1, alinea c), obsta a que o titular da marca
possa proibir o uso da marca quando este for
«necessirio» para indicar o destino de um
produto ou servigo, alega que tal necessidade
ndo existe no caso presente.

11 — No n.° 18.
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53, Penso, mais uma vez, que cabe ao érgio
jurisdicional nacional pronunciar-se sobre esta
questdo, se suscitada. No entanto, a Comissao
obscrva que a questdo s6 se chegari a colocar,
nos termos do artigo 6.%, sc o titular da marca
conseguir invocar com &xito uma das dispo-
si¢des do artigo 5.° E isso, como ji vimos,
parece duvidoso. A Comissio acrescenta que
acondigio prcvxsta no artlgo 6.°,n.° 1, segundo
a qual o terceiro deve agir em conformidade
com préticas honestas em matéria industrial
ou comercial, é compativel com a interpre-
tagio a dar 3 nogdo constante do artigo 5.°,
n.°*2 ¢ 5 —, a de utilizagio de um sinal que,
sem justo motivo, tire partido indevido do
cardcter distintivo ou do prestigio da marca
ou os prejudique.

54. A BMW, parcialmente apoiada pclo
Governo italiano, alegou que R. Deenik podia
oferecer os seus servigos de reparagio c de
manutengio de veiculos, sem necessidade de
nomear nenhuma marca de carros especifica,
0 que parcce ser uma sugestio irrealista, Como
o Governo do Reino Unido fez questio de
salientar na audiéncia, se R. Deenik sc espe-
cializou, de facto, na manutengio ¢ na repa-
ragio de veiculos BMW, é dificil conceber
como poderi cle, na pritica, transmitir cssa
informacio aos scus clientes sem fazer uso do
sinal BMW. Como ji foi dito, a BMW con-
sidera que aquele beneficia do uso das marcas
da BMW em virtude de estas conferirem a sua
actividade uma aura de qualidade, e que isso
nio ¢ justo. Embora concorde com a posicio
do Governo do Reino Unido, o cerne da
questdo neste caso nio reside em saber sc R.
Deenik retira ou ndo vantagens da situagiio,
mas sim cm determinar o grau de liberdade
quc um comerciante, na sua posigio, pode
usufruir para descrever a natureza dos ser-
vigos que presta.

55. Em minha opiniio, o artigo 6.°, n.°1,
obsta a que o titular de uma marca registada
proiba a utilizagio da sua marca por um
comerciante independente com o fim de anun-
ciar a reparagdo ¢ a manutengio dos produtos
cobertos pela marca, desde que o comerciante
independente o faga «em conformidade com
priticas honestas em matéria industrial ou
comercial». Como ji foi dito, permitir que o
titular da marca proiba tal utilizagio da marca,
representaria uma restrigio injustificada da
liberdade do comerciante. Mas, em minha
opinido, se a publicidade for concebida de
molde a induzir o piblico a acreditar que o
revendedor estd autorizado pelo titular da
marca 12 ou, ao referir-se aos produtos do
titular da marca, a causar sérios danos ao
prestigio da mesma 13, entdo ji serd contriria
as referidas préticas. Relativamente 3 dltima
questdo suscitada pelo Hoge Raad, penso,
contudo, que o simples facto de se retirar
vantagem da utilizagio da marca nio colide
com as préticas honestas a que sc refere o
artigo 6.°, n.° 1,

56. Compete ao érgdo jurisdicional nacional
estabelecer, em relagio a determinada utili-
za¢io de uma marca, sc esse uso obedece is
condi¢des impostas pelo artigo 6.° Ao fazé-lo,
o 6rgio jurisdicional nacional deve, no entanto,
ter em atengio a nccessidade de velar por que
o conceito de «priticas honestas em matéria
industrial ou comercial» nio seja mtcrprct'\do
de um modo tio extensivo que possa vir a
constituir um obstdculo injustificado ao
comércio ou A concorréncia leal.

12 — V. 0.° 39, supra.
13 — V.n.° 38, supra.
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Conclusao

57. Por conseguinte, proponho que seja dada a seguinte resposta ds questdes colo-

cadas pelo Hoge Raad der Nederlanden:

1)

2)

A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve
ser interpretada no sentido de que, ao transporem a directiva para direito
interno, os Estados-Membros nio sdo livres de adoptar quaisquer outras dis-
posi¢es transitérias para além das expressamente contempladas na directiva, na
medida em que tais disposi¢des transitorias prejudicassem a cabal e correcta
transposigdo da directiva.

Quando uma garagem é especializada na reparagio e na manutencio de veiculos
de uma determinada marca e utiliza essa marca, sem o consentimento do seu
titular, para anunciar ao publico que efectua trabalhos de reparagio e de manu-
tengdo desses veiculos, ou que é especialista, ou ainda que est4 especializada no
que se refere a esses veiculos, os artigos 5.°, 6.° e 7.° da directiva devem ser
interpretados no sentido de que a garagem é livre de fazer uso dessa marca para
dar a conhecer ao piiblico a sua actividade, a menos que fique demonstrado que
a utilizagio da marca, com tal propdsito, compromete seriamente o prestigio
da marca ou que o uso da marca se destina a fazer o piblico acreditar que a
garagem possui a qualidade de revendedor autorizado.
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